OLG MUNCHEN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Aktenzeichen: THK O 11526/05

Entscheidung vom 31. Mai 2006
In dem Rechtsstreit

wegen Unterlassung

erlasst das Landgericht Minchen I, 1. Kammer fir Handelssachen, durch ... auf Grund der mindlichen
Verhandlung vom 08.03.2006 folgendes

Endurteil
l.

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ? 250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschéaftsfihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Bezeichnung G.Y. GmbH fir einen auf den Betrieb eines
elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen flr das
Internet sowie Werbung, insbesondere Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im
Internet ausgerichteten Geschaftsbetrieb zu verwenden oder verwenden zu lassen.

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ? 250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschéftsflihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen g.y..de, g.-y..de, g.y.w.de oder g.-y.w.de im Internet als
Domainnamen fir einen auf den Betrieb eines elektronischen Informationsportals fir Firmen- und
Branchenauskiinfte, Betrieb, von Suchmaschinen flr das Internet sowie Werbung, insbesondere
Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im. Internet ausgerichteten Geschéaftsbetrieb zu
verwenden oder verwenden zu lassen.

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ? 250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschéftsflihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen G.Y oder ...fiir den Betrieb eines elektronischen
Informationsportals flr Firmen- und Branchenauskiinfte, Bereitstellen von Firmen- und Branchenauskiinften
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im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von Adressdaten, Werbung,
insbesondere Online-Werbung flr Dritte Gber Werbebanner, Homepages und Webseiten, Werbung,
Marketing und Verkaufsférderung fur Dritte betreffend Werbeeintrdge von Firmen in einem Informationsportal
fir Firmen- und Branchenauskilnfte zu verwenden oder verwenden zu lassen.

V.
Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, die Firma G.Y. GmbH im Handelsregister I6schen.zu lassen.
Im Ubrigen wird die Klage in Klageantrag Ziffer 4. abgewiesen.

V.
Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, gegentber der DENIC eG auf die Registrierung der Domain ?go-yello.de"
zu verzichten.

VI.

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, der Kl&dgerin Auskunft zu erteilen Uber die unter Verwendung der in den
Antragen 1., 2. und 3. genannten Bezeichnungen getatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrager und
Auflagenhdhe der unter diesen Bezeichnungen getatigten Werbung.

VILI.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kinftig noch
entstehenden Schaden aus den unter Ziffer 1. bis 3. bezeichneten Verletzungshandlungen zu ersetzen.

VIIL.

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, in die L6schung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nummer 304 27 386.4 eingetragenen Marke ?G.Y." einzuwilligen.

IX.

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ? 250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Vorstéanden - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Bezeichnung ?G.Y." flr ?Software (gespeichert), Betreiben eines
elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskiinfte; Bereitstellen von Firmen- und
Branchenausklnften im Internet; Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von
Adressdaten; Werbung, insbesondere Online-Werbung fiir Dritte Gber Werbebanner; Homepages und
Websites; Werbung, Marketing und Verkaufsférderung fur Dritte, betreffend Werbeeintradge von Firmen in
einem Informationsportal fir Firmen- und Branchenauskinfte; Erstellen, Pflege und Wartung von
elektronischen Datenbanken und von Software fur Firmen- und Branchenausklnfte; Dienstleistungen eines
Internetproviders, ndmlich Zur-Verfiigung-Stellen von Speicherkapazitaten zur externen Nutzung, von
Webspace sowie von Speicherplatzen im Internet, Vermietung, von Speicherplatz im Internet sowie von
Webservern, Wartung von Speicherplatzen im Internet sowie von Internetzugéangen und Webservern,
Aktualisierung von Internetseiten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Bereitstellung
von Suchmaschinen fir das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Bereitstellen von
Internetzugangen, von Plattformen im Internet sowie Vermietung von Werbeflachen im Internet
(Bannerexchange)" zu verwenden oder verwenden zu lassen.

X.
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Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 7250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Vorstéanden - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen ?G.Y..de" oder ?go-yellow.de" im Internet als
Domainnamen flr einen auf den Betrieb eines elektronischen Informationsportals fir Firmen- und
Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen fir das Internet sowie Werbung, insbesondere
Online-Werbung fur Dritte und Vermietung von Werbeflachen im Internet ausgerichteten Geschéaftsbetrieb zu
verwenden oder verwenden zu lassen.

XI.

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, gegentuber der DENIC eG auf die Registrierung der Domains ?G.Y..de" und
?go-yellow.de".zu verzichten.

XIl.

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, der Kl&dgerin Auskunft zu erteilen Uber die unter Verwendung der in den
Ziffern 9. und 10. genannten Bezeichnungen getéatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrager und
Auflagenhdhe der unter diesen Bezeichnungen getatigten Werbung.

X1,

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kinftig noch
entstehenden Schaden aus den unter Ziffer 9. und 10. bezeichneten Verletzungshandlungen zu ersetzen.

XIV.

Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 7250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr das
Zeichen ?goyello.de" im Internet als Domainnamen flr einen auf den Betrieb eines elektronischen
Informationsportals flr Firmen- und Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen fur das Internet sowie
Werbung, insbesondere Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im Internet
ausgerichteten Geschaftsbetrieb zu verwenden oder verwenden zu lassen.

XV.

Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, gegenuber der DENIC eG auf die Registrierung der Domain ?goyello.de" zu
verzichten.

XVI.

Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, der Kl&dgerin Auskunft zu erteilen Uber die unter der Bezeichnung
?goyello.de" getatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrédger und Auflagenhdhe der unter dieser Bezeichnung
getatigten Werbung.

XVIL.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 3) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kinftig noch
entstehenden Schaden aus der unter Ziffer 14. bezeichneten Verletzungshandlung zu ersetzen.

XVIII.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.

XIX.
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Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung in H6he von ? 1,5 Mio. vorlaufig vollstreckbar. Ohne Riicksicht
darauf, ob die Sicherheit von der Klagerin geleistet wurde, kénnen die Beklagten die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Héhe von ? 1,5 Mio. abwenden.

Tatbestand:

Die Klagerin gehért zum EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG Konzern. Ihre 100%-ige Tochtergesellschaft,
die Yello Strom AG mit Sitz in K&In bietet seit 1999 Stromversorgung fur Haushalts- und Gewerbekunden an.

Die Beklagte zu 1) betreibt seit Oktober 2004 unter dem Firmennamen G.Y. GmbH und der Kennzeichnung
?G.Y.", bzw. ... im Internet ein Informationsportal fir Firmen- und Branchenauskinfte. Die Beklagte zu 2) ist
Muttergesellschaft der Beklagten zu 1), die Beklagte zu 3) ist Justiziarin der Beklagten zu 2).

Die Branchenauskunft der Beklagten zu 1) war zumindest bis Ende Januar 2005 Uber die folgenden vier
Domainnamen erreichbar: G.Y..de go-yellow.de go-yello.de goyello.de. Dabei sind die Domains G.Y..de und
go-yellow.de fir die Beklagte zu 2), die Domain go-yello.de flr die Beklagte zu 1) und die Domain goyello.de
fir die Beklagte zu 3) registriert. Mittlerweile ist die Internetseite nur noch unter der Domain ?goyellow.de"
erreichbar. Die Ubrigen drei Domainnamen sind zwar nach wie vor fiir die genannten Inhaber registriert,
jedoch kénnen dort zur Zeit keine Inhalte abgerufen werden.

Die Beklagte zu 2) ist ferner Inhaberin der Marke 30427386.4 ?G.Y.", die am 13.05.2004 angemeldet und am
19.07.2004 eingetragen wurde fir Software (gespeichert); Betreiben eines elektronischen Informationsportals
far Firmen- und Branchenauskiinfte; Bereitstellen von Firmen- und Branchenauskinften im Internet;
Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von Adressdaten; Werbung insbesondere
Onlinewerbung flr Dritte Gber Werbebanner, Homepages und Websites und Websites; Werbung, Marketing
und. Verkaufsférderung fur Dritte betreffend Werbeeintrage von Firmen in einem Informationsportals fur
Firmen- und Branchenauskiinfte; Erstellen, Pflege und Wartung von elektronischen Datenbanken und von
Software fur Firmen- und Branchenauskinfte; Dienstleistungen eines Internetproviders, namlich
Zur-Verfigung-Stellen von Speicherkapazitédten zur externen Nutzung, von Webspace sowie von
Speicherplatzen im Internet, Vermietung von Speicherplatz im Internet sowie von Webservern, Wartung von
Speicherplatzen im Internet sowie von Internetzugangen und Webservern, Aktualisieren von Internetseiten,
Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen fir das Internet,
Design von Homepages und Webseiten, Bereitstellen von Internetzugangen, von Plattformen im Internet
sowie Vermietung von Werbefldchen im Internet (Bannerexchange).

Die Klagerin ist Inhaberin der Marke 39910326.0 ?yello", angemeldet am 23.02.1999 und eingetragen am
19.07.1999, die u.a. fur ?Verteilung von Strom, Gas und Heizwarme, insbesondere an Industriekunden”
Schutz genieBt. Sie ist ferner Inhaberin der Marke 39936012.3 ?yello", angemeldet am 23.06.1999 und
eingetragen am 19.07.1999 u.a. fur ?Verteilung von Energie, insbesondere Strom."

Des Weiteren ist die Klagerin Inhaberin der Marke 30158553.9 ?yello", angemeldet am 05.10.2001 und
eingetragen am 26.07.2002 u.a. fur folgende Dienstleistungen: qq1 ?Vermittlung und Vermietung von
Werbeflachen, auch im Internet; ... Werbung im Internet fir Dritte; Zusammenstellen von Daten in
Computerdatenbanken; ... Bereitstellen von Informationen und Unterhaltung im Internet; Online-Dienste,
namlich Ubermittlung von Nachrichten, Bildern und Informationen aller Art; ... Herausgabe von Verlags- und
Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet; ... Betrieb von
Suchmaschinen fur das Internet; ... Dienstleistungen einer Datenbank;"qq2

Sie ist ferner Inhaberin der Marke 30226706.9 ?yello", angemeldet am 29.05.2002 und eingetragen am
28.11.2002 u.a. fur die Dienstleistungen: qq1 ?Telekommunikation, insbesondere elektronische
Anzeigenvermittlung; ... Ausklnfte Gber Telekommunikation; ... Sammeln, Liefern, Bereitstellen, abrufbar
Machen, Ubermitteln bzw. Ubertragen von Nachrichten, Informationen und Daten aller Art."qg2
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Die Klagerin tragt vor, ihre Tochtergesellschaft Yello Strom GmbH nutze die Marken der Klagerin aufgrund
einer Lizenzvereinbarung.

Die Strommarke ?yello" sei durch intensive Werbung bei ihrer Einfihrung im Jahr 1999 in nicht einmal zwei
Monaten die bekannteste Strommarke Deutschlands geworden. Beworben werde die Marke seither intensiv
durch Fernsehspots, Werbeanzeigen in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften, durch groBflachige
Werbeplakate, Werbebroschiren, Mailinganschreiben und im Internet unter ?www.yellostrom.de".

Seit April 2004 werbe die Klagerin in den ARD-Tagesthemen, indem sie das Wetter durch einen gelben
Yello-Wetterfrosch als Werbetrager prasentiere. Seit September 2004 werde der Werbespot ?Yello
Preisgarantie" auf allen groBen Fernsehkanalen ausgestrahlt. Bereits in den Jahren 2002 bis 2004 seien die
Fernsehwerbespots ?Hannes" und ?Schusters" gesendet worden.

Infolge der umfangreichen WerbemaBnahmen genieBe die Marke ?yello" einen Uberragenden
Bekanntheitsgrad, der seit mehreren Jahren konstant deutlich tber 90% liege. Im Oktober 2004, also zum
Zeitpunkt der Markteinfihrung des Internet-Branchenverzeichnisses ?G.Y." habe die Marktbekanntheit von
?yello" laut einer Analyse der Gesellschaft fir Konsumforschung (GfK) bei 97 % (gestitzt) und bei 74 %
(ungestitzt) gelegen. Eine im Zeitraum Dezember 2001 bis April 2002 durchgefiihrte Studie der Hamburger
BIK Umfrageforschung GmbH im Auftrag der Zeitschrift ?Capital" bestéatige diese auBerordentlich hohe
Bekanntheit. Danach werde der Markenwert von ?yello" noch Uber dem von Marken wie Allianz, RWE,
Bertelsmann oder Deutsche Bank eingestuft.

Das Tatigkeitsspektrum der EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG umfasse neben der Energieversorgung
zahlreiche andere Dienstleistungen, flr die die Marke ?yello" mittlerweile verwendet werde. Eine Ausdehnung
auf weitere, neue Geschaftsfelder sei geplant.

Seit mehreren Jahren werde die Marke ?yello" auch fir Telekommunikationsdienstleistungen verwendet. Von
September bis Ende 2003 habe die Yello Strom GmbH als Lizenznehmerin der Klagerin
Prepaid-Telefonkarten vertrieben und bundesweit beworben. Seit September 2000 biete die Yello Strom
GmbH unter der Kennzeichnung ?Yellolnternet" einen Online-Dienst mit Zugang zum Internet im so
genannten Call-by-Call-Verfahren an, seit Herbst 2001 das Preselection-Telephonieprodukt ?YelloFon", das
die Inanspruchnahme eines glnstigen Telefontarifs fir Netznetzanschlisse ohne Verwendung von
Vorwahlnummern erlaube. Diese Telekommunikationsdienstleistung sei Ende 2001 in ?YelloTel" umbenannt
worden. Das Dienstleistungsangebot sei im Jahr 2003 durch Anzeigen in der Bildzeitung beworben worden.
Daruber hinaus erfolge eine Werbung von Kunden im Wege des Direktvertriebs und Uber das Internet.

Die Klagerin ist der Ansicht, die Beklagten seien verpflichtet, die Benutzung des Firmennamens G.Y. GmbH,
der Kennzeichnungen ?G.Y." und des,?goyel-low.de"-Logos, der Marke ?G.Y." und der vier Domainnamen zu
unterlassen. Die Unterlassungsanspriche der Klagerin ergaben sich sowohl aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr als auch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unter dem
Gesichtspunkt der Aufmerksamkeits- und Rufausbeutung. Als Folge der Markenverletzungen stiinden der
Klagerin auch Anspriiche auf L6schung der Marke ?G.Y.", des Firmenbestandteils ?G.Y." und der vier
Domainnamen sowie Folgeanspriche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung zu.

Verwechslungsgefahr gem. §14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit den ?yello"-Marken 30158553 und 30226706 sei
gegeben.

Far die Dienstleistungen, fir die diese Marken Schutz gendssen, sei die Bezeichnung ?yello" fantasievoll und
unterscheidungskraftig. Den Marken komme daher fir den betreffenden Dienstleistungsbereich
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Zwischen den sich gegentber stehenden Dienstleistungen bestehe Identitat oder zumindest hochgradige
Ahnlichkeit.
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Die Beklagte zu 1) verwende den Firmennamen G.Y. GmbH fur einen Geschéftsbetrieb, der auf den Betrieb
eines elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskilnfte, Betrieb von Suchmaschinen fir
das Internet sowie Werbung, insbesondere Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen in
Internet ausgerichtet sei.

Zwischen dem Betrieb eines elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskulnfte einerseits
und ?Bereitstellen von Informationen im Internet", ?Online-Dienste, namlich L"Jbermittlung von ...
Informationen aller Art", ?Herausgabe von Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch ... im Internet”
sowie "Dienstleistungen einer Datenbank", fir die die Klagemarke 30158553 ?yello" geschitzt sei, bestehe
Dienstleistungsidentitat, Gleiches gelte, soweit der Geschéftsbetrieb der Beklagten zu 1) auf den Betrieb von
Suchmaschinen fur das Internet ausgerichtet sei. Die Marke 30158553 ?yello" der Klagerin sei fur identische
Dienstleistungen, namlich ?Betrieb von Suchmaschinen fir das Internet" geschutzt. SchlieBlich bestehe
Dienstleistungsidentitat, auch insoweit als die Beklagte zu 1) unter ihrem Firmennamen
Werbedienstleistungen, insbesondere Online-Werbung flr Dritte und Vermietung von Werbeflachen im
Internet anbiete. Denn die Klagemarke 30158553 sei ebenfalls geschitzt fir ?Werbung im Internet fir Dritte"
sowie fur ?Vermittlung und Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet". Die Klagemarke 30226706
?yello" genieBe ebenfalls Schutz fur identische Dienstleistungen néamlich ?Auskinfte Gber
Telekommunikation" und ?Sammeln, Liefern, Bereitstellen, abrufbar Machen von ... Informationen und Daten
aller Art".

Die mit der Klage angegriffenen vier Domainnamen ?G.Y..de", ?go-yellow.de", ?goyello.de" und go-yello.de
wirden zur Kennzeichnung desselben Geschéaftsbetriebs eingesetzt. Die obigen Ausfiihrungen gelten daher
entsprechend. Auch hier bestehe Dienstleistungsidentitat im Verhaltnis zu den genannten Klagemarken.

Ebenso verhalte es sich auch insoweit, als die Beklagte zu 1) die Bezeichnung ?G.Y." und das
?@G.Y..de"-Logo zur Kennzeichnung der von ihr angebotenen Dienstleistungen verwende. Auch insofern
bestehe Dienstleistungsidentitat.

Soweit die Klagerin Unterlassung der Benutzung der Marke 30427386 ?G.Y." begehre, beinhalte das Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis dieser Markeneintragung zunachst die Dienstleistungen, ?Betreiben eines
elektronischen Informationsportals flr Firmen- und Branchenauskiinfte, Bereitstellen von Firmen- und
Branchenausklnften im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von
Adressdaten, Werbung, insbesondere Onlinewerbung fur Dritte Gber Werbebanner, Homepages und
Websites; Werbung Marketing und Verkaufsférderung fur Dritte betreffend Werbeeintrage von Firmen in
einem Informationsportal fir Firmen- und Branchenauskinfte, ... Bereitstellen von Suchmaschinen fir das
Internet, ... Vermietung von Werbeflachen im Internet (Bannerexchange)". Insofern kénne auf die obigen
Ausfihrungen Bezug genommen werden. Auch hierbei handele es sich um Dienstleistungen, die mit
denjenigen identisch seien, fir die die Klagemarken Schutz genéssen.

Auch hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis der Marke 30427386 ?G.Y."
bestehe Identitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit. Die Klagemarke 39936012 ?yello" sei unter anderem
geschatzt fur ?Software" in Klasse 9, was identisch sei mit ?Software (gespeichert)", fur die die angegriffene
Marke ?G.Y." Schutz genieBe.

Soweit die angegriffene Marke eingetragen ist fur ?Design von Homepages und Websites" bestehe Identitat
zu ?Dienstleistungen einer Multimediaagentur, ndmlich Planung und Gestaltung von WerbemaBnahmen,
Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien", Dienstleistungen, die das Warenverzeichnis der
Klagemarke 30158553 ?yello" umfasse.

Soweit die Marke ?G.Y." eingetragen sei fir ?Erstellen, Pflege und Wartung von elektronischen Datenbanken
und von Software fir Firmen- und Branchenauskunfte" seien diese Dienstleistungen identisch bzw.
hochgradig ahnlich zu ?Dienstleistungen einer Internetagentur, ndmlich Konzeption, Wartung und Pflege von
Internetinhalten, Hardware- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in
Netzwerkstrukturen sowie Sammeln, Speichern, und Zurverfugungstellen von Software, Daten, Bildern,
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Audio- und/oder Videoinformationen", fir die die Klagemarke 30158553 ?yello" ebenfalls geschitzt sei.

Soweit die angegriffenen Marke ?G.Y." Schutz genieBe flr ?Dienstleistungen eines Internetproviders, namlich
Zurverflgungstellen von Speicherkapazitaten zur externen Nutzung, von Webspace sowie von
Speicherplatzen im Internet, Vermietung von Speicherplatzen im Internet sowie von Webservern, Wartung
von Speicherplatzen im Internet sowie von Internetzugangen und Webserver, Aktualisierung von
Internetseiten”, seien diese Dienstleistungen teils identisch, teils hochgradig ahnlich zu den Dienstleistungen
?Vermietung von Webservern, Zurverfigungstellung von Speicherpléatzen im Internet", fir die die Marke 301
58 553 ?yello" der Klagerin Schutz genieBBe. Des Weiteren beanspruchten sowohl die Klagemarke 30158553
?yello" als auch die angegriffene Marke 30427386.4 ?G.Y." Schutz fir ?Bereitstellung von
Computerprogrammen in Datennetzen", also wiederum fir identische Dienstleistungen.

SchlieBlich beanspruche die angegriffene Marke ?G.Y." auch Schutz fir ?Bereitstellen von Internetzugangen,
von Plattformen im Internet". Auch insofern bestehe Dienstleistungsidentitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit zu
Dienstleistungen, die zu Gunsten der Klagerin unter der Marke 30158553.9 ?yello" geschiitzt seien,
insbesondere im Verhéltnis zu ?Bereitstellen von Internetzugéangen”, ?Bereitstellen eines Zugangs zu Texten,
Bildern, audiovisuellen Angeboten, Multimediaangeboten, Datenbanken und " Computerprogrammen im
Internet" sowie ?Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung und Wartung von
Internetportalen fur Dritte, Betrieb einer Service-Hotline fir Internetnutzer, Betrieb von Chatlines, Chatrooms
und Diskussionsforen".

Auch sei Zeichenahnlichkeit zwischen den sich gegeniber stehenden Kennzeichen gegeben, insbesondere
da infolge der Dienstleistungsidentitat, oder hochgradigen Dienstleistungséhnlichkeit ein deutlicher Abstand
der Zeichen erforderlich ware, um Verwechslungsgefahr auszuschlieBen. Den danach erforderlichen Abstand
hielten die von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen nicht ein.

Der Firmenname ?G.Y. GmbH werde durch den Bestandteil ,,-Yellow" gepréagt. Dieser sei phonetisch
identisch mit den Klagemarken ?yello". Der vorangestellte Zusatz ?Go" werde vom Verkehr als Aufforderung
i.S.v. ?gehe zu Yellow" verstanden, und zwar auch von den deutschen Verkehrskreisen. Gerade im Internet
werde die englische Angabe ?Go" hdufig auf Startkndpfen flr eine Suchfunktion verwendet. Entsprechend
habe das Bundespatentgericht die Bezeichnungen ?Golndustry" und ?Go Internet" interpretiert und hierzu
ausgefihrt, dass ?Go Internet" als Aufforderung verstanden werde, sich mit dem Internet zu beschéftigen
oder es zu nutzen, so dass die entsprechende angemeldete Marke nicht als Herkunftshinweis verstanden
werde. Im vorliegenden Fall verstiinden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung ?G.Y." i.S.v.
?gehe zu Yellow" oder ?benutze Yellow". Bei ?Go ..." handele es sich um eine werbelbliche Aufforderung
ohne Kennzeichnungskraft. Der eigentliche Herkunftshinweis werde dem folgenden Bestandteil ?... Yellow"
entnommen, der folglich den Gesamteindruck des Firmennamens prage.

Dasselbe gelte flr die Marke ?G.Y." und die vier Domainnamen. Diese seien klanglich allesamt identisch und
unterschieden sich nur geringflgig in der Schreibweise. Das teils fehlende ?w" am Wortende sei stumm. Der
in zwei der Domains enthaltene Bindestrich falle beim Sprechen in der Regel fort. Aber auch soweit er
gesprochen werde, stelle er keinen ausreichenden Abstand zu den Klagemarken her, da jedem
Internetbenutzer bekannt sei, dass der Bindestrich lediglich ein Mittel darstelle, um einen Leerschritt
auszudricken. Auch die zusétzlichen Buchstaben ?.de", die sich sowohl am Ende der vier Domainnamen als
auch am Ende des von der Beklagten zu 1) verwendeten Logos beféanden, seien nicht geeignet,
unterscheidend zu wirken. Sie wiesen lediglich daraufhin, dass es sich um eine deutsche Internetadresse
handele.

Was die Marke ?G.Y." anbelange, so bestehe fir alle im Verzeichnis der Marke genannten Waren und
Dienstleistungen jedenfalls ein vorbeugender Unterlassungsanspruch, da anerkanntermaBen die Einreichung
einer Markenanmeldung beim DPMA stets Erstbegehungsgefahr hinsichtlich der Benutzung des
angemeldeten Zeichens im geschaftlichen Verkehr begrinde.

aufrecht.de”

—— — 7



Daneben ergében sich die Unterlassungsanspriche der Klagerin auch aus § 14. Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, da
?yello" eine bekannte Marke sei. Der von der deutschen Rechtsprechung hierfir geforderte Bekanntheitsgrad
von um 30 % werde, wie bereits anfanglich dargelegt, bei den Klagemarken durch deren intensive Bewerbung
weit Uberschritten. Die Beklagten nutzten die Unterscheidungskraft und den Ruf der Klagemarken i.S.v. § 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aus. Eine Aufmerksamkeitsausbeutung liege bereits dann vor, wenn die Assoziation
einer Kennzeichnung mit einer bekannten Marke ein besonderes MaB an Aufmerksamkeit wecken kénne, das
einer anderen Kennzeichnung, die nicht die Erinnerung an ein dem Verkehr bekanntes Erzeugnis wecke,
nicht zuteil werde. Der Verbraucher, dem die von den Beklagten verwendeten Kennzeichnungen
beispielsweise in der Fernsehwerbung der Beklagten zu 1) entgegentraten, meine, in ?G.Y." die bekannte
Strommarke der Klagerin wieder zu erkennen und schenke aus diesem Grund der Werbung der Beklagten zu
1) fur ihr Internetbranchenverzeichnis besondere Beachtung. Ebenso sei der Tatbestand der Rufausbeutung
gegeben. Die Verbraucher wiirden mit der Strommarke ?yello" die Vorstellung von guinstigen Preisen und
einem einfachen Anbieterwechsel verbinden. Das positive Image der Marke werde auch durch die Ergebnisse
der von der Zeitschrift ?Capital" in Auftrag gegebenen Studie bestatigt, wonach 62,4 % der Befragten das die
Marke benutzende Unternehmen als sympathisch beurteilt hatten. Der Ruf werde auch auf die
Dienstleistungen der Beklagten Ubertragen, gerade nachdem die Kl&gerin unter dem Markendach ?yello"
auch Telekommunikationsdienstleistungen anbiete. Wenn die Beklagten in dieser Situation ein Kennzeichen
wahlten, dessen pragender Bestandteil mit der Klagemarke ?yello" klanglich identisch und schriftbildlich
hochgradig verwechslungsféhig sei, so kénne nur die Absicht der Beklagten dahinter stehen, die Bekanntheit
der Strommarke ?yello" fUr ihr Unternehmen nutzbar zu machen. Diese Absicht werde auch durch den
Umstand belegt, dass das Internetangebot der Beklagten zu 1) bis zur Abmahnung durch die Klagerin auch
unter den Domains ?goyello.de" und go-yello.de" erreichbar gewesen sei. Diese atypische und auffallige
Schreibweise sei im Dienstleistungssektor gerade durch die Klagerin und ihre Tochtergesellschaft Yello Strom
GmbH bekannt geworden. Die Beklagten gingen demnach selbst davon aus, dass Verbraucher, die von
?G.Y." gehdrt hatten, bei der Suche im Internet die ihnen durch die Marke der Klagerin bekannte
Schreibweise verwendeten, da sie sofort an die Marke ?yello" dachten oder sogar davon ausgingen, dass es
sich um ein weiteres Angebot der Klagerin oder ihrer Lizenznehmerin Yello Strom GmbH handele.

SchlieBlich sei in diesem Zusammenhang zu berlcksichtigen, dass sich die Beklagte zu 1) in der kurzen Zeit
ihres Bestehens bereits einmal an eine eingefiihrte Marke angehéngt habe, in dem sie anfanglich ihre
Internetplattform mit dem Namen ?goo-gelb" bezeichnet habe, bis ihr dies von der amerikanischen
Suchmaschine ?Google" verboten worden sei.

Im Ubrigen sei es auch bereits tatsachlich zu Verwechslungen zwischen den Klagemarken und den von den
Beklagten verwendeten Kennzeichen gekommen. So hatten sich im Mai und im Juli 2005 jeweils Kunden
Uber eine von der Beklagten zu 1) durchgefiihrte Werbekampagne mit Paris Hilton beschwert und in einem
anderen Fall habe ein Yello-Strom-Kunde von der Beklagten zu 1) ein Angebot fur einen Brancheneintrag
erhalten und sich bei der Yello Strom GmbH beschwert, dass er einen solchen Auftrag nie erteilt habe.

Auch habe die Klagerin am 29. und 30.06.2005 durch das Meinungsforschungsinstitut FORSA eine
Verkehrsbefragung dahingehend durchfiihren lassen, welche Dienstleistungen Verbraucher mit der
Unternehmensbezeichnung, ?G.Y..de" verbanden. Knapp die Halfte, namlich 49 % der Befragten, hatten
spontan ?Strom, Energie" oder ?Yello Strom" geantwortet. Lediglich 10% hatten angegeben, dass es sich um
ein Branchenbuch, eine Telefonauskunft oder einen Internetsuchdienst handele. Bei der zweiten Frage, bei
der eine Reihe verschiedener Produkte und Dienstleistungen vorgelesen worden seien, hatten 61 % der
Befragten die Frage mit ?Strom/Energieversorgung" beantwortet und nur 12 % hatten angegeben, es handele
sich um eine Telefonauskuntt.

Die Klagerin beantragt:

1. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?7250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschéftsfihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Bezeichnung G.Y. GmbH fur einen auf den Betrieb eines
elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskinfte, Betrieb von Suchmaschinen fir das
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Internet sowie Werbung, insbesondere Online-Werbung fur Dritte und Vermietung von Werbeflachen im
Internet ausgerichteten Geschaftsbetrieb zu verwenden oder verwenden zu lassen.

2. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschaftsfihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen G.Y..de, go-yellow.de, goyello.de oder go-yello.de im
Internet als Domainnamen fiir einen auf den Betrieb eines elektronischen Informationsportals fir Firmen- und
Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen fir das Internet sowie Werbung, insbesondere
Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im Internet ausgerichteten Geschéaftsbetrieb zu
verwenden oder verwenden zu lassen.

3. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Geschéftsfihrern - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen G.Y. oder ... flr den Betrieb eines elektronischen
Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskuinfte, Bereitstellen von Firmen- und Branchenauskiinften
im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von Adressdaten, Werbung,
insbesondere Online-Werbung flr Dritte Gber Werbebanner, Homepages und Webseiten, Werbung,
Marketing und Verkaufsférderung fur Dritte betreffend Werbeeintrdge von Firmen in einem Informationsportal
fir Firmen- und Branchenauskilnfte zu verwenden oder verwenden zu lassen.

4. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, den Firmenbestandteil ?G.Y." im Handelsregister I6schen zu lassen,
hilfsweise:
die Firma G.Y. GmbH im Handelsregister I6schen zu lassen.

5. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, gegentber der DENIC eG auf die Registrierung der Domain ?go-yello.de"
zu verzichten.

6. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, der Klagerin Auskunft zu erteilen Uber die unter Verwendung der in den
Antragen 1., 2. und 3. genannten Bezeichnungen getatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrager und
Auflagenhdhe der unter diesen Bezeichnungen getatigten Werbung.

7. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kiinftig
noch entstehenden Schaden aus den unter Ziffer 1. bis 3. bezeichneten Verletzungshandlungen zu ersetzen.

8. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, in die L6schung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nummer 304 27 386.4 eingetragenen Marke ?G.Y." einzuwilligen.

9. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Vorstanden 4??zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Bezeichnung ?G.Y." flr ?Software (gespeichert), Betreiben eines
elektronischen Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskiinfte; Bereitstellen von Firmen- und
Branchenausklnften im Internet; Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in Form von
Adressdaten; Werbung, insbesondere Online-Werbung fiir Dritte Gber Werbebanner; Homepages und
Websites; Werbung, Marketing und Verkaufsférderung fir Dritte, betreffend Werbe-eintrage von Firmen in
einem Informationsportal fir Firmen- und Branchenauskinfte; Erstellen, Pflege und Wartung von
elektronischen Datenbanken und von Software fur Firmen- und Branchenauskulnfte; Dienstleistungen eines
Internetproviders, ndmlich Zur-Verfiigung-Stellen von Speicherkapazitaten zur externen Nutzung, von
Webspace sowie von Speicherplatzen im Internet, Vermietung von Speicherplatz im Internet sowie von
Webservern, Wartung von Speicherplatzen im Internet sowie von Internetzugéangen und Webservern,
Aktualisierung von Internetseiten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Bereitstellung
von Suchmaschinen fir das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Bereitstellen von
Internetzugangen, von Plattformen im Internet sowie Vermietung von Werbeflachen im Internet
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(Bannerexchange)" zu verwenden oder verwenden zu lassen.

10. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?7250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - zu vollstrecken an ihren Vorstéanden - zu
unterlassen, im geschéftlichen Verkehr die Zeichen ?G.Y..de"

oder ?go-yellow.de" im Internet als Domainnamen fir einen auf den Betrieb eines elektronischen
Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen fur das Internet sowie
Werbung, insbesondere Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im Internet
ausgerichteten Geschaftsbetrieb zu verwenden oder verwenden zu lassen.

11. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt; gegentiber der DENIC eG auf die Registrierung der Domains ?G.Y..de"
und ?go-yellow.de" zu verzichten.

12. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, der Klagerin Auskunft zu erteilen Uber die unter Verwendung der in den
Ziffern 9. und 10. genannten Bezeichnungen getéatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrager und
Auflagenhdhe der unter diesen Bezeichnungen getatigten Werbung.

13. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kinftig
noch entstehenden Schaden aus den unter Ziffer 9. und 10. bezeichneten Verletzungshandlungen zu
ersetzen.

14. Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu ?7250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr das
Zeichen ?goyello.de" im Internet als Domainnamen flr einen auf den Betrieb eines elektronischen
Informationsportals fir Firmen- und Branchenauskiinfte, Betrieb von Suchmaschinen fur das Internet sowie
Werbung, insbesondere Online-Werbung fir Dritte und Vermietung von Werbeflachen im Internet
ausgerichteten Geschaftsbetrieb zu verwenden oder verwenden zu lassen.

15. Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, gegentiber der DENIC eG auf die Registrierung der Domain
?goyello.de" zu verzichten.

16. Die Beklagte zu 3) wird verurteilt, der Klagerin Auskunft zu erteilen Gber die unter der Bezeichnung
?goyello.de" getatigten Umsatze sowie Dauer, Werbetrager und Auflagenhdhe der unter dieser Bezeichnung
getatigten Werbung.

17. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 3) verpflichtet ist, der Klagerin allen entstandenen und kinftig
noch entstehenden Schaden aus der unter Ziffer 14. bezeichneten Verletzungshandlung zu ersetzen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung.

Sie tragt vor, gegen die Klagemarken seien Widerspriiche anhangig.

Die Klagerin benutze zudem nicht eine Kennzeichnung ?yello" sondern trete stets unter der Bezeichnung
?Yello Strom" auf. Unter dieser Bezeichnung sei sie dem Verbraucher bekannt. Sie verwende dabei stets das

Logo Logo BI. 48 d.A. einflgen!!

Auch als Internetadresse verwende sie ?yellostrom.de" und auch in der Fernsehwerbung im Zusammenhang
mit der Wettervorhersage heiB3e es: ?Das Wetter wird lhnen prasentiert von Yello Strom".

Es werde bestritten, dass die Klagerin berechtigt sei, Rechte der Yello Strom GmbH geltend zu machen. Die
Kl&gerin und die Yello Strom GmbH seien verschiedene Gesellschaften.
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Fir die Marke ?yello? ergebe sich keine Bekanntheit.

Die vorgelegten Seiten aus der deutschen Publikumszeitschrift ?Capital" seien als Beweis untauglich, da
nicht ersichtlich sei, wie die Umfrage durchgefihrt worden sei. Gleiches gelte flr die als Anlage K30
vorgelegte Analyse der GfK. Diese beziehe sich ebenfalls offenbar auf die zweigliedrige Marke ?Yello Strom".
Auch die als Anlage K29 vorgelegte Telefonumfrage belege keine Bekanntheit der Marken der Klagerin. Auch
hier werde die ordnungsgemaBe Durchflhrung der Studie bestritten.

Die Klagerin verwende ?yello" nicht fir andere Waren und Dienstleistungen. Sie benutze vielmehr fir jede
Dienstleistung eigene Bezeichnungen. Fir den Internetzugang werde ?yellointernet” verwendet. Dass unter
der Marke ?yello" Prepaid- Telefonkarten angeboten wirden, werde bestritten, ebenso, dass die Klagerin seit
2001 Telekommunikationsdienstleistungen unter der Bezeichnung ?YelloFon" oder ?YelloTel" anbiete; im
Ubrigen werde auch hier nicht ?yello" benutzt. Der Vortrag der Klagerin zum positiven Markenimage werde
ebenfalls bestritten. Aus den vorgelegten Seiten der Zeitschrift ?Capital" kénne nicht entnommen werden, wie
ein positives Markenimage ermittelt worden sei.

Die ?yello"-Marken der Klagerin seien auch keineswegs originell. Von zahlreichen Dritten wiirden &hnliche
Marken und Kennzeichen verwendet, insbesondere im Bereich der Branchenauskiinfte, die seit jeher fest mit
der Farbe ?gelb" assoziiert seien.

Eine Recherche in der Datenbank des DPMA ergebe eine Vielzahl von Marken mit dem Anfangsbestandteil
?Yellow" und ?Yello", aber auch den Bestandteilen ?Gelb" und ?Yell". AuBerdem gebe es zahlreiche
Firmennamen mit den Bestandteilen ?yellow", ?yello" oder ?gelb".

Speziell im Bereich der Branchenauskinfte stellten ?gelb" und ?yellow", ausgehend von ?Gelbe Seiten" und
?Yellow Pages" Gattungsbegriffe dar. Dementsprechend gebe es hier auch die Mitbewerber ?Yellow Phone",
?YellowMap", ?YellowScout?, ?yel-lo24" und daneben mehrere spezielle Informationsportale mit dem
Bestandteil ?yellow" oder ?yello".

Im Gegensatz dazu sei das Zeichen ?Go" nicht glatt beschreibend, sondern selbststandig schutzfahig, wie
mehrere Markeneintragungen fir ?Go" zeigten. Auch seien beim DPMA zahlreiche Kombinationsmarken mit
?Go" eingetragen wie ?GO DIRECT" etc. Die mitpragende Wirkung von ?Go" sei dort evident.

Im Ubrigen liege es den Beklagten fern, sich an einen guten Ruf der Kl&gerin anlehnen zu wollen. Sie hatten
die angegriffenen Bezeichnungen vielmehr nur in Anlehnung an den Begriff ?Yellow Pages" far
Branchenverzeichnisse gewahlt.

Unterlassungsanspriiche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestiinden nicht.

Die Klagemarke leide wegen der Anlehnung an die Farbe ?gelb" unter einer origindren
Kennzeichnungsschwache. Das Wort ?yellow" als Farbwort fiir ?gelb" sei nicht unterscheidungskraftig und
freihaltebedurftig. Die Marke ?yello" sei in Anlehnung an das Wort ?yellow" gebildet. Sie beziehe ihre
Eintragungsfahigkeit nur aus der Weglassung des ?w" am Ende. Selbst in der Schreibweise ?Yello" seien
aber noch zahlreiche Markenanmeldungen als schutzunfahig zurlickgewiesen worden. Auf Grund des engen
Schutzbereichs der Marke sei sie daher allenfalls gegen identische Verletzungen geschutzt.

Insbesondere im Bereich der Branchenverzeichnisse sei der Schutzbereich der Marke ?yello" minimal, da
hier die Anlehnung an ein beschreibendes Wort noch deutlicher werde als in anderen Waren- und
Dienstleistungsbereichen. Die fehlende Unterscheidungskraft von ?Yellow Pages" sei von den
verschiedensten Patent- und Marken&mtern festgestellt worden.

Darlber hinaus schwéche die Klagerin ihre Marke durch die Art der Benutzung. Sie verwende die Marke nicht
in Alleinstellung, sondern stets als Kombinationszeichen ?Yello Strom". Eine etwaige Bekanntheit kénne sich
daher allein auf die Verwendungsform ?Yello Strom" beziehen.
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Im Ubrigen kénne die Klagerin eine Bekanntheit ihrer Marke ?yello” allenfalls fiir Dienstleistungen eines
Stromlieferanten, nicht aber fir Telekommunikation und schon gar nicht im Bereich der
Auskunftsdienstleistungen geltend machen. Im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen sei die
Marke unbekannt und werde zudem durch zahlreiche Mitbewerber verwassert.

Eine Verwechslungsgefahr des insbesondere im Bereich der Branchenauskiinfte kennzeichnungsschwachen
Zeichens ?yello" mit der Marke ?G.Y." bestehe nicht ?G.Y." werde nicht durch ?Yellow" gepréagt. Der Verkehr
nehme Marken erfahrungsgeman so auf, wie sie ihm gegenlbertraten und neige nicht zu einer Analyse
moglicher Bestandteile und Begriffsbedeutungen. Zudem wirden Wortanfange starker beachtet als
nachfolgende Wortteile. Auch habe ein Bestandteil eines Mehrwortzeichens regelmaBig keine pragende
Bedeutung, wenn es sich um einen schutzunfahigen oder im Vergleich zu anderen Elementen
kennzeichnungsschwachen Bestandteil handele oder wenn der Bestandteil in einem Gesamtbegriff
eingebunden sei. Andererseits kdnnten sogar selbst nicht schutzfahige Bestandteile zur Pragung des
Gesamteindrucks beitragen. Im Zeichen ?G.Y." komme beiden Elementen Kennzeichnungskraft zu.

Dartber hinaus verwende die Beklagte zu 1) den Bestandteil ?Go" als stets wiederkehrendes
Gestaltungselement auf ihrer Website, so fir die Bezeichnung ihrer Tarife mit ?GoTop" und ?GoBasic" und
auf ihren Buttons. ?Go" diene deshalb als wortspielerischer Hinweis auf die Internetbranche.

Die Zeichen ?yello" und ?G.Y." seien weder klanglich noch schriftbildlich noch vom Sinngehalt her ahnlich. So
bestehe ?yello" aus zwei Silben, ?G.Y." hingegen aus drei Silben. Die Zeichen unterschieden sich am Anfang
und am Ende. Eine schriftbildliche Ahnlichkeit sei ebenso wenig gegeben wie eine Ubereinstimmung im
Sinngehalt. Beide Zeichen héatten vielmehr keinen Sinngehalt und lehnten sich an die Farbe ?gelb" an. Die
Beklagte bezwecke damit eine Assoziation zu ihrer Dienstleistung, némlich der Zurverfigungstellung von
?Yellow Pages".

Die Verwendung des Begriffs ?yellow" fir Dienstleistungen eines Branchenverzeichnisses unterliege daher
der Schutzschranke des § 23 MarkenG. Es seien dabei nicht nur die beschreibenden Angaben, sondern auch
von ihnen abgeleitete Begriffe in der Verwendung freigestellt.

Nach diesen Grindsatzen habe das Oberste Schweizerische Bundesgericht eine Klage der Klagerin aus ihrer
Marke ?yello" gegen die im Bereich Telekommunikationsleistungen tatige ?Yellow Access AG" abgewiesen.
Auch habe der BGH in seiner AntiVir / AntiVirus-Entscheidung die Verwechslungsgefahr zwischen einer an
eine freihaltungsbedurftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und der als Marke benutzen Sachangabe
selbst verneint. Es gehe deshalb nicht an, dass die Klagerin mit ihnrer Marke ?yello" ganzlich die
freihaltebedurftige Bezeichnung ?yellow" und damit die Grundfrage gelb zu monopolisieren versuche, wirp.
Dies gelte jedenfalls im Bereich der Branchenauskulnfte.

Auch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kdnne die Klagerin keine Anspriche herleiten. Die Klagerin habe schon
nicht nachgewiesen, dass sie Uber eine bekannte Marke verflge. Allenfalls kénne von einer Bekanntheit von
?Yello Strom" auszugehen sein. Nicht einmal diese Bekanntheit habe die Klagerin aber belegt. Auch komme
die Ausnutzung und Beeintrachtigung einer bekannten Marke typischerweise nur bei einer besonders
deutlichen Zeichenahnlichkeit in Betracht. AuBerdem fehle es an der Unlauterkeit einer Rufausbeutung, da
die Beklagte zu 1) nur eine Assoziation mit dem im Bereich der Branchenverzeichnisse Ublichen Begriff der
?Gelben Seiten" beabsichtigt habe. Insbesondere ergebe sich keine Unlauterkeit aus dem Umstand, dass die
Beklagte neben den Internetdomains ?G.Y..de" und ?go-yellow.de" auch die Domains ?goyello.de" und
?go-yello.de" registriert habe. Die Beklagte habe vielmehr, wie es der Ublichen Praxis im Internet entspreche,
lediglich Abwandlungen der Domains mitregistriert, um Domaingrabbern und Fehleingaben vorzubeugen.
Auch fehle es an der erforderlichen Ruflibertragung, da sich eine der Klagerin entgegengebrachte eventuelle
Wertschatzung nicht auf die Beklagte zu 1) Ubertragen lasse.

Die Klageantrage seien daher samtlich, auch bezlglich der Folgeanspriiche, zurlickzuweisen, die
Klageantrage 5., 11. und 15. zuséatzlich deshalb, weil ein Freigabeanspruch bezlglich registrierter
Domainnamen nur in Betracht komme, wenn mit der Registrierung eine erhebliche Beeintrachtigung der aus
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dem Kennzeichenrecht flieBenden namensrechtlichen Befugnisse verbunden sei, was bei der Klagerin nicht
der Fall sei, da sie seit jeher unter ?yellostrom.de" zugénglich sei und durch die Domainregistrierungen daher
nicht blockiert werde.

Die Klagerin erwidert hierauf, sie sei aktivlegitimiert. Sie mache ausschlieBlich eigene Rechte geltend, da sie
Inhaberin der Klagemarken sei. Die Yello Strom GmbH, die von der Kl&gerin beherrscht werde, nutze diese
Marken auf der Grundlage eines Lizenzvertrags (Anlagen K47-K49).

Was die gegen die Klagemarken anhangigen Widerspriiche anbelange, so sei der Widerspruch aus der
deutschen Marke ?elho" bereits zurlickgewiesen worden und mit den beiden anderen Widerspruchsfihrern
stehe die Klagerin in erfolgversprechenden Vergleichsverhandlungen.

Die Marke ?yello" sei in Bezug auf die Dienstleistung ?Verteilung von Energie, insbesondere Strom"
ausgesprochen fantasievoll. Dies sei auch fir den Teil der Verkehrskreise der Fall, die die Marke als
Abwandlung des englischen Worts ?yellow" erkennen wirden. Die Idee, dem farblosen Strom eine Farbe zu
geben, sei Uberraschend und originell, so dass auch das englische Farbwort ?yello" fir die Dienstleistung
?Lieferung von Strom" in keiner Weise beschreibend sei und die Marke ?yello" ihre Kennzeichnungskraft
nicht, wie die Beklagten meinten, nur aus der Weglassung des ?w" beziehe.

Soweit die Beklagten vortriigen, die Klagerin benutze die Klagemarke nur in Form von ?Yello Strom", so sei
die Hinzufligung glatt beschreibender Bestandteile wie ?Strom" unschadlich. Der in diesem Zusammenhang
von den Beklagten erhobene Nichtbenutzungseinwand sei auBerdem unerheblich, weil beziglich der
Klagemarke die Benutzungsschonfrist noch nicht einmal begonnen habe. MaBgebliches Zeichen fur die
Prifung der Zeichendhnlichkeit sei ausschlieBlich die eingetragene Marke ?yello”.

Soweit die Beklagten darauf verwiesen, dass zahlreiche Yellow-Marken geléscht worden seien, so seien dies
solche gewesen, die neben ?yellow" noch weitere Wortbestandteile enthalten hétten und bei denen beide
Elemente einen beschreibenden Gesamtbegriff fir die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebildet
hatten. Weder die Klagemarken noch die angegriffene Kennzeichnung ?G.Y." entspreche diesem Format.

?Yellow" sei auch keine beschreibende Angabe fir Branchenverzeichnisse. Dies kénne nur bei ?Yellow
Pages" angenommen werden. Dieses Verkehrsverstandnis ergebe sich schon aus der FORSA-Umfrage, da
sonst ein weit gréBerer Teil der Befragten ?G.Y..de" als Bezeichnung fir ein Branchenverzeichnis verstanden
hatte.

Auch sei die. Marke ?yello" nicht durch Drittzeichen geschwécht. Der BGH stelle zu Recht hohe
Anforderungen an den Schwéchungseinwand, da es sich um einen Ausnahmetatbestand handele. Nur
Drittzeichen flr gleiche oder eng benachbarte Waren oder Dienstleistungen, die in erheblichem Umfang
benutzt wirden und dem Klagezeichen ahnlich nahe kdmen wie die angegriffene Bezeichnung, kénnten dafar
herangezogen werden. Die allermeisten der von den Beklagten aufgefiihrten Marken seien nach dem Muster
?yellow + Substantiv", in einzelnen Fallen auch ?yellow + Adjektiv" gebildet. In allen Fallen komme dem
zweiten Bestandteil innerhalb der Gesamtbezeichnung eine selbststandig kennzeichnende Stellung zu, so
dass sie einen deutlicheren Abstand zu ?yello" aufwiesen als ?G.Y.". Sie kdnnten daher den
Schwachungseinwand nicht begriinden. Als Marken, die der Klagemarke @hnlich nahe kdmen wie ?G.Y."
kamen allenfalls in Betracht (1.) die deutsche Marke 30147214 ?Yellow" der YellowMap AG, gegen die die
Klagerin aber bereits 2003 Widerspruch eingelegt habe, (2.) die deutsche Marke 30805711 ?Yellowww" der
DeTe-Medien, (3.) die deutsche Marke 30167515 ?yellowcom"”, gegen die Klagerin ebenfalls 2003
Widerspruch eingelegt habe, der nach wie vor anhangig sei, (4.) die deutsche Marke 30508721 ?Yellow24"
des Dr. Wagner, die erst am 23.09.2005 verdéffentlicht worden sei und von der die Klagerin erst mit der
Klageerwiderung Kenntnis erlangt habe und (5.) die Neuanmeldung 30528905 ?Yellow" der DeTeMedien, die
erst am 17.05.2005 eingereicht, noch nicht eingetragen und ver6ffentlicht sei und der Klagerin erst mit der
Klageerwiderung bekannt geworden sei.
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Dartber hinaus bestreitet die Klagerin bezlglich aller Marken mit dem Bestandteil ?Yellow" mit Nichtwissen,
dass sie benutzt wirden, mit Ausnahme der Marken ?Yellow Phone" und ?YellowMap". Diese unterschieden
sich durch die selbststandig kennzeichnenden Bestandteile ?Phone" bzw. ?Map" deutlicher von der
Klagemarke als ?G.Y.". Die Yellow Phone GmbH erziele zudem lediglich minimale Umsatze und werde im
Markt kaum wahrgenommen. Gegen mehrere der ?YellowMap"-Marken habe die Klagerin Widerspruch
eingelegt.

Bezuglich der von der Klagerin aufgefiihrten Marken mit dem Bestandteil ?Yellow" gelte ebenfalls, dass die
weit Uberwiegende Mehrzahl einen zweiten, eigenstandig kennzeichnenden Wortbestandteil aufweise und sie
dadurch einen deutlich gréBeren Zeichenabstand zur Klagemarke einhielten. AuBerdem werde mit
Nichtwissen bestritten, dass diese Marken insbesondere fiir gleiche oder eng benachbarte Waren und
Dienstleistungen benltzt wirden. Die fir den dienstleistungséhnlichen Bereich eingetragene Marke
?YelloScout" enthalte den fantasievollen und unterscheidungskraftigen zuséatzlichen Bestandteil ?Scout?. Die
Domain ?yellosearch.de" werde jedenfalls nicht fir gleichartige oder benachbarte Waren oder
Dienstleistungen benutzt. Was die ?Yello! AG", Betreiberin der Internetseite ?yello.tv" und Inhaberin der
deutschen Marken ?Yello! AG Digital Production Tools" und ?yello! Springtime V.2" anbelange, so habe die
Klagerin gegen beide Marken Widerspruch eingelegt und befinde sich derzeit in Vergleichsgesprachen mit
dem Ziel, eine Anderung des Firmennamens zu erreichen.

Es verblieben die (1.) Gemeinschaftsmarke 01317874 ?Yello" der Yell Ltd., gegen die mehrere
Widerspruchsverfahren, u.a. der Klagerin, anhangig seien, (2.) die deutsche Marke 39875963 ?Yello" der
DEHA ElektrogroBhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, die fur ?Datenverarbeitungsgerate und deren
Komponenten sowie Zubehdr, sowie Marketing, insbesondere im Zusammenhang mit
Informationstechnologien" eingetragen sei, sich also schwerpunktmé&Big auf Computerhardware beziehe, so
dass keine Beruhrungspunkte zu Online-Diensten und dem Betrieb von Suchmaschinen bestiinden, sowie
(3.). die IR-Marke ?Yello" der Schweizerischen Post mit Schutz in Deutschland, die im Jahr 2000, soweit sich
der Markenschutz in Deutschland auf ?Telekommunikation, Transport, insbesondere Verteilung von Energie"
und ?Erstellung von Software beziehe, auf die EnBW mbH Stuttgart, eine Schwestergesellschaft der Klagerin,
Ubertragen worden sei, die sie wieder auf die Klagerin Ubertragen habe. Die Umschreibung sei bereits 2004
beantragt worden.

Bezuglich der Gemeinschaftsmarken, bzw. -anmeldungen ?Yell" der Yell Ltd. bestreite die Klagerin mit
Nichtwissen, dass diese in Deutschland benutzt worden seien. Gegen die Anmeldungen habe die Klagerin
auBerdem Widerspruch eingelegt.

Gegen eine Kennzeichenahnlichkeit infolge Pragung des Zeichens ?G.Y." durch ?Yello" hatten die Beklagten
nichts Stichhaltiges vorgebracht. Die in Bezug genommene Rechtsprechung des BGH betreffe Félle, in denen
durch die Integration der Bestandteile ein Gesamtbegriff mit eigensténdigem Bedeutungsgehalt entstanden
sei. Dies sei hier aber gerade nicht der Fall. Es handele sich vielmehr um eine Marke nach Art eines
Werbeslogans, bei der dem Bestandteil ?Go" nur die Bedeutung einer Aufforderung ?Gehe zu ..." zukomme.
Der Gesamteindruck werde durch das angegebene Ziel ?Yellow", die Auskunftsdatenbank, gepragt. ?Go" fur
sich genommen mége zwar schutzfahig sein, werde jedoch verbunden mit einer Zielangabe vom Verkehr
lediglich beschreibend als Aufforderung im genannten Sinne verstanden. Auf das Urteil des Obersten
Schweizerischen. Bundesgerichtsgerichts in Sachen ?Yellow Access" kénnten sich die Beklagten nicht
berufen. In diesem Fall sei schweizerisches Markenrecht anzuwenden gewesen, und das Urteil sei durch die
dortige abweichende Auffassung zur Schutzféhigkeit von Farbmarken beeinflusst gewesen. Auch auf die
AntiVir-Rechtsprechung des BGH kdnnten sich die Beklagten nicht berufen. ?Yellow" sei keine
beschreibende Angabe fur Branchenverzeichnisse, und die Klagemarke ?yello" sei fur
Online-Auskunftsdienste und den Betrieb von Suchmaschinen fantasievoll und unterscheidungskraftig.

Die Behauptung der Beklagten, die Klagerin versuche die Grundfarbe zu monopolisieren, entbehre jeglicher
Grundlage. Ziel der Klagerin sei, gegen eine Verletzung ihrer Markenrechte aus der Wortmarke ?yello”
vorzugehen.
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Selbst in Presseartikeln komme es zu Verwechslungen zwischen den Parteien. So werde in der Zeitschrift
?MAX" von Januar 2006 Paris Hilton, die in Fernsehwerbespots fir ?G.Y." werbe, als Werbefigur von
?Yello"-Strom bezeichnet worden und die Zeitschrift ?Gala" berichte in ihrer Ausgabe vom 02.02.2006 Utber
Paris Hilton mit: ?Als Werbe-Star des Stromanbieters Yello kommt sie nach Minchen."

Die Klagerin habe inzwischen den Inhaber der deutschen Marke ?Yellow24" abgemahnt, der unter den
Domainnamen ?yellow24.de" und ?yello24.de" eine Internetseite betreibe, die die Dienste eines
Dienstleistungsvermittlers fur Minchen angekindigt habe, woraufhin die Internetseite Anfang Dezember 2005
umgehend abgeschaltet worden sei. Seither finde eine Benutzung der Kennzeichnung nicht mehr statt. Auch
die Internetseite ?yellosearch.de" sei nach Abmahnung durch die Klagerin abgeschaltet worden.

?Yello" sei eine bekannte Marke. Bei der geman Anlage K30 vorgelegten GfK-Studie sei bei den
kontinuierlich wéchentlich gefiihrten Telefoninterviews zunéchst die un-gestutzte Markenbekanntheit
abgefragt worden mit der Fragestellung: ?Welche Anbieter, bzw. Marken aus dem Bereich der
Stromversorgung kenne Sie, wenn auch nur dem Namen nach?" Zum Kollisionszeitpunkt 2004 habe dabei
die GfK-Studie eine ungestiitzte Bekanntheit der klagerischen Marke von 74 % ergeben. Ebenso sei bei der
als Anlage K29 vorgelegten FORSA-Umfrage zur Branchenanbindung von ?G.Y..de" die erste Frage
ungestutzt erfolgt, d.h. ohne jegliche Nennung von Begriffen wie ?Strom/Energie",
?Telefonauskunft/Branchenbuch". Dennoch habe sich eine Gberwéltigend hohe Verkniipfung von ?G.Y..de"
mit dem Thema Strom ergeben.

Wegen des Parteivorbringens im Ubrigen wird auf die gewechselten Schriftsatze und deren Anlagen sowie
auf die Sitzungsniederschrift vom 08.03.2006 Bezug genommen.

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 28.03.2006 haben die Beklagten erstmals nach Schluss der mindlichen
Verhandlung eine IMAS-Verkehrsbefragung zur ?Ausnutzung oder Beeintréachtigung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Bezeichnung Yello oder Yello Strom" (Anlage B75 und
B80) vorgelegt.

Entscheidungsgriinde:

Ein Wiedereintritt in die mindliche Verhandlung wegen der von den Beklagten mit dem nachgelassenen
Schriftsatz nach Schluss der mindlichen Verhandlung erstmals vorgelegten IMAS-Umfrage (Anlage B75 und
B80) war nicht erforderlich, da den Beklagten insoweit kein Schriftsatznachlass gewéahrt worden war, es ihnen
seit der Klageerwiderung mdglich gewesen ware, eine derartige Verkehrsbefragung vorzulegen und Inhalt
und Ergebnis der Befragung nach pflichtgemaBem Ermessen des Gerichts keinen Anlass zu einem
Wiedereintritt in die mindliche Verhandlung geben. Die Studie umfasst keine der hier relevanten
Fragestellungen. Sie ist weder brauchbar zur Ermittlung einer Verkehrsbekanntheit der Marke ?yello" fur
Strom, noch zur Feststellung, ob ?yello" oder ?yellow" vom Verkehr als beschreibend fir
Branchenverzeichnisse angesehen wird - hier ergibt sich allenfalls das Gegenteil.

Die Klage ist zulassig und in vollem Umfang begriindet.

1.

Der Klagerin stehen die in den Klageantragen 1. und 3. geltend gemachten Unterlassungsanspriiche gegen
die geschéftliche Bezeichnung ?G.Y. GmbH" der Beklagten zu 1). und gegen die markenméBige Benutzung
von ?G.Y." - auch in der grafisch ausgestalteten Form - fir die von ihr angebotenen Dienstleistungen zu.

a.) Die Unterlassungsanspriiche ergeben sich zum einen aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG, da die
angegriffenen Zeichen mit den klédgerischen Marken Nr. 30158553 und 30226706 ?yello" verwechslungsfahig
sind.

Die Klagerin ist - wie aus den vorgelegten Eintragungsurkunden (Anlagen K3, K4) ersichtlich, selbst Inhaberin
dieser Marken, so dass ihre Aktivlegitimation ohne weiteres gegeben ist.
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Da bezuglich dieser Marken wegen der noch anhangigen Widerspruchsverfahren die Benutzungsschonfrist
noch nicht einmal begonnen hat, kommt es insoweit auf den Einwand der Beklagten, die Klagerin benutze in
Wahrheit das Zeichen ?Yello Strom" nicht an. Der Verwechslungsprifung zu Grunde zu legen ist
ausschlieBlich das Zeichen ?yello".

aa) Bezuglich der Dienstleistungen, fir die die Klagemarken Schutz genieBen und den von der Beklagten zu
1) im Rahmen ihres Geschaftsbetriebs angebotenen Dienstleistungen besteht Identitat.

So besteht Dienstleistungsidentitat zwischen dem Betrieb eines elektronischen Informationsportals far
Firmen- und Branchenauskiinfte einerseits und ?Bereitstellen von Informationen im Internet”,
?0nline-Dienste, namlich Ubermittlung von ... Informationen aller Art", ?Herausgabe von
Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch ... im Internet" sowie ?Dienstleistungen einer
Datenbank", fir die die Klagemarke Nr. 30158553 ?yello" geschutzt ist. Gleiches gilt, soweit der
Geschéftsbetrieb der Beklagten zu 1) auf den ?Betrieb von Suchmaschinen fiir das Internet" ausgerichtet ist.
Die Marke 30158553 ?yello" der Klagerin ist fir identische Dienstleistungen, ndmlich ?Betrieb von
Suchmaschinen fur das Internet" geschiitzt. SchlieBlich besteht Dienstleistungsidentitat auch insoweit, als die
Beklagte zu 1) unter ihrem Firmennamen Werbedienstleistungen, insbesondere Online-Werbung flr Dritte
und Vermietung von Werbeflachen im Internet anbietet, da die Klagemarke 30158553 auch geschtzt ist fir
?Werbung im Internet fUr Dritte" sowie ?Vermittlung und Vermietung von Werbefldchen, auch im Internet". Die
Klagemarke 30226706 ?yello" genieBt ebenfalls Schutz flr identische Dienstleistungen, namlich ?Auskinfte
Uber Telekommunikation" und ?Sammeln, Liefern, Bereitstellen, abrufbar Machen von ... Informationen und
Daten aller Art".

bb) Den Marken ?yello" kommt fiir den hier in Rede stehenden dienstleistungsidentischen Bereich
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Es ist unzutreffend, dass sich insoweit die origindre Kennzeichnungskraf

Ebenso wenig kann jedoch von einer Schwachung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen ausgegangen
werden. Bei der Schwachung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen handelt es sich um einen
Ausnahmetatbestand, der nur vorliegt, wenn es sich um mehrere, in erheblichem . Umfang fir gleiche oder
eng benachbarte Waren oder Dienstleistungen benutzte Zeichen handelt, die dem Klagezeichen ahnlich nahe
kommen und jedenfalls keinen weiteren Abstand halten als das angegriffene Zeichen. Diese
Voraussetzungen erfillen sdmtliche von den Beklagten entgegengehaltenen Drittzeichen nicht.

Der gr6Bte Teil der von den Beklagten aufgefihrten Drittmarken scheidet schon deshalb aus der Betrachtung
aus, weil sie fir Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, die von dem hier in Rede stehenden Bereich
so weit entfernt sind, dass sie fiir eine Schwachung von vornherein nicht in Betracht kommen. Bei einem Teil
hat die Beklagte selbst angegeben, dass es sich um Neuanmeldungen handelt, die noch gar nicht
eingetragen sind. Die Kombinationen mit ?yell" kénnen ebenfalls von vornherein auBer Betracht bleiben, weil
das nur einsilbige Zeichen sich so weit von den Klagemarken unterscheidet, dass das Erfordernis des
allenfalls gleichen Zeichenabstands nicht erfullt ist. Dasselbe gilt fir Marken mit dem Bestandteil ?gelb".
Soweit die Beklagten die Marke ?Yellow Pages" anflihren, scheidet diese als Drittzeichen aus, weil es sich
insoweit auch nach Auffassung der Kammer um einen rein beschreibenden Begriff und nicht um ein
Kennzeichen handelt.

Soweit die Beklagten Zeichen aus dem Bereich der Online-Branchenauskiinfte auffiihren, namlich Yellow
Phone, Yellow Map, Yellow Access und die von der DeTeMedien erworbenen YelloScout, YelloBank,
YelloCar, YelloRealEstate und YelloBooker, so sind sie samtlich nach dem Muster ?Yellow", bzw. ?Yello" +
englischsprachiges Substantiv gebildet, wobei diese englischen Substantive jeweils selbst eine gewisse
Kennzeichnungskraft besitzen, und zwar auch fir den Teil der Verkehrskreise, der die englische Bedeutung
versteht. Dies gilt ohne Weiteres fiir den Bestandteil ?Scout", der fir einen Online-Branchendienst

@uf

S

recht.de”

S — 16



ausgesprochen fantasievoll ist, aber auch fiir den Bestandteil ?Phone", der beschreibende Anklénge lediglich
insoweit hat, als dieses Unternehmen in erster Linie eine telefonische Branchenauskunft betreibt, nicht aber
flr den hier relevanten Bereich eines Online-Verzeichnisses, ebenso fir ?Map", da auch ?Landkarte" nicht fur
ein Branchenverzeichnis steht. AuBerdem sind ?Access", ?Bank", ?Car", RealEstate" und ?Booker" fir eine
die entsprechenden Materien betreffende Auskunft nicht rein beschreibend. Das fuhrt dazu, dass diese
Kombinationszeichen von den Klagemarken ?yello" jedenfalls deutlich weiter entfernt sind als das
angegriffene Zeichen ?G.Y.". Bei den der DeTeMedien gehérenden Marken kommt hinzu, dass sie unstreitig
nur in Form von Domains genutzt werden, die alle auf die ?Gelben Seiten" der DeTeMedien fuhren, was
keine fir eine Schwachung der Klagemarken ausreichende Nutzung - ebenso wenig wie eine
rechtserhaltende Nutzung - darstellt.

Den Klagemarken &hnlich wie ?G.Y." nahe kommen nur die Marke 30147214 ?Yellow" der Yellow Map AG,
gegen die die Klagerin jedoch bereits im Jahr 2003 Widerspruch eingelegt hat, die Marke 30847214
?Yellowww" der DeTeMedien, die Marke 30167515 ?yellowcom"”; gegen die die Klagerin ebenfalls
Widerspruch eingelegt hat, die bloBe Markenanmeldung 30528905 ?Yellow" der DeTeMedien, die als solche
von vornherein nicht schwéchend in Betracht kommt und die Marke 30167515 ?Yellow24" des Dr. Wagner,
der die unter den Domains ?yellow24.de" und ?yello24.de" betriebene Internetseite, auf der die Dienste eines
Dienstleistungsvermittlers fur Minchen angekundigt waren, nach Abmahnung durch die Klagerin Anfang
Dezember 2005 umgehend abgeschaltet hat, so dass infolge der kurzen Betriebsdauer ebenfalls keine
Schwachung eingetreten ist. Bezlglich der Marke ?Yellowww" der DeTeMedien hat die Klagerin die
Benutzung bestritten und die von den Beklagten hierfur pauschal im Rahmen des Anlagenkonvoluts B52
ohne jeden Sachvortrag vorgelegten Benutzungsnachweise sind mehrdeutig, indem es dort auf der Seite von
?sedo" ohne weitere Erklarung heiBt, dass die Domain ?yellowww.de" verkauft wurde oder nicht mehr
verflgbar ist. Soweit die Beklagten als Benutzungsnachweis pauschal ?Sachverstandigengutachten”
angeboten haben, ist dieser Vortrag, worauf die Klagerin auch hingewiesen hat, unschlissig. Weiter bleibt
noch das Zeichen ?IP Yellow" flr Internettelefonie, fir das die Klagerin unwidersprochen vorgetragen hat,
dass nur ein Verzeichnis von Teilnehmern der Internettelefonie angeboten wird und es sich weder um eine
Branchen- noch um eine allgemeine Telefonauskunft handelt. Was die Gemeinschaftsmarke 01317874
?Yello" der. Yell Ltd. anbelangt, haben die Beklagten unwidersprochen vorgetragen, dass dagegen mehrere
Widerspruchsverfahren, u.a. der Klagerin, anhéngig sind und ein Benutzungsnachweis ist insoweit durch die
Beklagte nicht erbracht. Die deutsche Marke 39875963 ?Yello" der DEHA ElektrogroBhandelsgesellschaft
mbH & Co. KG ist fir ?Datenverarbeitungsgerate und deren Komponenten, sowie Zubehdr, sowie Marketing
insbesondere im Zusammenhang mit Informationstechnologien" eingetragen, so dass ausreichende
BerUhrungspunkte zu Online-Diensten und dem Betrieb von Suchmaschinen fehlen. Bezlglich der Yello! AG,
Betreiberin der Internetseite ?yello.tv" und Inhaberin der deutschen Marken ?Yello! AG Digitel Produktion
Tools" und ?yello! Springtime V.2" hat die Klagerin unwidersprochen vorgetragen, dass diese nicht im Bereich
der Branchenverzeichnisse, sondern der digitalen Bildbearbeitung tatig sei, sowie dass sie gegen die Marken
Widerspruch eingelegt habe und sich mit dem Unternehmen in Vergleichsgespréachen befinde mit dem Ziel,
eine Anderung des Firmennamens zu erreichen. Gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ?Yell" der Yell
Ltd. hat die Klagerin ebenfalls Widerspruch eingelegt.

Da dem Markeninhaber Drittzeichen, gegen deren Verwendung er vorgeht, nicht entgegengehalten werden
kdnnen, verbleiben demnach jedenfalls nicht mehrere der Klagemarke ahnlich nahe kommende Drittzeichen
far gleiche oder eng benachbarte Dienstleistungen, die in erheblichem Umfang benutzt wurden, so dass der
Schwachungseinwand nicht durchgreift. Es bleibt vielmehr bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Klagemarken.

cc) Zwischen den sich gegentiberstehenden Kennzeichen ?yello" und ?G.Y." besteht Zeichenahnlichkeit,
wobei im Hinblick auf die Identitat der sich gegeniberstehenden Dienstleistungen eine hohe
Zeichenahnlichkeit nicht erforderlich ist.

Zwischen den Zeichen besteht bereits klangliche Ahnlichkeit, da bei ?G.Y." das ?e" betont wird, das ?ow" von
den deutschen Verkehrskreisen eher als 70" gesprochen wird und dem Bestandteil ?Go" phonetisch lediglich
die Funktion einer unbetonten Vorsilbe zukommt.
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Das Zeichen ?G.Y." wird zudem vom Bestandteil ?Yellow" gepragt, der bis auf den stummen Buchstaben ?w"
am Ende mit den Klagemarken ?yello" identisch ist.

Der Bestandteil ?Yellow" ist nicht deshalb kennzeichnungsschwach oder gar beschreibend - wie die
Beklagten behaupten - weil ?Yellow" ein beschreibender Begriff fir ein Online-Branchenverzeichnis sei. Auf
die Ausfiihrungen unter bb) wird insoweit Bezug genommen. Soweit ?Yellow" Uber Zwischenschritte
Assoziationen zu den ?Gelben Seiten" hervorruft, tut dies einer normalen Kennzeichnungskraft dieses
Zeichenbestandteils keinen Abbruch.

Dem Bestandteil ?Go" hingegen kommt jedenfalls keinerlei mitprdgende Funktion zu. Er flhrt lediglich zum
pragenden Bestandteil ?Yellow" hin mit der Aufforderung ?Gehe zu ..." oder ?Benutze ..." nach dem Vorbild
zahlreicher Werbeslogans. Er wird von den Verkehrskreisen auch in eben diesem Sinn rein beschreibend
verstanden, insbesondere da ihnen die Aufforderung ?Go" auch vielfach als Start fiir eine Suchfunktion aus
dem Internet bekannt ist. Entsprechend hat dies auch das Bundespatentgericht in den beiden von der
Klagerin zitierten Beschllissen 33 W (pat) 318/01 und 29 W (pat) 158/99 gesehen, durch die die Eintragungen
von ?Golndustry" und ?Go Internet" abgelehnt wurde und in letzterem Beschluss ausgeflihrt, dass die
weltweit verbreite Aussage ?Go ..." (gehe nach ..., gehe in ..., wende dich dem ... zu) auch im Inland
verstanden werde als beschreibende, sloganartige Aufforderung.

Daran &ndert auch nichts, dass die Beklagte zu 1) auf ihre Internetseite auch die Bezeichnungen ?GoTop"
und ?GoBasic" verwendet, da ?Go" dort in genau demselben Sinn beschreibend verstanden wird.

Soweit die Beklagten darauf verweisen, dass ?Go" sogar in Alleinstellung mehrfach als Marke eingetragen
worden sei, ist dies fur die Kennzeichnungskraft im vorliegenden Fall ohne Bedeutung, da ohne ein
hinzugesetztes ?Ziel" der Charakter als sloganartige Aufforderung gerade entfallt.

Auch soweit die Beklagten sich aufzahlreiche eingetragene Marken mit dem Bestandteil ?Go" beziehen, so
kommt entweder dem zweiten Teil der Kombination eine gewisse Kennzeichnungskraft zu - wie ja auch fur
die Beklagte zu 2) die hier verfahrensgegenstandliche Marke eingetragen wurde - oder aber der zweite Tell
wird nur als Praposition oder Adverb zu ?Go" empfunden, womit der Bedeutungsgehalt i.S.v. ?Gehe zu ..."
entfallt. Eine Kennzeichnungskraft von ?Go" in der vorliegenden Kombination ?G.Y." kann damit nicht belegt
werden.

Dasselbe Ergebnis wird erst recht bei Anwendung der Kriterien erreicht, die der EuGH fiir die Ahnlichkeit
zwischen einem alteren Zeichen und einem jingerem Zeichen, in dem das altere Zeichen vollstandig
enthalten ist, aufgestellt hat (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE). Der EuGH hat dabei nicht die
Pragetheorie angewendet, sondern ausgefiihrt, dass eine Zeichendhnlichkeit bereits dann gegeben ist, wenn
das altere Zeichen in dem neueren Gesamtzeichen eine selbststandig kennzeichnende Stellung behélt. Dies
ist bei ?yello" innerhalb von ?G.Y." aus den oben ausgefuhrten Griinden im Hinblick auf den bloB auf
?Yellow" hinfhrenden Charakter von ?Go" ohne weiteres der Fall.

dd) Auf dem Hintergrund einer Identitat der sich gegentberstehenden Zeichen und einer normalen
Kennzeichnungskraft und Zeichendhnlichkeit liegt damit Verwechslungsgefahr gemaB § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG zwischen den sich gegentberstehenden Zeichen vor.

Die ?AntiVir / AntiVirus"-Rechtsprechung des BGH ist auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden, weil es
sich bei ?yello" - anders als bei ?AntiVir" - nicht nur um eine Abwandlung der beschreibenden Angabe ?Gelbe
Seiten" handelt und mit diesem Zeichen auch nicht - wie im dortigen Fall - gegen die beschreibende Angabe
selbst vorgegangen wird.

Das Ergebnis des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr monopolisiert auch nicht die Grundfarbe ?gelb" fir
die Klagerin, da die Klagerin sich nicht gegen die Verwendung der Farbe gelb, sondern gegen die Benutzung
des Zeichens ?G.Y." wendet.
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Erganzend kann noch die indizielle Wirkung tatsachlich vorgekommener Verwechslungsfélle bertcksichtigt
werden, insbesondere die zwei Verwechslungen in der Presse, namlich in der Zeitschrift ?MAX" vom Januar
2006 und in der Zeitschrift ?Gala" vom 02.02.2006, wo jeweils im Zuge der Werbekampagne von Paris Hilton
flr die Beklagte zu 1) berichtet wurde, sie sei die Werbefigur der Klagerin, bzw. sie komme als Werbe-Star
des Stromanbieters ?Yello" nach. Minchen, wobei es sich nach Auffassung der Kammer jeweils um
gewichtige Verwechslungsfalle handelt, da der Presse an sich eine Verpflichtung zur sorgfaltigen Recherche
obliegt.

Auf die von der Klagerin vorgelegte und von den Beklagten beanstandete FORSA-Umfrage zur
Branchenanbindung von ?G.Y." (Anlage K29) brauchte nicht zurlickgegriffen zu werden.

Die Verwechslungsgefahr besteht auch beziiglich des G.Y.-Logos, da dieses lediglich den Wortbestandteil
?G.Y." auf einer elliptischen dunklen, bzw. dunkelblauen Fldche mit der sehr klein hinzugesetzten
Top-Level-Domain ?de" zeigt, so dass das Logo ausschlieBlich von ?G.Y." gepragt wird.

ee) Die Beklagten kénnen gegen den klagerischen Anspruch auch nicht eine nach § 23 Nr. 2 MarkenG
freigestellte Benutzung einwenden, da es sich bei ?G.Y." um eine kennzeichenméBige Benutzung eines fur
die angebotene Dienstleistung nicht beschreibenden Zeichens handelt.

b) Die in den Klageantragen zu 1. und 2. geltend gemachten Unterlassungsanspriiche stehen der Klagerin
aber auch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu.

Die Klagerin kann sich insoweit unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung auf ihnre Wortmarken ?yello" Nr.
39910326, bzw. ?yello" Nr. 39936012 stiitzen, jeweils am 19.07.1999 eingetragen fur ?Verteilung von Strom",
bzw. ?Verteilung von elektrischer Energie, insbesondere Strom".

aa) Fir die Verteilung von Strom handelt es sich auf Grund der Benutzung durch die Tochtergesellschaft
Yello Strom GmbH (Anlagen K47, K48 und K49) um bekannte Marken i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

MaBgebliche Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall das allgemeine Publikum, und die Marke ?yello” fur
Strom ist einem bedeutenden Teil dieses Publikums (EuGH GRUR int. 2000, 73 - Chevy, Tz.26) bekannt.
Bestimmte Prozentsétze sind hierflr nicht erforderlich (EuGH a.a.O., Tz.25). Die Durchfuhrung einer
Verkehrsbefragung ist zur Feststellung der Bekanntheit ebenfalls nicht erforderlich, so dass weder die von der
Klagerin vorgelegte und von der Beklagten beanstandete Studie der GfK zur Markenbekanntheit geman
Anlage K30 berticksichtigt zu werden braucht, noch vom Gericht ein Umfragegutachten einzuholen war.

Vielmehr ergibt sich im vorliegenden Fall eine Bekanntheit der Marke ?yello" flr Strom im Kollisionszeitpunkt
Oktober 2004 aus zahlreichen Umsténden, die nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR int. 2000, 73 -
Chevy, Tz.27; GRUR int. 1999, 723 - Chiemsee; Tz.51, 52) als Hilfstatsachen zur Feststellung der
Bekanntheit zu Grunde gelegt werden kdnnen.

Die Strommarke ?yello" wird unstreitig bereits seit August 1999 benutzt und beworben. Bereits die
Markteinfiihrung wurde von einem erheblichen Presseecho begleitet (Anlagenkonvolut K5), wobei es dort
etwa schon in einem Artikel im Kélner Stadtanzeiger vom 06.11.1999 heiBt: ?Der neue Stromversorger Yello
ist bereits bekannter als Energie-Gigant RWE". Die Werbekampagne zur Markeneinfihrung wurde im Jahr
2000 ausweislich Anlage K6 vom Gesamtverband Werbeagenturen GWA e.V. mit einem Preis
ausgezeichnet. Die WerbemaBnahmen wurden dort im Einzelnen dokumentiert und kommentiert mit: ?Vom
No-Name in einem No-Name-Markt zur bekanntesten Strommarke in Deutschland". Weiter hat die Klagerin
mit Anlagen K7a-d Anzeigenwerbung und Fernsehwerbespots aus den Jahren 1999 und 2000 belegt. Die
Klagerin hat weiter unwidersprochen vorgetragen, dass diese intensive Werbung in den Folgejahren
fortgesetzt wurde, etwa mit den Fernsehwerbespots ?Hannes" und ?Schusters” in den Jahren 2000 bis 2004.
Im Jahr 2004 wurde weiter der Werbespot ?Yello Preisgarantie” auf allen groBen deutschen Fernsehkanélen
ausgestrahlt. Insbesondere wurden aber seit 05.04.2004 taglich in den ARD-Tagesthemen die Werbespots
mit dem gelben Yello-Wetterfrosch - wie offenkundig ist - zweimal, ndmlich vor und nach dem Wetterbericht
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gesendet. Letztere Werbung hat auf die Bekanntheit der Marke immense Auswirkungen. Durch eine
tagtagliche Présenz in einer der beiden abendlichen Hauptnachrichtensendungen der ARD als einzige
Fremdwerbung vor und nach dem Wetterbericht wird ein derartiger Anteil des hier maBgeblichen allgemeinen
Publikums erreicht - bei dem sich die Marke durch die Wiederholung auch einprégt -, dass in
Zusammenschau mit den friiheren und sonstigen WerbemaBnahmen eine ?Bekanntheit? der Marke ?yello”
zu Grunde zu legen ist, und zwar bereits im Kollisionszeitpunkt im Oktober 2004. Es kommt hinzu, dass die
Klagerin auBerdem bereits 2004 eines der zehn grdBten Stromversorgungsunternehmen in Deutschland war.

bb) Es ist auch unschadlich, dass die Klagerin, bzw. die Yello Strom GmbH, die Marke zumeist in der Form
?Yello Strom" bewirbt. Analog zu den Grundsatzen, die bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der
Marke gemaB § 26 MarkenG zu Grunde zu legen sind, ist auch hier die Verkehrsauffassung maBgeblich.
Wird lediglich das unter der Marke angebotene Produkt in glatt beschreibender Form hinzugefligt, so sieht der
Verkehr dies nicht als neues einheitliches Zeichen, sondern nur als Erlauterung zur Marke. Daran &ndert auch
nichts, dass die Yello Strom GmbH haufig mit dem Wort-/Bildlogo ?yello Strom" wirbt. Jedenfalls wird ebenso,
wie etwa in der Internetwerbung geman Anlage 8b und in dem Werbeflyer gemaBn Anlage 8a auch ?Yello" in
Alleinstellung benutzt. Dass der Verkehr hier in ?yello" die eigentliche Marke sieht, ergibt sich auch daraus,
dass - im Gegensatz zu Kombinationszeichen - nicht ein englisches Wort folgt, sondern der deutsche glatt
beschreibende Begriff ?Strom". Reprasentativ fir das Verkehrsverstandnis ist insoweit, dass etwa in den
Presseartikeln tUber Paris Hilton von ?Yello"-Strom und vom ?Stromanbieter Yello" (Anlagen K50 und K51)
die Rede ist.

cc) Dem Zeichen ?yello" kommt fir Strom auch Originalitat zu, und es ist auch auf dem Gebiet, auf dem die
Beklagte zu 1) tatig ist, kein beschreibender Begriff.

dd) Ein ?guter Ruf ist fir den Tatbestand der Rufausbeutung nicht erforderlich. Qualitative Anforderungen im
Sinne einer Wertschatzung werden nicht gestellt. Es genlgt der mit der Bekanntheit verbundene Ruf. Im
Ubrigen ist aber davon auszugehen, dass die Attribute ?gut? und ?giinstig", die der Marke in der Werbung
gegeben werden, sich auch im Bewusstsein des Verkehrs festgesetzt haben.

ee) Zwischen den sich gegentiberstehenden Zeichen besteht auch eine flr eine Rufausbeutung
ausreichende Zeichenahnlichkeit. Auf die Ausfliihrungen oben unter Ziffer 1. a) cc) wird Bezug genommen.

ff) Dieser Ruf ist auch auf das von der Beklagten zu 1) angebotene Online-Branchenverzeichnis Ubertragbar,
bei dem die Inserenten zu bezahlen haben. Die Waren/Dienstleistungen Strom und
Online-Branchenverzeichnis sind auch so benachbart, dass eine Ruflbertragung stattfindet. So sind in letzter
Zeit - wie sich aus den BGH-Entscheidungen ?Strom und Telefon | und 11" (GRUR 2004, 255, 259) ergibt -
verschiedene Stromanbieter dazu Ubergegangen, Stromlieferung und Telekommunikationsdienstleistungen
gekoppelt anzubieten, und technische Entwicklungen unter dem Schlagwort ?Telefonie aus der Steckdose"
sind im Gesprach, Telekommunikationsdienstleistungen und ein Online-Branchenverzeichnis wiederum liegen
in den Vorstellungen der Verkehrskreise ebenfalls nahe beieinander.

g9) SchlieBlich ist die Ausnutzung des guten Rufs der Klagemarke auch unlauter.

Es ist der Beklagten zu 1) zwar zuzubilligen, dass sie bei der Wahl ihrer Kennzeichen auch eine Assoziation
zu den ?Gelben Seiten" im Auge hatte, jedoch hat sie nach Uberzeugung des Gerichts maBgeblich auch eine
Anlehnung an die Klagemarke und eine Ausbeutung von deren Bekanntheit bezweckt.

Dies ergibt sich eindeutig aus der Registrierung und anfanglichen Benutzung auch der Domainnamen
?go-yello.de" und ?goyello.de". Den Ausfihrungen der Beklagten, es habe sich hierbei um
?Vertipper"-Domains gehandelt, kann nicht gefolgt werden, da sich bei der Domain ?G.Y..de" der Beklagten
zu 1) zahlreiche andere Mdglichkeiten der irrtiimlichen Eingabe ergeben, die sie nicht veranlasst haben,
vorsorglich entsprechende Domains zu registrieren. Offensichtlich rechneten die Beklagten von vornherein -
weil sie die Ausnutzung der Bekanntheit der Klagemarke im Sinn hatten - nur mit Vertippern, die ?yello" statt
?yellow" beinhalteten.

@uf

S

recht.de”

S — 20



Es kommt hinzu, dass nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klégerin die Beklagte zu 1) anfénglich
versucht hat, mit dem Kennzeichen ?googelb" die Bekanntheit von ?Google" auszubeuten. Der Versuch,
auch hier das doppelte ?00" mit einer Vertipperdomain zu entschuldigen, ist ebenso zum Scheitern verurteilt.

hh) Da sonach bereits ein Anspruch gemaB § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der
Rufausbeutung gegeben ist, brauchte der Anspruch unter dem Aspekt der Aufmerksamkeitsausbeutung nicht
mehr geprift zu werden.

2.

Infolge der Begriindetheit des Unterlassungsanspruchs gemaB Ziffer 1. der Klage ist auch der in Klageantrag
Ziffer 4. als Beseitigungsanspruch geltend gemachte Léschungsantrag - jedoch nur im Hilfsantrag -
begriindet, da sich der Anspruch auf Léschung im Handelsregister ebenso wie der Unterlassungsanspruch
nicht nur gegen den verletzenden Firmenbestandteil, sondern gegen die verletzende geschaftliche
Bezeichnung insgesamt zu richten hat (BGH GRUR 2000, 605, 607 - comtes/ComTel).

Beziglich des Hauptantrags war daher die Klage abzuweisen.

3.

Der Klagerin steht auch der in Klageantrag 2. geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die dort
aufgefuhrten vier Domainnamen zu. Die Beklagte zu 1) benutzt die Domain ?G.Y..de" bis heute
kennzeichenm@Big fur den Betrieb ihres Online-Branchenverzeichnisses, so dass insoweit auf die
Ausfuhrungen unter Ziffer 1. Bezug genommen werden kann. Aber auch bezliglich der Domainnamen
?go-yellow.de", ?goyello.de" und ?go-yello.de" besteht ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 1),
da ihre Branchenauskunft unstreitig zumindest bis Ende Januar 2005 auch Uber diese drei Domains
erreichbar war. Die Top-Level-Domain ?de" hat dabei als rein beschreibend bei der Beurteilung der
Zeichen&hnlichkeit auBer Betracht zu bleiben. Im Ubrigen wird die Zeichenahnlichkeit durch das ?-" in
?go-yellow" eher noch erhéht und liegt bei ?go-yello" und ?goyello” ohnehin im hochgradigen
Ahnlichkeitsbereich. Bei den beiden letzten Zeichen wird auch die von den Beklagten beabsichtigte
Rufausbeutung der Klagemarke geman § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besonders deutlich, wie unter Ziffer 1.
bereits ausgefuhrt wurde.

4.

Aus denselben Grinden sind auch die unter Ziffer 10. bzw. Ziffer 14. der Klage geltend gemachten
Unterlassungsansprtiche gegen die Beklagte zu 2) bezlglich der Domainnamen ?G.Y..de" und
?go-yellow.de", bzw. gegen die Beklagte zu 3) hinsichtlich des Domainnamens ?goyello.de" begriindet. Die
Beklagten zu 2) und 3) sind Inhaber der betreffenden Domains und haben sie in ihrer Eigenschaft als
Muttergesellschaft, bzw. Justiziarin der Muttergesellschaft durch die Beklagte zu 1) benutzt, bzw. benutzen
lassen.

5.

Der Klagerin steht aber auch der unter Ziffer 9. der Klage gegen die Beklagte zu 2) geltend gemachte
Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wortmarke 30427386.4 ?G.Y." (Anlage K18) zu, die am
13.05.2004 fur die Beklagte zu 2) angemeldet und am 19.07.2004 eingetragen wurde, da sich aus der
Markeneintragung eine Erstbegehungsgefahr fir eine Benutzung ergibt.

Zwischen den Waren und Dienstleistungen, fir die diese Marke Schutz beansprucht und den Waren und
Dienstleistungen, fur die die prioritatsalteren Klagemarken 39936012 und 30158553 geschiitzt sind, besteht
ebenfalls Waren-/Dienstleistungsidentitat bzw. -dhnlichkeit im engsten Bereich.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke beinhaltet die Dienstleistungen
?Betreiben eines elektronischen Informationsportals fur Firmen- und Branchenauskinfte, Bereitstellen von
Firmen- und Branchenausklinften im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere in
Form von Adressdaten, Werbung, insbesondere Onlinewerbung fiir Dritte Gber Werbebanner, Homepages
und Websites; Werbung, Marketing, und Verkaufsférderung flr Dritte betreffend Werbeeintradge von Firmen in
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einem Informationsportal fir Firmen und Branchenauskiinfte, .... Bereitstellen von Suchmaschinen fir das
Internet, ... Vermietung von Werbeflachen im Internet (Bannerexchange)". Insofern besteht
Dienstleistungsidentitat. Auf die Ausflihrungen unter Ziffer 1. a) aa) wird Bezug genommen.

Soweit die angegriffene Marke flr ?Software (gespeichert)" geschitzt ist, besteht Identitat mit ?Software" fir
die die Klagemarke 39936012 eingetragen ist. Soweit die angegriffene Marke Schutz beanspruch fir ?Design
von Homepages und Websites" besteht Identitat zu ?Dienstleistungen einer Multimediaagentur, namlich
Planung und Gestaltung von WerbemaBnahmen, Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien,
die das Warenverzeichnis der Klagemarke 30158553 umfasst. Soweit die Beklagtenmarke fir ?Erstellen,
Pflege und Wartung von elektronischen Datenbanken und von Software fir Firmen- und Branchenauskulnfte
geschitzt ist, sind diese Dienstleistungen identisch, bzw. hochgradig ahnlich zu ?Dienstleistungen einer
Internetagentur, ndmlich Konzeption, Wartung und Pflege von Internetinhalten, Hardware- und
Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerkstrukturen sowie Sammeln, Speichern
und Zur-Verfligung-Stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen" fir die die
Klagemarke 30158553 Schutz genieBt. Die angegriffene Marke ist ferner geschutzt fir ?Dienstleistungen
eines Internetproviders, namlich Zur-Verfligung-Stellen von Speicherkapazitaten zur externen Nutzung, von
Webspace sowie Speicherplatzen im Internet, Vermietung von Speicherplatzen im Internet sowie von
Webservern, Wartung von Speicherpléatzen im Internet sowie von Internetzugangen und Webserver,
Aktualisierung von Internetseiten”, wobei es sich um Dienstleistungen handelt, die identisch oder hochgradig
ahnlich sind zu den Dienstleistungen ?Vermietung von Webservern, Zur-Verfligung-Stellung von
Speicherplatzen im Internet", fir die die Marke 30158553 der Klagerin Schutz genieBt. Die sich in der
Klagemarke 30158553 und in der angegriffenen Marke gegenliberstehenden Dienstleistungen ?Bereitstellung
von Computerprogrammen in Datennetzen" sind wiederum identisch. Soweit die Beklagtenmarke Schutz
beansprucht fir ?Bereitstellen von Internetzugangen, von Plattformen im Internet", besteht
Dienstleistungsidentitat bzw. hochgradige Ahnlichkeit zu den fiir die Klagemarke 30158553 geschiitzten
Dienstleistungen ?Bereitstellen von Internetzugéngen”, ?Bereitstellen eines Zugangs zu Texten, Bildern,
audiovisuellen Angeboten, Multimediaangeboten, Datenbanken und Computerprogrammen im Internet" sowie
?Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung und Wartung von Internetportalen fir
Dritte, Betrieb einer Service-Hotline flr Internetnutzer, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und
Diskussionsforen".

Auf dem Hintergrund der auch in Bezug auf die Marke der Beklagten zu 2) bestehenden
Dienstleistungsidentitat, bzw. hochgradigen Ahnlichkeit, sind auch insoweit die Voraussetzungen fiir einen
Unterlassungsanspruch gemaB § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr und
Rufausbeutung erfullt. Auf die Ausfihrungen unter Ziffer 1. wird Bezug genommen.

6.

Der in Ziffer 8. der Klageantrage gegen die Beklagte zu 2) geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die
Léschung der angegriffenen Marke 30427386.4 ?G.Y." gegeniber dem DPMA ist aus denselben Griinden
wegen Bestehens élterer Rechte geman §§ 55, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG gegeben.

7.

Ebenso sind die in Ziffern 5., 11. und 15. der Klage gegenlber den Beklagten zu 2) und 3) geltend
gemachten Anspruche auf Verzicht auf die Registrierung der Domains ?go-yello.de" (Beklagte zu 1)),
?G.Y..de" und ?go-yellow.de" (Beklagte zu 2)) sowie ?goyello.de" (Beklagte zu 3)) gegenlber der DENIC eG
begriindet. Die Beklagten sind jeweils Inhaber der betreffenden Domains. Der Léschungsanspruch ergibt sich
als Folgeanspruch aus einer jeweils begangenen Verletzungshandlung, durch die die Domains im
dienstleistungsidentischen Bereich tatsachlich benutzt wurden. Da die Beklagten keinerlei andere
Dienstleistungen anbieten, ist eine Mdglichkeit der legalen Benutzung der Domains im geschéftlichen Verkehr
nicht ersichtlich. Ebenso wenig kommt bei der Art der Domains eine Nutzung zu privaten Zwecken in
Betracht.

8.
Da die Beklagten die Verletzungshandlungen auch schuldhaft begangen haben, bestehen ebenso die geltend
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gemachten Schadensersatzanspriche gegen die Beklagte zu 1) gemaB Klageantrag Ziffer 7., gegen die
Beklagte zu 2).geman Klageantrag Ziffer 13. und gegen die Beklagte zu 3) gemaB Klageantrag 17.

9.

Zur Vorbereitung dieser Schadensersatzanspriiche sind auch die geltend gemachten Auskunftsansprtiche
gegen die Beklagte zu 1) gemaB Klageantrag 6., gegen die Beklagte zu 2) gemaB Klageantrag 12. und gegen
die Beklagte zu 3) gemaB Klageantrag 16. gegeben.

10.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

11.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 709, 712 ZPO. Dem von den
Beklagten bereits in der Klageerwiderung gestellten Vollstreckungsschutzantrag gemas § 712 ZPO war
stattzugeben, da eine gleichzeitige Untersagung samtlicher von den Beklagten benutzten
verfahrensgegenstandlichen Zeichen zumindest fiir eine gewisse Zeit eine Stilllegung des Unternehmens der
Beklagten zu 1) mit existenzgefédhrdenden finanziellen Folgen nach sich ziehen wirde.
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