BGH Urteil vom 29.04.2004, | ZR 233/01 — pc69.com, pc69-diskothek.de

1. Fur den Ubergang von geschiitzten Unternehmenskennzeichen bei einer
Unternehmensibernahme  erfordert 8§ 23 dHGB nicht, dass der gesamte Geschéaftsbetrieb
ubertragen wird. Es reicht aus, wenn mit dem Kennzeichen im grof3en und ganzen diejenigen
Werte des Geschaftsbetriebes Ubertragen wurden, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
den Schluss rechtfertigen, dass der Erwerber die mit dem Kennzeichen verbundene
Geschaftstradition fortsetzen wird (hier: Fortfihrung des Diskothekbetriebs in denselben
gemieteten Raumlichkeiten) .

2. Der (durch Rechtsnachfolge legitimierte) Inhaber des Unternehmenskennzeichens *"PC 69"
kann im geschaftlichen Verkehr gemal 8 5 Abs 2 dMarkenG (entspricht § 9 6UWG) und
auBBerhalb desselben gemaR § 12 Satz 2 dBGB (entspricht § 43 6ABGB) die Unterlassung der
Verwendung der Domains ,,pc69.com und pc69-diskothek.de* verlangen. Die zwischen den
kollidierenden Zeichen bestehende Verwechslungsgefahr wird dabei durch den Zusatz ,,.com*
bzw. ,,-diskothek.de* nicht beseitigt, der insoweit lediglich einen den Geschaftsgegenstand
beschreibenden Bestandteil darstellt. Damit ist sowohl von Branchenidentitat als auch von
Zeichenidentitat und daher von deren Verwechselbarkeit auszugehen.

3. Der berechtigte Kennzeichentrager kann bei Vorliegen von Wiederholungsgefahr im Wege
der vorbeugenden Unterlassungsklage auch verlangen, dass die Beklagten in Zukunft die
strittige Domain nicht an sich selbst oder an Dritte Ubertragen.

4. Der Abgemahnte kann die Kosten seiner Gegenabmahnung nur dann ausnahmsweise
erstattet verlangen, wenn die Abmahnung in tatsachlicher und/oder rechtlicher Hinsicht auf
offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer
Anderung der Auffassung des vermeintlich Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit
der Abmahnung ein langerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende in diesem
entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat.

5. Der Inhaber eines bloR regional bekannten, nicht registrierten Unternehmenskennzeichens
kann — selbst im Falle einer sittenwidrigen Markeneintragung — nicht die Léschung einer

verwechselbaren Wortmarke durchsetzen.
Leitsdtze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

URTEIL

Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 29. April 2004
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom
3. Juli 2001 unter Zuriickweisung des Rechtsmittels im Gbrigen im Kostenpunkt und insoweit
aufgehoben, als die Klage mit den Antragen zu 1. und 3. abgewiesen worden ist.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der VII. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts
Bielefeld vom 22. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen, soweit die Beklagten geméall den Antragen
zu 1. und 3. verurteilt worden sind, zu 3. allerdings mit der MaRgabe, dal nach den Wéortern "die
Beklagten werden verurteilt" die Worter ", es zu unterlassen™ eingefigt werden. Von den
gerichtlichen Kosten des Rechtsstreits werden der Klagerin 28/43 und den Beklagten zu 1 und 2
jeweils 15/86 auferlegt. Die aulRergerichtlichen Kosten der Klagerin haben die Beklagten zu 1 und 2
zu jeweils 15/86 zu tragen. Die Klagerin hat die aulRergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 zu
28/43 und die auflergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2 zu 1/7 zu tragen. lhre Ubrigen
aulBergerichtlichen Kosten haben die Parteien selbst zu tragen.



VVon Rechts wegen
Tatbestand:

Seit 1984 besteht in B. unter der Bezeichnung "PC 69" eine Uber die Stadtgrenzen hinaus bekannte
Diskothek. Betreiber war urspringlich die PC 69 Musikbetrieb GmbH & Co. KG (im weiteren:
KG). Die Kl&gerin, Ehefrau eines der Kommanditisten der KG, war von Anfang an in der
Diskothek beschaftigt. Sie wurde spéater auch zur Geschéftsfuhrerin der Komplementér- GmbH der
KG, der PC 69 Musikbetrieb- Verwaltungs GmbH (im weiteren: GmbH), bestellt.

Im Mai 1996 wurde der Beklagte zu 2, der Prokurist der Beklagten zu 1 ist, ebenfalls zum
Geschéaftsfuhrer der GmbH bestellt. Er meldete fiir die KG im November 1996 die Domain-Namen
"pc69.com” und "pc69.de™ an. Inhaberin der Domains war die KG. Als "Administrative Contact"
und "Billing Contact" war Harald K. benannt. Betreut wurde der Internet-Auftritt der KG von der
Beklagten zu 1.

Am 30. Dezember 1996 meldete Peter S. die Wortmarke "PC 69" u.a. fur "Leitung, Fihrung und
Verwaltung eines Unterhaltungszentrums bzw. Diskothek” an. Die Marke wurde am 3. Marz 1997
unter der Nr. 396 56 470 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Inhaber dieser
Marke ist seit dem 25. Mai 2000 die Beklagte zu 1. Am 25. Mérz 1999 kam nach dem Vortrag der
Beklagten zwischen der Beklagten zu 1 und der dabei durch den Beklagten zu 2 vertretenen KG
eine Vereinbarung zustande, nach der die KG das Anwesen, in dem die Diskothek "PC 69"
betrieben wurde, ab dem 1. September 1999 an die Beklagte zu 1 untervermietete. In dem Vertrag
sei auch bestimmt gewesen, da die Beklagte zu 1 das Namensrecht "PC 69" bzw. "PC 69
Musikbetrieb” sowie alle Rechte an den Internet-Domains "pc69.de™ und "pc69.com” Ubertragen
erhielt. Der Vertrag kam nicht zur Durchfuhrung, weil die KG die daftr erforderliche Zustimmung
der Vermieterin des Anwesens nicht beizubringen vermochte. Im Sommer 1999 wurden der
Beklagte zu 2 und spéter auch die Kldgerin als Geschaftsfiihrer der GmbH abberufen.

Nachdem die Vermieterin des Anwesens, in dem die Diskothek betrieben wurde, wegen
aufgelaufener Zahlungsriickstdnde gekundigt hatte, gab die KG das Mietobjekt am 15. November
1999 gerdumt an die Vermieterin zurtick. Die von dieser gefundene neue Hauptmieterin vermietete
die Rdume am selben Tag zum Betrieb einer Gaststatte und Diskothek an die Kl&gerin unter. Diese
kaufte den zur Sicherung eines Brauereidarlehens libereigneten Teil des Inventars von der Brauerei.
Das (brige Inventar, soweit es dem Vermieterpfandrecht unterlag, tberlieR die Vermieterin der
Klégerin, die dafur die Mietrlickstdnde der KG durch einen Aufschlag auf die von ihr zu zahlende
Miete auszugleichen hatte. Zeitgleich oder moglicherweise auch schon zuvor erhielt die Kl&gerin
nach ihrer Darstellung von der KG "die erworbenen Namensrechte an der Geschaftsbezeichnung
'PC 69™ durch eine mindliche Vereinbarung Ubertragen, die dann Ende November 1999 oder
Anfang 2000 schriftlich dokumentiert wurde. Der Zeuge Markus R. meldete Ende November 1999
die Internet- Domains "pc-69.de" und "pc-69-b. .de" im Auftrag der Klagerin an und liefl3 sie in
Erfillung einer am 1. Dezember 1999 getroffenen Ubertragungsvereinbarung am 29. Dezember
1999 auf diese Ubertragen. Die Beklagte zu 1 mahnte Markus R. mit Schreiben vom 27. Dezember
1999 ab, wobei sie die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklarung hinsichtlich der
Bezeichnungen "PC 69" und "PC 69 Musikbetrieb" sowie des Betriebs der Internet- Domain "pc-
69.de" verlangte. Nachdem Markus R. hierauf mit Schreiben vom 29. Dezember 1999 geantwortet
hatte, er habe im Auftrag der KIl&gerin gehandelt, wiederholte die Beklagte zu 1 mit
Anwaltsschreiben vom 1. Februar 2000 ihre Abmahnung. Markus R. lieR die Beklagte zu 1
daraufhin mit Anwaltsschreiben vom 10. Februar 2000 zu der Erklarung auffordern, den
Unterlassungsanspruch nicht langer geltend zu machen. Die ihm hierdurch entstandenen
Anwaltskosten in Hohe von 1.007,08 DM hat die Kl&gerin getragen, die von Markus R. dafir seine
Ersatzanspriiche gegentber der Beklagten zu 1 abgetreten erhalten hat.



In das Handelsregister bei dem Amtsgericht B. wurden am 19. Januar 2000 die Kldgerin unter der
Bezeichnung "PC 69 Discothek e.K." und am 21. Februar 2000 die Auflosung der KG und die
Loéschung ihrer Firma eingetragen.

Am 17. Februar 2000 lieR der Beklagte zu 2 bei der Network Solutions Inc. in den USA fir die
Domain "pc69.com” die Adresse des "Registrant” auf die Beklagte zu 1 und den "Administrative
Contact” und "Billing Contact" auf sich selbst abandern. Seit dem 3. Mai 2000 sind dort wieder die
urspringliche Adresse und der friihere "Administrative Contact” und "Billing Contact™ eingetragen.
Im Februar und Mérz 2000 veranderten die Beklagten die Inhalte der unter dem Domain-Namen
"pc69.com” aufrufbaren Seiten, indem sie dort u.a. an die Stelle des Begriffs "Erfolgsparty” den
Begriff "MiRerfolgsparty™ setzten und als "Last Update” den 30. Februar 2000 angaben. Ferner
wurde nunmehr auf eine Internet-Domain "pc69-diskothek.de” hingewiesen, als deren
"Administrative Contact” der Beklagte zu 2 registriert war.

Die Klagerin will im vorliegenden Rechtsstreit erreichen, daR die Beklagten keine Anderungen auf
den unter der Internet-Adresse "pc69.com™ aufzurufenden Seiten mehr vornehmen und dal die
Beklagte zu 1 die von der Klégerin fur Markus R. verauslagten Anwaltskosten bezahlt sowie in die
Loschung der fur sie eingetragenen Marke "PC 69" einwilligt.

Die Kl&gerin hat beantragt,

1. es den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen,

a) auf den unter der Internet-Domain "www.pc69.com” aufzurufenden Seiten Anderungen
vorzunehmen, sofern dies nicht von der Klagerin oder einem von ihr Bevollméachtigten verlangt

wird,

b) die von der Kl&gerin unter der Internet-Domain "www.pc69.com” ins Internet gestellten Seiten
aus dem Netz zu nehmen,

c) auf den von der Kldgerin unter der Internet-Domain "www.pc69.com™ ins Internet gestellten
Seiten zu behaupten, um angebliche technische

Schwierigkeiten zu vermeiden, sei eine Mirror-Site eingerichtet worden, die die gleichen Inhalte
fihre wie die Seite "www.pc69.com™ und die unter der Adresse "www.pc69-diskothek.de"
aufzurufen sei,

d) die Internet-Domain "www.pc69-diskothek.de" zu nutzen,
hilfsweise

darauf Texte oder ein Gastebuch, jeweils bezogen auf die Diskothekengaststatte der Klagerin
"PC69", Am, B., zu verdffentlichen bzw. zu unterhalten;

2. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet waren, die Anderungen, die sie auf den tiber die
Internet-Domain "www.pc69.com™ aufzurufenden Seiten seit dem 17. Februar 2000 ohne
Zustimmung der Klédgerin vorgenommen hatten, riickgdngig zu machen, und daR sich dieser
Anspruch der Klagerin erledigt hat;

3. es den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, bei der Firma Network
Solutions, USA, darauf hinzuwirken, dal als sogenannter Registrant fiir die Internet-Domain



"www.pc69.com” ein anderer als die Kl&gerin und als sogenannter Administrative Contact und als
sogenannter Billing Contact jeweils Herr "K. , H. .com" eingetragen wird, insbesondere die
Beklagte zu 1 als Registrant und der Beklagte zu 2 als Administrative Contact und/oder Billing
Contact, hilfsweise festzustellen, da die Beklagten verpflichtet waren, gegentiber der Firma
Network Solutions, USA, darin einzuwilligen, dal} als sogenannter Registrant fir die Internet-
Domain "www.pc69.com” die Kl&gerin und als sogenannter Administrative Contact und als
sogenannter Billing Contact Herr "K. , H. .com™ eingetragen wurde, duBerst hilfsweise festzustellen,
daR die Klagerin von den Beklagten beanspruchen konnte, daB diese samtliche Anderungen/
Erganzungen auf den uber die Internet-Domain "www.pc69.com” aufzurufenden Seiten
unverzuglich auszufiihren hatten bzw. ausfiihren zu lassen hatten, die die Klégerin von ihnen
verlangt hétte;

4. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, an die Kl&gerin 1.007,08 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 26.
Mai 2000 zu zahlen;

5. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die
Loschung der Wortmarke 396 56 470 "PC 69" einzuwilligen. Die Beklagten sind der Klage
entgegengetreten. Das Landgericht hat der Klage mit den Hauptantrdgen im vollen Umfang
stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen. Mit ihrer Revision, deren
Zuriickweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klagerin ihre Anspriiche im vollen Umfang
weiter.

Entscheidungsgrinde:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage fur insgesamt unbegrindet erachtet. Hierzu hat es ausgefihrt:
Die Kléagerin habe das den Klageantragen 1 bis 3, deren hinreichende Bestimmtheit dahinstehen
kénne, zugrunde gelegte Kennzeichen oder Namensrecht an dem Schlagwort "PC 69" des der KG
zustehenden Unternehmenskennzeichens und dementsprechend an der Domain "pc69.com™ im
November 1999 nicht wirksam bertragen bekommen. Nach § 23 HGB kodnne die Firma nicht ohne
das Handelsgeschaft verduRert werden, flr welches sie gefihrt werde. Zwar sei fur eine
VerauRerung im Sinne dieser Bestimmung nicht in jedem Fall die Ubertragung des gesamten
Geschaftsbetriebs erforderlich, sondern kénne es geniigen, wenn zusammen mit dem Kennzeichen
im grof3en und ganzen die Werte uUbertragen wirden, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den
SchluB rechtfertigten, dal} die mit dem Kennzeichen verbundene Geschéftstradition vom Erwerber
fortgesetzt werde. Einen solchen Erwerb habe die Kl&gerin aber ebenfalls nicht dargetan. Der
"Ubertragungsvertrag”, fur den die Vermutung der Vollstandigkeit und Richtigkeit streite, beziehe
sich nur auf die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen. Aus dem Vortrag der Kldgerin, sie habe
den Geschaftsbetrieb in einem Umfang tbernommen, der geniige, um eine Ubertragung des
Namensrechts zu ermdglichen, gehe nicht hervor, was sie im einzelnen ibernommen haben wolle,
zumal nach ihrem weiteren Vorbringen eine Betriebsiibernahme oder eine Betriebs- bzw.
Firmenfortfihrung ausdriicklich nicht stattgefunden habe. Der Umstand allein, dal’ die Klagerin den
Betrieb der Diskothek tatsachlich "fortgefiinrt" habe, beinhalte nicht die Ubernahme der Werte im
grofRen und ganzen, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Schlul auf einen Erwerb des
Geschaftsbetriebs rechtfertigten. Im Gegenteil handele es sich um einen Neubeginn der Klagerin
unter der Bezeichnung des Firmenschlagworts der KG. Entgegen der Auffassung der Kldgerin seien
die Internet-Domains auch nicht gleichsam "frei" geworden, da das Recht an ihnen bei der KG
geblieben sei. Der "Administrative Contact” sei lediglich befugt, die Domain im Auftrag des
Inhabers zu verwalten, und kdnne daher nicht Gber deren Inhaberschaft verfligen. Es sei daher
rechtlich ohne Bedeutung, wenn er die Domain "pc69.com” nicht mehr fur die KG, sondern flr die
Klégerin habe verwalten wollen.

Ein mogliches eigenes Recht an dem Unternehmenskennzeichen "PC 69 Discothek e.K." stehe der



Klagerin nach ihrem eigenen Vortrag friihestens seit dem 19. Januar 2000 zu. Daraus konne sie
keine Inhaberrechte an der Domain "pc69.com” herleiten, da allein aufgrund dieses
Unternehmenskennzeichens kein Wechsel in der Inhaberschaft der Internet-Domains eingetreten
sei. Zumindest vermoge sie damit nicht gegendber der prioritatsélteren Wortmarke der Beklagten zu
1 "PC 69" durchzudringen.

Die Klagerin kénne sich gegeniiber deren Prioritat auch nicht auf dltere Rechte der KG an deren
Unternehmenskennzeichen berufen. Zum einen gebe eine Gestattung schuldrechtlicher Art, die in
der Abrede der KG mit der Klagerin zu deren Gunsten unterstellt werden kénne, nur eine Einrede
entsprechend 8 986 BGB gegentiber Anspriichen der Beklagten zu 1 aus der Marke, nicht aber das
Recht, selbst gegen die Beklagte zu 1 vorzugehen. Zum anderen hétte die Klagerin die Einrede nur
so lange geltend machen kdnnen, wie die KG selbst dieses Recht hatte durchsetzen kénnen; deren
Kennzeichenschutz sei aber mit der Aufgabe ihres Geschaftsbetriebs erloschen.

Der Zahlungsanspruch sei, da der von der KIl&gerin beauftragte Markus R. mit seiner
"Gegenabmahnung" ausschlieBlich Eigenrechte zur Abwehr des von der Beklagten zu 1 gegen ihn
geltend gemachten Anspruchs wahrgenommen habe, nicht aus 8§ 683, 677, 670 BGB begriindet.
Ein Schadensersatzanspruch nach § 678 BGB sei ebenfalls nicht gegeben; denn die Beklagte zu 1
habe nicht fahrlassig gehandelt, wenn sie davon ausgegangen sei, infolge des vom Landgericht
Bielefeld in dem Rechtsstreit 16 O 221/ 99 fir wirksam erachteten Vertrags vom 25. Mérz 1999 die
besseren Rechte an dem Kennzeichen "PC 69" zu haben und Markus R. insbesondere die
Verwendung einer Domain "pc-69.de™ untersagen zu kdnnen.

Die Klagerin kdnne auch nicht die Léschung der Marke "PC 69" wegen sittenwidriger Behinderung
begehren. lhr Vortrag, der "Strohmann™ S. habe die Marke Ende 1996 im Auftrag der Beklagten
und in Kenntnis des schutzwiirdigen Besitzstandes (der KG) angemeldet, damit die Beklagten sie
spater behindernd einsetzen konnten, sei widersprichlich. Denn die Klagerin habe auch ausgefiihrt,
dem Beklagten zu 2 sei die Existenz der Marke "schon” im Frihjahr 1999, also erst mehr als zwei
Jahre nach der Antragstellung bekannt gewesen. Im tbrigen hatte allenfalls die KG derartige Rechte
geltend machen kdnnen. Der Erwerb der Marke durch die Beklagte zu 1 und deren Geltendmachung
im vorliegenden Rechtsstreit fuhre, selbst wenn die Beklagte zu 1 durch diesen Erwerb ihre
Prozelsituation verbessert haben sollte, nicht zur Sittenwidrigkeit.

I1. Die Revision ist teilweise begriindet.

1. Die KI&gerin kann als Inhaberin des Unternehmenskennzeichens "PC 69", das sie als
Firmenbestandteil von der KG wirksam erworben hat, gemal § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4
MarkenG verlangen, dalR die Beklagten das Kennzeichen nicht, wie geschehen, in der im
Klageantrag 1 hinreichend bestimmt beschriebenen Weise benutzen.

a) Das Berufungsgericht ist, ohne dies allerdings naher auszufiihren, mit Recht davon ausgegangen,
dafl’ die KG im Herbst 1999 noch Inhaberin des Unternehmenskennzeichens "PC 69" war. Nicht die
allein mit der Geschéftsfiihrung beauftragte und im Ubrigen die Stellung der personlich haftenden
Gesellschafterin einnehmende GmbH, sondern die KG, in deren Namen auch die mafRgeblichen
Vertrage abgeschlossen waren, war die Inhaberin des Diskothekenbetriebs und damit auch die
Inhaberin des flr diesen bestehenden Unternehmenskennzeichens "PC 69". Hieran hat sich durch
den nach dem Vortrag der Beklagten am 25. Mérz 1999 zwischen der KG und der Beklagten zu 1
geschlossenen Untermietvertrag nichts gedndert. Denn danach sollte die Beklagte zu 1 das
Mietobjekt mit dem dort eingerichteten Musikbetrieb der KG im September 1999 lbernehmen,
wozu es dann aber nicht gekommen ist, weil die KG die erforderliche Zustimmung ihres Vermieters
nicht beizubringen vermochte. Dementsprechend ist mangels Betriebsibergangs auch das
Unternehmenskennzeichen "PC 69" nicht auf die Beklagte zu 1 ibergegangen (vgl. BGH, Urt. v.



18.1.2001 - I ZR 175/98, GRUR 2001, 1164, 1165 = WRP 2001, 931 - buendgens; Urt. v. 2.5.2002
- 1 ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 975 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA).

b) Die KG hat das ihr danach im Herbst 1999 noch zustehende Unternehmenskennzeichen "PC 69"
zusammen mit den gemieteten R&umen, in denen sie den Diskothekenbetrieb unterhalten hat, und
mit dem dafir genutzten Inventar wirksam auf die Klagerin tbertragen.

aa) Der nach § 23 HGB nicht isoliert, sondern nur zusammen mit dem zugehorigen
Geschaftsbetrieb mdgliche Ubergang eines Unternehmenskennzeichens erfordert nicht, daB der
gesamte Geschéftsbetrieb Ubertragen wird. Es reicht aus, wenn mit dem Kennzeichen im grof3en
und ganzen diejenigen Werte bertragen werden, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den
SchluB rechtfertigen, dal3 der Erwerber die mit dem Kennzeichen verbundene Geschéftstradition
fortsetzen wird (BGH, Urt. v. 26.5.1972 - | ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 365 - Baader; Urt. v.
22.11.1990 - | ZR 14/ 89, GRUR 1991, 393, 394 = WRP 1991, 222 - Ott International; BGH GRUR
2002, 972, 975 - FROMMIA). Im Rahmen der dabei unter Beriicksichtigung der Umstédnde des
jeweiligen Einzelfalls vorzunehmenden Beurteilung sind im Interesse einer wirtschaftlich
sinnvollen Verwertung insbesondere bei Unternehmen, die vor der Einstellung ihres
Geschiftsbetriebs stehen, keine zu strengen Anforderungen an das Vorliegen eines Ubergangs des
Geschéftsbetriebs zu stellen (vgl. BGH GRUR 1991, 393, 394 - Ott International). Allerdings muf
gewdhrleistet sein, dal es nicht zu einer Aufspaltung oder Vervielféltigung der
Geschéaftsbezeichnung kommt, durch die die Gefahr von Irrefihrungen begriindet wird, denen die
Bindung des Kennzeichenrechts an das Unternehmen entgegenwirken soll (BGH GRUR 1991, 393,
394 - Ott International, m.w.N.).

bb) Nach diesen Grundséatzen hat die Kl&gerin im Herbst 1999 von der KG zusammen mit den von
dieser flr den Betrieb der Diskothek benutzten gemieteten R&umen und dem zugehorigen Inventar
auch das Unternehmenskennzeichen "PC 69" erworben. Unerheblich ist, dall die Klagerin die
Raume nicht als Nach- oder Untermieterin der KG, sondern als Untermieterin einer neu
eingetretenen Hauptmieterin zur Nutzung Uberlassen bekommen und das Inventar wegen der an ihm
bestehenden Sicherungsrechte nicht von der KG erworben hat, sondern insoweit mit den
Sicherungsnehmern gesonderte Vereinbarungen treffen muf3te. Entscheidend ist vielmehr, dal sich
die von der Klagerin in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Vertrdge, mit denen sie im
Ergebnis den gesamten Geschaftsbetrieb der KG (bernommen hat, bei wirtschaftlicher
Betrachtungsweise als ein zusammenhé&ngender Vorgang darstellen (BGH, Urt. v. 14.12.1989 - |
ZR 17/88, GRUR 1990, 601, 603 = WRP 1990, 500 - Benner, m.w.N., insoweit in BGHZ 109, 364
nicht abgedruckt). Die zwischenzeitliche kurzfristige Benutzung der Bezeichnung "PC 99" hatte auf
diesen Erwerb des Unternehmenskennzeichens und dessen Bestand keinen Einfluss.

¢) Als Inhaberin des Unternehmenskennzeichens "PC 69" kann die Kl&gerin verlangen, dal} die
Beklagten ihren Geschaftsbetrieb nicht dadurch behindern, daR sie, wie geschehen, dessen
Internetauftritt unter der Internet-Adresse "pc69.com” durch die Vornahme von Verénderungen
beeintréchtigen, wie sie im Klageantrag 1 a) bis ¢) beschrieben sind. Dieser Anspruch griindet sich,
soweit die Beklagten mit der Umschreibung der Adresse der Domain "pc69.com™ unbefugt die
Unternehmenskennzeichen der Klagerin im geschéftlichen Verkehr verwendet haben, auf § 5 Abs.
2, 8 15 Abs. 2 und 4 MarkenG. Soweit die Verwendung auBerhalb des geschéftlichen Verkehrs
erfolgte, rechtfertigt er sich aus 8 12 Satz 2 BGB wegen unbefugter Anmaung des der Klagerin
zustehenden Domain-Namens (vgl. BGH, Urt. v. 26.6.2003 - | ZR 296/00, GRUR 2003, 897, 898 =
WRP 2003, 1215 - maxem.de, zum Abdruck in BGHZ 155, 273 bestimmt) oder, falls es bei den
beanstandeten Manipulationen an der Homepage der Kldgerin nicht zu einem unbefugten
Namensgebrauch gekommen sein sollte, aus dem Schutz, den der von der Kldgerin eingerichtete
und ausgetibte Gewerbebetrieb als sonstiges Recht i.S. des § 823 Abs. 1 BGB geniel3t (vgl. BGH,
Urt. v. 10.12.2002 - VI ZR 171/02, NJW 2003, 1040, 1041).



d) Zu der Frage, ob die Internet-Adresse "pc69-diskothek.de™ mit der Geschéftsbezeichnung "PC
69", hinsichtlich der die Klagerin Schutz genieft, i.S. der 8 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG
verwechselbar ist (Klageantrag 1d)), hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus
folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Der Senat ist jedoch in der Lage, dieses nachzuholen.
Der Bestandteil "- diskothek.de™ im angegriffenen Zeichen stellt lediglich einen den
Geschéaftsgegenstand beschreibenden Zusatz dar. Damit ist aufler von der Identitdt der
Tatigkeitsgebiete der Parteien auch von der Identitat der sich gegenlberstehenden Bezeichnungen
und daher von deren Verwechselbarkeit auszugehen.

2. Nicht begriindet ist der Klageantrag 2 auf Feststellung, daR sich der Anspruch der Klagerin gegen
die Beklagten auf Rickgangigmachung der Veranderungen, die diese auf den uber die Internet-
Domain "pc69.com™ aufzuru- fenden Seiten vorgenommen hatten, erledigt hat. Die Beklagten
haben diesen Anspruch bereits vor der Klageerhebung erfiillt. Da sie zudem, wenn sie in Zukunft
wiederum entsprechende Veranderungen vornehmen sollten, gegen die Ziffer 1. a) des gegen sie im
vorliegenden Verfahren ausgesprochenen Verbots verstoen wirden, ist im Gbrigen auch ein
Feststellungsinteresse der Klagerin zu verneinen.

3. Aus den zu vorstehend 1. dargelegten Griinden kann die Klagerin gemaR dem Klageantrag 3
ferner verlangen, dal die Beklagten in Zukunft nicht mehr - wie geschehen - darauf hinwirken, dal
bei der Firma Network Solutions flr die Internet- Domain "pc69.com™ eine andere Person als die
Kléagerin als "Registrant” und eine andere als die von der Klagerin genannte Person als
"Administrative Contact” und/oder "Billing Contact” eingetragen werden.

4. Nicht begriindet ist dagegen auch der von der Kl&gerin mit dem Klageantrag 4 aus von Markus
R. abgetretenem Recht geltend gemachte Anspruch auf Ersatz der diesem durch die
Gegenabmahnung entstandenen Kosten. Mit Recht geht die herrschende Meinung im
Wettbewerbsrecht davon aus, daR der zu Unrecht Abgemahnte grundsatzlich nicht - auch nicht zur
Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO - gehalten ist, vor der Erhebung einer negativen
Feststellungsklage eine Gegenabmahnung auszusprechen. Eine Gegenabmahnung ist vielmehr nur
dann ausnahmsweise veranlat, wenn die Abmahnung in tatsachlicher und/oder rechtlicher Hinsicht
auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Anderung
der Auffassung des vermeintlich Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit der Abmahnung
ein langerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende in diesem entgegen seiner Androhung
keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat. Denn nur in solchen Féllen entspricht eine
Gegenabmahnung dem mutmaRlichen Willen und dem Interesse des Abmahnenden und kann der
Abgemahnte daher die Kosten der Gegenabmahnung erstattet verlangen (vgl. Teplitzky,
Wettbewerbsrechtliche Anspriiche und Verfahren, 8. Aufl.,, Kap. 41 Rdn. 72-74; Kohler in
Kohler/Piper, UWG, 3. Aufl.,, Vor § 13 Rdn. 205 f., jeweils m.w.N.). Eine entsprechende
Ausnahmesituation war im Streitfall nicht gegeben. Namentlich hat Markus R. in der
Gegenabmahnung selbst nicht geltend gemacht, die von der Beklagten zu 1 ausgesprochene
Abmahnung sei auf einer in tatsachlicher und/oder rechtlicher Hinsicht offenkundig unzutreffenden
Grundlage erfolgt.

5. Ebensowenig kann die Klagerin verlangen, dal} die Beklagte zu 1 gemé&l? dem Klageantrag 5 in
die Léschung der von ihr erworbenen Marke "PC 69" einwilligt.

a) Ein kennzeichenrechtlicher Léschungsanspruch nach 8 51 Abs. 2, § 12 MarkenG steht der
Kl&gerin nicht zu, weil der fur ihre Geschaftsbezeichnung "PC 69" bestehende Schutz sich auf das
Gebiet der Stadt B. und allenfalls noch auf deren Umland, nicht aber auf das gesamte Gebiet der
Bunesrepublik Deutschland erstreckt.



b) Ein auBerkennzeichenrechtlicher Léschungsanspruch nach 8 1 UWG wird zwar nicht durch die
Regelungen im Markengesetz uber die Léschung der Marke wegen Nichtigkeit ausgeschlossen. Er
besteht aber nicht schon deshalb, weil der Anmelder weil3, dal? ein anderer dasselbe Kennzeichen
im Inland fir gleiche Waren benutzt, ohne hierfur einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu
haben (BGH, Urt. v. 10.8.2000 - | ZR 283/ 97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI
2000, m.w.N.). Etwas anderes kann dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere
Umstande vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig erscheinen lassen.
Dies kann der Fall sein, wenn der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwirdigen Besitzstandes
des Vorbenutzers fir gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder zum Verwechseln &hnliche
Bezeichnung ohne zureichenden sachlichen Grund und mit dem Ziel der Stérung des Besitzstandes
des Vorbenutzers oder in der Absicht als Kennzeichen hat eintragen lassen, fur diesen den
Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin zu
erblicken sein, dafl der Anmelder einer Marke die mit deren Eintragung entstehende,
wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Die Kléagerin hat
fiir das Vorliegen einer solchen sittenwidrigen Behinderung jedoch nichts vorgetragen. Sie kdnnte
im tbrigen auch beim Vorliegen einer solchen Behinderung ihres nur raumlich beschrénkten Rechts
nicht die Léschung der Marke der Beklagten zu 1 beanspruchen, die Schutz im gesamten Inland
genieft.

I11. Danach war, soweit das Berufungsgericht die Klage mit den Antrdgen 1 und 3 abgewiesen hat,
das Urteil des Landgerichts wiederherzustellen. Dabei waren die im Urteilsausspruch des
Landgerichts beim Klageantrag 3 versehentlich ausgelassenen Worter ", es zu unterlassen”
einzufiigen. Hinsichtlich der Klageantrdge 2, 4 und 5 war die Revision als unbegriindet
zurlickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Anmerkung-

I. Das Problem

Die Klagerin lieB sich unter der Bezeichnung ,,PC 69 Diskothek e.K“ im Janner 2000
protokollieren. Sie hatte zuvor bei einer Firmenibernahme aus dem November 1999 das
Unternehmenskennzeichen ,,PC 69" von der zwischenzeitig geldschten ,,PC 69 Musikbetrieb GmbH
& Co KG* (im Weiteren kurz: KG) zusammen mit den gemieteten Raumen, in denen diese den
Diskothekenbetrieb unterhalten hatte, und mit dem dafiir genutzten Inventar erworben. Die
Rechtsvorgéngerin der Klagerin (die KG) bestand seit 1984 und betrieb unter der (spéateren)
Firmenbezeichnung eine regional bekannte Diskothek. Die Beklagten registrierten die Domain
,pc69-diskothek.de", trugen sich als ,,Registrant™ von ,,pc69.com™ bei Network Solutions ein und
manipulierten zudem die Website der KIagerin unter http://www.pc69.com, indem sie ab
Februar/Mérz 2000 u.a. an die Stelle des Begriffs "Erfolgsparty” den Begriff "MiRerfolgsparty™
setzten und als "Last Update” den 30. Februar 2000 angaben. Ferner wurde auf eine Internet-
Domain "pc69-diskothek.de" verlinkt. Die bereits im Dezember 1996 von der Rechtsvorgangerin
der Klagerin (der KG) angemeldete Wortmarke “PC 69” u.a. fur die Leitung, Fuhrung und
Verwaltung eines Unterhaltungszentrums bzw. einer Diskothek schrieben die Beklagten im Mai
2000 - ohne Zustimmung der Kl&gerin — zunédchst auf den Erstbeklagten um, &nderten dies jedoch
nach Abmahnung wieder zurick.

Die Klagerin verlangte nunmehr (1) die Unterlassung der Verwendung der Domains ,,pc69.com*
und ,pc69-diskothek.de”, die (2) Rickgangigmachung der auf der Website unter
http://www.pc69.com getatigten Anderungen, (3) die Unterlassung kiinftiger Umschreibungen der
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Domain ,,pc69.com* auf andere Personen als die Klé&gerin als Registrant, (4) die Erstattung der
Kosten einer Gegenabmahnung sowie (5) die Léschung der Wortmarke ,,PC 69*.

Das Berufungsgericht (OLG Hamm) wies die Klage ab, indem es ausfiihrte, Namensrechte kénnten
nicht Ubertragen werden. Es kdme nur eine Gestattung der Namensfiihrung in Betracht. Wurde die
Firma der &lteren gestattenden Gesellschaft geldscht, dann ging damit die Prioritdt auch fur den
Betrieb, der die FUhrung des Namens gestattet wurde, unter.

Der BGH hatte daher vornehmlich die Frage zu klaren, ob die Klagerin sich wirksam auf die
(&lteren) Kennzeichenrechte der KG gegeniiber den Beklagten berufen konnte?

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH bejahte zundchst mit grofRer Deutlichkeit, dass — entgegen der Annahme des
Berufungsgerichtes (OLG Hamm 3.7.2001, 4 U 20/01 — pc69.com) — nicht die Beklagten mangels
Betriebstiberganges, sondern die Klagerin durch Vereinbarung im Herbst 1999 das
Unternehmenskennzeichen ,,PC 69“ zusammen mit den gemieteten R&umen flir den
Diskothekbetrieb tbertragen erhielt. Der nach § 23 HGB nicht isoliert, sondern nur zusammen mit
dem zugehdrigen Geschéftshetrieb mogliche Ubergang eines Unternehmenskennzeichens erforderte
nicht, dass der gesamte Geschaftsbetrieb Ubertragen wurde. Es reichte gegenstandlich aus, dass mit
dem Kennzeichen im groBen und ganzen diejenigen Werte Ubertragen wurden, die nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Schluss rechtfertigen, dass der Erwerber die mit dem
Kennzeichen verbundene Geschéftstradition fortsetzen werde.

Folgerichtig bejahte das Hochstgericht die klagerischen Anspriiche zu (1) aus 88 5 Abs 2, 15
Abs 2 und 4 dMarkenG, § 12 Satz 2 BGB und (hilfsweise) aus § 823 Abs 1 BGB. Der BGH nahm
dabei auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen ,,PC 69" und ,,pc69.com*
sowie ,,pc69-diskothek.de" an.

Wird eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen im geschaftlichen Verkehr genutzt, so folgt
der Anspruch auf eine Freigabe der Domain aus den 88 14, 15 MarkenG. Bei der Verwendung
aullerhalb des geschaftlichen Verkehrs folgt der Anspruch aus 8 12 Satz 2 BGB wegen einer
unbefugten Anmallung von ,pc 69". Der Bestandteil ,-diskothek.de™ stellt lediglich einen
beschreibenden Zusatz dar. Daher sei von einer Verwechselbarkeit auszugehen.

Der Umstand, dass bei der US-Domainvergabestelle fiir ,,pc69.com” vorubergehend eine andere
Person als die Klégerin als ,,Registrant”, d.h. Domaininhaber bzw. Eigentlimer, eingetragen war,
waére unerheblich. Die Klagerin bekam neben der Geschéftsbezeichnung auch die Rechte an der
Domain mit dem Erwerb des Unternehmens im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (durch Vertrag).
Das Feststellungsbegehren zu (2) wies der BGH mit der logischen Begrindung ab, das damit
verfolgte Rechtsschutzinteresse wirde durch die Stattgabe der Klage zu (1) bereits hinreichend
berucksichtigt und ist das Begehren daher tberflussig.

Da die Beklagten bereits in der Vergangenheit die "Inhaberdaten” der Domain "pc69.com™
manipuliert hatten, gab das Hochstgericht auch dem Unterlassungsbegehren zu (3) aus den zu
(1) dargelegten Griinden statt.

Nicht begrindet war hingegen der Kostenerstattungsanspruch zu (4) far die
Gegenabmahnung. Mit Recht geht die herrschende Meinung im Wettbewerbsrecht davon aus, dass
der zu Unrecht Abgemahnte grundsétzlich nicht - auch nicht zur Vermeidung der Kostenfolge des 8
93 dZPO - gehalten ist, vor der Erhebung einer negativen Feststellungsklage eine Gegenabmahnung
auszusprechen. Eine Gegenabmahnung ist vielmehr nur dann ausnahmsweise veranlasst, wenn die
Abmahnung in tatséchlicher und/oder rechtlicher Hinsicht auf offensichtlich unzutreffenden
Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Anderung der Auffassung des vermeintlich
Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit der Abmahnung ein langerer Zeitraum
verstrichen ist und der Abmahnende in diesem entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen
Schritte eingeleitet hat. Denn nur in solchen Fallen entspricht eine Gegenabmahnung dem
mutmalilichen Willen und dem Interesse des Abmahnenden und kann der Abgemahnte daher die
Kosten der Gegenabmahnung erstattet verlangen Eine entsprechende Ausnahmesituation war im



Streitfall nicht gegeben.

Schliel3lich wies das Hochstgericht auch den Léschungsanspruch zu (5) mit der Begriindung ab,
dass der der fir die klagerische Geschéaftsbezeichnung "PC 69" bestehende Schutz sich auf das
Gebiet der Stadt Bielefeld und allenfalls noch auf deren Umland, nicht aber auf das gesamte Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland erstreckte. In diesem Fall wirde auch — nicht nur mangels
Vorbringens und Feststellungen — ein Ldschungsanspruch aus § 1 UWG wegen sittenwidrigen
Markenerwerbs ausscheiden.

I11. Kritik und Ausblick

Der vorliegenden E ist vollinhaltlich zuzustimmen. Die so bedeutende Frage des Rechtsiibergangs
an der klagerischen Bezeichnung wurde im Einklang mit der bisherigen Rsp geldst (vgl. BGH
2.5.2002, 1 ZR 300/99 - FROMMIA, GRUR 2002, 972, 975 = WRP 2002, 1156 mwN).

Der Bundesgerichtshof halt dartiber hinaus bei Verwechslungsgefahr Domain-Zusatze flr nicht
ausreichend, die bestehende Zeichenahnlichkeit zu beseitigen, und hat das Domain-Recht um eine
weitere Facette bereichert. Bedenklich wére es allerdings, aus der Begriindung des BGH fiir sein
Urteil abzuleiten, dass beschreibende Domain-Zusétze — in diesem Fall ,,-diskothek.de" — generell
nicht zu beachten seien. Genau das Gegenteil trifft mE zu. Die zwischen den hier kollidierenden
Kennzeichen ,PC69* und ,pc69.com, pc69.de wund pc69-diskothek.de” bestehende
Zeichenahnlichkeit wurde gegenstandlich durch den Zusatz ,-diskothek” in der SLD der
letztgenannten Domain geradezu noch verstarkt, da die klagende Kennzeichentrégerin eine tber die
Stadgrenzen hinaus bekannte Diskothek weiter betrieben hat. Eine allgemeine Regel sollte man aus
der Formulierung des BGH nicht ableiten. Denn dies ginge zu weit. Richtiger ware es, bei einer
maoglichen Verwechslungsgefahr festzustellen, ob ein verstandiger Internet-Nutzer die Domain mit
dem Kennzeicheninhaber in Verbindung bringt.

Das vom BGH bejahte Ubertragungsverbot verdient ebenfalls besondere Erwahnung. Die
nunmehrigen Streitteile fuhrten in dieser Sache bereits mehrer Rechtsstreitigkeiten, z.T. mit
vertauschten Rollen. So hob zuvor das LG Bielefeld (Urteil 21.11.2001, 16 O 202/01 — pc69.com,
JurPC Web-Dok 40/2002) eine von den hier Beklagten erwirkte Einstweilige Verfiigung auf, die
der nunmehrigen Klégerin zundchst auftrug, die nunmehr Beklagten als sogenannter Registrant flr
die Domain pc69.com der Erstbeklagten sowie als Administrative Contact und als Billing Contact
den Zweitbeklagten einzutragen. In seinem Urteil fuhrte das LG Bielefeld aus: Wird aufgrund einer
einstweiligen Verfigung eine Person als Registrant einer Domain eingetragen und wird diese
einstweilige Verfugung mit oberlandesgerichtlichem Urteil aufgehoben, so hat die obsiegende
Partei aus § 249 BGB (Naturalrestitution) einen Anspruch darauf, dass die Willenserklarungen
abgegeben werden, die hinsichtlich der Eintragungen der Domain den friiheren Zustand vor Erlass
der einstweiligen Verfligung wiederherstellen. Um kiinftige "Umschreibungen” der Beklagten, wie
bereits technisch in der Vergangenheit geschehen, bei der Domain "pc69.com” zu verhindern, erlie}
der BGH das Ubertragungsverbot. Dazu ist anzumerken, dass eine derartige VVorgangsweise bei
".de"-Domains und ".at"-Domains aufgrund des von der jeweiligen Vergabestelle Gber Antrag
gesetzten Wait- bzw. Dispute-Status zumindest im Provisorialverfahren tiberholt und daher mangels
Rechtsschutzinteresse unzulassig ist.

IV. Zusammenfassung

Neben der Klarung der Rechtsnachfolge in das (prioritatsdltere) Kennzeichen "PC 69" fur eine
bekannte Diskothek bringt die vorliegende E auch eine Klarstellung bei der Beurteilung von
Domainzusétzen. In einer moglichst alle Umstédnde zu beriicksichtigenden Interessenabwagung ist
ausgehend von der semantischen Zeichendhnlichkeit zu bestimmen, ob der beigefigte,
beschreibende Zusatz (hier: "-diskothek.de™) die bestehende Verwechslungsgefahr beseitigt oder
gar verstarkt. Dabei ist auf die jeweiligen Branchen, den Geschaftsgegenstand des é&lteren
Zeicheninhabers und die Gepflogenheiten der beteiligten Verkehrskreise Riicksicht zu nehmen.



