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URTEIL DES GERICHTSHOFS
(Zehnte Kammer)
2. Juli 2020
In der Rechtssache C-684/19
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Diis-
seldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 9. September 2019, beim Gerichtshof eingegangen am 17.
September 2019, in dem Verfahren
mk advokaten GbR
gegen
MBK Rechtsanwalte GbR

erlasst
DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung (...) aufgrund des schriftlichen Verfahrens, unter Beriicksichtigung der Erklarungen (...)
aufgrund des nach Anhérung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussantrage lber die
Rechtssache zu entscheiden,

folgendes
Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tber die Marken (ABI. 2008, L 299, S. 25).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der mk advokaten GbR und der MBK Rechtsanwalte
GbR, der ein mk advokaten auferlegtes Verbot betrifft, die Buchstabenfolge ,mbk" im geschaftlichen Verkehr
zu benutzen.

Rechtlicher Rahmen

3 In Art. 5 der Richtlinie 2008/95 heildt es:
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»(1) Die eingetragene Marke gewahrt ihnrem Inhaber ein ausschlief3liches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber,
Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschaftlichen Verkehr

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

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitét oder der Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identitét
oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Ge-
fahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlie3t, 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 geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ahnliches Zeichen fir Waren oder Dienst-
leistungen zu benutzen, die nicht denen ahnlich sind, fir die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden
Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke
ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absatze | und 2 erfiillt, so kann insbesondere verboten werden:
a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzufiihren oder auszufiihren;

d) das Zeichen in den Geschaftspapieren und in der Werbung zu benutzen.”

4 Die Richtlinie 2008/95 wurde mit Wirkung vom 15. Januar 2019 durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. 2015, L 336, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Der Inhalt von Art. 5
der Richtlinie 2008/95 findet sich nunmehr im Wesentlichen — mit Anderungen — in Art. 10 der Richtlinie
2015/2436. In Anbetracht des im Hinblick auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens mafRgeblichen Zeit-
raums ist die vorliegende Vorlage zur Vorabentscheidung jedoch anhand der Richtlinie 2008/95 zu priifen.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

5 MBK Rechtsanwalte, eine in Monchengladbach (Deutschland) ansassige Sozietat von Rechtsanwalten, ist
Inhaberin einer deutschen Marke, die aus ihrer Bezeichnung ,MBK Rechtsanwalte“ besteht. Diese Marke ist
fur Rechtsdienstleistungen eingetragen.

6 mk advokaten, die in Kleve (Deutschland) ansassig ist, ist ebenfalls eine Sozietat von Rechtsanwalten.
Zunachst Ubte sie ihre Tatigkeit unter der Bezeichnung ,mbk rechtsanwalte“ und unter der entsprechenden
Bezeichnung in niederlandischer Sprache ,mbk advokaten* aus. Auf eine von MBK Rechtsanwalte erhobene
Verletzungsklage hin untersagte das Landgericht Diisseldorf (Deutschland) mk advokaten jedoch mit Urteil
vom 17. Oktober 2016 unter Androhung von Ordnungsmitteln, die Buchstabenfolge ,mbk* im geschaftlichen
Verkehr fur Rechtsdienstleistungen zu benutzen. Dieses Urteil wurde rechtskraftig.

7 In der Folgezeit stellte sich heraus, dass die Eingabe von ,mbk Rechtsanwalte“ in die von dem Unterneh-
men Google betriebene Suchmaschine zu Treffern auf mehreren Websites mit Unternehmenseintragen fihr-
te, wie etwa der Website www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, auf denen eine Anzeige fir die
Rechtsdienstleistungen von mk advokaten erschien.

8 Da MBK Rechtsanwalte der Auffassung war, dass damit erwiesen sei, dass die vom Landgericht Dussel-
dorf ausgesprochene Untersagung nicht beachtet worden sei, beantragte sie bei diesem Gericht, ein Ord-
nungsgeld gegen mk advokaten zu verhangen.

9 Zu ihrer Verteidigung trug mk advokaten vor, sie habe, was Anzeigen im Internet betreffe, lediglich eine
Eintragung in dem im Internet erscheinenden Verzeichnis Das Ortliche in Auftrag gegeben und diese Eintra-
gung auf das Urteil des Landgerichts Diisseldorf vom 17. Oktober 2016 hin flr alle Zeichen, die die Buchsta-
benfolge ,mbk" enthalten hatten, geléscht. Zu weiteren Bemiihungen sei sie nicht verpflichtet, da sie nie
Eintrage auf anderen Websites beantragt habe.

10 Das Landgericht Dusseldorf gab dem Antrag von MBK Rechtsanwalte statt. Es stellte fest, dass die auf

den fraglichen Websites online geschaltete Anzeige mk advokaten zugutekomme und auf der von ihr unmit-
telbar in Auftrag gegebenen Eintragung im Verzeichnis Das Ortliche beruhe. Es verhangte ein Ordnungsgeld
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gegen mk advokaten, da diese sich nach dem Urteil vom 17. Oktober 2016 darauf beschrankt habe, die in
diesem Verzeichnis erschienene Anzeige I6schen zu lassen.

11 mk advokaten legte gegen diesen Beschluss sofortige Beschwerde bei dem vorlegenden Gericht, dem
Oberlandesgericht Dusseldorf (Deutschland), ein.

12 Dieses ist der Auffassung, dass fir die Entscheidung des bei ihm anhangigen Rechtsstreits eine Ausle-
gung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 erforderlich sei.

13 Nach der standigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte sei, wenn durch eine Anzeige auf einer
Website ein Recht eines Dritten verletzt werde, die Person, die diese Anzeige veranlasst habe, nicht nur
verpflichtet, sie auf der betreffenden Website zu I6schen. Vielmehr habe sie mit Hilfe der tiblichen Suchma-
schinen zu untersuchen, ob Betreiber anderer Websites diese Anzeige Ubernommen hatten, und, wenn dies
der Fall sei, eine Léschung dieser spateren Eintragungen ernsthaft zu versuchen.

14 Diese Rechtsprechung beruhe auf der Erwagung, dass jede Verdffentlichung der Anzeige der Person
zugutekomme, deren Waren oder Dienstleistungen auf diese Weise beworben wiirden. Diese Person miisse
daher im Fall der Verletzung von Rechten Dritter die mit der Léschung aller Verdffentlichungen der betref-
fenden Anzeige im Internet verbundenen Mihen auf sich nehmen.

15 Das vorlegende Gericht hegt Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Rechtsprechung der deutschen Gerichte
mit den sich aus dem Urteil vom 3. Méarz 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), ergebenden Grundsat-
zen, da der Gerichtshof dort in Bezug auf Anzeigen, die eine Marke eines Dritten verletzten, einem anderen
Ansatz gefolgt sei. Dieser Ansatz kénnte auf die bei dem vorlegenden Gericht anhangige Rechtssache (iber-
tragbar sein.

16 Zwar sei in der Rechtssache, in der jenes Urteil des Gerichtshofs ergangen sei, die Anzeige, die dort
Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits gewesen sei, zunachst rechtmalig gewesen, wahrend in der vorlie-
genden Rechtssache die Anzeige, die im Auftrag von mk advokaten online gestellt worden sei, von Anfang
an eine Marke eines Dritten verletzt habe. Ob dieser Unterschied fir die Auslegung des Ausdrucks ,benut-
zen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 eine Rolle spiele, sei jedoch nicht klar ersichtlich.

17 Unter diesen Umstanden hat das Oberlandesgericht Diisseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen
und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Nimmt ein Dritter, der in einer auf einer Website veroffentlichten Eintragung erwahnt wird, die ein Zeichen
enthalt, das mit einer Marke identisch ist, eine Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richt-
linie 2008/95 vor, wenn die Eintragung selbst nicht von ihm platziert worden ist, aber von dem Betreiber der
Website von einer anderen Eintragung Ubernommen worden ist, die der Dritte in die Marke verletzender
Weise platziert hat?

Zur Vorlagefrage

18 Mit seiner Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin
auszulegen ist, dass eine im geschaftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige
hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische Zei-
chen benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige libernehmen, indem sie sie auf diesen ande-
ren Websites veroffentlichen.

19 Hierzu ist zunachst darauf hinzuweisen, dass eine Handlung, die darin besteht, Waren oder Dienstleis-
tungen unter einem mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser dhnlichen Zeichen anzubieten oder
zu bewerben, eine ,Benutzung” dieses Zeichens darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Marz 2010,
Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 45 und 61 sowie die dort angefiihr-
te Rechtsprechung).

20 Nach standiger Rechtsprechung liegt aulRerdem eine solche Benutzung des mit der Marke eines Dritten
identischen oder dieser ahnlichen Zeichens vor, wenn das von einem Werbenden als Schlisselwort im
Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts ausgewahlte Zeichen das von dem Werbenden verwendete
Mittel ist, um das Erscheinen seiner Anzeige auszuldsen, auch wenn das fragliche Zeichen nicht in der An-
zeige selbst erscheint (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British
Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 30 und 31 sowie die dort angefiihrte Rechtsprechung).
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21 Somit ist, wenn eine im geschéaftlichen Verkehr auftretende Person bei dem Betreiber einer Referenzie-
rungswebsite die Veroffentlichung einer Anzeige in Auftrag gibt, die ein mit der Marke eines Dritten identi-
sches oder dieser ahnliches Zeichen enthalt oder deren Erscheinen durch dieses Zeichen ausgeldst wird,
davon auszugehen, dass diese Person dieses Zeichen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95
benutzt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Marz 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 29 und 30).

22 Hingegen sind der betreffenden Person unter dem Blickwinkel von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95
selbstéandige Handlungen anderer Wirtschaftsteilnehmer wie die der Betreiber von Referenzierungswebsites,
mit denen sie keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhalt und die nicht in ihrem Auftrag und fir
ihre Rechnung, sondern auf eigene Initiative und im eigenen Namen handeln, nicht zuzurechnen (vgl. ent-
sprechend Urteil vom 3. Marz 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 36 und 37).

23 Der Ausdruck ,benutzen® in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 erfordert ndmlich ein aktives Verhalten
und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft (iber die Benutzungshandlung. Dies ist jedoch nicht der
Fall, wenn diese Handlung von einem unabhangigen Wirtschaftsteilnehmer ohne Zustimmung des Werben-
den vorgenommen wird (Urteil vom 3. Marz 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 39).

24 Diese Bestimmung kann somit nicht dahin ausgelegt werden, dass eine Person unabhangig von ihrem
Verhalten als Benutzer eines mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser dhnlichen Zeichens ange-
sehen werden kann, nur weil diese Benutzung ihr méglicherweise einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Marz 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 42).

25 GemalR dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs wird das vorlegende Gericht im vorliegenden Fall zu
prifen haben, ob sich aus einem Verhalten von mk advokaten im Rahmen einer unmittelbaren oder mittelba-
ren Beziehung zwischen ihr und den Betreibern der betreffenden Websites ergibt, dass diese Betreiber die
Anzeige im Auftrag und fir Rechnung von mk advokaten online gestellt hatten. Liegt ein solches Verhalten
nicht vor, kann MBK Rechtsanwalte nicht aufgrund des ausschlieBlichen Rechts nach Art. 5 Abs. 1 der Richt-
linie 2008/95 wegen der Verdffentlichung der Anzeige auf anderen Websites als auf der des Verzeichnisses
Das Ortliche gegen mk advokaten vorgehen.

26 Dies wirkt sich weder auf die Méglichkeit von MBK Rechtsanwalte aus, von mk advokaten gegebenenfalls
die Erstattung wirtschaftlicher Vorteile auf der Grundlage des nationalen Rechts einzufordern, noch auf ihre
Maoglichkeit, gegen die Betreiber der betreffenden Websites vorzugehen (vgl. entsprechend Urteil vom 3.
Marz 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 43).

27 Was letzteren Aspekt betrifft, kann im Fall einer Ubernahme einer Anzeige durch Betreiber von Websites
auf deren eigene Initiative und in deren eigenem Namen nicht davon ausgegangen werden, dass der Wirt-
schaftsteilnehmer, dessen Waren oder Dienstleistungen auf diese Weise beworben werden, Kunde dieser
Betreiber ist. Folglich findet die Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach der Betreiber einer Referenzie-
rungswebsite die mit Marken Dritter identischen oder ihnen ahnlichen Zeichen, die in Anzeigen seiner Kun-
den enthalten sind oder die das Erscheinen dieser Anzeigen ausldsen, nicht selbst benutzt (vgl. u. a. Urteile
vom 23. Méarz 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 56, sowie vom
2. April 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rn. 39 und 40), auf einen solchen Fall keine An-
wendung.

28 In einem solchen Fall benutzen diese Betreiber von Websites mit Marken Dritter identische oder ihnen
ahnliche Zeichen, die in Verkaufsangeboten oder Anzeigen, die diese Betreiber veréffentlichen, enthalten
sind oder die das Erscheinen dieser Anzeigen ausldsen, im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95
(vgl. entsprechend Urteil vom 2. April 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rn. 48). Die Inhaber
dieser Marken kdnnen somit gegen diese Betreiber aufgrund des ausschliel3lichen Rechts nach Art. 5 Abs. 1
vorgehen, wenn mit diesen Angeboten oder Anzeigen Waren oder Dienstleistungen beworben werden, die
mit denjenigen, fiir die diese Marken eingetragen sind, identisch oder ihnen &hnlich sind.

29 Eine solche Auslegung dieser Bestimmung stimmt mit deren Zweck Uberein, dem Markeninhaber ein
rechtliches Instrument an die Hand zu geben, das es ihm ermdglicht, jegliche Benutzung seiner Marke durch
einen Dritten ohne seine Zustimmung zu verbieten und somit zu beenden (Urteil vom 2. April 2020, Coty
Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rn. 38).

30 Was schlielllich den Umstand betrifft, auf den im Vorlagebeschluss hingewiesen wurde, dass in der
Rechtssache, in der das Urteil vom 3. Marz 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), ergangen ist, die
Anzeige, durch die die Marke eines Dritten verletzt wurde, zunachst rechtmafliig war, wahrend im vorliegen-
den Fall durch die im Ausgangsverfahren gegenstandliche Anzeige von Anfang an eine Marke eines Dritten
verletzt wurde, gentigt der Hinweis, dass dieser Umstand fir die im Rahmen der vorliegenden Vorlage zur
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Vorabentscheidung allein gepriifte Frage, wer im Fall einer Ubernahme einer Anzeige, durch die eine Marke
eines Dritten verletzt wird, Benutzer des mit dieser Marke identischen oder ihr ahnlichen Zeichens ist, uner-
heblich ist.

31 Angesichts der vorstehenden Erwagungen ist auf die vorgelegte Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass eine im geschaftlichen Verkehr auftretende Person, die auf
einer Website eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit
dieser Marke identische Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige Uberneh-
men, indem sie sie auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Websites veroffentlichen.

Kosten

32 Fir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegen-
den Gericht anhangigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Ausla-
gen anderer Beteiligter fir die Abgabe von Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfahig.

Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) fiir Recht erkannt:

Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken ist dahin auszule-
gen, dass eine im geschéftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige hat
platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische
Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige iibernehmen, indem sie sie
auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Websites veroéffentlichen.
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