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WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS Fir die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und
Urheberrechtsschutz.

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
FRANCIS G. JACOBS
vom 10. Juli 2003(1)

Rechtssache C-408/01
Adidas-Salomon AG und Adidas Benelux BV
gegen
Fitnessworld Trading Ltd

(V orabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlanden)

In der vorliegenden Rechtssache hat der Hoge Raad der Nederlanden eine Rethe von Fragen nach
der Audegung von Artikel 5 Absdize 1 und 2 der Markenrichtlinie(2) vorgelegt.

Insbesondere geht es um Artikd 5 Absatz 2, wonach Mitgliedstaasten dem Inhaber einer bekannten
Marke Schutz vor der Benutzung eines ahnlichen Zeichens durch Dritte gewédhren konnen, das die
Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke ... in unlauterer Weise ausnutzt oder
beaintrachtigt.

Die Markenrichtlinie

Artikd 5 der Richtlinie bestimmt, sowelt einschiégig:

(1) Die eingetragene Marke gewahrt ihrem Inhaber ein ausschliefdiches Recht. Dieses Recht
gedtattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne saine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr

a) en mit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder Diengtleistungen zu benutzen, die mit
denjenigen identisch sind, fUr die Se eingetragen is;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der |dentitzt oder der Ahnlichkeit des Zeichens mit der
Marke und der Identitét oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren
oder Diengtleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechd ungen besteht, die die Gefahr
einchlield, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet i, Dritten zu
verbieten, ohne saine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr
ahnliches Zechen fir Waren oder Diendtlestungen zu benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fir die
die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.
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(5) Die Absdize 1 bis 4 bertihren nicht die in enem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen Uber
den Schutz gegentiber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken ds der
Unterscheidung von Waren oder Diengtleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beaintréchtigt.

Esigt darauf hinzuweisen, dass eine Marke nach Artikel 4 Absaiz 1 der Richtlinie unter im
Wesentlichen densdlben Voraussetzungen, wie sein Artikel 5 Absatz 1 fir ein Zeichen festgelegt
sind, von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Fale ihrer Eintragung der Ungiltigerklarung
unterliegt und dass Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorsehen kénnen, dass
eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der
Ungtiltigerklarung unterliegt, wenn seim Wesentlichen diein Artikel 5 Absatz 2 fr en Zeichen
festgelegten Voraussetzungen erfiillt. Ferner gewéhren die Buchstaben a, b und ¢ des Artikels 9
Absatz 1 (die dle verbindlich and) der Verordnung Nr. 40/94(3) einer Gemeinschaftsmarke den
gleichen Schutz.

Den schriftlichen Erkl&rungen der Kommission zufolge haben ale Mitgliedstaeten von der in Artikel
5 Absatz 2 der Richtlinie eingeraumten M oglichkeit Gebrauch gemacht. Durch Artikel 13 A Absatz
1 Buchgtabe ¢ des Einheitlichen Bendux-Markengesetzes(4) wird Artikel 5 Absaiz 2 im
Wesentlichen glechlautend umgesetzt.

Sachverhalt und Vorlagefragen

Der Sachverhat und das Ausgangsverfahren werden im Vorlagebeschluss wie folgt geschildert.

Die Adidas Sdomon AG igt Inhaberin einer Bildmarke in Form eines Drei-Streifen-Motivs, das ds
Bendux-Marke fir verschiedene Kledungsarten eingetragen ist. Die Adidas Bendlux BV it die
ausschliefdiche Lizenznehmerin der Adidas AG fir die Bendux-Lander. Ich werde diese beiden
Gesdlschaften gemeinsam ds Adidas bezeichnen.

Die Marke zeichnet 9ch dadurch aus, dass drel auffélige vertikde, pardlde Streifen dersaben
Breite an der Satenkante Uber die gesamte Lénge des Kleidungsstiicks verlaufen. Dieses Motiv
kann in verschiedenen Farbzusammenstdlungen und in verschiedenen Grofien mit der Malgabe
ausgefihrt werden, dass esimmer mit der Grundfarbe des Kleidungsstiicks kontragtiert.

Die Drei-Streifen-Marke von Adidas it eine einpragsame Marke und algemein bekannt.

Die Fitnessworld Trading Ltd (im Folgenden: Fitnessworld) bringt unter dem Namen Perfetto
Fitnesskleidung in den Verkehr und tritt s Importeur der Perfetto Sportswear Inc auf. Einige der
von Fitnessworld angebotenen Kleidungsstiicke snd mit einem Zwei-Streifen-Motiv versehen.
Diese Streifen verlaufen pardld, snd gleich breit, kontrastieren mit der Hauptfarbe und sind auf
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den Satenndhten der Kleidung angebracht.

Im September 1997 stdlte Adidas beim Présidenten der Rechtbank Zwolle einen Antrag auf
vorlaufigen Rechtsschutz, mit dem Fitnessworld u. a auferlegt werden sollte, die Benutzung jedes
dem Drei-Streifen-Motiv von Adidas ahnlichen Ze chens wie des von Fitnessworld benutzten
Zwel-Streifen-Motivs, das auf bestimmten Kleidungsstiicken angebracht i, in den
Bendux-Landern zu unterlassen und Auskunft tber den Gewinn durch den Verkauf der
beangtandeten Waren zu erteilen.

Adidas trug zur Stiitzung ihres Antrags vor, der Umstand, dass Fitnessworld Kleidung mit dem
Zwe-Streifen-Motiv zum Kauf anbiete, bringe die Gefahr mit sich, dass die betalligten
Verkehrskreise einer Verwechdung unterl&gen, indem se diese Kleidungsstiicke gedanklich mit
Sport- und Freizeitkledung von Adidas, die mit der Drei-Streifen-Marke versehen s4, in
Verbindung bringen konnten; Fitnessworld mache sich die Bekanntheit und Beliebtheit der
Drei-Streifen-Marke zunutze, und dadurch kénne die Exklugvitét der Adidas-Bildmarke Schaden
nehmen.

Im Oktober 1997 gab der Président der Rechtbank dem Antrag Statt. Fitnessworld legte Berufung
zum Gerechtshof Arnheim ein.

Im August 1998 hob der Gerechtshof das Urteil der Rechtbank auf und wies die Forderungen von
Adidas zurlick.

In seinem Urtell fihrte der Gerechtshof u. a. aus.

5.10 Von dem Grundsatz ausgehend, dass bel einem hohen Bekanntheitsgrad einer Marke die
Verwendung eines dnlichen Zeichens eine grolRere Verwechd ungsgefahr mit sich bringt, ist der
Gerechtshof der Ansicht, dassim vorliegenden Fal dennoch keine Verwechd ungsgefahr besteht.
Die Verkehrskreise, an die sch Adidas wendet, snd vor alem Personen, die gerne in exklusiver
und teurerer Markenkleidung gesehen werden wollen. Diese wissen genau, dass Adidas durch das
Dre-Streifen-Motiv gekennzeichnet ist; es besteht daher keine Verwechdungsgefahr, wenn se
Kleidungsstiicke mit zwel Streifen wie die von Fitnessworld angebotene Sport- und
Freizeitkleidung sehen, slbst wenn die zwel Streifen auf die gleiche Weise wie die drel Streifen von
Adidas darauf angebracht sind. Nur die dre Streifen werden mit Adidas in Verbindung gebracht.
Der Unterschied zwischen zwel oder drel Streifen it einfach festzugtellen, und zwar insbesondere
bem Kauf von Kleidung, dadiesin der Rege nicht Uberstiirzt oder gedankenlos geschieht. In
diesem Zusammenhang ist nach Ansicht des Gerechtshof bel globaer Beurtellung des
Gesamteindrucks das Vorhandensein von drei Streifen ein kennzeichnender und beherrschender
Bestanditel.

5.11 Ferner geht der Gerechtshof davon aus, dass in den Niederlanden - wie Fitnessworld anhand
von ... Vorlagen hinreichend glaubhaft gemacht hat - das Strefenmotiv mit zwel vertikden,
pardleen Streifen entlang der Saitenndhte und in Kontrast zur Grundfarbe im Lauf der Jahre
regelm&3g as Verzierung von (Sport-)Kle dung gebraucht worden ist. Unter diesen Umstanden
kann nicht hingenommen werden, dass Adidas, die fur ihre Marke ein Drei-Streifen-Motiv gewahit
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hat, versucht, das Streifenmotiv zu monopoliseren, wie Se es ausweidich der von ihr vorgdegten
Unterlagen offenbar sait 1996 - und nach ihren Angaben auch schon friiher - aktiv getan hat. Im
vorliegenden Fdl, in dem das Zwe-Streifen-Motiv nur ds Verzierung verwendet wird und nicht ds
Marke und die von Fitnessworld vertriebene Sportkleidung (beinahe) durchgangig mit der Marke
Perfetto versehen i, it diese Monopoliserung sicherlich nicht zuléssg. Der Gerechtshof weist das
Vorbringen von Adidas zurtick, dass diese Verwendung zu einer Verwasserung ihrer Marke fihre
und dass se durch diese Verwendung, fir die Fitnessworld keinen rechtfertigenden Grund geltend
machen konne, Schaden erleide. Da das Streifenmotiv ein Motiv it, das regemadig zur Verzierung
von Sportkleldung verwendet wird, hat Fitnessworld durchaus e nen rechtfertigenden Grund,
dieses Motiv zu verwenden, es sai denn, dass eine Ahnlichkeit mit der Marke von Adidasin Rede
stiinde, die nach Andcht des Gerechtshof aber ... vorderhand nicht gegeben ist.

16.
Insgesamt war der Gerechtshof daher der Andicht, dass im vorliegenden Fal angesichts der
betelligten Verbraucherkreise und des Unterschieds zwischen dem Zeichen und der Marke keine
Verwechd ungsgefahr bestehe und dass die Marke von Adidas nicht verwéssert werde, da das
Zwei-Streifen-Motiv zur Verzierung oder zum Schmuck verwendet werde,

17.
Adidas legte Rechtsmittel beim Hoge Raad der Nederlanden ein und machte insbesondere geltend,
dass die Markenrichtlinie jedenfalls in Bezug auf bekannte Marken und/oder Marken mit groler
Unterscheidungskraft auch ohne Verwechdungsgefahr Schutz gewéhre, wenn die
Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder
besintréchtigt werde.

18.
In diesem Zusammenhang hegt der Hoge Raad folgende Zweifd an der zutreffenden Audegung der
Richtlinie.

19.
Ergens stelle sch die Frage, ob Artikel 5 Absatz 2, der seinem Wortlaut nach nur anwendbar sa,
wenn ein Zeichen fir Waren oder Diengtleistungen benutzt werde, die denjenigen, fir die die
Marke engetragen s, nicht ahnlich saien, auch in Bezug auf 8hnliche Waren und Diengtleistungen
Anwendung finden konne. Sollte Artikel 5 Absatz 2 in Bezug auf dhnliche Waren und
Diengtleistungen nicht anwendbar sein, so fragt Sch der Hoge Raad, ob die Benutzung eines
Zechens mit den Merkmalen und unter den Umstanden, wie Sein Artikel 5 Absatz 2 beschrieben
selen, durch einen Dritten zum Nachteil einer bekannten Marke, aber fur &hnliche Waren, zu einer
Verwechd ungsgefahr im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b fiihren konne.

20.
Zweitens selle Sch die Frage, ob der Gerechtshof bei der Priifung, ob es sich um dhnliche Zeichen
im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie handee, den richtigen Mal3stab angewandt habe.

21.
Schliefdich nimmt der Hoge Raad auf die Ausfihrungen des Gerechtshof zur Benutzung des
Zwe-Streifen-Motivs durch Fitnessworld as blof3e Verzierung Bezug. Unter Berticksichtigung der
zuvor vom Gerechtshof getroffenen Feststellung, dass ein solches Motiv im Lauf der Jahrein den
Niederlanden regelmédig zur Verzierung von Sportkleidung gebraucht worden 4, ist er der
Angcht, dass der Gerechtshof offengichtlich gemeint habe, dass die betelligten Verkehrskreise das
Motiv nur as Verzierung und somit nicht als Marke auffassten. Der Hoge Raad it Sich nicht Sicher,
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ob und inwiewelt die Auffassung der Verkehrskreise fur die Antwort auf die Frage relevant ist, ob
eine Markenverletzung vorliegt, wenn die behauptete Verletzung in ener Verwéasserung besteht.

22,
Der Hoge Raad hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur
V orabentscheidung vorgelegt:

1. ) s Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer in einem
Mitgliedstaat bekannten Marke aufgrund eines nationden Gesetzes, in dem diese Bestimmung
umgesetzt worden i, auch gegen die Benutzung der Marke oder eines ihr @hnlichen Zeichens auf
die dort beschriebene Art und Welse und unter den dort beschriebenen Umstanden fur Waren
oder Diendtleistungen wehren kann, die mit denen identisch oder ihnen hnlich sind, fir die die
Marke eingetragen it?

b) Fdls Frage 1 averneint wird: 14, fals die Bestimmung des Artikels 5 Absatz 2 der Richtliniein
enem nationden Gesatz umgesetzt worden i, der in Artikel 5 Absatz 1 Buchgabe b der Richtlinie
erwahnte Begriff der Verwechdungsgefahr so auszulegen, dass diese gegeben ist, wenn ein anderer
as der Markeninhaber eine bekannte Marke oder ein ihr &hnliches Zeichen auf diein Artike 5
Absatz 2 der Richtlinie beschriebene Art und Weise und unter den dort beschriebenen Umstanden
fUr Waren oder Diengtleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch oder ihnen dhnlich sind, fr
die die Marke eingetragen ist?

2. FdlsFrage 1 abgaht wird:

a) It die Frage nach der Ahnlichkeit der Marke und des Zeichens in einem solchen Fall anhand
eines anderen Mal3stabs d's degenigen der (unmittelbaren oder der mittel baren)
Herkunftsverwechdung zu beurteilen, und wenn ja, anhand welches Mal3stabs?

b) Welches Gewicht kommt bei der Frage nach der Ahnlichkeit der Marke und des Zeichens dem
Umstand zu, dass das beanstandete Zeichen in einem solchen Fal von den beteiligten
Verkehrskreisen nur ds Verzierung aufgefasst wird?

23.
Schriftliche Erklarungen sind eingereicht worden von Adidas, Fitnessworld, der niederl&ndischen
Regierung, der Regierung des Vereinigten Konigreichs und der Kommission, die mit Ausnahme der
niederlandischen Regierung dle in der mindlichen Verhandliung anwesend waren.

Die erste Frage und das Urteil Davidoff ||

24,
Mit Frage 1 awill das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Mitgliedstaaten, die sich
dazu entschlief3en, Artikd 5 Absatz 2 der Richtlinie umzusetzen, nach dieser Vorschrift verpflichtet
sind, den Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannten Marke zu erméchtigen, sich
dagegen zu wehren, dass ein identisches oder ahnliches Zeichen auf die Art und Wese und unter
den Umstanden, wie Se dort beschrieben sind, fir Waren oder Dienstleistungen verwendet wird,
die mit denen identisch oder ihnen dhnlich sind, fir die die Marke eingetragen i<

25.
Diese Frage ist meines Erachtens nach Erlass des V orlagebeschlusses und Eingang der schriftlichen
Erkl&rungen im vorliegenden Fall durch das Urteil Davidoff 11 des Gerichtshofes(5) bejaht worden.
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26.
In dieser Rechtssache war der Gerichtshof gefragt worden, ob Artikel 5 Absatz 2, wie sein
Wortlaut vermuten lasse, nur auf nichtahnliche Waren und Diengtleisungen anwendbar s&i. Der
Gerichtshof entschied, dass Artikel 5 Absatz 2 den Mitgliedstaaten die Befugnis gebe, einen
besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jiingere Marke
oder das jlingere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr @nlich sai und fir Waren
oder Diengtleistungen benutzt werde, die mit den Waren oder Diengtleistungen, die von der
eingetragenen Marke erfasst wiirden, identisch oder ihnen dnlich seien.

27.
Das Veranigte Konigreich macht jedoch geltend, dass das Urtell Davidoff 11 keine Antwort auf die
erse Vorlagefrage gebe. Estrégt im Wesentlichen vor, dass das Urteil nur eine Befugnis und keine
Verpflichtung betreffe: Der Gerichtshof habe entschieden, dass Mitgliedstasten bei der Umsetzung
des Artikels 5 Absatz 2 den Schutz auf identische und &hnliche Waren oder Diengtleistungen
ausdehnen durften. Das Urtell bedeute hingegen nicht, dass Se dies tun missten, und eine
Umsetzung (so wie die hier in Rede stehende), die entsprechend dem Wortlaut des Artikels 5
Absatz 2 den Schutz ausdrticklich auf nichtéhnliche Waren oder Dienstleistungen beschréanke,
bleibe nach dem Urtell sowohl angemessen ds auch rechtmé3g.

28.
Diese Audegung ergebe sch daraus, dass Artikdl 5 Absatz 2 fakultativ sai. Nach der Richtlinie
seien die Mitgliedstasten nicht verpflichtet, zusdizlichen Schutz fir bekannte Marken zu gewahren.
Vidmehr werde ihnen ausdriicklich eine spezielle Option fUr die Gewahrung elnes solchen Schutzes
in dem Fdl eingerédumt, dass die Marke und das Zeichen fir nicht&hnliche Waren oder
Diengtleistungen benutzt wirden. Wenn ein Mitgliedstaat befugt sai, Artikel 5 Absatz 2 gar nicht
umzusetzen, dann miisse er auch befugt sein, nur diesen ausdriicklich genannten Aspekt
umzusetzen.

29.
Esig natlrlich richtig, dass die Vorlagefrage und das Urtell Davidoff 11 dahin gehend formuliert
snd, dassdie Richtlinie die Mitgliedstaaten erméachtigt, Schutz in Bezug auf identische und
ahnliche Waren zu gewdhren, und nicht, dass Se diesen Schutz verlangt. Diese Wortwah! erklért
sch jedoch damit, dass Artikel 5 Absatz 2 eine fakulative Bestimmung i, die die Mitgliedstaaten
ohnehin nicht umsetzen miissen. Dartiber hinaus Uberzeugt mich das Vorbringen des Veranigten
Konigreichs aus mehreren Griinden nicht.

30.
Zunéchgt hat der Gerichtshof im Urteil Davidoff 11 ausdriicklich festigestellt, dass Artikel 5 Absaiz 2
in Anbetracht der algemeinen Systematik und der Zide der Regdung keine Audegung erhdten
[kann], die zur Folge hétte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens fur
identische oder dnliche Waren oder Diengtleistungen in geringerem Male geschiitzt wéren dsim
Fall der Benutzung eines Zeichens fir nichtéhnliche Waren oder Dienstleistungen(6). Aus den
folgenden Randnummern des Urtells geht klar hervor, dass der Gerichtshof der Auffassung war,
dass eine Audegung des Artikels 5 Absatz 2, die keinen Schutz gegen die Benutzung enes
Zeichensfir 8hnliche Waren oder Diengtleistungen gewéahrt, zu diesem Ergebnis fuhren wirde. Aus
diesem Urtell folgt somit, dass Artikel 5 Absaiz 2 nicht so ausgelegt werden darf. Dies dlein spricht
meines Erachtens schon gegen die Auffassung des Veraeinigten Konigreichs,

31.
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Des walteren seht die Audegung des Vereinigten Konigreichs in direktem Widerspruch zur
Feststelung in der Préambd der Richtlinie, dass die Eintragungshindernisse und
Unguiltigkeitsgrinde betreffend die Marke sdbst ... erschopfend aufzufiihren [sind], selbst wenn
enige dieser Griinde fur die Mitgliedstaaten fakultativ aufgefihrt Snd und es diesen folglich
freigtent, die betreffenden Griinde in ihren Rechtsvorschriften beizubehaten oder dort

aufzunehmen(7).

Es entspricht auch standiger Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass die Artikel 5 bis 7 der
Richtlinie eine umfassende Harmoniserung der Vorschriften Uber die Rechte aus der Marke
vornehmen und somit die Rechte von Markeninhabern in der Gemeinschaft festlegen(8).

Schliefich erscheint es unwahrscheinlich, dass der Gerichtshof im Urtell Davidoff [1 den
Mitgliedstaaten gestatten wollte, nationde Umsetzungsvorschriften beizubehdten, die Sch nicht auf
ahnliche Waren oder Dienstleistungen erstrecken, da die in Rede stehenden nationden Vorschriften
(wiein der vorliegenden Rechtssache) dem Wortlaut des Artikels 5 Absatz 2 entsprechend
ausdriicklich auf nichtéhnliche Waren oder Dienstleistungen beschrankt waren(9); das vorlegende
Gericht wollte wissen, ob die nationalen Vorschriften dennoch Schutz fr den Fall gewéhrten, dass
die missbrauchliche Nutzung @nliche Waren oder Diendleistungen betreffe.

Meines Erachtens sollte die Vorlagefrage 1 a des Hoge Raad daher in dem Sinne bejaht werden,
dass Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie nur dann ordnungsgeméld umgesetzt ist, wenn sich der
Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannten Marke gegen die Benutzung der Marke
oder einesihr ahnlichen Zaichens auf die Art und Welse und unter den Umstanden, wie Sein dieser
Bestimmung beschrieben sind, nicht nur bel nichtahnlichen Waren oder Diendlleistungen wehren
kann, sondern auch bel Waren oder Diengtleistungen, die mit denen identisch oder ihnen dhnlich
and, fir die die Marke eingetragen ist.

Dadie Frage 1 b sch nur gellt, wenn die Frage 1 averneint wird, ist ihre Beantwortung nicht
erforderlich.

Der Anwendungsbereich des Artikels5 Absatz 2: Verwasser ung, Beeintrachtigung und
freeriding [Trittbrettfahren]

Artikd 5 Absatz 2 schiitzt den Inhaber einer bekannten Marke vor der Benutzung e nes identischen
oder 8hnlichen Zeichens, wenn die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschétzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beaintréchtigt. Grundséizlich kénnen aso vier Benutzungsarten erfasst sein: eine Benutzung, die die
Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ene Benutzung, dieihre
Wertschédtzung in unlauterer Welse ausnutzt, eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft der
Marke beaintréchtigt, und eine Benutzung, die ihre Wertschétzung beeintréchtigt.

Die Beaintrachtigung der Unterscheidungskraft einer Marke wird im Allgemeinen ds dilution
[Verwésserung] bezeichnet. Dieser Begriff wurde erstmals von Frank 1. Schechter verwendet(10).
Dieser sprach sch fir einen Schutz des Markeninhabers aus, der Uber den Schutz vor der
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Benutzung ener identischen oder &hnlichen Marke flr identische oder &hnliche Waren oder
Diengleistungen, die eine Gefahr der Herkunftsverwechdung hervorruft, hinausgeht. Schechter
beschrieb die Art der in Rede stehenden Rechtsverletzung as graduad whittling away or disperson
of the identity and hold upon the public mind [almahliche Schwéchung oder AuflGsung der |dentitét
und der Bekanntheit] bestimmter Marken(11). Die Gerichte in den Vereinigten Stagten, wo die
Inhaber bestimmter Marken sait |&ngerem gegen Verwésserung geschiitzt snd(12), haben den
Begriff der Verwésserung durch die Beschreibung d's lessening, watering down, debilitating,
weskening, undermining, blurring, eroding and ingdious gnawing away & atrade mark reichhdtig
illugriert(13). Das Wesen der Verwasserung in diesem klassischen Sinne bestent darin, dass die
Schwéchung der Unterscheldungskraft der Marke bedeutet, dass Se keine unmittelbare
gedankliche Verbindung mit den Waren mehr hervorrufen kann, fir die Se eingetragen ist und
verwendet wird(14). Um erneut Schechter zu zitieren(15): [F]or instance, if you dlow Rolls Royce
restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years
you will not have the Ralls Royce mark any more [Lasst man beispie sweise Rolls Royce
Regtaurants und Ralls Royce Cafés, Rolls Royce Hosen und Rolls Royce Bonbons zu, dann wird
esin 10 Jahren die Marke Roalls Royce nicht mehr geben).

Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff der Beeintréchtigung der Wertschétzung einer Marke, oft
auch as Herabsetzung oder Befleckung der Marke bezeichnet, den Fall, dass - wie esin der
bekannten Claeryn/Klarein-Entscheidung des Bend ux-Gerichtshofs(16) heif - die Waren, fir die
das kollidierende Zeichen verwendet wird, auf die Offentlichkeit in einer solchen Weise wirken,
dass die Anziehungskraft der Marke in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Rechtssache betraf die
gleich lautenden Marken Claeryn fir einen niederlandischen Gin und Klaren fir ein fliissiges
Reinigungsmittel. Da der Bendlux-Gerichtshof der Auffassung war, dass die Ahnlichkeit der beiden
Marken die Verbraucher veranlassen konnte, beim Trinken von Claeryn-Gin an ein
Reinigungsmittel zu denken, entschied er, dass die Marke Klarein die Marke Clagryn verletze(17).

Die Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschétzung der
Marke sollen hingegen instances where thereis clear exploitation and free-riding on the coattails of
afamous mark or an attempt to trade upon its reputation(18) [Fale, in denen eine berihmte Marke
eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen,]
erfassen. So wére be spiel sweise Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern,
die Wertschétzung der Marke Rolls Royce auszunutzen, um fir seine Marke zu werben(19). Esist
nicht klar, ob es tatséchlich einen Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Untersche dungskraft
ener Marke und dem Ausnutzen ihrer Wertschétzung gibt; da es jedoch auf einen solchen
Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides as free-riding bezeichnen.

Im vorliegenden Fall macht Adidas dem V orlagebeschluss zufolge geltend, dass die Benutzung des
Zwei-Streifen-Motivs durch Fitnessworld die Wertschétzung der Marke Adidas in unlauterer
Weise ausnutze (free-riding) und die Unterscheidungskraft dieser Marke beeintréchtige
(Verwésserung) (20). Vor diesem Hintergrund hat der Hoge Raad zwel Fragen nach der Audegung
des Artikels 5 Absatz 2 vorgelegt.

Frage2a
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Mit der Frage 2 amdchte der Hoge Raad wissen, ob der Begriff der Ahnlichkeit einer Marke und
eines Zeichensim Sinne von Artikel 5 Absatz 2 anhand eines anderen Mal3stabs d's degenigen der
(unmittelbaren oder mittelbaren) Herkunftsverwechdung zu beurteilen ist; in diesem Fal ersucht er
den Gerichtshof um Angabe des zutreffenden Mal3stabs.

42.
Artikel 5 Absatz 2 ist - wie Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b - anwendbar, wenn die Marke und
das Zeichen identisch oder 8hnlich snd. Beide Bestimmungen enthdten weitere
Anwendungsvoraussetzungen: S0 ist Artikel 5 Absatz 2 anwendbar, wenn die Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt, wéhrend Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b
anwendbar ist, wenn wegen der |dentitzt oder der Ahnlichkeit fir das Publikum die Gefahr von
Verwechd ungen besteht.

43,
Aus den Urtellen Sabél(21) und Lloyd(22) des Gerichtshofes geht hervor, dass das nationde
Gericht, um zu beurteilen, wie weit die Ahnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichenim
Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b reicht und ob se so grol3it, dasssie zu einer
Verwechdungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung fiihren konnte, den Grad ihrer Ahnlichkeit im
Bild, im Klang und in der Bedeutung bestimmen muss. Spéter hat der Gerichtshof im Urtell
Seckmann(23) entschieden, dass ein Duft oder olfaktorisches Zeichen grundsétzlich eine Marke
darstellen kann (obwohl dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit des Zeichens auf keine der
in dieser Rechtssache vorgeschlagenen Arten gentigt wurde); das nationale Gericht muss so
kiinftig womdglich aulkerdem bestimmen, wie weit die olfaktorische Ahnlichkeit zwischen einer
Marke und einem Zeichen geht. Ich stimme mit Fitnessworld, Adidas, der niederl&ndischen
Regierung und der Regierung des Vereinigten Konigreichs darin Uberein, dass das nationae Gericht
die gleiche Prifung - Bestimmung des Grades der Ahnlichkeit in sensorischer Hinsicht oder in der
Bedeutung - vornehmen muss, um den Grad der Ahnlichkeit fiir die Zwecke von Artikel 5 Absatz
2 zu ermitteln. Esigt in der Tat schwer vorstdllbar, auf welcher anderen Grundlage die Ahnlichkeit
beurteilt werden konnte.

Esist im Rahmen des Artikels 5 Absatz 2 jedoch eindeutig nicht erforderlich, darzulegen, dass
diese Ahnlichkeit zu einer Verwechdungsgefahr fiihren kann, wie Fitnessworld vortragt.

45,
Im Urtell Sabel(24) hat der Gerichtshof die Begriffe der unmittelbaren und mittelbaren
Herkunftsverwechdung erléutert; so liege eine unmittelbare Verwechdung vor, wenn das Publikum
das Zeichen und die betreffende Marke verwechde, und eine mittelbare VVerwechd ung, wenn das
Publikum einen Zusammenhang zwischen den Inhabern des Zeichens und der Marke herstelle und
de miteinander verwechde. Sowohl die unmittelbare ds auch die mittelbare Verwechdung in
diesem Sinne stellen eine unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b falende Verwechdung dar.
Hingegen entstehe eine Gefahr der gedanklichen Verbindung, wenn das Publikum einen
Zusammenhang zwischen dem Zechen und der Marke sehe, da die Wahrnehmung des Zeichens
die Erinnerung an die Marke wecke, obwohl beide nicht verwechsdt wiirden. Der Gerichtshof
entschied, dass die Gefahr einer gedanklichen Verbindung keine unter Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b fdlende Verwechdung darstdlle.

46.
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Wie bereits ausgefiihrt, gestattet diese Bestimmung Markeninhabern, Dritten zu verbieten, ein
Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitét oder der Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke
und der Identitét oder Ahnlichkeit der ... erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum
die Gefahr von Verwechdungen besteht. Sie erfordert somit einen unmittelbaren

K ausal zusammenhang zwischen der Ahnlichkeit (oder Identitét) und der Verwechdungsgefahr. Die
Wechselbeziehung zwischen den beiden Begriffen wird zudem in der Préambe der Richtlinie
hervorgehoben, wonach es unbedingt erforderlich [ist], den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf
die Verwechdungsgefahr auszulegen(25).

47,
Artikd 5 Absatz 2 erwdhnt eine Verwechd ungsgefahr hingegen nicht. Der Gerichtshof hat
aul¥erdem ausdricklich festgestelIt, dass diese Bestimmung fUr bekannte Marken einen Schutz
einfiihrt, dessen Durchftihrung nicht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr verlangt(26).

48,
Obwohl Artikel 5 Absatz 2 nur anwendbar ist, wenn die Marke und das Zeichen identisch oder
ghnlich sind, verlangt er nicht ausdriicklich, dass diese Ahnlichkeit zu einer bestimmten Vorstellung
beim Publikum flhrt. Stattdessen legt die Bestimmung den Schwerpunkt auf die Wirkung der
Benutzung, vor der Se schiitzen soll, némlich eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft oder die
Wertschéizung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Welse ausnutzt oder
beaintréchtigt.

49,
Offenkundig kann die Benutzung eines Zeichens nur dann eine solche Wirkung haben, wenn das
Zeichen den beteiligten Verkehrskreisen die Marke irgendwie in Erinnerung ruft. Der Gerichtshof
hat daher das Erfordernisin Artikel 5 Absatz 2, dass die Marke bekannt ist, vor dem Hintergrund
der dlgemeinen Systematik und des Zweckes der Richtlinie gepriift und festgestelIt, dass das
Publikum, wenn es mit dem Zeichen konfrontiert wird, nur dann gegebenenfdls eine Verbindung
zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen kann, wenn die Marke einen gentigenden
Bekanntheitsgrad hat, und nur dann die Marke beaintréchtigt werden kann(27).

50.
Es erscheint jedoch weder erforderlich noch hilfreich, die Mal3stébe, anhand deren die Frage der
Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen zu priifen ist, ndher zu besimmen. Die
nationalen Gerichte diirften ohne weitere Andyse des Ahnlichkeitsbegriffsin der Lage sain, zu
entscheiden, ob die Ahnlichkeit so groRR igt, dass Sie die beanstandete Benutzung, s&i esin Form
der Verwésserung, der Beaintréchtigung oder des free-riding, ermoglicht. Meines Erachtens gentigt
daher der Hinwels, dass Artikel 5 Absatz 2 verlangt, dass die Marke und das Zeichen dhnlich snd
und dass die beanstandete Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke
in unlauterer Weise ausnuitzt oder beeintrachtigt.

51.
Demzufolge beantworte ich die Frage 2 a dahin, dass der Begriff der Ahnlichkeit zwischen einer
Marke und einem Zeichen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 anhand des Grades ihrer Ahnlichkeit in
sensorischer Hinsicht oder in der Bedeutung zu beurteilen ist und dass der durch Artikel 5 Absatz 2
gewéhrte Schutz nicht voraussetzt, dass eine Gefahr der Verwechdung von Marke und Zeichen
besteht.

Frage2b
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52.
Mit der Frage 2 b will der Hoge Raad wissen, ob es bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der
Marke und des Zeichensim Sinne von Artikel 5 Absatz 2 eine Rolle spidlt, dass das Zeichen von
den beteiligten Verkehrskreisen nur as Verzierung oder Schmuck aufgefasst wird.

53.
Um zu ermitteln, ob Artikel 5 Absatz 2 anwendbar ist, muss selbstverstandlich u. a. gepriift
werden, ob die Marke und das angeblich kallidierende Zeichen dhnlich and. Wieichim
Zusammenhang mit Frage 2 a ausgefiihrt habe, ist die Ahnlichkeit einer Marke und eines Zeichens
im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 meines Erachtens anhand ihrer Ahnlichkeit im Bild, im Klang und
in der Bedeutung zu beurteilen. Ob das Zeichen nur ds Verzierung aufgefasst wird, scheint mir be
dieser Beurteilung jedoch nicht weiterzuhelfen. Ich werde daher bel der Beantwortung der Frage 2
b davon ausgehen, dass se vielmehr darauf abzidlt, ob es bei der Beurteilung der Anwendbarkeit
des Artikels 5 Absatz 2 ds Ganzes eine Rolle spidt, dass das Zeichen von den betelligten
Verkehrskreisen nur ds Verzierung aufgefasst wird.

Einige der Beteailigten, die Erklarungen eingereicht haben(28), tragen vor, dass Artikel 5 Absatz 2
nicht anwendbar sei, wenn ein Zeichen ds blofe Verzierung aufgefasst werde, dain einem solchen
Fdl keine Verbindung mit einer dhnlichen Marke hergestelIt werde. Ich hdte dies jedoch nicht
zwangdaufig fur zutreffend, insbesondere dann nicht, wenn die angeblich verletzte Marke auf einer
Form oder einem Muster mit weiter Verbreitung beruht. So ist es z. B. durchaus vorgtel Ibar, dass
eine Person beim Anblick eines Musters mit Diamantformen an die Marke von Renault erinnert
wird, die aus einem dtiliserten Diamanten besteht, oder dass ein Muster aus roten Dreiecken an
dasrote Dreieck erinnern kdnnte, das sait Mitte des 19. Jahrhunderts ein wesentlicher Bestandtell
der Marke der britischen Brauerei Bassist(29). Der Gerichtshof hat dartiber hinaus kirzlich
entschieden, dass grundséizlich eine Farbe a's solche hinreichend unterscheidungskréftig sein kann,
um as Marke eingetragen zu werden(30); soweit danach Farben eingetragen werden konnen,
vergroiert sich eindeutig die Moglichkeit, dass die Offentlichkeit aufgrund einer rein dekorativen
Verwendung der gleichen oder einer 8hnlichen Farbe in anderem Zusammenhang an eine
bestimmte Marke erinnert wird.

55.
Ich glaube daher nicht, dass der Ausgangspunkt bel der Beantwortung von Frage 2 b des
vorlegenden Gerichts alein darin bestehen darf, dass Artikel 5 Absatz 2 nicht anwendbar ist, wenn
en Zeichen nur ds Verzierung aufgefasst wird, well dann keine Verbindung mit einer dhnlichen
Marke hergestel It werden kann. Den zutreffenden Ausgangspunkt miissen der Wortlaut, die
Systematik und der Zweck von Artikd 5 Absatz 2 ds Ganzes bilden.

56.
Diese Bestimmung enthdlt keinen ausdrticklichen Hinweis auf die Art der Wahrnehmung des
kollidierenden Zeichens. Sieist anwendbar, wenn das Zeichen im geschéftlichen Verkehr fur
Waren oder Diengtleistungen benutzt wird. Die Kommission macht geltend, dass dieser Satz zur
Unterscheidung von Waren oder Diengtleistungen oder als Marke bedeuten muss. Sie stiitzt dieses
Vorbringen auf Artikel 5 Absatz 5. Nach dieser Bestimmung bertihren die Absétze 1 bis4 von
Artikd 5 nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen tber den Schutz gegentiber der
Verwendung e nes Zeichens zu anderen Zwecken as der Unterscheidung von Waren oder
Diendleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschétzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
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beaintréchtigt. Daraus folgt nach Anscht der Kommission, dass Artikel 5 Absatz 2 eseinem
Markeninhaber nicht gestatte, jede Benutzung eines Zeichens zu verbieten, sondern nur solche
Benutzungen, die dazu dienen sollten, die entsprechenden Waren oder Diengtleistungen von denen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Artike 5 Absaiz 5 zidt eindeutig auf nationale Rechtsvorschriften in Bereichen aul¥erhab des
Markenrechts ab, z. B. auf unlauteren Wettbewerb und vergleichende Werbung(31). Aus dieser
Bestimmung ergibt Sch, dass die Richtlinie die nicht kennzeichenméige Benutzung eines Zeichens,
die die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnuitzt oder beeintréchtigt, nicht regelt. Eine solche Benutzung kann daher nicht
unter Artikel 5 Absatz 2 falen.

Diese Auffassung wird auf3erdem durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes untermauert. So hat
der Gerichtshof im Urteil Robelco(32) festgestellt, dass ein verstarkter Schutz der
Unterscheidungskraft oder der Wertschétzung einer Marke gegentiber bestimmten Formen der
Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken ds der Unterscheidung von Waren oder
Diendleistungen nicht unter die gemeinschaftliche Harmoniserung falt und dass, wenn ein Zeichen
nicht zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Diengtleistungen verwendet [wird], ... auf
die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abzustdlen [ist], um den Umfang und gegebenenfals den
Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der enem Markeninhaber, der eine Beaintrachtigung durch die
Benutzung des Zeichens ... geltend macht, gewéhrt wird.

Es stdlt sch somit die Frage, ob davon ausgegangen werden kann, dass ein Zeichen zum Zweck
der Unterscheidung von Waren oder Diengtleistungen verwendet wird, wenn es von den beteiligten
Verkehrskreisen nur ds Verzierung aufgefasst wird.

Diese Frage is meines Erachtens zu verneinen. Wenn die betelligten Verkehrskreise ein bestimmites
Zeichen ds blof3e Verzierung der Waren wahrnehmen und keinesfdls d's Herkunftshinweis, dann
kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Zeichen zum Zweck der Unterscheidung dieser
Waren benutzt wird.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofes bestétigt, dass die Wahrnehmung durch die betelligten
Verkehrskreise bel der Beurteilung, ob ein Zeichen ads Marke benutzt wird, von Bedeutung ist.
Schon in den ersen bel ihm anhéngigen markenrechtlichen Féllen (die vor Erlass der Richtlinie auf
die Bestimmungen des Vertrages tber den freilen Warenverkehr gestlitzt waren) entschied der
Gerichtshof, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder
Endabnehmer die Ursprungsdentitét des gekennzel chneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm
ermdglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechd ungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft
zu unterscheiden(33). Diese Funktion kann offengchtlich nicht erflillt werden, wenn die betelligten
Verkehrskreise das Zeichen nur as Verzierung oder Schmuck auffassen. Im Urtell Libertel
Groep(34) hat der Gerichtshof ausgefuhrt:

Eine Marke soll die fraglichen Waren oder Diengtleistungen as von einem bestimmiten
Unternehmen sammend kennzeichnen. Insowelt snd sowohl die gewohnliche Benutzung der
Marken in den betroffenen Bereichen ds Herkunftshinwels ds auch die Wahrnehmung des
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mal3geblichen Publikums zu berticksichtigen.

Die Art und Welse der Wahrnehmung des dekorativen Elements im vorliegenden Fal wirkt sich
ganz anders aus dsin der Rechtssache Arsend(35), in der der Gerichtshof es fur unerheblich hidt,
dass das kallidierende Zeichen d's Ausdruck der Unterstiitzung, der Treue oder der Zugehtrigkeit
gegentiber dem Markeninhaber aufgefasst wurde. In dieser Rechtssache ging esum einen Versol
gegen Artikd 5 Absatz 1 Buchgtabe a, der einen absoluten Schutz im Fale der Identitét zwischen
der Marke und dem Zeichen und zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und
denen, fUr die die Marke eingetragen ist, gewéhrt(36). In diesem Zusammenhang war die
unberechtigte Benutzung der identischen Marke fur identische Waren durch enen Dritten
ungeachtet dieser Wahrnehmung ganz offensichtlich eine Benutzung ds Marke.

Schliefdich ware es meiner Menung nach grundséizlich nicht wiinschenswert, den
markenrechtlichen Schutz in einer Welse auszudehnen, die die Benutzung gangiger Verzierungen
und Motive wie Streifen ausschlief3en wirde. Der Gerichtshof hat entschieden, dass mit Artikel 3
Absatz 1 Buchgtaben ¢ und e der Richtlinieim Allgemeininteresse liegende Ziele verfolgt werden,
die darin bestehen, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen
beschreiben, fir die die Eintragung beantragt wird, und eine Form, deren wesentliche Merkmae

e ner technischen Funktion entsprechen und gewahit wurden, um diese zu eftillen, von dlen fre
verwendet werden konnen(37). Er hat auch ein Allgemeininteresse daran anerkannt, dass die
Verflgbarket von Farben flr die anderen Wirtschaftstellnehmer, die Waren oder Diengtleistungen
der von der Anmedung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschrankt wird(38).
Generdanwalt Ruiz-Jarabo aulferte kiirzlich gewissermalien ds Koda zu seinen Schlussantrégen in
der Rechtssache Shidld Mark(39), in der es um die Frage geht, ob Téne oder Geréusche(40)
Marken sain kdnnen, einen dhnlichen Vorbehdt. Obwohl der vorliegende Fall die geringfligig
abwel chende Frage nach dem Schutzumfang von Artikel 5 Absatz 2 aufwirft, sprechen meines
Erachtens dnliche Erwégungen des Allgemeininteresses gegen eine Ausdehnung dieses Schutzes,
durch die Wirtschaftstellnehmer an der Benutzung einfacher und sait langem verwendeter
Verzierungen und Motive gehindet wiirden.

Die Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 setzt folglich voraus, dass das angeblich kallidierende
Zeichen ds Marke benutzt wird, d. h. zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder
Diengleistungen. Diesigt nicht der Fall, wenn das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nur
asVezerung aufgefasst wird.

Ergebnis

Ich bin daher der Auffassung, dass die vom Hoge Raad vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet
werden sollten:

1. Artikel 5 Absatz 2 der Ergten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken ist nur dann
ordnungsgemé&ld umgesetzt, wenn sich der Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat
bekannten Marke gegen die Benutzung der Marke oder einesihr dhnlichen Zeichens auf die Art
und Weise und unter den Umsténden, wie Sein dieser Bestimmung beschrieben sind, nicht nur bel
nichtahnlichen Waren oder Dienstleistungen wehren kann, sondern auch bel Waren oder
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Diengleistungen, die mit denen identisch oder ihnen @nlich sind, fir die die Marke engetragen i<

2. Der Beyriff der Ahnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen im Sinne von Artikd 5
Absatz 2 der Richtlinie 89/104 ist anhand des Gradesihrer Ahnlichkeit in sensorischer Hingicht
oder in der Bedeutung zu beurteilen.

3. Der durch Artikd 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 gewdhrte Schutz setzt nicht voraus, dass
eine Gefahr der Verwechdung von Marke und Zeichen bestett.

4. Die Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 setzt voraus, dass das angeblich
kollidierende Zeichen als Marke benutzt wird, d. h. zum Zweck der Unterscheidung von Waren
oder Diendleisungen. Diesigt nicht der Fal, wenn das Zeichen von den betelligten
Verkehrskreisen nur ds Verzierung aufgefasst wird.

1. - Origindgprache: Englisch.

2. - Erge Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).

3 - Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 Uber die Gemeinschaftsmarke (ABI.
1994, L 11, S.1).

4. - Im Anhang zum Bend ux-Warenzei chentibereinkommen vom 19. M&z 1962 enthdten; in der
Fassung eines Protokolls vom 2. Dezember 1992, das am 1. Januar 1996 in Kraft getreten i<t

5: - Urteil vom 9. Januar 2003 in der Rechtssache C-292/00 (Davidoff und Zino Davidoff - Davidoff 11).
Der Vorlagebeschluss im vorliegenden Fall erging im Oktober 2001, und die Erkl&rungen wurden im
Februar 2002 eingereicht.

6. - Randnr. 25 des Urteils.

7: - Sebente Begrindungserwagung.

8 - Vgl. z. B. Urtelle vom 20. November 2001 in den Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 (Davidoff
und Levi Strauss, Sg. 2001, 1-8691, Randnr. 39) und - spezidl in Bezug auf Artikel 5 Absatz 2 - vom
21. November 2002 in der Rechtssache C-23/01 (Robelco, Sig. 2002, 1-10931, Randnrn. 27 bis 30).
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9: - 8§14 Absatz 2 Ziffer 3 des Markengesetzes; vgl. Nr. 10 meiner Schlussantrége in der Rechtssache
Davidoff 1.

10: - Frank 1. Schechter, Therationa basis of trademark protection, Harvard Law Review 1927, S.
813.

11 - Seiner Angicht nach sollten diesen Schutz jedoch nur arbitrary, coined or fanciful marks
[Fantasiemarken] genief3en.

12: - Das erste einzel saatliche Gesetz wurde 1947 in Massachusetts erlassen, gefolgt von [llinois 1953
und New York 1955. Viele andere folgten. Nur wenige dieser Gesetze definieren den Begriff der
Verwésserung as solchen; e schiitzen bestimmte Marken lediglich gegen dilution of the digtinctive quality
[Vewéasserung der Unterscheidungskraft] (oder in @hnlicher Weise). Auf Bundesebene schuf der Federd
Trademark Dilution Act von 1995 einen Klagegrund der Verwasserung beriihmter Marken. Dieses
Gesetz definiert dilution ds the lessening of the capacity of afamous mark to identify and distinguish
goods or services [Verminderung der Fahigkeit einer beriihmten Marke, Waren oder Diengtleistungen zu
identifizieren und zu unterscheiden).

13: - Sehe die entsprechenden Féllein T. Martino, Trademark Dilution, 1996, S. 43 und 46.

14: - Vdl. Nr. 39 meiner Schlussantrége in der Rechtssache C-251/95 (Sabél, Slg. 1997, 1-6191) in
Anlehnung an das Urtell des Bendux-Gerichtshofesvom 1. Mé&z 1975 in der Rechtssache A 74/1
(Claeryn/Klarein, Rechtsprechung des Bendlux-Gerichtshofes 1975, S. 472).

15: - Hearings before the Congressional Committee on Patents, 72. Congress, 1. Sesson 15 (1932).

16: - Vgl. Fudnote 14.

17: - Beaintréchtigung der Wertschétzung einer Marke war aulerdem einer der Griinde, aus denen sich
Chrigtian Dior vor den nationden Gerichten gegen die angeblich zu wenig exklusve Bewerbung seiner
Luxuswaren durch Evorain der Rechtssache C-337/95 (Parfums Christian Dior, Slg. 1997, 1-6013)
wandte, obwohl esin der Rechtssache vor dem Gerichtshof um den Wortlaut des Artikels 7 Absatz 2 der
Richtlinie (der eine Ausnahme vom algemeinen Grundsatz der Erschépfung von Markenrechten enthdlt)
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gng.

18: - F. W. Mostert, Famous and Well-Known Marks, 1997, S. 62. VVgl. auch die Joint
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks [Gemeinsame
Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorisch bekannter Marken] der Versammlung des
Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums und der Generdversammiung der
Whdtorganisation fur Gestiges Eigentum (WIPO) (1999): In der Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b Ziffer iii, der die Benutzung einer Marke betrifft, die die Unterscheidungskraft der bekannten
Marke in unlauterer Welse ausnutzten wirde, heild es, dass die fragliche Benutzung z. B. auf eine
Ausnutzung des idedlen Wertes der bekannten Marke hinaudaufen wiirde.

19: - Vgl. Urtell des Bundesgerichtshofs vom 9. Dezember 1982, GRUR 1983, 247.

20: - Vgl. oben, Nr. 12,

21. - Zitiert in Ful3note 14, Randnr. 23 des Urtells.

22: - Urtell des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Slg. 1999, 1-3819, Randnr. 27).

23. - Urtell vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00.

24. - Zitiert in Fulnote 14, Randnr. 16 des Urtells.

25: - Zehnte Begriindungserwagung.

26: - Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98 (Marca Mode, Sig. 2000, 1-4861, Randnr.
36, Hervorhebung hinzugefiigt); vgl. auch die Nrm. 33 und 34 der Schlussantrége von Generdanwalt
Ruiz-Jarabo vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsend Footbal Club) sowie - in Bezug
auf Artikel 4 Absatz 4 Buchgtabe ader Richtlinie, der inhdtlich gleichlautend ist mit Artikel 5 Absatz 2 -
Nr. 48 meiner Schlussantrége und Randnr. 20 des Urtells Sabdl (zitiert in Ful3note 24).
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27 - Urtell vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97 (General Motors, Slg. 1999,
1-5421, Randnr. 23). Wahrend in der englischen Ubersetzung des Urteils der Begriff association
verwendet wird, heild esin der franzds schen Fassung rapprochement. Ich hdte esfur hilfreich, der
franzés schen Fassung zu folgen und einen Begriff zu verwenden, der sch von dem in den Artikeln 4
Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie verwendeten unterscheidet; ich
verwende daher das Wort connection [Verbindung].

28: - Insbesondere Fitnessworld. Adidas hat sich entsprechend gedul3ert, alerdings unter dem Vorbehdlt,
dass das Zeichen nicht as blofe Verzierung aufgefasst werden konne, wenn das Publikum eine
gedankliche Verbindung mit der Marke herstelle. Auch die Kommission trégt vor, dass eine blofe
Verzierung nicht 8hnlich im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 sain kdnne.

29: - Die Wort-/Bildmarke mit dem Dreieck wurde am 1. Januar 1876 im Vereinigten Konigreich as
Marke eingetragen. Se war die erste Marke, die nach dem Trade Marks Act von 1875 eingetragen
wurde (und somit, da dieses britische Gesetz d's erstes die Eintragung von Marken ermoglichte, die
weltweit erste eingetragene Marke). Die Marke war jedoch schon einige Zeit zuvor in Gebrauch. Sieist
auf einem Gemélde von Manet aus dem Jahr 1882 auf zwel Bierflaschen zu sehen, die auf der Theke der
Bar der Folies-Bergeres stehen.

30: - Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel Groep).

31. - V(. auch die sechste Begriindungserwégung der Richtlinie: Diese Richtlinie schliefd nicht aus, dass
auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die
Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, Uber die zivilrechtliche Haftung oder den
Verbraucherschutz, Anwendung finden.

32: - Zitiert in Ful3note 8, Randnrn. 31 und 34 des Urtells. Vgl. auch Urteil vom 23. Februar 1999 in der
Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, 1-905, Randnr. 38), Nr. 37 meiner Schlussantrége in der
Rechtssache C-2/00 (Hdlterhoff, Slg. 2002, 1-4187) und Nr. 38 der Schlussantrége von Generdanwalt
Ruiz-Jarabo in der Rechtssache C-206/01 (Arsena Footbal Club, ztiert in Ful3note 26).

33: - Urtell vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Sig. 1978, 1139,
Randnr. 7). Dieses Diktum nimmt die Rechtsprechung bis heute immer wieder auf; vgl. zuletzt Urtell
Libertel Groep (zitiert in Ful3note 30), Randnr. 62 und die dort zitierte Rechtsprechung.

34 - Zitiert in Ful3note 30, Randnr. 62. Vgl. auch Urteil vom 4. Ma 1999 in den Rechtssachen
C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, 1-2779, Randnrn. 49 bis 52).
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35: - Zitiert in Fulnote 32, Randnr. 61 es Urtells.

36: - Vgl. Randnr. 50 des Urtells, die zehnte Begriindungserwagung der Richtlinie zitierend.

37: - Urtell Libertel Groep (zitiert in Ful3note 30), Randnrn. 52 und 53 und die dort zitierte
Rechtsprechung.

38: - Urtell Libertd Groep (zitiert in Ful3note 30), Randnr. 55.

39: - Rechtssache C-283/01, Nrn. 48 und 52 der Schlussantrdge vom 3. April 2003.

40: - Im Ausgangsverfahren ging es um die ersten neun Noten von Beethovens Fir Elise (Bagadlein
aMoall, WoO 59) und das Krdhen eines Hahns.
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