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Unlautere Ausnutzung einer bekannten Marke Europaischer Gerichtshof urteilte gegen Nachahmer von L'Oréal-Produkten

Das L’Oréal-Urteil des EuGH

Verwechslungsgefahr ist gar nicht nétig, das Bewirken einer gedanklichen VerknUpfung genugt.

CHSH-Markenrechtsexpertin Michaela
Siegwart: EUGH urteilte gegen Plagiate.

MICHAELA SIEGWART*

Wien. Der EuGH hat sich kiirzlich
in der Rechtssache ,L'Oréal u.a.”
mit der Auslegung des Begriffs
der ,unlauteren Ausnutzung” der
bekannten Marke iSd Art 5 Abs 2
RL 89/104/EWG sowie mit der Zu-
lassigkeit der Markenverwendung
in vergleichender Werbung nach
Art 3a RL 84/450 (RL 97/55/EG) be-
fasst.

Betroffen war einerseits die
Nachahmung von markenrecht-
lich geschiitzten Schachteln und
Flakons fiir Luxusparfums der
L’Oréal-Gruppe durch Hersteller
von Parfumimitaten. Der Gerichts-

hof erinnerte daran, dass der Ahn-
lichkeitsgrad zwischen bekannter
Marke und dem vom Dritten be-
nutzten Zeichen nicht so hoch sein
muss, dass Verwechslungsgefahr
besteht; vielmehr geniigt die Be-
wirkung einer gedanklichen Ver-
kntipfung.

Auch miissen die in Art 5 Abs 2
RL 89/104/EWG genannten Vor-
aussetzungen — unlautere Beein-
trachtigung oder Ausnutzung der
Unterscheidungskraft oder Wert-
schitzung der Marke — nicht kumu-
lativ vorliegen, sodass unlautere
Ausnutzung auch nicht die Gefahr
einer Schéddigung der Marke oder
ihres Inhabers erfordert. Unlau-

tere Ausnutzung wurde daher auch
fiir den Fall bejaht, dass der Dritte
versucht, sich in den Bereich der
Sogwirkung der bekannten Marke
zu begeben, um von ihrer Anzie-
hungskraft, ihrem Ruf und ihrem
Ansehen zu profitieren und um
ohne finanzielle Gegenleistung die
wirtschaftlichen Anstrengungen
des Markeninhabers auszunutzen.

Vorsicht bei Vergleichen

Weitere Vorlagefragen bezogen
sich auf die Ubermittlung von Ver-
gleichslisten durch die Mitbewer-
ber an Einzelhdndler, worin die
Wortmarken der Luxusparfums
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angefiihrt und gewisse Merkmale
derselben denen der eigenen Par-
fums gegentibergestellt wurden.
Der Gerichtshof ging — in Fortfiih-
rung seiner Judikatur in der Rs ,,02
Holdings, 02 (UK)" - von einer nicht
blof beschreibenden Verwendung
der Marken fiir eigene Waren des
Werbenden aus. Eine solche Be-
nutzung gleicher Zeichen fiir glei-
che Produkte kénne der Marken-
inhaber grundsétzlich schon nach
Art 5 Abs 1 lit a RL 89/104/EWG
untersagen, auch wenn der Her-
kunftshinweis als Hauptfunktion
der Marke nicht beeintrachtigt ist,
vorausgesetzt, die Benutzung be-
eintréchtigt potenziell eine andere
Markenfunktion (etwa die Gewdéhr-
leistung der Qualitat).

Allerdings hielt der EuGH neuer-
lich fest, dass der Markeninhaber
nicht berechtigt ist, die Zeichenver-
wendung in einem Werbevergleich
zu verbieten, der alle Vorausset-
zungen von Art 3a der RL 84/450
liber vergleichende Werbung er-
fiillt. Nach der genannten Bestim-
mung darf vergleichende Werbung
u.a. die eigene Ware nicht als Imi-
tation oder Nachahmung einer an-
deren Ware mit geschiitzter Marke
darstellen,

Genau dies bezweckten aber die
Vergleichslisten, indem sie die
Ubereinstimmung wesentlicher
Merkmale, insbesondere des Dufts,
anfiihrten. Der sich aus dieser un-
erlaubten vergleichenden Werbung
erzielte Vorteil ist, so der EuGH,
zugleich auch eine unlautere Aus-
nutzung des Rufs dieser Marke.

Die vorliegende Entscheidung
illustriert damit die Wechselwir-
kungen zwischen Verletzung einer
bekannten Marke und unzulés-
sigem Werhevergleich.
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