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Die Unterlassungspflicht umfasst nicht die Beseitigung der Benutzung des
Zeichens auf Webseiten Dritter, die die Webseite des Verletzers auf eigene
Initiative ohne unmittelbaren oder mittelbaren Auftrag des Verletzers liber-
nehmen, wenn jemand auf seiner Webseite ein Zeichen platziert hat, wel-
ches das Kennzeichen eines Dritten verletzt.

Wurde jemand in der Vergangenheit wegen einer Markenrechtsverletzung zur
Unterlassung verpflichtet, musste er selbst daflr sorgen, dass die missbrauchli-
che Verwendung uberall verschwindet. Dieses Prinzip konnte wohl durch das
Urteil des OLG Dusseldorf geandert werden.

Sofern ein Unternehmer eine Marke fur bestimmte Klassen eingetragen hat, darf
kein anderes Unternehmen diese Marke ohne Erlaubnis fihren. Bis anhin
musste der Markenrechtverletzer die aktive Benutzung der Marke einstellen, auf
seiner Webseite, in Werbemails, auf seinem Briefkopf oder in Newslettern, sowie
auch noch daflir Sorge tragen, dass die widerrechtlich verwendete Markenbe-
zeichnung nicht mehr in 6ffentlichen Verzeichnissen auftaucht.

Im Beschluss, den das OLG Dusseldorf am 13. Oktober 2020 verkiindet hat (Az.
[-20 W 71/19), wurde die Verfuigung gegen einen Markenrechtverletzer ausser
Kraft gesetzt. Im vorliegenden Fall hatte eine Rechtsanwaltskanzlei, die Inhabe-
rin der Wortbildmarke ,MBK Rechtsanwalte® ist, gegen einen Wettbewerber, der
unter ,mbk rechtsanwalte” auftrat, geklagt. Dem Wettbewerber wurde dies ge-
richtlich untersagt, woraufhin er diese Bezeichnung aus seinen Internetprasen-
zen entfernte und vereinbarungsgemass auch den entsprechenden Eintrag im
Telefonbuch I6schen liess. Die Klagerin entdeckte spater immer noch Eintrage
mit der missbrauchlich verwendeten Marke, unter anderem in den Branchenver-
zeichnissen ,GoYellow" und ,golocal.de”.

Das LG Dusseldorf verhangte ein Ordnungsgeld, da die Eintrdge nur zustande
gekommen seien, weil die Marke missbrauchlich verwendet worden sei und das
Unternehmen weiterhin wirtschaftliche Vorteile daraus ziehe. Dagegen legte das
unterlegene Unternehmen Widerspruch beim OLG Dusseldorf ein.

Das OLG Dusseldorf setzte das Ordnungsgeldverfahren aus und legte die Sache
dem Europaischen Gerichtshof zur Klarung der Verantwortlichkeit vor. ,Das
EuGH stellte fest, dass geméss EU-Bestimmungen eine geschéftlich auftretende
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Person eine Marke nicht nutzt, wenn diese Marke von anderen Webseiten ohne ihr Wissen und ohne
ihre Veranlassung verwendet wird.“ Das OLG stoppte daraufhin das Ordnungsgeldverfahren und wich
damit von der bisherigen Rechtsprechung des BGH ab.

Dieses Urteil kdnnte Einfluss auf die zukunftige Bewertung von Markenrechtsverletzungen haben. So-
fern ein Unternehmen nachweisen kann, dass es eine durch eine Unterlassungserklarung oder Ver-
fligung untersagte Verwendung einer Marke nicht zu verantworten hatte, kdnnte es in Zukunft gute
Chancen haben, um ein Ordnungsgeld oder Vertragsstrafe herumzukommen.
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