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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF
BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesge-
richt Schiittpelz sowie die Richter am Oberlandesgericht Fuchs und Neugebauer am 13. Oktober 2020

beschlossen:

Auf die sofortige Beschwerde der Schuldnerin wird der Beschluss der 2a. Zivilkammer des Landgerichts
Disseldorf vom 08. April 2019 abgeandert.

Der Antrag der Glaubigerin auf Verhdngung von Ordnungsmitteln gegen die Schuldnerin wird zurlickgewie-
sen.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Glaubigerin.
Griinde:

I. Die Glaubigerin, eine Sozietat von Rechtsanwalten, tritt unter der Bezeichnung ,MBK Rechtsanwalte* auf;
zudem ist sie Inhaberin der deutschen Wortmarke 30 2014 035 913 ,MBK Rechtsanwalte®, eingetragen unter
anderem fiir ,Beratungsdienste bei Rechtsstreitigkeiten; Beratungsdienste in Bezug auf Rechtsfragen;
Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen®.

Die in Kleve (Niederrhein) ansassige Schuldnerin, ebenfalls eine Sozietat von Rechtsanwalten, trat zeitweise
unter der Bezeichnung ,mbk rechtsanwalte bzw. ,mbk advokaten“ auf. Dies sah die Glaubigerin als Verlet-
zung ihrer geschaftlichen Bezeichnung sowie ihrer Marke an und erwirkte ein rechtskraftiges Anerkenntnisur-
teil des Landgerichts Dusseldorf vom 17. Oktober 2016, durch dass der Schuldnerin unter Androhung der
gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt wurde, im geschéaftlichen Verkehr unter dem Zeichen ,mbk" Rechts-
dienstleistungen anzubieten.

Die Glaubigerin stellte in der Folgezeit fest, dass trotz des rechtskraftigen Anerkenntnisurteils nach Eingabe
von ,mbk Rechtsanwalte” bei google.de weiterhin mehrere auf die Schuldnerin hinweisende Treffer ange-
zeigt wurden. Dies betraf u.a. einen Eintrag auf ,kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com®, die Bewer-
tungsplattform ,cylex.de” sowie auf ,GoYellow" und ,golocal.de®. Die Schuldnerin hat sich damit verteidigt,
diese Eintragungen nicht beauftragt zu haben. Sie habe unter der Bezeichnung ,mbk Rechtsanwalte* allein
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eine Eintragung im — auch im Internet erscheinenden — Telefonbuch ,Das Ortliche* beauftragt, von wo diese
Eintrage ohne ihr Wissen und Wollen auf Drittseiten Gbernommen worden seien. Sie habe den Eintrag bei
,Das Ortliche® sofort geldscht. Zu weiteren Bemuihungen sei sie nicht verpflichtet.

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Beschluss gegen die Schuldnerin auf Antrag der Glaubigerin
gemal § 890 Abs. 1 ZPO ein Ordnungsgeld verhangt. Zur Begriindung hat es ausgefihrt, die Schuldnerin
habe aufgrund des Urteils nicht nur fir die Léschung der von ihr selbst in Auftrag gegebene Eintragung,
sondern aller das beanstandete Zeichen enthaltender Eintragungen in den gangigen Internet-
Branchenverzeichnissen wie hier ,GoYellow* und ,11880.com” zu sorgen gehabt, da auch diese ihr wirt-
schaftlich zugutekdmen und auf der von der Schuldnerin unmittelbar in Auftrag gegebenen Eintragung be-
ruhten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die sofortige Beschwerde der Schuldnerin.

Der Senat hat mit Beschluss vom 09. September 2019 (GRUR 2020, 542) das Verfahren ausgesetzt und
dem Gerichtshof der Europaischen Union folgende Frage zur Auslegung der Richtlinie 2008/95/EG des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iber die Marken (Amtsblatt 2008 L 299, S. 25) (nachfolgend: Richtlinie) vorgelegt:

Nimmt ein Dritter, der in einer auf einer Website veroffentlichten Eintragung erwahnt wird, die ein Zeichen enthalt, das
mit einer Marke identisch ist, eine Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie vor, wenn die Eintra-
gung selbst nicht von ihm platziert worden ist, aber von dem Betreiber der Website von einer anderen Eintragung Uber-
nommen worden ist, die der Dritte in die Marke verletzender Weise platziert hat?

Der Gerichtshof hat mit Beschluss vom 02. Juli 2020 (C-684/19 — mk advokaten — ECLI:EU:C:2020:519 -
GRUR 2020, 868 = WRP 2020, 1002 mit Entscheidungsbesprechung Abrar GRUR-Prax 2020, 331) wie folgt
geantwortet:

Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken ist dahingehend auszulegen, dass eine im geschaftli-
chen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines
Dritten verletzt wird, das mit der Marke identische Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzei-
ge Ubernehmen, indem sie sie auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Websites verdffentlichen.

Die Glaubigerin macht nunmehr geltend, die Webportale ,Golocal” und ,GoYellow" seien Partner des von der
Schuldnerin beauftragten Portals ,Das Ortliche“ mit der Folge, dass Eintrage bei ,Das Ortliche* im Rahmen
der vertraglichen Beziehungen zu weiteren Eintragungen auf den Portalen ,GoLocal“ und ,GoYellow” fiihre.
Die Schuldnerin habe damit wenigstens mittelbare Beziehungen zu diesen Portalen gehabt.

Il. Die sofortige Beschwerde der Schuldnerin hat Erfolg. Das Landgericht hat zu Unrecht durch den ange-
fochtenen Beschluss Ordnungsmittel gegen sie wegen Verstoles gegen die durch das Anerkenntnisurteil
vom 17. Oktober 2016 titulierte Pflicht zur Unterlassung des Anbietens von Rechtsdienstleistungen unter
dem Zeichen ,mbk® verhangt.

1. Auch die Glaubigerin akzeptiert nunmehr vor dem Hintergrund des den Senat bindenden Urteils des Ge-
richtshofs, dass die vom Landgericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vertre-
tene Auffassung, der Markenverletzer sei grundsatzlich aufgrund eines bloRen Unterlassungstitels verpflich-
tet, von Dritten auf eigene Websites Ubernommene markenverletzende Inhalte zu beseitigen, auch wenn der
Markenverletzer die Platzierung dieses Inhalts weder unmittelbar noch mittelbar beauftragt habe, nicht mehr
aufrechterhalten werden kann. Die Entscheidung des EuGH ist zwar zur Richtlinie 2008/95/EG ergangen, die
unmittelbar lediglich Marken, nicht Unternehmenskennzeichen betrifft; wie der Senat jedoch bereits in sei-
nem Vorlagebeschluss vom 09. September 2019 (a.a.O., Rn. 7) ausgefiihrt hat, bestehen insoweit fiir Mar-
ken und Unternehmenskennzeichen gleiche Regelungen, sie kénnen nur identisch ausgelegt werden (s.
auch BGH, Beschl.v. 23.07.2020 — | ZR 56/19 Rn. 21: es ist sachgerecht, mit Marken betreffende identische
Vorschriften des Unternehmenskennzeichenrechts in Ubereinstimmung mit der Richtlinie richtlinienkonform
auszulegen).

Der Senat merkt des Weiteren an, dass unerheblich ist, ob der Glaubigerin gegen die Schuldnerin im Hin-
blick auf diese Websites materiellrechtlich ein Folgenbeseitigungsanspruch (Thiering, in Strobe-
le/Hacker/Thering, MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 649) oder— wie die Europaische Kommission in ihrer Stel-
lungnahme vom 19. Dezember 2019 an den Gerichtshof (Rn. 16 ff.) fiir mdglich erachtet hat — Anspriiche auf
Schadensersatz zustehen. Solche Anspriiche sind nicht — auch nicht mittelbar - tituliert; auch der Bundesge-
richtshof (GRUR 2018, 292 — Produkte zur Wundversorgung — Rn. 28; GRUR 2020, 548 — Diatetische Tinni-
tusbehandlung) unterscheidet in prozessualer und materiellrechtlicher Hinsicht zwischen einem — bestimmte
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Beseitungshandlungen umfassenden — Unterlassungsanspruch einerseits und einem Folgenbeseitigungsan-
spruch andererseits. Auf die Frage, mit welchen Mitteln dieser Folgenbeseitigungsanspruch durchzusetzen
ware, kommt es mithin nicht an.

2. Es kommt mithin allein darauf an, ob ,sich aus einem Verhalten der Schuldnerin im Rahmen einer unmit-
telbaren oder mittelbaren Beziehung zwischen ihr und den - von der Glaubigerin allein noch als Verletzungs-
fall angesehenen - Webportalen ,Golocal“ und ,Goyellow” ergibt, dass diese Betreiber im Auftrag und fir
Rechnung der Schuldnerin die Eintrage online gestellt hatten® (EuGH, a.a.O., Rn. 25) und ob gegebenenfalls
die Schuldnerin insoweit ihren Pflichten nicht (hinreichend) nachgekommen sind.

Das ist entgegen der Auffassung der Glaubigerin nicht der Fall. Die Glaubigerin macht geltend, es bestehe
eine Partnerschaft zwischen dem Portal ,Das Ortliche“ und den Portalen ,Goyellow* und ,GolLocal“. Das
reicht jedoch nicht aus. Die Glaubigerin macht trotz Bestreitens der Schuldnerin nicht geltend, letztere hatten
die Portale ,Goyellow" und ,GoLocal“ mitbeauftragt. Aus den — vom Senat informationshalber eingesehenen
— AGB ,Das Ortliche* ergibt sich eine automatische Mitbeauftragung jedenfalls nicht. Es kommt mithin nicht
darauf an, ob eine Beendigung des Auftrages mit dem Portal ,Das Ortliche* nach den Grundsatzen, die der
Gerichtshof in seinem Urteil vom 03.Marz 2016 (C-179/15 — Daimler AG/Egyld Garage Gépjarmujavité és
Ertékesitd Kft - ECLI:EU:C:2016:134 — GRUR 2016, 3759) aufgestellt und die er in seinem Urteil vom 02.
Juli 2020 (a.a.0.) auch auf die vorliegende Fallgestaltung grundsatzlich fir anwendbar erklart hat, die An-
weisung an den Dienstleister zur Beendigung der Eintragung nicht ausreichte (...).

[ll. Die Kostenentscheidung beruht auf § 891 S. 3, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Grinde fir die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 574 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 3 S. 1 i.V.m. Abs. 2 ZPO
liegen nicht vor. Zwar weicht der Senat bei seiner Entscheidung von der — im angefochtenen Beschluss zu-
treffend zitierten — Auffassung des Bundesgerichtshofs ab. Die Rechtsfrage ist jedoch abschliefend und
auch fiir den Bundesgerichtshof bindend durch das Urteil des Gerichtshofs in dieser Sache geklart.

Fir die Festsetzung eines Streitwerts oder eines Gegenstandswertes in diesem Verfahren ist kein Raum.
Die Festsetzung eines Streitwertes ist mangels streitwertabhangiger Gerichtskosten (§ 63 GKG) nicht veran-
lasst (Schneider NJW 2019, 24 m.w.N.). Mangels eines Antrages nach § 33 Abs. 1 RVG erfolgt auch keine
Festsetzung des Gegenstandswertes; die Festsetzung im angefochtenen Beschluss ist damit gegenstands-
los (Schneider, a.a.0.).
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