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OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN
Im Namen des Volkes
URTEIL

In dem Rechtsstreit
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 08.04.2009 verklndete Urteil der 6. Zivilkammer des Landge-
richts Frankfurt am Main teilweise abgeandert und wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Ordnungsgeldes in Héhe von bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrer Geschaftsfihrerin, zu unterlassen, im geschéaftlichen Verkehr die
Bezeichnung ,...“ fir die Vermarktung, Verwaltung und Vermietung von Raumlichkeiten marken- und/oder
zeichenmaBig zu verwenden, wenn dies im Rahmen der Domains ,,....de" und/oder ,,....com“ geschieht.

2. Die Beklagte wird verurteilt, gegenliber den zustandigen Registrierungsstellen auf die Internet-Domains
»....de“ und ,....com“ zu verzichten.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Klager allen Schaden zu ersetzen, der ihm aus
Handlungen gemaB Ziffer 1 seit dem 04.11.2008 entstanden ist und noch entstehen wird.

4. Die Beklagte wird verurteilt, dem Klager Auskunft dariiber zu geben, in welcher Art und Weise das Zei-
chen ,..." im geschaftlichen Verkehr fir die Vermarktung, Verwaltung und Vermietung von Raumlichkeiten
geman Ziffer 1 seit dem 04.11.2008 verwendet wurde, und, aufgeschlisselt nach Jahren, welche Umsétze
sie hierdurch seit dem 04.11.2008 getatigt hat.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
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Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Klager 30% und die Beklagte 70% zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe
von 45.000 EUR abwenden, wenn nicht der Klager vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

Griinde
I

Auf die tatsachlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 117 ff. d.A.), berichtigt durch die Beschlis-
se des Landgerichts vom 25.05.2009 (BI. 158 f. und 160 f. d.A.), wird gemaB § 540 | Nr. 1 ZPO Bezug ge-
nommen.

Zu erganzen ist folgendes: Geschaftsfiihrer der urspriinglichen Klagerin, der ... (im folgenden: Insolvenz-
schuldnerin), war bis 2007 Herr .... Uber die Fa.... hielt er zugleich die Gesellschaftsanteile der Insolvenz-
schuldnerin. Die Geschaftsfihrerin der Beklagten ist seine Lebensgefahrtin. Durch Vertrag vom ....2002
(auszugsweise: Anlage K 9 / Bl. 71 f. d.A.) vermietete die Insolvenzschuldnerin an die (damals noch in
Griindung befindliche) Beklagte Raumlichkeiten im ...-Gebaude zum Betrieb eines Business Centers. Durch
notariellen Vertrag vom ....2007 (auszugsweise: Anlage K 11 / Bl. 75 ff. d.A.) lbertrug die ... die Gesell-
schaftsanteile an der Insolvenzschuldnerin an die der ...-Gruppe zugehérigen Gesellschaften ... ... und ....
Mit Anwaltsschreiben vom 09.03.2009 (Anlage K 14 / Bl. 88 f. d.A.) erklarte die Insolvenzschuldnerin vor-
sorglich die Kiindigung des von der Beklagten behaupteten Vertrages tber die Nutzung der Domains ,,....de"
und ,,....com*“ durch die Beklagte zum 31.03.2009.

Das Landgericht hat der Klage weitgehend stattgegeben; wegen der Einzelheiten wird auf Seite 2 des ange-
fochtenen Urteils verwiesen. Auf die Begriindung des angefochtenen Urteils wird Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie weiterhin die vollstédndige Kla-
geabweisung anstrebt.

Am ....2009 wurde Uber das Vermoégen der ... das Insolvenzverfahren eréffnet (Bl. 188 d.A.). Der Insolvenz-
verwalter hat den Rechtsstreit mit anwaltlichem Schriftsatz vom 06.07.2009 (Bl. 190 d.A.) aufgenommen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie die bessere Prioritdt an der Bezeichnung ,,...“ fir sich in Anspruch
nehmen kdénne. FlUr den Beginn des ihr zugute kommenden Kennzeichenschutzes sei auf die Registrierung
der Domains am 08.02. bzw. 10.02.2001 abzustellen, da die Domains alsbald nach der Registrierung ge-
nutzt worden seien. Spatestens sei der Kennzeichenschutz durch die Verdéffentlichung von Inhalten unter
den Domains am 15.05.2001 entstanden (Ausdrucke aus dem Archiv ,Waybackmachine“: Anlagen K 6 ff. /
Bl. 101 ff. d.A.). Dabei komme es auf die Benutzung durch den Zeugen ... an, auf den die Domains zunachst
registriert worden seien und der sie im September 2002 auf die am 18.09.2002 gegriindete Beklagte Uber-
tragen habe. Demgegenlber sei die am 30.04.2001 gegrindete Insolvenzschuldnerin vor ihrer Eintragung
ins Handelsregister am 29.05.2001 nicht nach auBen im Rechtsverkehr aufgetreten. Etwas anderes ergebe
sich auch nicht aus dem im Berufungsverfahren — verspatet — vorgelegten Artikel in der Immobilienzeitung
vom 10.05.2001 (Anlage BE 1 / Bl. 207 d.A.). Auf einem geschéftlichen Handeln der Insolvenzschuldnerin
beruhe dieser Artikel nicht.

Weiter wendet die Beklagte ein, es bestehe entgegen den Ausflhrungen des Landgerichts keine Ver-
wechslungsgefahr. Denn wéhrend die Insolvenzschuldnerin die langfristige Vermietung von Blarordumen mit
mindestens 280 m2 im ... anbiete, habe sich die Beklagte durch den Betrieb eines Business-Centers im ...
und das hiermit verbundene Angebot der Vermietung kleiner, bereits ausgestatteter Birordume fir einen
kurz- oder mittelfristigen Zeitraum an andere Verkehrskreise gewandt. Da die Beklagte wahrend des Rechts-
streits — unstreitig — ihren Sitz nach ... verlegt hat und ihre Biiroserviceleistungen ausschlieBlich dort anbiete,
bestehe auch aus diesem Grund keine Verwechslungsgefahr. Der von dem Kl&ger fiir die Bezeichnung ... zu
beanspruchende Schutzbereich beschranke sich rdumlich auf den ... in ...; eine dortige Vermietungstatigkeit
der Beklagten sei wegen der Zerstrittenheit der Parteien auch fir die Zukunft ausgeschlossen.

Eine Verletzung der durch die Unternehmensbezeichnung ,....“ begrindeten Kennzeichenrechte liege auch
deshalb nicht vor, weil der Bestandteil ,....“, der ein Geb&aude (in ... bzw. ...) bezeichne, fir ein Unternehmen
nicht originar unterscheidungskréftig sei.

SchlieBlich wendet die Beklagte ein, etwaige Anspriche seien gemaB § 21 Il MarkenG verwirkt, da sie die

fraglichen Domains zum Zeitpunkt der Abmahnung vom 27.10.2008, mit der die Insolvenzschuldnerin erst-
mals ernsthaft Unterlassung begehrt habe, schon seit fast sechs Jahren, namlich seit der Abtretung durch
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den Zeugen ... im September 2002, in Kenntnis und mit Duldung der Klagerin genutzt habe. Sie weist darauf
hin, dass der damalige Gesellschaftergeschéftsflinrer der Insolvenzschuldnerin die Nutzung der Domains
durch die Beklagte nicht nur geduldet, sondern ausdriicklich mit der Abtretung und Ubertragung der Domains
die Grundlage hierfir geschaffen habe.

In zweiter Instanz tragt die Beklagte weiter vor, eine Gestattungsvereinbarung hinsichtlich der Domainnut-
zung habe es zwischen den Parteien zu keinem Zeitpunkt gegeben. Mit der Ubertragung der Domains auf
die Beklagte durch den Zeugen ... habe die Insolvenzschuldnerin nichts zu tun gehabt. Zwischen den Par-
teien habe lediglich die mit dem Schreiben der Beklagten vom 28.11.2005 (Anlage b.r 4 / Bl. 254 d.A.) besta-
tigte Vereinbarung bestanden, durch die die Beklagte der Insolvenzschuldnerin die mittelbare Mitbenutzung
der Domains eingerdumt habe. Eine Gestattungsvereinbarung kénne auch deshalb nicht angenommen wer-
den, weil die Parteien von einer aufgrund eigenen Rechts berechtigten Benutzung der Domains durch die
Beklagte ausgegangen seien. Vorsorglich beruft sich die Beklagte auch auf Verwirkung geman § 242 BGB.

Dem auf den Domainverzicht gerichteten Klageantrag zu 2. halt die Beklagte entgegen, dass das Kennzei-
chenrecht der Klagerin durch das bloBe Halten der Domains nicht verletzt werde. AuBerdem scheide ein
Léschungsanspruch aus, weil die Domains vor Entstehung des Kennzeichenschutzes der Klagerin registriert
worden seien.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.
Der Klager beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.

Der Klager tritt der Berufung im Einzelnen entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil. Er behauptet,
die Benutzung der geschéftlichen Bezeichnung ,...“ sei durch die Insolvenzschuldnerin spatestens mit ihrer
Griindung aufgenommen worden. Dies erschliee sich auch daraus, dass bereits am 10.05.2001 in der Im-
mobilienzeitung Uber den Bau des ... unter Nennung der Insolvenzschuldnerin berichtet wurde (Anlage BE 1
/ Bl. 207 d.A.). Demgegeniber habe eine der Beklagten zugute kommende Benutzung der Bezeichnung ,,...*
auch am 15.05.2001 noch nicht begonnen. Auf den Zeitpunkt der Registrierung der Domains sei nicht abzu-
stellen.

Far die Annahme der Verwechslungsgefahr geniige es, dass beide Parteien die Vermietung von Buroflachen
an Dritte und damit identische Leistungen anbdten. Dem Firmenbestandteil ,....“ komme als Firmenschlag-
wort eigener kennzeichenrechtlicher Schutz zu.

Den Verwirkungseinwand hélt der Klager fiir prékludiert. Im Ubrigen sei der fiir die Verwirkung erforderliche
Zeitraum hier nicht erfdllt, weil die Beklagte nach ihrem eigenen Vortrag die in Rede stehenden Domains mit
Zustimmung des Zeugen ..., des damaligen Geschaftsfihrers der Insolvenzschuldnerin, benutzt habe. Die
Zeit einer berechtigten Benutzung sei bei der Berechnung des 5-Jahres-Zeitraums nicht einzubeziehen. Der
Klager tragt nunmehr, abweichend vom erstinstanzlichen Vorbringen und anknupfend an den erstinstanzli-
chen Vortrag der Beklagten vor, diese sei bis Juni 2007 zur Nutzung des streitgegensténdlichen Zeichens
berechtigt gewesen.

Der Anspruch auf den Domainverzicht bestehe unter dem Gesichtspunkt der Stérungsbeseitigung und auch
im Hinblick auf das an dem Gebaude ... bestehende Namensrecht des Klagers. Berechtigte Interessen an
einer weiteren Benutzung der Bezeichnung ... stiinden der Beklagten nicht zur Seite.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird erganzend auf die gewechselten Schriftsdtze nebst deren Anla-
gen sowie die nachfolgenden Ausflhrungen unter Ziff. Il. Bezug genommen.

Il
Die Berufung der Beklagten ist zuléssig. In der Sache hat sie jedoch nur zum Teil Erfolg.

Das Landgericht hat der Klagerseite zu Recht einen auf §§ 51, 11 1, 15 I, Il, IV MarkenG gestltzten Unterlas-
sungsanspruch gemaB dem Urteilsausspruch zu Ziff. 1 zuerkannt.

Die Insolvenzschuldnerin genieBt gemaB § 5 MarkenG Schutz fur die Bezeichnung ,....“. Bei dieser Bezeich-
nung handelt es sich zum einen um das Firmenschlagwort der Insolvenzschuldnerin.
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Far einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollstandigen Firmennamens abgeleitete
Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 || MarkenG beansprucht werden, wenn es sich hier-
bei um einen unterscheidungskréaftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den
Ubrigen Firmenbestandteilen geeignet ist, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen
verwendet zu werden. Nicht erforderlich ist, dass das Unternehmen den betr. Bestandteil seiner Firma be-
reits in Alleinstellung benutzt hat (vgl. BGH, GRUR 2007, 65, Tz. 13 — Impuls; GRUR 1999, 492, 493 — Alt-
berliner).

Im vorliegenden Fall eignet sich der Bestandteil ,....“ im Vergleich zu dem weiteren, die Funktion der Insol-
venzschuldnerin glatt beschreibenden Bestandteil ,,Projektgesellschaft” sowie dem Rechtsformzusatz ,mbH",
um im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden. Die Bezeichnung
.--- ist far ein Unternehmen origindr unterscheidungskraftig, so dass es auf Verkehrsgeltung nicht ankommt.
Zwar ist ,...“, worauf die Beklagte hinweist, zugleich die Bezeichnung des vermarkteten Gebaudes. Dies
andert aber nichts daran, dass die origindre Unterscheidungskraft dieser Bezeichnung auch flr dasjenige
Unternehmen besteht, dessen Geschéftszweck darin liegt, Eigentimer dieses Gebdudes zu sein und es als
Eigentimer zu vermarkten.

Eine gemaB § 5 MarkenG geschitzte Rechtsposition an ,....“ steht der Insolvenzschuldnerin aber auch des-
halb zu weil es sich bei der — auch insoweit originar unterscheidungskraftigen — Bezeichnung des Gebaudes
um eine objektbezogene besondere Geschaftsbezeichnung handelt (vgl. hierzu Strébele / Hacker, Marken-
gesetz, 9. Auflage, § 5 Rn 27).

Die fur die Anwendung des § 15 Il MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr ist gegeben. Zwischen der
Bezeichnung ,....“ und den Domain-Namen ,.....de" und ,....com* besteht eine hochgradige Zeichenahnlich-
keit.

Zu bejahen ist auch eine nicht unerhebliche Branchennahe. Beide Parteien bieten Blrordume zur Miete an.
Die von der Beklagten insoweit aufgezeigten Unterschiede mdgen der Annahme einer Branchenidentitat
entgegenstehen. Die Geschéftsfelder der Parteien sind gleichwohl so ahnlich, dass der Verkehr aus der
Verwendung einer gleichen Geschéftsbezeichnung ohne weiteres darauf schlieBt, dass es sich um ein und
dasselbe Unternehmen handele.

Die Geschéftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin hat durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es ist nicht
dargetan oder sonst ersichtlich, dass die Bezeichnung ,,...“, etwa infolge einer haufigen Verwendung derarti-
ger Buchstabenkombinationen fir Hochhauser, nur eingeschrénkt dazu geeignet sei, ein bestimmtes Hoch-
haus sowie das vermarktende Unternehmen von anderen Hochh&usern bzw. Hochhausbetreibern zu unter-
scheiden. Aber selbst bei der Annahme geringer Kennzeichnungskraft bestlinde eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr. Zumindest aber ist aus den vom Landgericht dargelegten Grinden eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr gegeben.

Der Umzug der Beklagten nach ... hat die Begehungsgefahr nicht entfallen lassen. Die Verletzungshandlung
der Beklagten setzt nicht voraus, dass sich das geschéftliche Angebot der Beklagten auf das Hochhaus der
Insolvenzschuldnerin bezieht. Daher ist es unerheblich, ob insoweit weitere geschaftliche Aktivitdten der
Beklagten fir die Zukunft ausgeschlossen werden kénnen.

Auch eine rdumliche Begrenzung des Unterlassungsgebots, etwa auf den Raum ..., ist nicht veranlasst, da
die Vermarktung eines Hochhauses Uberregionale Bedeutung hat. Hiervon abgesehen bedarf es einer rdum-
lichen Begrenzung des Unterlassungsanspruchs aber auch deshalb nicht, weil der Anspruch eine Verwen-
dung der Bezeichnung ,....“ im Rahmen der Domains ,....de" und ,.....com" voraussetzt und die Beklagte auf
diese beiden Domains geméaB dem Urteilsausspruch zu 2. ohnehin verzichten muss.

Die Klagerseite verfugt Uber die bessere Prioritat.

Die Insolvenzschuldnerin, die ..., wurde am 30.04.2001 gegrindet und am 29.05.2001 in das Handelsregis-
ter eingetragen. Sie ist die Eigentimerin des ... und hat dieses Geb&ude errichtet. Allerdings entstand der
Kennzeichenschutz zugunsten der Insolvenzschuldnerin nicht schon mit ihrer Griindung, sondern mit Auf-
nahme der Benutzung der Kennzeichnung im Rahmen einer nach auBen gerichteten geschéftlichen Tatigkeit
die auf eine dauernde wirtschaftliche Betatigung schlieBen lasst. Diese Voraussetzungen waren jedenfalls
mit der Eintragung in das Handelsregister am 29.05.2001 erf(llt.

Aus der Vorlage des Artikels aus dem ... Archiv® vom 10.05.2001, zu der die Klagerseite in erster Instanz

angesichts des bis zum Schluss der mindlichen Verhandlung zumindest missverstandlichen Vortrags der
Beklagten zu ihrer eigenen Prioritatsposition noch keine Veranlassung hatte (§ 531 1l Nr. 3 ZPO), ergibt sich
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Uberdies, dass die Insolvenzschuldnerin spéatestens seit dem 10.05.2001 unter ihrer Unternehmensbezeich-
nung im Geschéftsverkehr auftrat. Hierflr genligt es, dass sie den ..., fir dessen Bau der erste Spatenstich
am ....2001 erfolgt war (Anlage K 9 / Bl. 105 d.A.), errichtete und dass dies der Offentlichkeit durch den ge-
nannten Artikel mitgeteilt wurde. Soweit die Beklagte bestreitet, dass die Insolvenzschuldnerin vor der Ein-
tragung in das Handelsregister im Geschaftsverkehr aufgetreten sei, erscheint dies nicht hinreichend sub-
stantiiert. Bei der zur Erklarung des Artikels angestellten Vermutung der Beklagten, méglicherweise habe der
Zeuge ... in seiner ,privaten” Eigenschaft als Bauherr und Eigentimer zuvor einmal etwas davon erzhlt,
dass in Zukunft die ... gegriindet werden und das Projekt Ubernehmen solle, bleibt unberiicksichtigt, dass
die Insolvenzschuldnerin am 10.05.2001 bereits gegriindet und geschéftlich handlungsfahig war.

Nach dem — bestrittenen aber durchaus plausiblen und durch die Anlagen K 6 ff. belegten — Vortrag der Be-
klagten ist jedenfalls die Domain ,y.de” seit dem 15.05.2001 flr einen auf den ... bezogenen Internetauftritt
genutzt worden. Dieses Datum liegt jedoch nach dem 10.05.2001.

Die Auffassung der Beklagten, es sei bereits auf den Registrierungszeitpunkt der Domains, also auf den
08.02. bzw. 10.02.2001, abzustellen, da die Benutzung der Domains ihrer Registrierung alsbald nachgefolgt
sei, teilt der Senat nicht.

Der BGH hat allerdings in der Entscheidung ,mho.de” (GRUR 2005, 430) Ausflihrungen dazu gemacht, dass
die Registrierung einer Domain den ersten Schritt im Zuge der Aufnahme einer entsprechenden Benutzung
als Unternehmenskennzeichen darstellen kénne (a.a.O., S. 431). Dies geschah indes im Zusammenhang mit
der Frage, welchen Einschréankungen ein mit der Sperrwirkung der Domain-Registrierung begriindeter Frei-
gabeanspruch des Namenstragers aus § 12 BGB unterliegt. Im Rahmen der insoweit vorzunehmenden Inte-
ressenabwagung hat der BGH unter bestimmten Voraussetzungen die Registrierung der Domain, die den
VerstoB gegen § 12 BGB eigentlich schon begriindet, als unschadlich angesehen, wenn ihr die Entstehung
einer rechtfertigenden Rechtsposition auf Beklagtenseite alsbald nachfolgt.

Demgegeniber geht es in der vorliegenden Sache um die — nicht von einer Interessenabwégung abhangige
— Frage, wann durch die Benutzung einer Internet-Domain ein Kennzeichenrecht aus § 5 MarkenG entsteht.
Insoweit ist anerkannt, dass grundsatzlich durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entsprechendes
Unternehmenskennzeichen erworben werden kann (vgl. BGH, GRUR 2005, 262, 263 — soco.de; GRUR
2005, 871, 873 — Seicom; GRUR 2008, 1099, Tz. 22 — afilias.de; GRUR 2010, 156, Tz. 20 — EIFEL-
ZEITUNG). Hieraus ergibt sich jedoch keine Rechtfertigung daflir, den Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung
auf die Registrierung der Domain vorzuverlagern. Im Unterschied zu einer Eintragung ins Handelsregister
erschlieBen sich aus der Registrierung einer Domain keine Angaben zu einer méglicherweise bevorstehen-
den unternehmerischen Tatigkeit und ihrem Gegenstand. Der Beginn der schutzrechtsbegrindenden Benut-
zung einer mit dem Domain-Namen (bereinstimmenden Geschéaftsbezeichnung kann daher noch nicht in der
Registrierung der Domain gesehen werden (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 1055, Tz. 40 f. — airdsl).

Das Kennzeichenrecht der Insolvenzschuldnerin ist auch dann prioritatsalter, wenn es erst durch die Eintra-
gung im Handelsregister am 29.05.2001 begriindet worden sein sollte. Denn die Beklagte kann die Aufnah-
me der Domainbenutzung am 15.05.2001 nicht als den fur sie maBgeblichen Prioritatszeitpunkt in Anspruch
nehmen. Die Beklagte wurde im September 2002 gegriindet; zu dieser Zeit wurden die beiden Domains auf
sie Ubertragen. Ob fliir den vorherigen Domaininhaber, Herrn ..., durch die Aufnahme der Benutzung am
15.05.2001 ein kennzeichenrechtliches Schutzrecht entstanden war, kann unter diesen Umsténden offen-
bleiben.

Wie oben bereits ausgefihrt, kann grundsatzlich durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entspre-
chendes Unternehmenskennzeichen erworben werden. Ein Unternehmenskennzeichen kann allerdings nicht
als solches prioritatserhaltend Ubertragen werden. Vielmehr kann es, dem Akzessorietatsprinzip folgend, nur
zusammen mit dem Geschaftsbetrieb lbertragen werden (vgl. Strébele / Hacker, a.a.0., § 27 Rn 70). Eine
Ubertragung des Geschéftsbetriebs hat hier nicht stattgefunden. Soweit der Verkehr den als Domainnamen
gewahlten Bezeichnungen ,....de“ und ,....com*“ eine herkunftshinweisende Bedeutung beimaB, konnte er
sie damals nur auf das (damals noch nicht eréffnete) Hochhaus Y und dessen Betrieb beziehen. Die Beklag-
te ist weder Eigentlimerin des Gebaudes noch dessen Betreiberin geworden. lhr Unternehmensgegenstand
besteht in dem Betrieb eines Business Centers. Sie vermietet nach ihrem eigenen Vortrag ausgestattete
Baroraume flr einen kurz- oder mittelfristigen Zeitraum und bietet begleitende Dienstleistungen an. Der Be-
trieb eines Business Centers, der ein bereits in Funktion stehendes Hochhaus voraussetzt, wurde auf die
Beklagte nicht Ubertragen, sondern von ihr erst begriindet.

Der Unterlassungsanspruch des Klagers ist nicht verwirkt.
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Die Beklagte beruft sich erstmals im Berufungsverfahren auf Verwirkung. Damit ist sie schon deshalb nicht
nach § 531 Il ZPO préakludiert, weil die Verwirkung eines Anspruchs von Amts wegen zu prifen ist.

GemaB § 21 Il MarkenG hat der Inhaber einer geschaftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung
einer geschaftlichen Bezeichnung mit jiingerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses
Bezeichnung wahrend eines Zeitraums von finf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung
geduldet hat. Der maBgebliche Duldungszeitraum kénnte hier mit der Ubertragung der Domains auf die Be-
klagte und deren Griindung im September 2002 begonnen haben. Bis zur Abmahnung vom 27.10.2008 wa-
ren dann mehr als finf Jahre verstrichen. Die Verwirkungsfrist beginnt indes nicht zu laufen, solange dem
Inhaber des alteren Schutzrechts aufgrund eines Gestattungsvertrages ein Vorgehen gegen den Benutzer
der jingeren Bezeichnung nicht méglich ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 56, Tz. 33 ff., 43 — BOSS-Club). Hierbei
kann es sich auch um einen unentgeltlichen, jederzeit kiindbaren, Gestattungsvertrag handeln (vgl. BGH,
a.a.0.). Ein solcher Vertrag kann auch konkludent geschlossen werden.

Im vorliegenden Fall ist das Verhalten der Beteiligten Ende 2002 bei interessengerechter Wertung dahinge-
hend zu deuten, dass Herr ... mit der Ubertragung der Domains der Beklagten zugleich in seiner Eigenschaft
als Geschéftsfiihrer der Insolvenzschuldnerin gestattete, durch die Verwendung der Domains zum Betrieb
eines Business Centers die Geschaftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin zu benutzen. In diesem Sinne
hat die Beklagte die damaligen Vorgange im ersten Rechtszug selbst bewertet (Seite 5 des Schriftsatzes
vom 11.02.2009 / Bl. 57 d.A.). Der Beklagten, die dies mittlerweile anders sieht, ist zuzugeben, dass sie bzw.
ihr erstinstanzlicher Prozessbevoliméachtigter mit diesem Vorbringen lediglich eine Rechtsansicht geaufBert
hat. Entgegen der (jetzigen) Auffassung der Beklagten ist diese Rechtsansicht jedoch nicht falsch. Wére der
Beklagten damals die Benutzung der Geschéftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin nicht gestattet wor-
den, so héatte die Beklagte durch die Verwendung der Domains die Kennzeichenrechte der Insolvenzschuld-
nerin verletzt und hierdurch Schadensersatzanspriiche der Insolvenzschuldnerin begriindet. Diese Konse-
quenz entsprach offensichtlich nicht dem Willen der Beteiligten. Die Ubertragung der auf Herrn ... persénlich
registrierten Domains héatte zu einer in sich widersprichlichen und von den Parteien nicht gewollten Situation
gefuhrt, wenn Herr ... der Beklagten nicht zugleich — konkludent — als Geschéaftsfiihrer der Insolvenzschuld-
nerin die im Gebrauch der Domains liegende Benutzung der Geschaftsbezeichnung der Insolvenzschuldne-
rin gestattet hatte.

Diese Gestattung findet ihre Bestatigung auch in der spateren Vereinbarung der Parteien, die die Beklagte
mit Schreiben vom 28.11.2005 (BI. 254 d.A.) bestétigt hat. Zwar geht es in dieser Vereinbarung unmittelbar
darum, dass die Beklagte unter ihren Domains auch die Leistungen der Insolvenzschuldnerin bewirbt. Die
Einbeziehung der Internetprasentation der Insolvenzschuldnerin in den Internetauftritt der Beklagten fuBt
aber gerade auf dem — von der Insolvenzschuldnerin gebilligten — Umstand, dass die Domainnamen, unter
denen der Internetauftritt fir den Verkehr auffindbar ist, der Geschaftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin
entsprechen.

Der Unterlassungsanspruch ist auch nicht geméaB § 242 BGB verwirkt. Der nach dem Verkauf der Insolvenz-
schuldnerin an die Z-Gruppe in 2007 bis zur Abmahnung verstrichene Zeitraum war hierfir zu kurz.

Der zwischen den Parteien bestehende, konkludent geschlossene, Gestattungsvertrag ist beendet und steht
dem Unterlassungsanspruch des Klagers daher nicht entgegen. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist von
einer jederzeitigen Kiindbarkeit des Gestattungsvertrages auszugehen. Soweit — allenfalls — eine Anbindung
der Gestattung an den zwischen den Parteien geschlossenen Mietvertrag erwogen werden kdnnte, der die
Grundlage fir den Betrieb eines Business Centers im ... bildete, ergabe sich fir den Unterlassungsanspruch
nichts anderes, da die Beklagte Ende Méarz 2009 aus dem ... ausgezogen ist.

Die Kindigung des Gestattungsvertrages ist nicht erst in der ausdricklichen Erklarung der Insolvenzschuld-
nerin vom 09.03.2009 zu sehen. Sie ergab sich mit der erforderlichen Klarheit bereits aus der Abmahnung
vom 27.10.2008, mit der die Insolvenzschuldnerin die Beklagte zur Abgabe einer Unterlassungserklarung bis
04.11.2008 aufforderte. Ein noch friherer Vorgang, aus dem sich eine Kiindigungserklarung mit der notwen-
digen Deutlichkeit entnehmen lieB, ist hingegen nicht substantiiert dargetan. Insbesondere ergab sich eine
Kiindigung der Gestattung nicht aus den Bemiihungen der Insolvenzschuldnerin, der Beklagten die Domains
abzukaufen.

Dem Klager steht auch der geltend gemachte Verzichtsanspruch zu.
Dieser Anspruch kann allerdings nicht auf § 15 MarkenG gestltzt werden, da die Beklagte die Domainna-

men auch auBerhalb der Vermietungsbranche nutzen kénnte (vgl. hierzu z.B. BGH, GRUR 2009, 685, Tz. 36
—ahd.de). Der Anspruch ergibt sich jedoch aus § 12 BGB.
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Grundsatzlich geht der Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG in seinem Anwendungsbereich dem Namensschutz
aus § 12 BGB vor. Ein erganzender Schutz aus § 12 BGB kann fir Unternehmenskennzeichen jedoch inso-
weit bestehen, als § 15 MarkenG keinen Schutz bietet, weil es um eine Verwendung der Bezeichnung au-
Berhalb des geschaftlichen Verkehrs oder auBerhalb der betreffenden Branche geht (vgl. BGH, GRUR 2005,
430 — mho.de). Voraussetzung ist insoweit eine drohende Beeintrachtigung geschéftlicher Interessen. Eine
solche Beeintrachtigung ist namentlich dann gegeben, wenn ein Nichtberechtigter den Namenstrager durch
eine Domain-Registrierung von dem entsprechenden, geschéftlich relevanten, Namensgebrauch ausschliet
(vgl. Strobele / Hacker, a.a.0., § 15 Rn 7). Dies gilt jedenfalls im Falle einer ,de“-Domain, ist angesichts ihrer
Gebrauchlichkeit aber auch fir ,com“-Domains anzunehmen.

Danach kann vorliegend ein Anspruch auf Verzicht aus § 12 BGB deshalb anzunehmen sein, weil die Insol-
venzschuldnerin bzw. der Klager durch die Domain-Registrierungen der Beklagten daran gehindert wird,
eine ,de“- und eine ,com“-Domain mit dem Namen des Hochhauses bzw. dem Firmenschlagwort der Insol-
venzschuldnerin zu unterhalten.

Im Rahmen der bei der Anwendung des § 12 BGB vorzunehmenden Interessenabwagung verdient aller-
dings in der Regel der bisherige Domaininhaber den Vorzug, wenn die Domain registriert wurde, bevor das
Namensrecht des Gegners entstanden ist (BGH, GRUR 2008, 1099, Tz. 27, 30 ff. — afilias.de). Begriindet
wird dies damit, dass derjenige, der den Domainnamen als Unternehmenskennzeichen verwenden méchte,
vor der Wahl der Unternehmensbezeichnung unschwer priifen konnte, ob der entsprechende Domainname
noch verfligbar ist. War der gewtinschte Domainname bereits vergeben, dirfte es ihm oft mdglich und zu-
mutbar gewesen sein, auf eine andere Unternehmensbezeichnung auszuweichen (vgl. BGH, a.a.O., Tz. 33).

In der vorliegenden Sache verhélt es sich anders, weil die Insolvenzschuldnerin als die Eigentiimerin des
Gebdaudes, das ... heiBlt und dessen Name vor der Domain-Registrierung festgelegt wurde, bei der Wahl der
Geschaftsbezeichnung keine sinnvolle Alternative hatte. Auf der anderen Seite besteht kein schutzwirdiges
Interesse der Beklagten daran, an die Bezeichnung des Hochhauses angelehnte Domainnamen zu benut-
zen, nachdem die Kooperation mit der Eigentimerin des Gebaudes beendet ist. Daher fallt hier die bei § 12
BGB vorzunehmende Interessenabwagung zugunsten des Klagers aus.

Die auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (§ 15 V MarkenG) und Auskunftserteilung (§ 242 BGB) ge-
richteten Klageantrage sind teilweise begriindet. Die Verpflichtung der Beklagten beschrankt sich auf die Zeit
ab dem 04.11.2008, da ihr die Benutzung der Geschéaftsbezeichnung bis dahin gestattet war. Ab dem
04.11.2008 handelte die Beklagte widerrechtlich und auch schuldhaft, da die bessere Berechtigung der In-
solvenzschuldnerin flr sie zumindest erkennbar war. Der Anspruch auf Auskunftserteilung beschrankt sich
auf Handlungen gemaR Ziff. 1, also auf eine Verwendung der Geschéaftsbezeichnung im Rahmen der Do-
mains ,,....de" und/oder ,.....com*“, da der auf Auskunft gerichtete Hilfsanspruch nicht weiter gehen kann als
der bereits durch die Antragsfassung in gleicher Weise beschrankte Schadensersatzanspruch.

Der mit dem Klageantrag zu Ziff. 5 geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten steht dem
Klager nicht zu, da die Beklagte die Geschéaftsbezeichnung der Insolvenzschuldnerin vor der Abmahnung
nicht unberechtigt benutzt hatte.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 I 1, 92 | ZPO und bericksichtigt das MaB des wechselseitigen
Obsiegens und Unterliegens. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10,
711 ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Il ZPO nach der Einschatzung des
Senats nicht vorliegen. MaBgebend fiir die getroffene Entscheidung waren die konkreten Umsténde des
vorliegenden Einzelfalles, die der Senat auf der Grundlage anerkannter und hinreichend gefestigter Rechts-
grundsatze bewertet hat.
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