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BUNDESARBEITSGERICHT

9 AZR 545/03
13 Sa 453/03
Landesarbeitsgericht
Niedersachsen

Im Namen des Volkes!
Verkündet am 
7. September 2004

URTEIL
Brüne, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle

In Sachen

Beklagter, Berufungsbeklagter und Revisionskläger,

pp.

Kläger, Berufungskläger und Revisionsbeklagter,

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der Beratung vom 7. Sep­

tember 2004 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Düwell, die 

Richterin am Bundesarbeitsgericht Reinecke, den Richter am Bundesarbeitsgericht 

Dr. Zwanziger sowie die ehrenamtlichen Richter Heilmann und Schwarz für Recht er­

kannt:
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Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Landesar­
beitsgerichts Niedersachsen vom 2. September 2003 -13 Sa 
453/03 - wird zurückgewiesen.

Der Beklagte hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tra­
gen.

Von Rechts wegen!

Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte berechtigt ist, den Domainna­

men „results.de“ als Internetadresse zu benutzen.

Der Kläger ist Insolvenzverwalter der „RESULTS Unternehmensberatung für 

Organisation und Datenverarbeitung GmbH“. Die Insolvenzschuldnerin wurde im Jahre 

1990 gegründet und war schwerpunktmäßig im Raum H tätig. Sie beschäftigte 30 Mit­

arbeiter. Der Beklagte war bei der Insolvenzschuldnerin als angestellter Berater tätig. 

Das Arbeitsverhältnis endete auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs mit dem 

30. September 1998.

Bereits am 27. September 1998 beantragte der Beklagte ohne Einwilligung 

der Insolvenzschuldnerin die Registrierung einer Internetadresse und gab als Namen 

möglichst „b.de“ oder alternativ „results.de“ an. Ihm wurde die Internetadresse „re- 

sults.de“ zugeteilt und bei der DENIC e.G. registriert. Unter dieser Adresse stellt der 

Beklagte seit 1999 eine Homepage ins Netz. Diese führt unter der Überschrift „If You 

want Results ...“ zu seiner Firma „G“. Dort wird „Ganzheitliches Informations- und Ver­

mögens-Management. Beratung für Datenverarbeitung, Organisation, neue Technolo­

gien“ angeboten.

Der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin erfuhr im April 1999 von der 

Nutzung der Internetadresse durch den Beklagten. Mit ihrer am 10. Januar 2002 beim 

Arbeitsgericht eingegangenen und am 18. Januar 2002 zugestellten Klage hat die In­

solvenzschuldnerin die Unterlassung der Inanspruchnahme der Internetadresse be­

gehrt.
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Die Insolvenzschuldnerin hat zuletzt beantragt, 

den Beklagten zu verurteilen,

1. die Nutzung der Internetadresse „www.results.de“ zu un­
terlassen sowie ihm für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000,00 Euro an­
zudrohen sowie eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten 
gegen ihn festzusetzen.

2. die Nutzung der Internetadresse „www.results.de“ gegen­
über der Registrierungsstelle Denic e.G., Wiesenhütten­
platz 26, 60329 Frankfurt am Main, freizugeben.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Er beruft sich ua. auf Verjährung.

Das Arbeitsgericht hat, nachdem es die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den 

Gerichten für Arbeitssachen durch Beschluss rechtskräftig festgestellt hatte, die Klage 

abgewiesen. Auf die Berufung der Insolvenzschuldnerin hat das Landesarbeitsgericht 

der Klage stattgegeben. Dagegen richtet sich die Revision. Während des Verlaufes des 

Revisionsverfahrens ist über das Vermögen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren 

eröffnet und der jetzige Kläger zum Verwalter bestellt worden. Nachdem dieser die 

Aufnahme des Verfahrens abgelehnt hatte, hat der Beklagte das Verfahren mit dem 

Ziel der Wiederherstellung der arbeitsgerichtlichen Entscheidung aufgenommen.

Entscheidungsgründe

A. Der Senat kann in der Sache entscheiden.

1. Das Verfahren wird nach der Aufnahme durch den Beklagten in der Revisi­

onsinstanz fortgeführt.

Nach § 240 Satz 1 ZPO wird im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen einer Partei das Verfahren unterbrochen, soweit es die Insolvenz­

masse betrifft, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften auf­

genommen wird.

Da das Verfahren dem Schutz der Firma der Insolvenzschuldnerin dient, be­

trifft es die Insolvenzmasse. Denn die Firmenbezeichnung einer GmbH ist Vermögens-
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bestandteil (§ 35 InsO) und daher Teil der Insolvenzmasse (vgl. BGH 27. September 

1982 - IIZR  51/82 - BGHZ 85, 221). Die Insolvenzschuldnerin hat den Rechtsstreit als 

Aktivprozess geführt. Es oblag daher dem Verwalter, über die Aufnahme zu entschei­

den. Erst bei einer Ablehnung steht das Recht zur Aufnahme nach den für das Insol­

venzverfahren geltenden Vorschriften (§ 85 InsO) auch dem Gegner zu. So war es 

hier. Nachdem der Verwalter die Aufnahme abgelehnt hatte, konnte der Beklagte das 

Verfahren wirksam aufnehmen.

2. Das Landesarbeitsgericht hat den Rechtsstreit nach dem Markengesetz (Mar- 

kenG) beurteilt. Für derartige Kennzeichenstreitsachen sind die Landgerichte aus­

schließlich zuständig (§ 140 Abs. 1 MarkenG). Ob diese Zuständigkeit der ausschließ­

lichen Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis (§ 2 Abs. 1 

Nr. 3a ArbGG) vorgeht, kann dahingestellt bleiben. Im Revisionsverfahren ist die Zu­

lässigkeit des Rechtsweges nicht mehr zu überprüfen (§ 73 Abs. 2, § 65 ArbGG). Eine 

Ausnahme kommt allein dann in Betracht, wenn die Vorinstanzen das in § 17a GVG 

vorgesehene Vorabentscheidungsverfahren über die Zulässigkeit des Rechtsweges 

entgegen Abs. 3 Satz 2 dieser Vorschrift trotz Rüge einer Partei nicht durchgeführt 

haben (vgl. BAG 26. März 1992 - 2 AZR 443/91 - AP ArbGG 1979 § 48 Nr. 7 = EzA 

ArbGG 1979 § 48 Nr. 5). Das ist hier nicht geschehen.

B. Die Revision ist unbegründet. Der Beklagte darf die streitbefangene Internet­

adresse nicht weiter nutzen und hat den Domainnamen gegenüber der Registrierungs­

stelle freizugeben.

1. Der Anspruch ergibt sich allerdings nicht aus einer nachwirkenden arbeitsver­

traglichen Nebenpflicht, die hier noch nach dem vor In-Kraft-Treten der Schuldrechts­

reform geltenden Recht zu beurteilen ist (Art. 229 § 5 EGBGB). Mit dem Ende des Ar­

beitsverhältnisses endet die Pflicht des Arbeitnehmers zur Wettbewerbsenthaltung, 

sofern - wie hier - kein Wettbewerbsverbot nach §§ 74 ff. HGB vereinbart ist. Der Ar­

beitnehmer kann dann wie jeder Dritte zu seinem ehemaligen Arbeitgeber in Wettbe­

werb treten. Die Grenzen ergeben sich nur aus den allgemeinen gesetzlichen Vor­

schriften (Senat 18. Mai 1998 - 9 AZR 394/97 - AP BGB §611 Treuepflicht Nr. 11 = 

EzA HGB § 74 Nr. 61). Die vom Kläger für den Zeitraum nach dem Ende des Arbeits­

verhältnisses geltend gemachten Ansprüche sind daher allein nach den für alle gelten­

den gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen.
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2. Ansprüche des Klägers ergeben sich - wie das Landesarbeitsgericht zu Recht 

angenommen hat - aus § 15 Abs. 4 iVm. Abs. 2 und § 5 Abs. 2 MarkenG. Danach kann 

der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung ua. dann Unterlassung verlangen, wenn 

ein Dritter ein dieser Bezeichnung ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbe­

fugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Be­

zeichnung hervorzurufen.

a) Die Voraussetzungen dieses Unterlassungsanspruchs liegen vor.

aa) Die Bezeichnung „RESULTS“ ist eine geschützte geschäftliche Bezeichnung.

Die Insolvenzschuldnerin betrieb ihre Geschäfte unter der Bezeichnung „RE­

SULTS Unternehmensberatung für Organisation und Datenverarbeitung GmbH“. Dies 

war ihre Firma iSv. § 17 HGB, §4, § 17 Abs. 3 GmbHG und damit ein geschütztes 

Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, dessen Inhaber sie war.

Der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Un­

ternehmenskennzeichen kann auch für einen Teil eines Firmennamens beansprucht 

werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, 

der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet er­

scheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzu­

setzen. Das können insbesondere solche Firmenbestandteile sein, die nicht beschrei­

bend auf den Unternehmensgegenstand hinweisen (vgl. BGH 21. Februar 2002 - 1ZR 

230/99 - NJW 2002, 3551 ff. - defacto). Ein solcher Bestandteil der Firma der Insol­

venzschuldnerin ist die Formulierung „RESULTS“. Ihre sonstigen Firmenbestandteile 

weisen nur beschreibend auf den Unternehmensgegenstand hin. Von vergleichbaren 

anderen Unternehmen hebt sie sich alleine durch die Verwendung des englischspra­

chigen und sonst nicht näher bestimmten Begriffes „Results“ ab.

Auf die von der Revision erörterte Frage, ob diese geschäftliche Bezeichnung 

auch als Marke schutzfähig wäre, kommt es nicht an. Die Einschränkungen der 

Schutzfähigkeit von Marken, wie sie sich aus § 3 Abs. 2 MarkenG ergeben, betreffen 

nur den Markenschutz nach § 4 des Gesetzes, nicht jedoch den Schutz geschäftlicher 

Bezeichnungen nach § 5. Auch die Regelung über die Freihaltung von Begriffen in § 8 

Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG ist nicht einschlägig.
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bb) Der Beklagte nutzt im geschäftlichen Verkehr das der geschäftlichen Bezeich­

nung der Schuldnerin ähnliche Zeichen „results.de“ in einer Weise, die geeignet ist, 

Verwechslungen hervorzurufen.

(1) Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen 

ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch bei dem Kollisionszei­

chen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeich­

nungsrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht 

in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unter­

scheidungsfähigen Bestandteil zu verkürzen (BGH 21. Februar 2002 - 1ZR 230/99 - 

NJW 2002, 3551 ff. - defacto). Die vom Beklagten benutzte Domain „results“ unter­

scheidet sich von dem geschützten Firmenbestandteil „RESULTS“ nur durch die Klein­

schreibung und ist ihm deshalb ähnlich.

(2) Der Beklagte benutzt diese ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr.

Eine Internetadresse eignet sich zur Kennzeichnung und Identifizierung. Sie 

gibt dem Internetnutzer regelmäßig einen ersten Hinweis auf das sich hinter der Adres­

se verbergende Angebot und den dahinterstehenden Anbieter. Die Registrierung stellt 

deshalb eine Benutzung dar (OLG Dresden 20. Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - CR 

1999, 589 ff. - cyberspace.de). Das gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier - über die Ad­

resse auch eine Homepage aufgerufen werden kann (für Benutzung allein durch Re­

gistrierung OLG Dresden 20. Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - aaO). Der vom Beklagten 

benutzte Domainname entspricht in seiner Wortbedeutung dem geschützten Firmen­

bestandteil „RESULTS“ der Insolvenzschuldnerin. Da mit ihm auch eine Homepage 

aufgerufen werden kann, die auf geschäftliche Angebote verweist, liegt darin eine Be­

nutzung im geschäftlichen Verkehr.

(3) Der Beklagte hat das Zeichen in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Ver­

wechslungen mit der geschützten Bezeichnung „RESULTS“ hervorzurufen.

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Um­

stände zu beurteilen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad 

der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des 

Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien 

(BGH 21. Februar 2002 - 1 ZR 230/99 - NJW 2002, 3551 ff. - defacto).
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Nach den unangefochtenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts besteht 

eine Verwechslungsgefahr, weil der Geschäftsgegenstand, für den der Beklagte wirbt, 

neben Finanzdienstleistungen auch die Beratung für Datenverarbeitung, Organisation 

und neue Technologien umfasst und sich insoweit mit dem Geschäftsfeld der Insol­

venzschuldnerin deckt. Das Landesarbeitsgericht hat zudem festgestellt, dass auf der 

Homepage des Beklagten eine Wohnanschrift in einer Nachbargemeinde in derselben 

Region angegeben ist, in der auch die Insolvenzschuldnerin ihre Tätigkeit entfaltet hat. 

Es hat daraus geschlossen, dass ein Internetznutzer bei der Suche nach der Homepa­

ge der Insolvenzschuldnerin zum Beklagten gelangen könne. Es hat weiter festgestellt, 

dass die konkret nach Aufrufen der Homepage erkennbare Geschäftsbezeichnung „G“ 

zu Zuordnungsverwirrungen beiträgt, also die Verwechslungsgefahr nicht ausschließt.

Diese Feststellungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Revi­

sion verweist darauf, der Beklagte sei nicht nur im Bereich Datenverarbeitung und Or­

ganisation beratend tätig. Er übe vielmehr eine ganzheitliche Tätigkeit aus, was sich 

vom Unternehmen der Insolvenzschuldnerin unterscheide. Damit kann sie nicht durch­

dringen. Es handelt sich um neuen Vortrag in der Revisionsinstanz, der unbeachtlich 

ist (§ 559 ZPO). Im Übrigen würden sich dadurch die Tätigkeitsbereiche der Insolvenz­

schuldnerin und des Beklagten zumindest überschneiden, was für die Annahme einer 

Verwechslungsgefahr ausreicht.

cc) Der Beklagte benutzt den streitbefangenen Teil des Zeichens auch „unbefugt“. 

Seine Nutzung ist nicht durch ein bei der Auslegung von Regelungen des Markenge­

setzes zu berücksichtigendes Freihaltungsinteresse gerechtfertigt (BGH 1. März 2001 

- 1ZR 211/98 - BGHZ 147, 56 ff. - Tagesschau). Es besteht hier weder ein öffentliches 

noch ein überwiegendes privates Interesses daran, die Blockierung des Begriffs „re- 

sults“ zu verhindern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Beklagte oder sonstige Dritte 

ein berechtigtes Interesse an der Verwendung dieses verwechslungsfähigen Begriffs 

haben sollten.

b) § 23 MarkenG steht dem Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Danach hat 

der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu unter­

sagen, im geschäftlichen Verkehr eine Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von 

Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Die Regelung betrifft 

beschreibende Angaben (vgl. BGH 27. Juni 2002 - 1 ZR 103/00 - NJW-RR 2003, 623 ff. 

- Feldenkrais). Eine solche liegt hier nicht vor. Dafür ist die Bezeichnung „Results“ zu 

allgemein.
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c) Der Kläger kann daher Unterlassung der Nutzung der streitbefangenen Inter­

netdonnain durch den Beklagten verlangen. Das schließt auch die Löschung der Inter­

netadresse ein. Die umstrittene Frage, ob bereits die Einrichtung einer Domain auch 

ohne eine dahinterstehende Homepage markenrechtliche Unterlassungsansprüche 

auslösen kann (bejahend OLG Dresden 20. Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - CR 1999, 

589 ff. - cyberspace.de; verneinend OLG Karlsruhe 12. September 2001 - 6 U 13/01 - 

GRUR-RR 2002, 138), bedarf hier keiner Stellungnahme. Der Anspruch auf Löschung 

besteht hier schon deshalb, weil jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, dass der Beklagte 

die Internetadresse zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwe­

cken verwenden wird (vgl. OLG Köln 2. November 2001 - 6 U 48/01 - WRP 2002, 

249 ff.). Zumindest in diesen Fällen ist der Anspruch auf Abgabe einer Verzichtserklä­

rung gegenüber dem Rechenzentrum ein unselbständiger, den Unterlassungsanspruch 

ergänzender Beseitigungsanspruch (vgl. dazu OLG München 2. April 1998 - 6 U 

4798/97 - NJW-RR 1998, 984 ff.).

d) Der inzwischen eingetretene Zeitablauf steht weder der Geltendmachung 

noch dem Bestand des Anspruchs entgegen.

aa) Die Einrede der Verjährung greift nicht durch. Denn der Anspruch ist nicht 

verjährt.

Der Beklagte hat während des gesamten instanzgerichtlichen Verfahrens die 

beanstandete Internetadresse verwendet. Er hat zwar während des Revisionsverfah­

rens die Verwendung unterlassen und die Internetadresse abgemeldet, jedoch aus­

drücklich nur zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung. Es ist eine Begehungsgefahr 

bestehen geblieben, die durch das „Berühmen“ mit dem Recht, sich in bestimmter 

Weise zu verhalten, begründet wird (dazu BGH 22. November 2001 - 1ZR 138/99- 

BGHZ 149, 191 ff. - shell.de). Bei einem derartigen dauerhaften Verhalten tritt keine 

Verjährung ein, weil der Anspruch ständig neu begründet wird. Das galt für die Verjäh­

rungsregelung in §21 UWG (vgl. BGH 9. Oktober 1986 - 1 ZR 158/84- DB 1987, 

578 f.) vor In-Kraft-Treten des neuen UWG vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414 ff.). Für 

die Verjährungsregelung in § 20 MarkenG kann nichts anderes gelten.
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bb) Der Anspruch ist auch nicht wegen der fast dreijährigen Duldung der Domain­

nutzung durch die Insolvenzschuldnerin verwirkt.

(1) Die Voraussetzungen der gesetzlichen Verwirkungsvorschrift in § 21 MarkenG 

liegen nicht vor. Abs. 2 dieser Bestimmung setzt ua. voraus, dass der Inhaber einer 

geschäftlichen Bezeichnung deren Nutzung während eines Zeitraums von fünf aufein­

anderfolgenden Jahren in Kenntnis der Benutzung geduldet hat. Die Insolvenzschuld­

nerin hat die Nutzung der streitbefangenen Domain durch den Beklagten für einen kür­

zeren Zeitraum geduldet.

(2) Die allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleiben durch die Regelung des 

§ 21 MarkenG unberührt (§ 21 Abs. 4 MarkenG). Ihre Voraussetzungen liegen jedoch 

nicht vor:

Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulässigen Rechtsausübung. Mit ihr 

wird die illoyal verspätete Geltendmachung von Rechten ausgeschlossen. Sie dient 

dem Vertrauensschutz und verfolgt nicht den Zweck, den Schuldner stets dann von 

seiner Verpflichtung zu befreien, wenn dessen Gläubiger längere Zeit seine Rechte 

nicht geltend gemacht hat. Der Berechtigte muss vielmehr unter Umständen untätig 

gewesen sein, die den Eindruck erweckten, dass er sein Recht nicht mehr geltend ma­

chen wolle, so dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht mehr in An­

spruch genommen zu werden (Senat 28. Mai 2002 -9  AZR 145/01 - EzA BGB § 242 

Verwirkung Nr. 2). Das Landesarbeitsgericht hat keinerlei besondere Umstände fest­

gestellt, auf Grund derer der Beklagte auf die Nichtgeltendmachung der Rechte durch 

die Insolvenzschuldnerin hätte vertrauen dürfen. Solche sind weder vorgetragen nocht 

sonst ersichtlich.

3. Das Markengesetz ist auf den Schutz der Firma der Insolvenzschuldnerin an­

wendbar (§ 152 MarkenG). Die §§ 5, 15 MarkenG, auf denen der Anspruch beruht, 

haben ohne wesentliche Änderungen die Bestimmungen des bisherigen § 16 Abs. 1 

UWG in der vor In-Kraft-Treten des Markengesetzes geltenden Fassung zum 1. Januar 

1995 (Art. 50 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994; BGBl. I S. 3082 ff.) über­

nommen (BGH 29. April 1999 - 1ZR 152/96- NJW-RR 1999, 1643 ff. - Szene). Die 

geschäftliche Bezeichnung der Klägerin war deshalb auch vor dem 1. Januar 1995 

geschützt, da diese bereits vor diesem Zeitpunkt unter ihrer Firma tätig war.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.

Düwell Reinecke Zwanziger

Heilmann Schwarz
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