Geschaftsnummer: Verkindet am
2 O 59/09 Ay 12. Mai 2009

Folger, JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschiftsstelle

Landgericht Mannheim
2. Zivilkammer

Im Namen des Volkes
Urteil

Im Rechtsstreit
Patentanwalt Dr. Waldemar L

- Antragsteller -
Prozessbevolimachtigte:
Rechtsanwaite

gegen

Twelmeier, Mommer & Partner
vertreten durch d. Partner Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier, Dr. Niels Mommer und Henning

Twelmeier
Westliche 56-68, 75172 Pforzheim

- Antragsgegnerin -

Prozessbevolimachtigte: ‘
Rechtsanwalte Twelmeier u. Koll., Westliche 56-68, 75172 Pforzheim

wegen Markenverletzung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mindliche Verhandlung vom
12. Mai 2009 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Landgericht Dr. Kircher
Richterin am Landgericht Gauch
Richter Lehmeyer
far Recht erkannt:

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird zurlickgewiesen.

2. Der Verfigungsklager tragt die Kosten des Verfahrens.



I,

3. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Der Klager kann die Vollstreckung gegen Si-
cherheitsleistung in Hohe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Be-
trages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Hohe

von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Der Verflgungsklager (nachfolgend Klager) begehrt den Erlass einer einstweiligen Ver-
figung gegen die Verfligungsbeklagte (nachfolgend Beklagte), mit der ihr eine nach An-
sicht des Klédgers unzuldssige Benutzung des ihm zustehenden Unternehmenskennzei-

chens untersagt werden soll.

Der Klager und der Partner Ulrich Twelmeier der Beklagten sind Patentanwélte. Sie ha-
ben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanziei
als Gesellschaft birgerlichen Rechts betrieben, die zuvor Herr Uirich Twelmeier ge-
meinsam mit Patentanwalt J gefuhrt hatte. Die vertraglichen Grund-
lagen der Sozietat sind in einem Sozietatsvertrag vom 19.05.1995 (Anlage AG 3) gere-
gelt. Herr Ulrich Twelmeier kiindigte den Sozietatsvertrag und schied zum 31.12.2005
aus der Sozietat aus. Seither wird die Kanzlei vertragsgemafl vom Klager weitergefihrt

(vgl. § 9 des Sozietatsvertrags).

Zwischen dem Klager und Herrn Ulrich Twelmeier ist bereits ein markenrechtlicher
Rechtsstreit anhangig. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil der Kammer vom
03.07.2007, Az. 2 O 220/06 (Anlage Ast 1) und die Urteilsformel der Entscheidung des
Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07 (Anlage AG 2) Bezug
genommen. Uber die Nichtzulassungsbeschwerde des Klagers hat der Bundesgerichts-

hof noch nicht entschieden.

Herr Ulrich Twelmeier ist Inhaber der u. a. flir Dienstleistungen eines Patentanwalts ge-
schitzten deutschen Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1 161 391, Anlage Ast 9) mit Anmel-
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deprioritdt vom 21.08.1989. Im Sozietatsvertrag vom 19.05.1995 hatte er ,der Gesell-
schaft die Benutzung der Bezeichnung porta Nr. 1 161 391 als Dienstleistungsmarke
gestattet. Diese Gestattung kindigte der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des

Sozietatsvertrags.

Wahrend der Klager und Herr Ulrich Twelmeier die Patentanwaltssozietét betrieben ha-
ben, hat die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung ,porta patentanwalte®, jeweils mit Zu-
satz der Namen der Sozien, geflhrt. Dariliber hinaus wurde die Bezeichnung ,porta pa-
tentanwalte” seit 2001 im Internet unter den kanzleieigenen Domains ,portapatent.de“

und ,portapatent.com” verwendet.

Die Kanzlei des Klagers benutzt weiterhin die Bezeichnung ,porta patent- und rechtsan-
walte* und unterhalt die E-Mailadresse ,info@portapatent.de”. Insbesondere fiir das
Jahr 2006 gab der Klager seine Steuererklarung unter der Unternehmensbezeichnung
,Dr Waldemar L - porta patent und rechtsanwalte“ ab. Aullerdem bewirkte der Kla-
ger im Adressbuch fir Pforzheim & Region 2007 einen Eintrag unter der Firma Porta
Patent- und Rechtsanwélte, unter der er im Ubrigen auch einen Telefonbucheintrag ge-

genuber der Firma Rdser beantragte.

Herr Ulrich Twelmeier betreibt zwischenzeitlich mit den Herren Patentanwalt Dr. Niels
Mommer und Rechtsanwalt Henning Twelmeier die im vorliegenden Verfahren in An-

spruch genommene Patent- und Rechtsanwaltskanzlei ,Twelmeier, Mommer & Partner*.

Der Klager bemerkte im Marz 2009, dass die Beklagte unter den Domains ,www.porta-
patent.de” und ,www.porta-marke.de” einen Internet-Auftritt betreibt, dessen Startseiten
- in den Anlagen Ast 2 und Ast 10 wiedergegeben sind. Sie enthalten jeweils in der Art
eines Briefkopfes oder Firmenschildes mit der Firma ,TWELMEIER MOMMER &
PARTNER® Informationen zur Beklagten. Am unteren Ende der Startseite befindet sich
die Zeile ,Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA®, die mit einem Hyper-
link unterlegt ist, welcher zu einer Unterseite mit URL http://porta-info.twpatent.de/ fiihrt,
auf der Gerichtsentscheidungen zum genannten Rechtsstreit zwischen dem Klager und

Herrn Ulrich Twelmeier abrufbar sind (Anlage Ast 3).
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Ebenfalls im Mérz 2006 stelite der Klager fest, dass die Beklagte fir das Online-
Telefonbuch unter ,www.das-oertliche.de” einen versteckten Suchbegriff ,porta“ gebucht
hat, der dem Telefonbucheintrag ihrer Kanziei zugeordnet ist, welcher aus der Anlage

Ast 6 ersichtlich ist.

. Der Klager tragt vor, die Bezeichnung ,porta patentanwalte“ habe schon die noch von
Herrn Ulrich Twelmeier und Patentanwalt J geflhrte Sozietat ver-
wendet, in die der Klager dann 1994 fir den ausgeschiedenen Herrn J
eingetreten ist. Die angegriffene Benutzung des Begriffs ,porta“ durch die Be-
klagte als Teil von Domain-Namen und als Suchwort im Online-Telefonbuch stelle eine
rein firmenmaflge Benutzung dar, die ihr wegen der prioritatsalteren Unternehmens-
kennzeichnung des Klagers untersagt sei. Im (brigen konne die Beklagte sich zur
Rechtfertigung einer firmenmafligen Benutzung selbst dann nicht auf die eingetragene
Marke PORTA berufen, wenn in der angegriffenen Benutzung zugleich auch eine mar-
kenmaflige Benutzung fur Dienstleistungen liege. Anspriichen des Klagers kénne auch
nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengesetzt werden. Der Klager benut-
ze sein Unternehmenskennzeichen nicht nur im Zusammenhang mit Dienstleistungsan-
geboten, sondern zumindest auch rein firmenmaRig. Daher sei unerheblich, inwieweit er
im Hinblick auf eine zum Teil mdglicherweise auch markenmaRige Verwendung des

Kennzeichens PORTA zur Unterlassung verpflichtet sei.
DerKlager beantragt,
1. der Antragsgegnerin zu gebieten,

a) es im geschaftlichen Verkehr zu unterlassen, die Kennzeichnung ,porta-
patent als Unternehmenskennzeichen fir eine Patent- und Rechtsanwalts-
kanzlei zu benutzen, insbesondere unter einer Second-Level-Domain .porta-
patent” oder ,porta-Marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechts-

anwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen;

b) die Bezeichnung ,porta“ in einem Online-Telephonbuch als versteckten
Suchbegriff fur eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu verwenden oder

verwenden zu lassen;



2. der Antragsgegnerin fur jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu
250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft, zu vollziehen an

einem ihrer Partner, anzudrohen;

3. die Antragsgegnerin zu verurteilen, gegeniiber der R Verlags- und
Informationsdienste AG in die einstweilige
Léschung des bei ihrem Telephonbucheintrag verwendeten Suchbegriffs ,porta“

einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung zurlickzuweisen.

Die Beklagte halt den geltend gemachten Verflgungsanspriichen eine Lizenz an der
eingetragenen Marke PORTA entgegen, die ihr Herr Ulrich Twelmeier mit Vertrag vom
11.04.2007 (Anlage AG 1) eingeraumt habe. Sie ist der Ansicht, es fehle an einer fir-
menmaligen Benutzung des Kennzeichens ,porta“ durch den Klager. Jedenfalls stellten
vorliegend alle den Voraussetzungen von § 5 MarkenG genligenden Verwendungen
dieses Kennzeichens ,porta“ durch den Klager keine reinen firmenmafigen, sondern
zugleich auf Dienstleistungen bezogene Benutzungen dar. Andererseits handele es sich
bei der angegriffenen Benutzung durch die Beklagte um eine markenméaRige Verwen-

dung des Kennzeichens.

Entscheidungsgriinde

Der zuldssige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung ist unbegrindet.



Die geitend gemachten Verfugungsanspriiche stehen dem Klager nicht zu. Es fehlt be-
reits an einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens des Klagers. Es kann daher
offen bleiben, ob der Klager mit dem Antrag Ziff. 3 eine im einstweiligen Verfliigungsver-

fahren unzulassige Vorwegnahme der Hauptsache begehrt.

Voraussetzung fur die geltend gemachten Unterlassungsanspriiche wéare nach 8§ 5, 15
MarkenG, dass die Beklagte eine geschéftliche Bezeichnung, die der Klager im ge-
schaftlichen Verkehr zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, oder eine ahnli-
che Bezeichnung im geschéftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt haben, die
geeignet ist, eine Verwechslung mit dieser geschaftlichen Bezeichnung hervorzurufen.

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erflllt.

Zwar hat der Klager jedenfalls durch die Benutzung des Unternehmenskennzeichens
.porta patentanwélte* bzw. ,porta patent- und rechtsanwalte” ab dem 01.01.2006 ein
Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG erworben, da er diese Bezeichnung ent-
gegen der Ansicht der Beklagten zumindest auch zur Kennzeichnung seines Unterneh-
mens verwendet hat. Auch steht zwischen den Parteien zu Recht aulter Streit, dass die
von der Beklagten verwendeten Domain-Namen ,www.porta-patent.de” und ,www.porta-
marke.de“ sowie das als Suchbegriff verwendeten Wort ,porta“ unter Ber{icksichtigung
der Branchennahe der Unternehmen der Parteien grundséatzlich verwechslungsfahig mit
dem zusammengesetzten Unternehmenskennzeichen des Klagers waren (vgl. dazu
EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH | ZR 174/06, Urt. v. 05.02.2009

m.w.N.).

Es fehlt jedoch bei den angegriffenen Benutzungshandlungen der Beklagten an einer
unternehmenskennzeichenmaligen Benutzung, zumindest soweit die Benutzung als
Domain-Name in Rede steht (1.). Ob in der Benutzung der Bezeichnung ,porta“ als ver-
steckter Suchbegriff im Telefonbuch im Ubrigen ein erlaubter Hinweis auf eine zuléassige
Benutzung der Marke ,PORTA" liegt (2.), kann offen bleiben. Die Beklagte kann namlich
Ansprlchen des Klagers jedenfalls die prioritatséltere eingetragene Wortmarke PORTA,
die die angegriffene Benutzung deckt, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegenhal-
ten (3.). Es kann daher dahinstehen, ob die Geltendmachung von Unterlassungsanspri-

chen dem Klager auch deswegen nach § 242 BGB untersagt ware, weil er den Schutz
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des Unternehmenskennzeichens moglicherweise ausschliellich durch Benutzungshand-

lungen erlangt hat, die er nach §§ 4, 14 MarkenG zu unterlassen verpflichtet war.

1.

Es fehlt an einer unternehmenskennzeichenméafligen Benutzung zumindest der an-
gegriffenen Zeichen ,www.porta-patent [bzw. marke].de” durch die Beklagte. Eine
solche wére aber Voraussetzung des geltend gemachten Anspruches aus §§ 5,15
MarkenG.

Nach der jingeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008,
1002 - Schuhpark; vgl. auch EuGH, Slig. 2004, 1-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 -
Anheuser Busch; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - Céline; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22
= WRP 2008, 236 - THE HOME STORE) kann ein rein firmenmafiger Gebrauch ei-
nes Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Flr einen auf eine
Marke gestutzten Unterlassungsanspruch ist jedoch dann weiterhin Raum, wenn ei-
ne firmenmaRige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Be-
nutzung fir Waren und Dienstleistungen darstellt. Diese Grundsatze werden zwar
aus den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/104/EWG zum Recht der eingetragenen Marke hergeleitet. Nach Ansicht der
Kammer sind sie aber aus systematischen Griinden entsprechend umgekehrt auf
die Inanspruchnahme aus Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 MarkenG zu Gber-
tragen. An einer das Unternehmenskennzeichnrecht verletzenden Benutzung fehlt
es daher, wenn ein Zeichen ausschlieBlich zur Kennzeichnung von Waren oder

Dienstleistungen und nicht zur Kennzeichnung eines Unternehmens verwendet wird.

a) Vorliegend benutzt die Beklagte die angegriffenen Domain-Namen jedenfalls

nicht firmenmaRig.

Es besteht kein allgemeiner Grundsatz, wonach mit dem Betreiben einer Internet-
prasenz durch ein Unternehmen unter einer bestimmten Domain eine Nutzung des
Domain-Namens zur Kennzeichnung dieses Unternehmens einhergeht. An einer
firmenmafigen Benutzung fehlt es jedenfalls, wenn beschreibende Begriffe als Do-
main Name registriert werden. Hierdurch werden weder Kennzeichenrechte begrin-
det (vgl. hierzu BGH 2001, 1061 - Mitwohnzentrale.de m.w.N.) noch verletzt. Der
Verkehr fasst ndmlich solche Domain-Namen nicht als individuelien Herkunftshin-
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weis auf (OLG Koéin GRUR 2001, 266). Fast zu jedem Gattungsbegriff finden sich im
Internet unter dem entsprechenden Domainnamen Informationen, die meist in Zu-
sammenhang mit diesem Begriff stehen. Auch wenn an einem Gattungsbegriff
gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte bestehen, kann der Inhaber eines
Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung als
Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, wenn dieser als Sachhinweis.genutzt
wird (BGH GRUR 2005, 687 - welfonline.de). Da somit kein allgemeiner Erfahrungs-
satz existiert, der den Verkehr in jeder Domain-Nutzung einen Hinweis auf ein
gleichnamiges Unternehmen erblicken lieRe, bedarf es jeweils der Prifung, ob im

Einzelfall der Domain-Name als Unternehmensbezeichnung aufgefasst wird.

Diese Prufung ergibt vorliegend, dass der Verkehr die Nutzung der streitgegenstand-
lichen Domain-Bezeichnungen nicht als geschéftliche Bezeichnung des Betreibers
der Internetseite auffasst. Dem steht schon entgegen, dass er bei Aufruf der Seiten
unmittelbar mit der Firmenbezeichnung der Beklagten konfrontiert wird. Da sich die
Beklagte auf der Startseite mit einer Zusammenstellung von Informationen nach der
Art eines Briefkopfes oder eines Firmenschildes unter ihrer Kanzieibezeichnung
»1welmeier, Mommer & Partner” présentiert, ohne dabei auch den Begriff ,porta“ als
Firmenbezeichnung zu verwenden, wird deutlich, dass der Domain-Name nicht
zugleich das Unternehmen kennzeichnen soll. Vielmehr kann der Verkehr erkennen,
dass die Domains mit Ricksicht auf die dort angebotenen Informationen zum
Rechtsstreit um die Marke PORTA gewahlt wurden. Dies gilt auch fiir die Domain
www.porta-patent.de, deren Bestandteil ,patent” sich auf die Dienstleistungen be-
zieht, flr welche die Marke PORTA Schutz beansprucht._ Der. Verkehr versteht die
o Internét‘seite als eine solche Uber die Marke PORTA, nicht als eine Homepage, die

von einem Unternehmen mit dieser oder einer ahnlichen Firma betrieben wird.

b) Ob in der Verwendung des Begriffs ,porta“ als Suchwort im Online-Telefonbuch
eine firmenmalige Benutzung desselben liegt, erscheint jedenfalls zweifelhaft. Hier-
far spricht zwar, dass dieses Suchwort wie ein unsichtbarer Metatag im Quelitext ei-
ner Internetseite das Auswahlverfahren bezliglich der aufzufindenden Telefonbuch-
eintrage beeinflusst und dazu dienen kdnnte, den Nutzer des Telefo_nbuchs auf das
durch Eingabe des Suchbegriffs aufzufindende Unternehmen und sein Angebot hin-
zuweisen (vgl. BGH GRUR 2007, 63 - Impuls; 2007, 784 - AIDOL). Es sprechen a-
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ber beachtliche Griinde dafiir, die streitgegenstandliche Telefonbuchnutzung eher
der Schaltung einer Anzeige bei einer Internetsuchmaschine (sog. AdWord-
Werbung) gleichzusetzen, die mit dem Kennzeichen als Schllusseiwort verknlpft ist
und bei dessen Eingabe durch den Benutzer angezeigt wird (vgl. zu dieser Faliges-
taltung: BGH GRUR 2009, 498 - Bananabay; 2009, 500 - Beta Layout; 2009, 502 -
pcb). Auch bei einem Online-Telefonbuch ist dem Benutzer namlich bekannt, dass
aufzufindene Eintrége gezielt als Werbung im Auftrag von Unternehmen durch aen
Telefonbuchanbieter in die Trefferliste aufgenommen wurden und deren Anzeige
nicht nur das Ergebnis einer objektiven - wenngleich durch Metatags beeinflussten -
Recherche durch die Suchmaschine sind. In einer solchen Nutzung eines Schils-
selworts muss aber im Einzelfall insbesondere keine unternehmenskennzeichnende
Verwendung liegen. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, der
Benutzer erwarte in einem Anzeigenbereich (etwa neben der Trefferliste einer
Suchmaschine) gerade Werbung des Inhabers des Kennzeichens selbst, das er ge-
zielt als Suchwort eingegeben hat, oder eines vom Kennzeicheninhaber autorisierten
Handlers oder Anbieters, der in den Vertrieb der Produkte eingebunden ist. An einer
firmenmafigen Benutzung fehlt es jedenfalls dann, wenn die Anzeige deutlich auf
das werbende Unternehmen hinweist und keinen Hinweis auf eine geschaftliche
Verbindung zum Kennzeicheninhaber enthalt. in einem solchen Fall versteht der
Verkehr die Anzeige als eine von dem eingegebenen Suchwort unabhéngige blofie
Eigenwerbung des Werbenden ohne Hinweis auf eine geschéftliche Verbindung zum
Kennzeicheninhaber (BGH GRUR 2009, 500 - Beta Layout). Auch vorliegend spricht
vieles dafir, eine Benutzung als Kennzeichnung eines Unternehmens zu verneinen,
weil der angezeigte Teiefonbucheintrag selbst die vom Kennzeichen abweichende
Firma der Beklagten angibt und keinen Anlass gibt, eine gesc-héﬁlyiche Verbindung
zum Kennzeicheninhaber anzunehmen. Dies bedarf aber aus den nachfolgenden

Grinden keiner Entscheidung.

Offen bleiben kann auch, ob die Verwendung des Kennzeichens ,porta“ als Such-
begriff im Online-Telefonbuch einen erlaubten Hinweis auf eine zuléssige Benutzung
darstellt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH ist jedenfalls nicht ausge-
schlossen, dass ein fremdes Kennzeichen als Suchwort verwendet werden kdnnte,
um auf eine kennzeichenrechtlich zuladssige Benutzung des fremden Zeichens hin-
zuweisen (BGH GRUR 2007, 63 - Impuls). Auch diese Frage bedarf aber in Bezug
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auf den vorliegenden Fall keiner Klarung, weil die Beklagte den vorliegend geltend
gemachten Ansprichen jedenfalls die eingetragene Marke PORTA entgegenhalten

kann (dazu 3.).

Unterlassungsanspriiche des Klagers sind im Ergebnis in jedem Fall deswegen aus-
geschlossen, weil die Beklagte sich analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf die prio-
ritatséltere eingetragene Wortmarke ,PORTA" berufen kann, die die angegriffene
Benutzung deckt, sofern man diese Uberhaupt als kennzeichenmaBige Verwendung

betrachtet.

a) Die Einrede aus einem prioritatsalteren Recht eines Dritten setzt voraus, dass
der Beklagte aufgrund obligatorischer, d. h. schuldrechtlicher, insbes. vertraglicher
Gestattung zur Benutzung des &lteren Rechts des Dritten berechtigt ist (In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 15 Rn 13). Dies ist hier der Fall. Die Beklagte
hat durch die Vorlage des Lizenzvertrages vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) glaubhaft
gemacht, dass sie ein ausschiieRliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Wort-
marke PORTA hat.

b) Es handelt sich bei der Marke auch um das prioritéatsaltere Recht. Der Klager
stitzt sich in erster Linie auf eine den Schutz seines Unternehmenskennzeichnens
begrindende Benutzung durch ihn selbst ab dem 01.01.2006. Soweit der Klager zu-
dem Benutzungshandlungen durch die Kanzlei in der vorherigen Zusammensetzung
geltend macht, ist schon nicht ersichtlich, auf welche Weise hierdurch eventuell be-
grindete Rechte der Betreibergesellschaften auf den Kléger (ibergegangen sein
sollten. Auch kédme zur Begriindung eines Unternehmenskennzeichens schon vor
dem Prioritdtsdatum der eingetragenen Marke PORTA lediglich eine Benutzung
durch die Kanzlei in der damaligen Zusammensetzung J /
Twelmeier in Frage. Eine solche Benutzung vor dem 21.08.1989 ist von der Beklag-
ten bestritten worden und vom Kiager auch weder substantiiert vorgetragen noch

glaubhaft gemacht.

c¢) Der Inanspruchnahme aus einem Unternehmenskennzeichen kann auch eine
prioritatsdltere eingetragene Marke entgegenhalten werden, wenn ein zumindest

auch markenmaRiger Gebrauch angegriffen wird.
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Dies ergibt sich nach Ansicht der Kammer als Konsequenz aus der jungeren Recht-
sprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - Schuhpark; vgl. auch
EuGH, Slg. 2004, 1-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - Anheuser Busch; GRUR
2007, 971 Rdnr. 21 - Céline; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - THE
HOME STORE). Danach kann zwar ein rein firmenmaBiger Gebrauch eines Kenn-
zeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Fur einen auf eine Marke ge-
stutzten Unterlassungsanspruch ist jedoch auch unter der Geltung der neuen Recht-
sprechung weiterhin dann Raum, wenn eine firmenmafige Benutzungshandlung an-
gegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung fur Waren und Dienstleistungen

darstellf.

Nach Auffassung der Kammer muss die Verteidigung mit einer prioritatsalteren Mar-
ke in demselben Umfang mdglich sein wie ein auf diese Marke gestitzter Angriff im
Wege eines Unterlassungsbegehrens. Eine vom Markeninhaber angreifbare mar-
ken- und firmenmalige Benutzung ist dem Markeninhaber daher erlaubt. Er ist nicht
gehalten, sich wegen der prioritatsjiingeren Unternehmenskennzeichenrechte auf
eine rein markenmafige Nutzung zurilickzuziehen. Nach Auffassung der Kammer
fuhren einander gegenliberstehende Markenrechte auf der einen Seite und Unter-
nehmenskenzeichenrechte auf der anderen Seite nicht dazu, dass jedem der beiden
Rechteinhaber nur noch die rein markenmaRige bzw. rein firmenmafige Benutzung
erlaubt ware. Vielmehr setzt sich das prioritdtsdltere- Recht durch, soweit Benut-

zungshandlungén in Rede stehen, die zugleich marken- und firmenmafig sind.

Zu diesem Ergebnis flihren insbesondere folgende Erwagungen: Die Benutzung ei-
nes Kennzeichens im geschaftiichen Verkehr ist haufig sowohl marken- als auch fir-
menmafiger Natur. Dies gilt insbesondere bei Dienstleistungsmarken. Einem
Dienstleister ist es nadmlich anders als dem Anbieter von Waren nicht moglich, ein
Kennzeichen unmittelbar und ausschlief3lich in Bezug auf die angebotene Leistung
zu verwenden, weil diese nicht verkorpert ist. Er kann sein Zeichen daher insbeson-
dere nicht kérperlich mit der Ware verbinden. Der Verkehr ist deshalb bei Dienstleis-
tungen daran gewdhnt, dass diese haufiger als Waren mit dem Unternehmensna-
men gekennzeichnet werden. Eine rechtserhaltende markenmalige Benutzung kann
daher auch in der Benutzung durch die Anbringung der Marke am Geschéftslokal
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sowie eine Benutzung auf Gegenstanden in Betracht kommen, die bei der Erbrin-
gung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufs-
kleidung, auf Geschaftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen,
Ankilindigungen und Werbedrucksachen. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken
die Marke in vielen Fallen mit der Firma (iberein; daher gehen die firmenmaRige Be-
nutzung und die markenmaRige Benutzung bei ihnen haufiger ineinander (ber als
bei Warenmarken (BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

Vor diesem Hintergrund wiirde das Benutzungsrecht des Inhabers einer prioritatsal-
teren Dienstleistungsmarke leer laufen, wenn ihm nur noch die rein markenmaRige
Verwendung erlaubt wére. Er hat namlich aus den genannten Griinden ein anerken-
nenswertes Bedlrfnis nach einer Nutzung, die zugleich marken- und firmenmaRig
erfolgt. Dass - worauf der Klager zutreffend hinweist - die Anforderungen an recht-
serhaltende Benutzungen nach § 26 MarkenG nicht in jeder Hinsicht mit den Anfor-
derungen an eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. § 14 MarkenG gleichgesetzt
werden durfen (vgl. BGH GRUR 2000, 1038 - Komkammer), ist hierbei nicht von
entscheidender Bedeutung. Dem Markeninhaber muss namiich gerade eine recht-
serhaltende Benutzung seiner prioritatsalteren Marke moglich sein. Wiirden aus den
moglichen Benutzungshandlungen soiche ausscheiden, die zugleich firmenmaRig
erfolgen, was gerade bei Dienstleistungsmarken der Regelfall der Benutzung ist, so
ware der Dienstleistungsanbieter an beinahe jeder sinnvolien Form der rechtserhal-
tenden Benutzung gehindert. Damit wére nicht nur dem Inhaber des jingeren
. Rechts die Nutzung des Kennzeichens im Zusammenhang mit Dienstleistungen und
einem Dienstleistungsunternehmen praktisch unméglich. Auch dem Inhaber des &l-
teren Rechts ware diese Verwendung verwehrt. Das Kennzeichen ware faktisch fir
beide Seiten gesperrt. Dies wéare ein mit dem Vorrang des alteren Rechts nicht zu

vereinbarendes Ergebnis.

Gegenteiliges kann auch nicht aus den vom Kléger zitierten Entscheidungen des
BGH hergeleitet werden. In der Entscheidung Adlon (BGH GRUR 2002, 267) wird
ausgeflhrt, dass der Markeninhaber - sofern nicht altere Rechte Dritter entgegen-
stehen - grundsatzlich berechtigt ist, seine Marke auch firmenmaRig zu benutzen,
was nicht auf Grund einer prioritatsjiingeren Marke untersagt werden kann. Anspri-
che aus § 15 MarkenG lehnt der BGH mit der Begriindung ab, die dortige Beklagte
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kdnne sich auf eine prioritdtsaltere geschéftliche Bezeichnung berufen. Dies kdnnte
dahin zu verstehen sein, dass einer Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den
Inhaber einer geschéfilichen Bezeichnung nach §§ 5, 15 MarkenG nur ein prioritat-
salteres Unternehmenskennzeichen entgegengehalten werden kann. Hierfir mag
die Begrindung mit einem Verweis auf die Entscheidung Magirus (BGHZ 19, 23)
sprechen, wonach ein Warenzeichen, dessen warenzeichenmallige Benutzung vom
Inhaber eines &hnlichen Firrﬁenbildzeichens geduldet werden muss, nicht firmen-
malig benutzt werden darf, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Fir-
menbildzeichen fuhrt. Die genannten Entscheidungen berlcksichtigen aber jeden-
falls noch nicht die oben dargestellten jlingeren Entwicklungen in der héchstrichterli-
chen Rechtsprechung. Aus ihnen kann nicht abgeleitet werden, dass dem Inhaber
einer Dienstleistungsmarke eine géngige auch firmenmafige Benutzung zur Kenn-
zeichnung seiner Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA) im Hin-
blick auf jungere Unternehmenskennzeichenrechte untersagt ist. Dasselbe gilt, so-
weit in der Entscheidung J. C. Winter (BGH GRUR 1996, 422) noch darauf hinge-
wiesen wurde, dass eine Befugnis zum Gebrauch einer Marke das Recht zu einem

namensmaligen Gebrauch des in der Marke enthaltenen Namens nicht einschlielRe.

d) Wollte man in der angegriffenen Benutzung Gberhaupt einen kennzeichenmafi-
gen Gebrauch erkennen, so lage darin jedenfalls auch eine markenmaRige Benut-
zung des Kennzeichens PORTA die nach alledem eine eventuelle zugleich firmen-

maflige Benutzung rechtfertigt.

Voraussetzung flr die Annahme einer markenméafigen Benutzung ist, dass der Ver-
kehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis
versteht; er muss erkennen kénnen, dass mit der Verwendung der Bezeichnung
nicht nur der Geschéftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet
wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimm-
te Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf
welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR
2008, 616 - AKZENTA). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall, sofern man tber-
haupt von einer kennzeichenmafigen Verwendung durch die Beklagte ausgeht, er-
fullt.
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aa) Im Internetauftritt der Beklagten unter ,www.porta-patent [bzw. marke].de*

wird auf Dienstleistungen der Beklagten hingewiesen. Unter der Firma findet sich die

Angabe

~Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes*.
Oberhalb der Firma werden stichwortartig Dienstleistungsgebiete aufgezahit:

~Patente, Marken und Unternehmenskennzeichen, Designs, Internetdomains,

L]

Damit sind die angebotenen Dienstleistungen auch hinreichend konkret bezeichnet.
Das Erfordernis eines Bezuges zu einer konkreten Dienstieistung ist nicht dahin zu
verstehen, dass eine Einzeldienstleistung konkret beschrieben und angeboten wer-
den muss. Vielmehr geniigt es, wenn, wie dies hier der Fall ist, das Betatigungsfeld
des Markeninhabers derart konkret bezeichnet wird, dass erkennbar ist, welche Ar-
ten von Dienstleistungen er anbietet. Nicht hinreichend ware ein abstrakter Hinweis

etwa auf ,Dienstleistungen”, der aber vorliegend nicht gegeben ist.

bb)  Auch die Nutzung des Kennzeichens ,porta“ als Suchwort im Online-
Telefonbuch dient der Kennzeichnung von Dienstleistungen durch einen betriebli-

chen Herkunftshinweis. Das als Suchwort eingesetzte Kennzeichen fihrt zu dem

Eintrag mit dem Inhalt
1Patentanwélfe TWELMEIER MOMMER & PARTNER".

Bereits mit der Angabe des ausgelibten Berufs der Partner (Patentanwalte) wird auf
die angebotenen Dienstleistungen eines Patentanwalts - fir den Verkehr hinrei-
chend deutlich erkennbar - hingewiesen. Diese vorliegende Fallgestaltung bleibt im
Hinblick auf die Nahe der Werbung zu den Dienstleistungen nicht hinter dem Bei-
spiel der Anbringung eines Firmenschildes (vgl. BGH a.a.0. - AKZENTA) zurlick. Es
lage also mit der Verwendung der Marke PORTA als Suchbegriff ein auch auf die

Dienstieistungen bezogener Herkunftshinweis vor.
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e) Der Verteidigung mit der Marke PORTA steht vorliegend auch nicht entgegen,
dass der Klager die rechtserhaliende Benutzung der Marke bestreitet. Dieser Ein-
wand kann vom Anspruchssteller ohnehin nicht gegentber der Verteidigung des in
Anspruch genommenen Markeninhabers gefiihrt werden. Dies ergibt sich aus dem
Rechtsgedanken, der in den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck
gekommen ist. Der Ausschluss von Unterlassungsanspriichen aus Rechten mit alte-
rem%Zeitrang gegenuber dem Inhaber von Rechten mit jingerem Zeitrang soll letzte-
ren nicht in die Lage versetzen, seinerseits die Benutzung des Zeichens mit dem al-
teren Zeitrang zu untersagen. Der Klager misste eine mangelnde Benutzung der
Marke PORTA in einem Loschungsverfahren nach § 53 oder § 55 MarkenG geltend

machen, was er auch getan hat, jedoch bislang ohne Erfolg.

Selbst wenn man aber dem Kiager einen Einwand mangeinder Benutzung der Ver-
teidigungsmarke grundséatzlich einrdumen wollte, kdnnte dieser jedenfalls im vorlie-
genden Verfahren nicht durchgreifen. Die Kammer hatte bereits erhebliche Beden-
ken, einen solchen Einwand auch im einstweiligen Verfligungsverfahren zuzulassen.
Im Eilverfahren erscheint es nicht interessengerecht, dem angegriffenen Markenin-
haber aufzubirden, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke darzulegen. Im
Ubrigen ware diese vorliegend hinreichend glaubhaft gemacht. Sie ergibt sich aus
dem klagabweisenden Urteil der Kammer vom 03.07.2007, welches insoweit vom
OLG Karlsruhe bestatigt worden ist. Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit dieses
Urteil die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits bindet, genligt es jedenfalls zur
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung. Der Klager hat auch keine
weiteren Einwendungen gegen die tatsachlichen Umstande vorgebracht, die dort der

Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung zu Grunde gelegen haben.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemaf §§ 91 Abs. 1 und §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.
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Dr. Kircher Gauch Lehmeyer
Vors. Richter am Richterin am Landgericht  Richter
Landgericht



