URTEIL VOM 12. 6. 2008 — RECHTSSACHE C-533/06

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)
12. Juni 2008 "

In der Rechtssache C-533/06

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Konigreich)
mit Entscheidung vom 14. Dezember 2006, beim Gerichtshof eingegangen am
28. Dezember 2006, in dem Verfahren

02 Holdings Limited,

02 (UK) Limited

gegen

Hutchison 3G UK Limited

erlasst

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprisidenten P. Jann sowie der Richter A. Tizzano,
A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ (Berichterstatter) und E. Levits,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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Generalanwalt: P. Mengozzi,
Kanzler: J. Swedenborg, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom
29. November 2007,

unter Beriicksichtigung der Erklarungen

— der O2 Holdings Limited und der O2 (UK) Limited, vertreten durch R. Arnold,
QC, M. Vanhegen, Barrister, und J. Stobbs, Attorney, im Auftrag von S. Tierney,
A. Brodie und S. Magee, Solicitors,

— der Hutchison 3G UK Limited, vertreten durch G. Hobbs, QC, und E. Hinsworth,
Barrister, im Auftrag von L. Silkin, G. Crown, N. Walker und S. Jones, Solicitors,

— der Kommission der Europiischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils als
Bevollmachtigten,

nach Anhorung der Schlussantrage des Generalanwalts in der Sitzung vom 31. Januar
2008

folgendes

I - 4255



URTEIL VOM 12. 6. 2008 — RECHTSSACHE C-533/06

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Ersten
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken (ABIL. 1989, L 40, S. 1) und
von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber
irrefiihrende Werbung (ABL L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABIL. L 290, S. 18)
gednderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 84/450).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der O2 Holdings
Limited und der O2 (UK) Limited (im Folgenden zusammen: O2 und O2 [UK])
einerseits und der Hutchison 3G UK Limited (im Folgenden: H3G) wegen der Benut-
zung von 02 und O2 (UK) gehérenden Marken durch H3G im Rahmen einer verglei-
chenden Werbung.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

Der mit ,Rechte aus der Marke“ tiberschriebene Art. 5 der Richtlinie 89/104 lautet:

»(1) Die eingetragene Marke gewihrt ihrem Inhaber ein ausschliefiliches Recht.
Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung
im geschiftlichen Verkehr
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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 Identitdt oder der Ahnlichkeit des
Zeichens mit der Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlief3t, 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 geschéftlichen Verkehr ein mit
der Marke identisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen
zu benutzen, die nicht denen dhnlich sind, fiir 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 beeintréchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absdtze 1 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 anzu-
bieten oder zu erbringen;

¢) Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufithren;
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d) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(5) Die Absitze 1 bis 4 beriihren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestim-
mungen iiber den Schutz gegeniiber der Verwendung eines Zeichens zu anderen
Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benut-
zung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der Marke
ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.”

Abs. 1 des mit ,Beschrankung der Wirkungen der Marke” iiberschriebenen Art. 6
der Richtlinie 89/104 lautet:

»Die Marke gewidhrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben {ber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den
Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder
der Erbringung der Dienstleistung oder iiber andere Merkmale der Ware oder
Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, die Hinweise auf die Bestimmung einer Ware,
insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
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im geschiftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den ansténdigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.”

Die Bestimmungen betreffend die vergleichende Werbung wurden mit der Richtlinie
97/55 in die Richtlinie 84/450 eingefiigt.

Die Erwagungsgriinde 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 lauten:

»(13) Gemafd Artikel 5 der ... Richtlinie 89/104/EWG ... steht dem Inhaber einer

(14)

(15)

eingetragenen Marke ein Ausschliefllichkeitsrecht zu, das insbesondere das
Recht einschliefit, Dritten im geschéftlichen Verkehr die Benutzung eines
identischen oder dhnlichen Zeichens fiir identische Produkte oder Dienstleis-
tungen, gegebenenfalls sogar fiir andere Produkte, zu untersagen.

Indessen kann es fiir eine wirksame vergleichende Werbung unerldsslich
sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu
machen, dass auf eine ihm gehorende Marke oder auf seinen Handelsnamen
Bezug genommen wird.

Eine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterschei-
dungszeichen eines Mitbewerbers stellt keine Verletzung des Ausschlieflich-
keitsrechts Dritter dar, wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufge-
stellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die
Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen.”

GemafS ihrem Art. 1 bezweckt die Richtlinie 84/450 u. a. die Festlegung der Bedin-
gungen fiir zuldssige vergleichende Werbung.
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Art. 2 Nr. 2a dieser Richtlinie definiert die vergleichende Werbung als ,jede Werbung,
die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienst-
leistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.

Art. 3a Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:

»Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zuléssig, sofern
folgende Bedingungen erfiillt sind:

a) Sie ist nicht irrefithrend im Sinne des Artikels 2 Nummer 2, des Artikels 3 und
des Artikels 7 Absatz 1;

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden
und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen,
anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des
Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterschei-
dungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tétigkeiten oder die
Verhiltnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;
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g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterschei-
dungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkur-
renzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachah-
mung einer Ware oder Dienstleistung mit geschiitzter Marke oder geschiitztem
Handelsnamen dar.”

Nationales Recht

Die Bestimmungen der Richtlinie 89/104 wurden durch das Markengesetz von 1994
(Trade Marks Act 1994) in das nationale Recht umgesetzt.

Die Bestimmungen der Richtlinie 84/450 wurden durch die Verordnung von 1988
iiber die Kontrolle der irrefithrenden Werbung (Control of Misleading Advertise-
ments Regulations 1988, SI 1988, Nr. 915) in der durch die Verordnung von 2003
gednderten Fassung (SI 2003, Nr. 3183, im Folgenden: UK Regulations) in das natio-
nale Recht umgesetzt.

Die Bekdmpfung der irrefithrenden Werbung und die Einhaltung der Bestimmungen
iiber vergleichende Werbung, wie sie Art. 4 der Richtlinie 84/450 vorsieht, werden
gemifl den UK Regulations durch den Director General of Fair Trading gewéhr-
leistet, eine Verwaltungsbehorde, die fiir die Entscheidung tiber Beschwerden oder
die Einleitung geeigneter gerichtlicher Schritte zusténdig ist.
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Vorschrift 4A Abs. 3 der UK Regulations bestimmt:

»Die Bestimmungen dieser Vorschrift sind nicht dahin auszulegen, dass sie

a) ein Klagerecht in einem Zivilverfahren wegen Verstofles gegen diese Vorschrift
gewihren (sofern nicht in diesen Regulations ausdriicklich anders bestimmt);

b) eine Ausnahme von einem Klagerecht oder anderen Rechtsbehelf (des Zivil-
oder Strafverfahrensrechts) in anderen als durch diese Regulations geschaffenen
Verfahren vorsehen.”

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

02 und 02 (UK) sind Anbieter von Mobilfunkdiensten.

In der Werbung fiir ihre Dienste verwenden sie Bilder von Blasen unterschiedli-
cher Art. Es ist unstreitig, dass die Verbraucher im Mobilfunkbereich die Bilder von
Blasen im Wasser, insbesondere vor einem abgestuft blauen Hintergrund, mit den
von O2 und O2 (UK) erbrachten Diensten in Verbindung bringen.

02 und O2 (UK) sind Inhaber u. a. von zwei im Vereinigten Konigreich fir Tele-
kommunikationsgeréte und -dienstleistungen eingetragenen nationalen Bildmarken,
die jeweils aus einem statischen Bild von Blasen bestehen (im Folgenden: streitige
Marken).
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H3G ist ebenfalls Anbieter von Mobilfunkdiensten, die unter dem Zeichen ,3“
vermarktet werden. Sie bietet insbesondere einen Sofortzahlungsdienst (,pay-as-
you-go“) unter der Bezeichnung , Threepay” an.

Im Lauf des Jahres 2004 startete H3G eine Werbekampagne. Hierzu lief sie u. a.
einen Werbefilm im Fernsehen ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit
denen von O2 und O2 (UK) verglich. Diese Fernsehwerbung (im Folgenden: streitige
Werbung) zeigte am Anfang den Namen ,, 02 und Bilder sich bewegender Blasen
in schwarz und weif§ und fuhr fort mit Bildern von , Threepay” und ,3“ sowie einer
Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter
seien.

02 und O2 (UK) erhoben beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, gegen H3G Klage wegen Verletzung der streitigen Marken.

Sie rdumten im Ausgangsverfahren ein, dass der Preisvergleich in der streitigen
Werbung zutreffend und diese in ihrer Gesamtheit nicht irrefithrend sei. Insbeson-
dere suggeriere sie nicht, dass zwischen O2 und O2 (UK) einerseits und H3G ande-
rerseits irgendeine Geschéftsverbindung bestehe.

Diese Verletzungsklage wurde mit Urteil vom 23. Mérz 2006 abgewiesen. Der High
Court war im Wesentlichen der Auffassung, dass die Benutzung der Abbildungen
von Blasen in der streitigen Werbung unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie
89/104 falle, dass aber diese Werbung mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 in Einklang
stehe und aus diesem Grund H3G eine Einwendung aus Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der
Richtlinie 89/104 habe.
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02 und O2 (UK) legten gegen dieses Urteil vor dem Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) Berufung ein.

Das vorlegende Gericht bittet erstens um die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richt-
linie 89/104-.

Es mochte zum einen wissen, ob mit Benutzung im Sinne dieser Vorschrift nur eine
Benutzung gemeint ist, die den Zweck hat, die betriebliche Herkunft der von dem
Dritten vermarkteten Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Nach Ansicht
des vorlegenden Gerichts fithrte eine Bejahung dieser Frage dazu, dass die Benutzung
der Marke eines Mitbewerbers im Rahmen der vergleichenden Werbung nicht unter
Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 fiele, da die Marke darin nicht benutzt werde, um
auf die Herkunft der Waren des Werbenden hinzuweisen.

Zum anderen stellt es sich die Frage, ob es fiir die Beurteilung des Vorliegens einer
Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 allein
auf den Vergleich zwischen der Marke und dem streitigen Zeichen und zwischen den
Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen sei, und denjenigen, fiir
die das Zeichen benutzt werde, ankomme oder ob im Gegenteil auch der Sachzu-
sammenhang zu beriicksichtigen sei, in dem das Zeichen benutzt werde.

Zweitens ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass die Vereinbarkeit einer
vergleichenden Werbung, in der die Marke eines Mitbewerbers benutzt werde, mit
Art. 3a der Richtlinie 84/450 eine Einwendung darstelle, die der Klage entgegenge-
halten werden konne, mit der der Mitbewerber gegen diese Benutzung seiner Marke
vorgehe.

Ferner bittet das vorlegende Gericht fiir den Fall, dass der Gerichtshof Art. 5
Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auslegen sollte, dass diese Vorschrift in einer

I - 4264



28

02 HOLDINGS UND 02 (UK)

Situation wie der des Ausgangsverfahrens den Inhaber einer eingetragenen Marke
dazu berechtige, die Benutzung seiner Marke in einer vergleichenden Werbung
verbieten zu lassen, um die Auslegung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450, um
zu kléren, ob die Benutzung des Zeichens ,unerlisslich” sein miisse, um die Waren
oder Dienstleistungen des Mitbewerbers mit denjenigen des Werbenden zu verglei-
chen, damit eine vergleichende Werbung, in der ein mit der Marke eines Mitbewer-
bers identisches oder ihr dhnliches Zeichen benutzt wird, zuléssig sein kénne.

Unter diesen Umstédnden hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorgelegt:

1.

Féllt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Handler in der Werbung
fiir seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines
Wettbewerbers fiir einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des
Preises) der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen mit den Merk-
malen (und insbesondere dem Preis) der von dem Wettbewerber unter dieser
Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen so benutzt, dass dies keine
Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die wesentliche Funktion der
Marke als Hinweis auf die Herkunft beeintrachtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a
oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

Muss, wenn ein Héndler die eingetragene Marke eines Wettbewerbers in einer
vergleichenden Werbung benutzt, diese Benutzung, um mit Art. 3a Abs. 1 der
Richtlinie 84/450 in der gednderten Fassung vereinbar zu sein, ,unerldsslich”
sein, und, bejahendenfalls, nach welchen Kriterien ist die Unerlasslichkeit zu
beurteilen?

Schlief3t das Erfordernis der Unerlisslichkeit, wenn ein solches besteht, nament-
lich die Benutzung eines Zeichens aus, das mit der eingetragenen Marke nicht
identisch, ihr jedoch sehr &hnlich ist?
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Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

Mit seinen Fragen ersucht das vorlegende Gericht den Gerichtshof um die Ausle-
gung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450.

Das Ausgangsverfahren ist nimlich dadurch gekennzeichnet, dass O2 und O2 (UK)
behaupten, die Benutzung eines ihren streitigen Marken &hnlichen Zeichens durch
H3G in einer vergleichenden Werbung beeintrachtige das ausschliefSliche Recht, das
diese Marken ihnen gewédhrten.

Es ist dariiber hinaus notwendig, vor der Priifung der Vorlagefragen das Verhiltnis
zwischen den Richtlinien 89/104 und 84/450 niher zu erldutern.

Gemafs Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 gewihrt die eingetragene Marke
ihrem Inhaber ein ausschliefliches Recht, das es ihm unter bestimmten Vorausset-
zungen gestattet, jedem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéft-
lichen Verkehr ein seiner Marke dhnliches Zeichen zu benutzen. Nach Art. 5 Abs. 3
Buchst. d der Richtlinie kann er Dritten insbesondere verbieten, ein solches Zeichen
in der Werbung zu benutzen.

Die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr
dhnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung ist
geeignet, eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 zu
bilden.
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Erstens muss ndmlich Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 dahin ausgelegt
werden, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr dhnlichen
Zeichens fiir von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen
betrifft (vgl. in diesem Sinne, in Bezug auf Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
89/104, Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Randnr.
28).

Zweitens zielt eine Werbung, in der der Werbende die von ihm vermarkteten Waren
und Dienstleistungen mit denen eines Mitbewerbers vergleicht, offensichtlich darauf
ab, den Absatz der Waren und Dienstleistungen dieses Werbenden zu férdern.
Der Werbende will mit einer solchen Werbung seine Waren und Dienstleistungen
unterscheiden, indem er ihre Eigenschaften mit denen konkurrierender Waren
und Dienstleistungen vergleicht. Diese Beurteilung wird durch den 15. Erwidgungs-
grund der Richtlinie 97/55 bestitigt, in dem der Gemeinschaftsgesetzgeber hervor-
gehoben hat, dass die vergleichende Werbung die Unterscheidung der Erzeugnisse
und Dienstleistungen des Werbenden von denjenigen seines Mitbewerbers bezweckt
(vgl. Urteil vom 25. Oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Slg. 2001, 1-7945,
Randnr. 53).

Dabher ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder
ihr dhnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung
zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifi-
zieren, als eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 fiir
die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.

Eine solche Benutzung kann daher gegebenenfalls gemifd diesen Bestimmungen
verboten werden.

Allerdings bezweckte der Gemeinschaftsgesetzgeber, wie aus den Erwidgungs-
griinden 2 bis 6 der Richtlinie 97/55 hervorgeht, eine Forderung der vergleichenden
Werbung, wobei er insbesondere betonte, die vergleichende Werbung konne ,ferner
den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen im
Interesse der Verbraucher fordern” (zweiter Erwdgungsgrund) und ,ein zuldssiges
Mittel zur Unterrichtung der Verbraucher tiber ihre Vorteile darstellen” (fiinfter
Erwédgungsgrund).
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Nach den Erwédgungsgriinden 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ging der Gemein-
schaftsgesetzgeber davon aus, dass die Notwendigkeit der Forderung der verglei-
chenden Werbung es gebiete, das Recht aus der Marke in einem gewissen Maf} zu
beschranken.

Eine solche Beschrankung der Wirkungen der Marke zum Zweck der Forderung der
vergleichenden Werbung erscheint nicht nur im Fall der Benutzung der Marke selbst
eines Mitbewerbers durch den Werbenden erforderlich, sondern auch im Fall der
Benutzung eines dieser Marke dhnlichen Zeichens.

Gemdfd Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 ist ndmlich unter ,vergleichende
Werbung”“ jede Werbung zu verstehen, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbe-
werber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber
angeboten werden, erkennbar macht.

Nach stiandiger Rechtsprechung ist dies eine weite Definition, die es ermoglicht, alle
Arten der vergleichenden Werbung abzudecken, so dass es sich also schon dann
um vergleichende Werbung handelt, wenn eine Auflerung vorliegt, die — auch nur
mittelbar — auf einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die
dieser anbietet, Bezug nimmt (vgl. Urteile Toshiba Europe, Randnrn. 30 und 31, vom
8. April 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Slg. 2003, I-3095, Randnr. 35, und vom
19. April 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Slg. 2007, I-3115, Randnr. 16).

Die Feststellung, dass eine Werbeaussage vergleichende Werbung ist, setzt somit
voraus, dass unmittelbar oder mittelbar ein Mitbewerber des Werbenden oder
die von dem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
gemacht werden (Urteile Toshiba Europe, Randnr. 29, und De Landtsheer Emma-
nuel, Randnr. 17).

Wird die Benutzung eines der Marke eines Mitbewerbers des Werbenden &hnli-
chen Zeichens vom Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf diesen Mitbewerber
oder auf die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgefasst — wie im
Ausgangsverfahren —, liegt daher vergleichende Werbung im Sinne von Art. 2 Nr.
2a der Richtlinie 84/450 vor.
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Folglich sind, um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung verglei-
chender Werbung in Einklang zu bringen, Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104
und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer
eingetragenen Marke nicht dazu berechtigt ist, die Benutzung eines mit seiner Marke
identischen oder ihr dhnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden
Werbung zu verbieten, die simtliche in Art. 3a Abs. 1 genannten Zuldssigkeitsbedin-
gungen erfillt.

Jedoch ist festzustellen, dass es, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie
89/104 verlangten Voraussetzungen fiir das Verbot der Benutzung eines mit einer
eingetragenen Marke identischen oder ihr &hnlichen Zeichens vorliegen, ausge-
schlossen ist, dass die vergleichende Werbung, in der dieses Zeichen benutzt wird,
die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 genannte Zulédssigkeitsbedin-
gung erfiillt.

Erstens stellt namlich die Verwechslungsgefahr im Fall der Ahnlichkeit zwischen der
Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder den Dienstleistungen die
spezifische Schutzvoraussetzung dar. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104
betrifft deshalb nur den Fall, dass fiir das Publikum wegen der Identitit oder der
Ahnlichkeit sowohl der Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen eine Verwechslungsgefahr besteht (Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion,
C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnrn. 24 und 25).

Zweitens geht aus Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 hervor, dass eine
vergleichende Werbung dann unzuldssig ist, wenn zwischen dem Werbenden und
einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Waren oder den Dienstleis-
tungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers eine Verwechslungsgefahr
besteht.

Im Licht der Erwdgungsgriinde 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ist der sowohl in Art. 5
Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 als auch in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richt-
linie 84/450 verwendete Begriff , Verwechslung” einheitlich auszulegen.
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Im Fall der Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr
dhnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung weist
somit der Mitbewerber entweder nicht nach, dass eine Verwechslungsgefahr besteht,
und ist deshalb nicht berechtigt, die Benutzung dieses Zeichens auf der Grundlage
von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verbieten zu lassen, oder aber er
weist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nach, so dass der Werbende einem
solchen Verbot in Anwendung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 nichts entge-
genhalten kann, da die in Rede stehende Werbung nicht alle dort genannten Bedin-
gungen erfllt.

Damit ist zunachst zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104
und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen sind, dass der Inhaber
einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines
mit seiner Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens in einer vergleichenden
Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten
Zulassigkeitsbedingungen erfiillt.

Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verlangten
Voraussetzungen fiir das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke
identischen oder ihr dhnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen, dass die verglei-
chende Werbung, in der das Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d
der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 gednderten Fassung genannte
Zulassigkeitsbedingung erfiillt.

Zur ersten Frage betreffend die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104

Im Ausgangsverfahren steht fest, dass H3G nicht die streitigen Marken, so wie sie fir
02 und O2 (UK) eingetragen sind, benutzt hat, sondern ein diesen Marken dhnliches
Zeichen.
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Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 jedoch ist aber nur im Fall der Benut-
zung eines mit der Marke identischen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen,
die mit denen der Eintragung identisch sind, anwendbar.

Da diese Vorschrift im Ausgangsverfahren nicht anwendbar ist, ist sie nicht
auszulegen.

Folglich ist die erste Frage so zu verstehen, dass das vorlegende Gericht wissen
mochte, ob Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es
die Vorschrift dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet, einem Dritten die
Benutzung eines dieser Marke dhnlichen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen,
die mit denen, firr die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen dhnlich
sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim
Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft.

Um zu vermeiden, dass der dem Markeninhaber gewéhrte Schutz von Mitgliedstaat
zu Mitgliedstaat anders ausfillt, ist es nach stindiger Rechtsprechung Sache des
Gerichtshofs, Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und insbesondere den dort verwen-
deten Begriff ,benutzen” einheitlich auszulegen (Urteile vom 12. November 2002,
Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 45, Adam Opel, Randnr.
17, und vom 11. September 2007, Céline, C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnr. 15).

Wie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteil Arsenal Football Club
und Urteile vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Slg. 2004,
1-10989, Medion, Adam Opel sowie Céline) ergibt, kann der Inhaber einer eingetra-
genen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr dhnlichen
Zeichens durch einen Dritten gemafd Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104
nur verbieten, wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfiillt sind:

— Die Benutzung muss im geschiftlichen Verkehr stattfinden,
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— sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen,

— sie muss fiir Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch
sind, fiir die die Marke eingetragen wurde, und

— sie muss die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewéhrleistung der Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen gegeniiber den Verbrauchern, beeintréchtigen oder
beeintrachtigen konnen.

Was die vierte Voraussetzung angeht, ist zum einen bereits oben in Randnr. 47 daran
erinnert worden, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 nur den Fall
betrifft, dass fiir das Publikum wegen der Identitéit oder der Ahnlichkeit sowohl der
Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechs-
lungsgefahr besteht.

Zum anderen besteht nach stindiger Rechtsprechung Verwechslungsgefahr im Sinne
dieser Vorschrift, wenn das Publikum glauben konnte, dass die in Frage stehenden
Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. u. a. Urteile vom 22. Juni
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, Randnr. 17, und Medion,
Randnr. 26). Demgemif$ beeintréichtigt eine Benutzung des mit der Marke identi-
schen oder ihr dhnlichen Zeichens, die beim Publikum eine Verwechslungsgefahr
hervorruft, die Hauptfunktion der Marke oder ist geeignet, sie zu beeintréchtigen.

Im Ausgangsverfahren steht fest, dass die Benutzung des den streitigen Marken
dhnlichen Zeichens durch H3G im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaft-
lichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tétigkeit und nicht im privaten Bereich
erfolgt ist. Das Zeichen ist also im geschiftlichen Verkehr benutzt worden (vgl.
entsprechend Urteil Céline, Randnr. 17).
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Es steht ebenfalls fest, dass H3G das Zeichen ohne die Zustimmung der Inhaber der
streitigen Marken, O2 und O2 (UK), benutzt hat.

Auflerdem handelt es sich um eine Benutzung fiir Dienstleistungen, die mit denje-
nigen identisch sind, fiir die die Marken eingetragen wurden.

Dagegen ist festzustellen, dass die Benutzung von den streitigen Marken dhnlichen
Bildern von Blasen durch H3G in der streitigen Werbung nach den eigenen Fest-
stellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsge-
fahr hervorgerufen hat. Die streitige Werbung war ndmlich in ihrer Gesamtheit nicht
irrefiihrend und suggerierte insbesondere nicht, dass zwischen O2 und O2 (UK)
einerseits und H3G andererseits irgendeine Geschéftsverbindung bestehe.

In dieser Hinsicht hat das vorlegende Gericht entgegen dem Vorbringen von O2 und
02 (UK) seine Priifung zur Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr
zu Recht auf den Kontext beschrinkt, in dem das den streitigen Marken dhnliche
Zeichen von H3G benutzt wurde.

Zwar ist der Begriff der Verwechslungsgefahr in den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und
5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 derselbe (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
22. Juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnrn. 25 bis 28).

Im Rahmen des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 geht es jedoch um eine
Anmeldung einer Marke. Wenn eine Marke einmal eingetragen ist, ist der Inhaber
dieser Marke berechtigt, sie nach seinem Belieben zu benutzen, so dass bei der Beur-
teilung der Frage, ob die Anmeldung unter das in dieser Vorschrift geregelte Eintra-
gungshindernis fallt, im Hinblick auf alle Umstidnde, unter denen die angemeldete
Marke, sollte sie eingetragen werden, benutzt werden konnte, zu priifen ist, ob eine
Verwechslungsgefahr mit der édlteren Marke des Widersprechenden besteht.
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Dagegen macht im von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ins Auge
gefassten Fall der Dritte, der ein mit einer eingetragenen Marke identisches oder ihr
dhnliches Zeichen benutzt, kein Markenrecht an diesem Zeichen geltend, sondern
benutzt es punktuell. In einer solchen Fallgestaltung ist die Beurteilung der Frage,
ob der Inhaber der eingetragenen Marke berechtigt ist, dieser speziellen Benutzung
zu widersprechen, auf die Umstédnde zu beschrdnken, die diese Benutzung kenn-
zeichnen, ohne dass zu priifen wére, ob eine andere Benutzung desselben Zeichens,
die unter anderen Umstidnden stattfinde, ebenfalls geeignet wire, eine Verwechs-
lungsgefahr zu erzeugen.

Damit fehlt es im Ausgangsverfahren an der vierten Voraussetzung, die vorliegen
muss, damit der Inhaber einer eingetragenen Marke berechtigt ist, die Benutzung
eines seiner Marke dhnlichen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen, die mit
denen, fir die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen dhnlich sind, zu
verbieten.

Folglich ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richt-
linie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht
berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke dhnlichen Zeichens
fiir Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, fiir die die Marke eingetragen
wurde, identisch oder ihnen dhnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu
verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervor-
ruft, und zwar unabhéngig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art. 3a der
Richtlinie 84/450 genannten Zuldssigkeitsbedingungen erfiillt oder nicht.

Zur zweiten und zur dritten Frage, betreffend die Auslegung von Art. 3a Abs. 1 der
Richtlinie 84/450

Mit der zweiten und der dritten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob
Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass eine vergleichende
Werbung, in der der Werbende die Marke eines Mitbewerbers oder ein dieser Marke
ahnliches Zeichen benutzt, nur dann zuléssig ist, wenn diese Benutzung unerlésslich
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ist, um die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden mit denen des Mitbe-
werbers zu vergleichen, und gegebenenfalls, ob die Benutzung eines der Marke des
Mitbewerbers dhnlichen Zeichens als unerldsslich angesehen werden kann.

Das vorlegende Gericht hat jedoch um die Auslegung dieser Vorschrift nur fiir den
Fall ersucht, dass der Gerichtshof die erste Vorlagefrage bejaht.

Dabher sind die zweite und die dritte Vorlagefrage nicht zu prifen.

Kosten

Fiir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhéngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist
daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter fir die Abgabe von
Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfihig.

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

1. Art. 5 Abs. 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG
des Rates vom 10. September 1984 iiber irrefithrende und vergleichende
Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates vom 6. Oktober 1997 geidnderten Fassung sind dahin

I-4275



URTEIL VOM 12. 6. 2008 — RECHTSSACHE C-533/06

auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist,
einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr
dhnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle
in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulissigkeitsbedingungen
erfiillt.

Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104
verlangten Voraussetzungen fiir das Verbot der Benutzung eines mit einer
eingetragenen Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens vorliegen,
ausgeschlossen, dass die vergleichende Werbung, in der das Zeichen benutzt
wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 in der durch die
Richtlinie 97/55 gednderten Fassung genannte Zulissigkeitsbedingung
erfiillt.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der
Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die
Benutzung eines dieser Marke dhnlichen Zeichens fiir Waren oder Dienst-
leistungen, die mit denen, fiir die die Marke eingetragen wurde, identisch
oder ihnen &dhnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten,
wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervor-
ruft, und zwar unabhingig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in
Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geidnderten
Fassung genannten Zuléssigkeitsbedingungen erfiillt oder nicht.

Unterschriften

I-4276



