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Aktuelle franztsische Rechtsprechung zum Thema Keyword Advertising: Moéglichkei-
ten und Einschrénkungen des Online-Marketing

I. Uberblick zum Keyword Advertising und zum Entwicklungsverlauf der Rechtspre-
chung

Eine seit Jahren wiederkehrende Fragestellung im Marken- und Wettbewerbsrecht ist die
Verwendung markenrechtlich gesicherter Zeichen als Keywords fir das Einblenden von
Werbungen auf den Webseiten von Online-Suchdiensten. Dabei handelt es sich um Falle, in
denen ein Unternehmen bei einem Suchmaschinenbetreiber Werbeflachen bucht. Bei der
Eingabe bestimmter Suchworter erscheinen dann Uber oder neben den von der Suchma-
schine ermittelten Suchergebnissen Anzeigen, in denen auf die Webseite des Werbung ma-
chenden Unternehmens hingedeutet wird und eine kurze Beschreibung der angepriesenen
Waren und Dienstleistungen zum Vorschein kommt. Das weit verbreitete Vorzeigebeispiel flr
diese Vermarktungsart ist der von Google betriebene Referenzierungsdienst AdWords.

In der Regel geben Unternehmen als Schliisselworter, bei deren Eintrag die Anzeige einge-
blendet werden soll, nicht einzig die Namen ihrer eigenen Produkte und Marken ein, sondern
dariiber hinaus die Namen von Konkurrenzprodukten und -marken. Auf diese Weise versu-
chen die Unternehmen zu erreichen, dass selbst bei einer Suche nach einem Konkurrenz-
produkt Reklame flir die eigenen Angebote erscheint.

Zur Legitimitat dieser Praktiken hat der Européische Gerichtshof (EuGH) 2010 den Weg fur
eine Angleichung der Rechtslage in den EU-Mitgliedsstaaten bereitet (vgl. Rs. C-236-238/08
- Google - Google France; Rs. C-278/08 - Bergspechte; Rs. C-91/09 - Bananabay; Rs. C-
558/08 - Portakabin/Primakabin).
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Il. Welche Anforderungen sind in Frankreich bei der Nutzung von geschitzten Merkma-
len im Rahmen des Keyword Advertising zu beachten?

Zwei Entscheidungen jungeren Datums haben in diesem Zusammenhang die Anwendung
dieser Rechtsprechung des EuGH in Frankreich und Deutschland bestétigt. Mit Urteilen vom
25. September 2012 und vom 29.01.2013 hat zuallererst der franzdsische Kassationsge-
richtshof (Cour de cassation) die vom EuGH aufgestellten Wertungen tlbernommen und her-
vorgehoben, dass die Verwendung von Wortmarken als Keywords unter den nachstehenden
Grundvoraussetzungen keine Markenverletzung bedeutet:

o Die Werbeanzeige muss sichtbar getrennt von den normalen (sogenannten "na-
tarlichen") Suchergebnissen platziert sein.

e In der Werbung selbst und in der Verlinkung darf kein impliziter oder explizier-
ter Hinweis auf das geschutzte Kennzeichen vorzufinden sein; die Auffihrung
von Gattungsbezeichnungen (wie "Kichengerat", "Auto" o. a.) ist dagegen zu-
lassig.

e Der durchschnittliche Internetnutzer darf aus der Werbung nicht ableiten kén-
nen, dass die beworbenen Artikel von dem Inhaber des geschitzten Kennzei-
chens oder von einem wirtschaftlich zugeho6rigen Betrieb herrihren.

Mal3geblich ist folglich, ob die Herkunftsfunktion der Marke gemindert wird. Das ist dann
nicht der Fall, wenn die Werbeanzeige keine Verknipfung zum Markeneigentiimer erkennen
lasst und dadurch die Marke nach auf3en hin nicht erkennbar gebraucht wird.

lll. Kann der Suchmaschinenbetreiber flr unrechtméafRige Anzeigen in Anspruch ge-
nommen werden?

Nein, die Verantwortlichkeit des Betreibers der Suchmaschine kommt nicht in Betracht. Nach
Ansicht des Cour de cassation kann, wenn schon der Gebrauch von Marken zum Zweck des
Einblendens gewisser Werbeanzeigen keine Markenverletzung darstellt, die Zur-
verfugungstellung eines Referenzierungsdienstes erst recht nicht unzulassig sein. Mit dieser
an einen Zirkelschluss erinnernden Argumentation versaumt es der Kassationsgerichtshof,
die Rechtsprechung des EuGH erneut zu bestatigen, nach der die Zurverfiigungstellung ei-
nes Referenzierungsdienstes allein bereits a priori keine Markennutzung darstellt. Jedoch
hat der Cour de cassation bereits in seinem Urteil vom 13.07.2010 - das auf die Vorlageent-
scheidung des EuGH in der Rechtssache Google - Google France erlassen war - klargestellt,
dass wegen nicht vorhandener Markennutzung eine Verantwortlichkeit des Betreibers der
Suchmaschine fur markenverletzende Anzeigen nicht in Betracht kommt. Diese Rechtspre-
chung durfte durch das Urteil vom 25.09.2012 nicht aufgegeben worden sein.
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IV. Wie ist die Rechtslage in Deutschland?

In Deutschland hat der Bundesgerichtshof zuletzt in seinem Urteil vom 13. Dezember 2012
(Az. | ZR 217/10) den Zusammenhang von Referenzierungsdiensten und Markennutzung
erdrtert. Die Resultate stimmen dabei mit denen des Cour de cassation Uberein. In entspre-
chender Anwendung der Rechtsprechung des EuGH sind demzufolge in beiden Landern die
unter Punkt Il aufgezéahlten Voraussetzungen zu bericksichtigen.

Der BGH stellt vor allem heraus, dass die Werbeanzeigen nicht auf die fehlende geschéftli-
che Verbindung zu einem Markeneigentiimer hinweisen muissen: Deshalb wird die Ur-
sprungsfunktion der Marke nicht dadurch geschmaélert, dass in der Anzeige die angebotenen
Waren mit Gattungsnamen genannt werden (hier: "Konfekt").

V. Welche Konsequenzen haben die neuen Beschlisse des BGH und der Cour de cas-
sation?

Fur die Praxis stellen die neuen Entscheidungen aus Deutschland und Frankreich bessere
Rechtssicherheit in Bezug auf Referenzierungsdienste wie Google AdWords dar. Behauptet
hat sich im Endeffekt die liberale Betrachtungsweise des EuGH, die er nach den Entschei-
dungen von 2010 weitergefihrt hat (vgl. Urteil vom 22.09.2011, Rs. C-323/09 - Interflora und
Interflora British Unit) und nach der ein nach auf3en hin nicht feststellbarer Gebrauch einer
Marke unter Einsatz in_einem automatischen Referenzierungsprozess keine Markenverlet-
zung bedeutet.

Dem Markeninhaber, der einen Mitbewerber am Einblenden einer Werbeanzeige behindern
will, bleiben somit kaum rechtliche Mdglichkeiten. Die Darlegungs- und Beweislast dafir,
dass ein durchschnittlicher Internetnutzer durch die Werbung getéuscht wird oder dass die
Anzeige einen impliziten Hinweis auf die Marke umfasst, wird der Markeninhaber wohl
hauptséachlich in Fallen offensichtlichen Missbrauchs erfillen kénnen.

VI. UNSER PRAXISTIPP

Wir legen unseren Mandanten bei der Verwendung von Anzeigen in Referenzierungsdiens-
ten wie zum Beispiel Google AdWords die nachstehenden Schritte nahe:

e rechtzeitiges Hinzuziehen kompetenter Rechtsberatung zum Vermeiden lang-
wieriger und kostenintensiver Gerichtsprozesse;

e von Anfang an rechtliche Beratung bei der Verwendung von Keywords und der
Gestaltung von Anzeigen, um sich so gut wie mdglich gegen etwaige Anspri-
che Dritter zu schitzen;
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¢ regelméRige Eingabe einschlagiger Suchwdrter in unterschiedliche Suchma-
schinen, um zu uberprifen, ob andere Unternehmen eingetragene Marken oder
Unternehmenskennzeichen in rechtswidriger Weise flir Anzeigen gebrauchen.
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