Geschiftsnummer: Verkiindet am

6 U 127/07 22. April 2009
2 O 220/06

Landgericht

Mannheim Simon, JAng.

als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

Oberlandesgericht Karlsruhe
6. Zivilsenat

Im Namen des Volkes
Urteil

Im Rechtsstreit
1. Dr. techn. Waldemar L

- Klager / Widerbeklagter / Berufungsklager / Anschlussberufungsbekiagter -
2. Rechtsanwiltin Tanja Z

- Widerbeklagte / Berufungsklagerin -

Prozessbevollmachtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwalte

gegen

Ulrich Twelmeier

Westliche Karl-Friedrich-Str. 56-68, 75172 Pforzheim

- Beklagter / Widerklager / Berufungsbeklagter / Anschlussberufungsklager -

Prozessbevollmachtigte:
Rechtsanwilte Twelmeier u. Koll., Westliche Karl-Friedrich-Str. 56-68, 75172 Pforzheim

wegen Markenléschung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die miindliche Verhandlung
vom 11. Februar 2009 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Oberlandesgericht Schmukle
Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfufd
Richter am Oberlandesgericht Dr. Zilch
far Recht erkannt:
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Auf die Berufung des Kldgers/Widerbeklagten Ziff. 1 wird das Urteil des Landge-
richts Mannheim vom 03.07.2007 (Az. 2 O 220/06) wie folgt abgeéndert:

Ziff. 8 und 9 der Urteilsformel lauten:

8. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Loéschung der deutschen Marke
Nr. 30569203.8 "porta" bezliglich folgender Waren/Dienstleistungen einzuwilli-
gen:

Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber-
rechts und des Wettbewerbsrechts; Konzeption, Organisation und Durchfiihrung
von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des
Wettbewerbsrechts; Rechtsberatung und —vertretung; Verwaltung von gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten; Recherchen in Angelegenheiten des
gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts; Dienstleistungen eines

- Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines Patentanwalts.

9. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Ldschung der deutschen Marke
Nr. 30569204.6 "portapatent" beziiglich folgender Waren/Dienstieistungen ein-
zuwilligen:

Ausbildung -auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber-
rechts und des Wettbewerbsrechts; Konzeption, Organisation und Durchfiihrung
von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des
Wettbewerbsrechts; Rechtsberatung und —vertretung; Verwaltung von gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten; Recherchen in Angelegenheiten des
gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts; Dienstieistungen eines

Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines Patentanwalts.

Bezliglich def weitergehenden auf die Loschung der in Ziff. 8 und 9 genannten Mar-

ken gerichteten Anspriiche wird die Widerklage ebenfalls abgewiesen.

Die weitergehende Berufung des Klagers/Widerbeklagten Ziff. 1 und die Berufung
der Widerbeklagten Ziff. 2 werden zuriickgewiesen.

Die Anschlussberufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim
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vom 03.07.2007 (Az. 2 O 220/06) wird mit der MaRgabe zurlickgewiesen, dass Ziff.

2, 4 und 5 der Urteilsformel wie folgt lauten:

2. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschéaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA* und/oder "porta / patent- und rechts-
anwaélte" fur die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder
Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutz-
rechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittiung,
technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerbli-

chen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.

4. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich und unter Vor-
lage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft Gber die un-
ter Verwendung der Bezeichnung ,PORTA“ und/oder "porta / patent- und
rechtsanwélte" gemaf Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006 erzielten
Umsétze zu erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den
Rechnungskopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf

die ldentitdt der Mandanten hinweisende Angaben unkenntiich zu machen.

5. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Widerklager allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlun-
gen gemal} Ziffer 2 seit dem 01.01.2006 entstanden ist und noch entstehen

wird.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens und den aufergerichtlichen Kosten des
Beklagten tragen der Klager 55 %, die Widerbeklagten als Gesamtschuldner 35 %
und der Beklagte 10 %. Der Beklagte tragt 10 % der auBergerichtlichen Kosten des
Klagers. Im Ubrigen béhalten die Parteien ihre aul3ergerichtlichen Kosten auf sich.

Das Urteil ist vorldufig volistreckbar. Die Widerbeklagten kénnen die Vollstreckung
aus den Ziff. 2 und 3 des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Hohe
von € 50.000, hinsichtlich Ziff. 4 des angefochtenen Urteils in Héhe von € 15.000
abwenden, wenn nicht der Beklagte und Widerklager vor der Vollstreckung Sicher-



—4 -

heit in gleicher Héhe leistet. Der Widerbeklagte zu 1 kann die Vollstreckung aus Ziff.
6 und 7 des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Hohe von jeweils €
15.000 abwenden, wenn nicht der Beklagte und Widerklager vor der Vollstreckung
Sicherheit in gleicher Hohe leistet. Im (ibrigen kann die Vollstreckung gegen Sicher-
heitsleistung von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet
werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher HS-

he leistet.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.
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Griinde

Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage um die Bezeichnung "porta".

Der Kiager und}WiderbekIagte zu 1 (nachstehend auch: der Klager) sowie der Beklagte
sind Patentanwalte. Sie haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim
eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft blirgerlichen Rechts betrieben. Vor dem Ein-
tritt des Klagers waren der Beklagte und Patentanwalt J Partner der
Sozietét; der Klager Gbernahm den Anteil von Patentanwalt J . Kla-
ger und Beklagter haben einen Sozietatsvertrag vom 19.05.1995 (Anlage B 1) geschlos-
sen, den der Beklagte mit Schreiben vom 20.06.2005 gekiindigt hat. Er ist zum
31.12.2005 aus der Sozietdt ausgeschieden. Seither wird die Kanzlei vom Klager wei-
tergeflihrt; die Widerbeklagte zu 2 ist mittlerweile ebenfalls in der Kanzlei tatig und wird

auf deren Briefkopf geflihrt.

Der Beklagte ist Inhaber der deutschen Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391, Anlage
K 1) mit Anmeldeprioritdt vom 21.08.1989. Die Marke ist fur folgende Dienstleistungen

geschutzt:

Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und von Urheber-
rechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und Re-
cherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Dienstleistungen

eines Patentanwalts.

Im Sozietéatsvertrag vom 19.05.1995 hat der Beklagte ,der Gesellschaft die Benutzung
der Bezeichnung 'porta Nr. 1161391' als Dienstleistungsmarke gestattet‘. Diese Gestat-
tung hat der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des Sozietatsvertrags gekindigt.

Wahrend der Klager und der Beklagte die Patentanwaltssozietét betrieben, war auf dem

Briefpapier der Kanzlei der Briefkopf wie folgt gestaltet (Anlagen K 3a, 3b, B 5):

porta - _ afentanwidilte
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Unter dem Wort "patentanwalte” wurden jeweils die Sozien aufgefiihrt, etwa wie folgt:

porta “patentanwiilfe

Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier
Dr. techn. Waldemar [

EFuropean Patent Atforneys

European Trademark Atforneys

Eine gleichartige Gestaltung des Briefkopfs hatte die Sozietat auch schon vor Eintritt des
~ Klagers benutzt (Anlage K 4), friihestens aber seit 1992. Diese Gestaltung wurde auller
auf Briefbégen auch auf Visitenkarten (Anlage K 5), in Werbeanzeigen (Anlagen B2a bis
B2f) sowie seit 2001 im Internet unter den Domains ,portapatent.de“ und ,portapa-
tent.com” verwendet (Anlagen B 3, K 13). Darlber hinaus ist die Kanzlei bei Patent- und

Markenanmeldungen als ,porta patentanwalte aufgetreten (Anlagen K 6 bis 9).

Der Klager hat seinerseits am 18.11.2005 beim DPMA die deutschen Wortmarken ,por-
ta“ (Nr. 30569203.8) und ,portapatent* (Nr. 30569204.6) sowie am 18.05.2006 beim
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt die europaischen Gemeinschaftsmarken ,por-
ta“ (Nr. 05084801) und ,portapatent” (Nr. 05084843), jeweils u. a. fir Dienstleistungen
eines Patentanwalts, angemeldet (Anlagenkonvolut B 6). Die deutschen Marken wurden
am 21.03.2006 eingetragen. Die Gemeinschaftsmarken sind am 29.05.2007 eingetragen
worden. Der Beklagte hat Widerspruch eingelegt. Der Klager und die Widerbeklagte zu
2 bedienen sich auf den von ihnen verwendeten Briefbogen des folgenden Briefkopfs:

porta ‘parent
und rechtsanwdilte

Dipl. Ing. Dr. techn.
Waldemar 1

Patentanwalt
Europeon Patent Afforney
European Trademark Attorney
European Design Atforney

Janja Z
Rechtsanwiiltin
Fachanwiltin fir Gewerblichen Rechisschutz
veriretungsberechtigt vor dem Harmonisierungsomt
fir den Binnenmarkt und dem Gerichishof
der Europdischen Gemeinschafien

Sie verweisen auf den Briefbdgen auf die E-Mail-Adresse ,info@portapatent.de”.



Der Klager hat gegen die Marke des Beklagten Léschungsantrag nach § 53 MarkenG
gestelit und nimmt den Beklagten, welcher dem L&schungsantrag geméaR § 53 Abs. 4
MarkenG widersprochen hat, auf Zustimmung zur Lbschung in Anspruch. Der Klager
meint, die Marke PORTA sei nie als Dienstleistungsmarke und damit nicht rechtserhal-
tend benutzt worden, sondern ausschlieBlich als Unternehmenskennzeichen. Die Marke
sei daher wegen fehlender Benutzung insgesamt, hilfsweise wegen der im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis (iber die ,Dienstleistungen eines Patentanwalts* hinaus ein-

getragenen Dienstleistungen, I6schungsreif.
Der Klager hat in erster Instanz beantragt:

den Beklagten zu verurteilen, in die Léschung der deutschen Marke 1161391/42 —
PORTA einzuwilligen.

Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt und folgende Widerklageantrige gestellit:

1. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA* firr die Erbringung von Dienstleistun-
gen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder
Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Inno-
vationsberatung, Lizenzvermittiung, technische Recherchen und/oder Recher-
chen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Ur-
heberrechts zu benutzen.

2. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschéttli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTAPATENT* fiir die Erbringung von
Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung
und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrech-
ten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder
Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder
des Urheberrechts zu benutzen.

3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich Auskunft
uber die unter Verwendung der Bezeichnung ,PORTA“ gemaR Ziffer 1 seit
dem 1.1.2006 erzielten Umsétze zu erteilen.

4. Es wird festgestelit, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet
' sind, dem Widerklager allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlun-
gen gemalf Ziffer 1 seit dem 1.1.2006 entstanden ist und noch entstehen wird.
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5. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA" flir Ausbildung auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbs-
rechts sowie die Konzeption, Organisation und/oder Durchflihrung von Lehr-
veranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

6. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTAPATENT" fir Ausbildung auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wett-
bewerbsrechts sowie die Konzeption, Organisation und/oder Durchfiihrung von
Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

7. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Léschung der deutschen Marke
~ Nr. 30569203.8 ,porta“ einzuwilligen.

8. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Loschung der deutschen Marke
Nr. 30669204.6 ,portapatent” einzuwilligen.

9. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Léschung der Gemeinschafts-
marke Nr. 05084801 ,porta“ einzuwilligen.

10. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Loschung der Gemeinschafts-
marke Nr. 05084843 ,portapatent” einzuwilligen.

hilfsweise zu Ziffern 9 und 10: den Widerbeklagten zu 1 zur Ricknahme der ent-
sprechenden Gemeinschaftsmarkenanmeldungen zu verurteilen (Bl. 126).

Der Klager und die Widerbeklagte zu 2 haben die Abweisung der Widerklage beantragt.

Der Beklagte ist der Auffassung, die ihm zustehende &ltere Marke "PORTA" sei durch
die genannten Verwendungen nicht nur als Unternehmenskennzeichen, sondern auch
als Dienstleistungsmarke und damit rechtserhaltend benutzt worden. Die vertragliche
Gestattung der Nutzung der Dienstleistungsmarke PORTA habe mit dem Ausscheiden
des Beklagten aus der Kanzlei geendet. Daher seien die Widerbeklagten nicht berech-
tigt, die Bezeichnung PORTA zu fiihren. Die Marken des Klagers seien im Hinblick auf

die dem Beklagten zustehende &ltere Marke zu I6schen.

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten
Bezug genommen wird, die Klage abgewiesen und der Widerklage mit Ausnahme der
Antrage Ziff. 9 und 10 stattgegeben. Die dem Beklagten zustehende Marke PORTA sei
durch die Verwendung auf fir den gesamten Kanzleibetrieb benutzten Briefbdgen, Visi-
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tenkarten, Werbeanzeigen, Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains
»portapatent.de” und ,portapatent.com”i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt
worden. Dies reiche bei einer Dienstleistungsmarke, die nicht fiir kérperliche Gegen-
stande geschitzt sei, aus; die gesteigerten Anforderungen fiir Warenmarken gélten fir
Dienstleistungsmarken nicht. Die rechtserhaltende Benutzung durch die Sozietat Dr.
L [Twelmeier erstrecke sich auf alle im Dienstleistungsverzeichnis aufgefiihrten

Dienstleistungen.

Aus der somit rechtsbestandigen Marke kdénne der Beklagfe von den Widerbeklagten
verlangen, die Verwendung der Bezeichnung ,PORTA* fiir patent- und rechtsanwaltliche
Dienstleistungen zu unterlassen. Die Widerbeklagten kdnnten dem Unterlassungsan-
spruch unabhéngig von der vertraglichen Situation kein besseres Recht an der Unter-
nehmensbezeichnung ,porta patentanwélte* entgegenhalten, denn die Marke des Be-
klagten sei prioritatsélter als ein etwaiges Unternehmenskennzeichen der von den Wi-
derbeklagten geflihrten Kanzlei. Es begegne keinen Bedenken, dass der Antrag auf Un-
terlassung der Bezeichnung PORTA in Alleinstellung gerichtet sei; eine das Charakteris-
tische des konkreten Verletzungstatbestandes erfassende Abstrahierung und Veralige-
meinerung des Verbots sei zuldssig. Die im Antrag aufgeflhrten Dienstleistungen seien
samtlich typisch flir eine Patentanwaltskanzlei und in der Vorgéngersozietit auch er-
bracht worden. Auch fiir die Bezeichnung "portapatent" bestehe Verwechslungsgefahr
mit der Marke "PORTA"; das Wort "porta" besitze neben dem beschreibenden Zusatz
"patent" eine selbsténdig kennzeichnende Stellung. Ferner kénne der Beklagte vom Wi-
derbeklagten zu 1 die Unterlassung der Benutzung der Zeichen PORTA und
PORTAPATENT fir die in den Klageantragen Ziff. 5 und 6 genanten Dienstleistungen
verlangen; insoweit bestehe aufgrund der Markenanmeldung des Widerbeklagten zu 1

Erstbegehungsgefahr.

Gegenlber den deutschen Marken des Widerbeklagten zu 1 habe der Beklagte An-
spruch auf Léschung nach § 55 MérkenG. Dagegen koénne in der gegebenen Prozess-
konstellation nicht die Zustimmung zur Léschung der europdischen Gemeinschaftsmar-
ken ,porta“ (Nr. 05084801) und ,portapatent“ (Nr. 05084843), hilfsweise die Riicknahme
der auf deren Eintragung gerichteten Anmeldung, verlangt werden. Nur bei Inanspruch-
nahme aus einer Gemeinschaftsmarke sehe die GMV in Art. 92, lit. d) i. V. m. Art. 96
Abs. 1 GMV eine Ldschungsklage in Form einer Widerklage bei den Gemeinschafts-

markengerichten vor. Auch eine Klage auf Riicknahme einer Gemeinschaftsmarkenan-
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meldung sei vor den Gemeinschaftsmarkengerichten im Aktivprozess nicht zulassig.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgen der Klager/Widerbeklagte Ziff. 1 sei-
nen erstinstanzlichen Klageantrag und die Widerbeklagten ihren auf volistandige Abwei-
sung der Widerklage gerichteten Antrag weiter. Sie wiederholen und vertiefen ihren
Standpunkt, dass die unstreitigen Benutzungshandiungen der Marke "PORTA" durch die
vom Kléger und vom Beklagten gebildete Sozietat keine rechtserhaltende Benutzung im
Sinne des § 26 MarkenG seien. Auch bei Dienstleistungsmarken misse die Benutzung
der Hauptfunktion der Marke dienen, die Dienstleistungen von denen anderer Anbieter
zu unterscheiden; ein Unterschied zu Warenmarken sei nicht anzuerkennen. Die Benut-
zung der Bezeichnung "porta patentanwilte" in Werbeanzeigen und im Internetauftritt
sei nicht funktionsgemaf, weil es an einem konkreten Dienstleistungsbezug fehle; die
Bezeichnung beziehe sich allein auf das anbietende Unternehmen, also die werbende
Kanzlei. Entsprechendes gelte fiir die (bestrittene) Verwendung auf Visitenkarten und
Schnellheftern; die angesprochenen Verkehrskreise verstanden eine solche Benutzung
als Hinweis auf die Kanzlei. Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein
Firmenzeichen hatten aber fir sich genommen nicht den Zweck, Waren und Dienstleis-
tungen zu unterscheiden. Auch die Zeichenverwendung auf Briefkdpfen sei ein rein un-
ternehmenskennzeichenmafiger Gebrauch; bei § 26 MarkenG sei aber zwischen fir-
menmafigem und markenmafigen Gebrauch zu unterscheiden. in einer firmenmafigen
Benutzung zugleich auch eine markenmaflige Benutzung zu sehen, verstole gegen Art.
10 Abs. 1 MRL. Dass auf den Briefbégen neben der Bezeichnung "porta patentanwalte"
auch die Namen der Partner der Sozietét aufgefiihrt seien, spreche ebenfalls fiir einen
unternehmenskennzeichenméafliigen Gebrauch. Bei einer Verwendung von "porta" in
Alleinstellung auf Briefbdgen komme eine dienstleistungsmarkenmafige Verwendung in
Betracht, nicht aber in der Form "porta patentanwalte" in Verbindung mit den Namen der
Anwalte. Anders als das Landgericht annehme, sei der Verkehr nicht daran gewdhnt,
dass Anwaélte die von ihnen erbrachten Leistungen mit Marken kennzeichneten; Anga-

ben auf dem Briefkopf wiirden daher regelmafig auf die Kanzlei als solche bezogen.

Die Zeichenbenutzung durch die Sozietét Dr. L Mwelmeier habe sich jedenfalls
nicht auf alle im Dienstleistungsverzeichnis der Marke "PORTA" aufgefiihrten Dienstleis-
tungen erstreckt. Die Annahme des ‘Landgerichts, dass "technische Recherchen und
Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes" zwangslaufig mit

patentanwaltlicher Tatigkeit einhergingen, sei nicht haltbar. Dass die GbR



—-11 -

Dr. L /Twelmeier solche Recherchen unter der Marke "porta” betrieben habe, wer-
de weiterhin bestritten. Dass die GbR Verlangerungsfristen fiir gewerbliche Schutzrech-
te Uberwacht und im Auftrag der Mandanten die jeweiligen Verlangerungsgebihren ein-
gezahit habe, genlge nicht zur Ausflillung des Begriffs der "Verwaltung und Verwertung
von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten". Fiir Urheberrechte seien keine
Verlangerungsfristen zu lberwachen oder Verlangerungsgebihren einzuzahlen. Dass
Innovationsberatung und Lizenzvermittiung typische patentanwaltliche Tatigkeiten seien,
genuge nicht zur Bejahung einer rechtserhaltenden Benutzung, fiir die es auf die tat-
sachlich erfolgte Benutzung ankomme. Dasselbe gelte flr die Beratung von Erfindern
Uber die Inhalt und Reichweite ihrer Erfindung. Die (iberwiegende Anzahl der Mandan-
ten der Sozietat Dr. L [Twelmeier habe aus Stammmandanten bestanden, bei de-
nen eine solche Beratung nicht erfolgt sei. Auferdem wére eine solche Beratung nicht
unter der Bezeichnung "porta” erfolgt; der Klager habe dies jedenfalls nicht getan. Der
Klager habe entgegen der Feststellung des Landgerichts auch keine Lizenzvermittlung
durchgeflihrt; dies sei schon in erster Instanz bestritten worden. Im Ubrigen wiirde ein
einzelner Fall fir eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreichen. Indem das Landge-
richt auf die typischen Tétigkeiten eines Patentanwalts abgestellt habe, habe es die An-
forderungen von § 26 MarkenG verkannt; mafigeblich sei die konkrete Benutzung fiir

jede einzelne der aufgefiihrten Dienstleistungen.

Die mit der Widerklage gestellten Antrage seien nicht hinreichend bestimmt. Sie stellten
nicht kiar, wie die Marke "porta" im Hinblick auf die "Erbringung von Dienstleistungen”
verwendet worden sei. Dies sei notwendig, weil vorliegend die Grenze zwischen unter-

nehmenskennzeichenméfigem und dienstieistungmarkenmaRigem Gebrauch umstritten

sei.

In der Sache habe das Landgericht zu Unrecht die Berufung der Widerbeklagten auf §
23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fir unerheblich gehalten. Unter dem Namen im Sinne dieser
Vorschrift sei nicht nur der Name einer natlrlichen Person zu verstehen, sondern auch
der Name eines Unternehmens. Die Bezeichnung "porta rechts- und patentanwalte"
stelle einen Namen im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG dar, dessen Benutzung
keinen Verstoll gegen die guten Sitten darstelle. Nach dem Sozietétsvertrag habe der
Beklagte der GbR die Benutzung der Marke nur "als Dienstleistungsmarke" gestattet.
Fir eine ergdnzende Vertragsauslegung dahin, dass fir das Unternehmenskennzeichen
dasselbe gelten sollte, sei kein Raum. Die Sozietat habe nach dem Vertrag bei Kiindi-
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gung eines Partners fortgesetzt werden sollen; eine Ubertragung des Unternehmens-
kennzeichens auf den Ausscheidenden sei nicht moglich, weil das Unternehmenskenn-
zeichen mit der Trennung vom Unternehmen erlésche. Der Vertrag sei daher dahin aus-
zulegen, dass die vom verbleibenden Teilhaber fortgefilhrte Kanzlei die Kanzleibezeich-
nung fortfihren diirfe. Auch die Verwendung der E-Mail-Adresse "info@portapatent.de"
sei von § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gedeckt, da Art. 6 MRL keine Beschrankung auf eine
bestimmte Art von "Adresse" enthalte. Die in der Entscheidung "Boss-Club" (BGH
GRUR 2006, 56) aufgestellten Grundsatze seien vor dem Hintergrund der "Celine"-
Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs und der darauf gestitzten neueren

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht mehr haltbar.

Weiter bestehe keine Wiederholungsgefahr fiir eine Zeichenverwendung fur die im
Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke enthaltenen Dienstleistungen. Dass die So-
zietat Dr. L [Mwelmeier die entsprechenden Dienstleistungen erbracht habe, werde
weiterhin bestritten. Die Wiederholungsgefahr gehe als tatsachlicher Umstand nicht auf
den Rechtsnachfolger (ber. Die Unterlassungsantrage seien auf Wiederholungsgefahr
gestutzt; ein auf Erstbegehungsgefahr gestitzter Unterlassungsantrag sei demgegen-
Uber ein anderer Streitgegenstand; das Landgericht habe diesen Antrag nicht ohne Ver-

stol gegen § 308 ZPO zusprechen kdnnen.

Der Unterlassungsantrag habe auch nicht auf das Verbot von "porta" in Alleinsteliung
gerichtet werden kdnnen. Das Charakteristikum des mit der Widerklage angegriffenen
Verhaltens sei die Verwendung von "porta” mit dem Zusatz "rechts- und patentanwalte”.
Entsprechendes gelte fiir die Bezeichnung "portapatent”, die nur in Form der E-Mail-

Adresse "info@portapatent.de" benutzt werde.

Zudem habe das Landgericht zu Unrecht nicht darliber entschieden, ob die E-Mail-
Adresse "info@portapatent.de" marken- oder firmenmaRig verwendet werde. Auch sei
nicht dargelegt, hinsichtlich welcher Dienstleistungen Begehungsgefahr bestehe. Auch

fehle es fir die in den Antragen aufgefihrten Dienstleistungen an der Verwechslungsge-

fahr.

Die Verurteilungen zu Auskunft und Schadensersatz konnten jedenfalls nicht auf "porta”
verallgemeinert werden. Diese seien vielmehr auf die konkret dargelegten Verletzungs-
formen der Vergangenheit zu beziehen. Tatsachlich hatten die Widerbeklagten "porta”



-13 =

nie isoliert verwendet, sondern nur in der im Briefkopf ersichtlichen Gesamtkonzeption.

Fir den Loschungsantrag fehle das Rechtsschutzbed(irfnis, weil der Widerklager gegen
die Marken Widerspruch eingelegt habe. Das Widerspruchsverfahren sei im Verhaltnis
zur zivilrechtlichen Léschungskiage, die ausschlieBlich auf eine &ltere Marke gestiitzt

werde, ein einfacherer gleichwertiger Rechtsbehelf.

Der Beklagte halt die Berufung fir unzuldssig, weil die fristgemaR eingegangene Beru-
fungsbegrindung nicht ordnungsgeméaR durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sei.
Die Unterschrift der Widerbeklagten zu 2 genlge den zu stellenden Anforderungen
nicht. In der Sozietat Dr. L ITwelmeier sei es stdndige Praxis gewesen, dass
Schriftsétze in Verfahren, an denen der Kidger als Patentanwalt mitgewirkt habe, von
diesem selbstandig verfasst worden seien. Der Widerbeklagten zu 2, die oft von ihrer
Wohnung in K aus arbeite, seien solche Schriftsdtze nicht zur eigen-
verantwortlichen inhaltlichen Uberpriifung zugeleitet worden; ihr sei nur die letzte Seite
mit der Bitte um Unterzeichnung und Riicksendung ibermittelt worden. Vor diesem Hin-
tergrund konne das &uflere Merkmal der Unterschrift der Widerbeklagten zu 2 nicht als
Nachweis dafir ausreichen, dass die vom Gesetz geforderte inhaltliche Uberpri]fung

des Schriftsatzes von ihr vorgenommen worden sei; dies werde bestritten.

In der Sache verteidigt der Beklagte das angefochtene Urteil, soweit die Klage abgewie-
sen und der Widerklage statigegeben wurde. Er tragt vor, die Kanzlei Dr. L /
Twelmeier habe alle Dienstleistungen einer Patentanwaltskanzlei angeboten und er-
bracht; fir alle diese Dienstleistungen seien Briefbégen nach Anlagen K 3a und K 3b
verwendet worden. Er stellt die Widerklageantrage Ziff. 1 und 3 in folgender Fassung:

1. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshatft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA" und/oder "porta / patent- und rechts-
anwalte" fir die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder
Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutz-
rechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung,
technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerb-
lichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.

3. Die Widerbekiagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich Auskunft
Uber die unter Verwendung der Bezeichnung ,PORTA® und/oder "porta / pa-
tent- und rechtsanwaélte” gemaR Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006
erzielten Umsatze zu erteilen.
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Der Beklagte erweitert in der Berufungsinstanz den Widerklageantrag, so dass dieser

wie folgt lautet:

3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich und unter
Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft (iber
die unter Verwendung der Bezeichnung ,PORTA® und/oder "porta / patent- und
rechtsanwalte" gemald Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006 erzielten
Umsatze zu erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den
Rechnungskopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf
die ldentitat der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

Hilfsweise stellt der Beklagte die Widerklageantrage Ziff. 1 bis 4 wie folgt:

1.a)Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung "porta patent- und rechtsanwaélte" fir die
Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts,
die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten
und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische
Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen
Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.

1.b)Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschattli-
chen Verkehr die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de” fur die Erbringung von
Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung
und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrech-
ten, Innovationsberatung, Lizenzvermittiung, technische Recherchen und/oder
Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder
des Urheberrechts zu benutzen.

2.a)Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fur jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr die Bezeichnung "PORTA" fiir die Erbringung von Dienstleistun-
gen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder
Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Inno-
vationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recher-
chen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Ur-
heberrechts zu benutzen.

2.b)Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines flr jeden Fall der
Zuwiderhandlung falligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung "PORTAPATENT" fir die Erbringung von
Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung
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und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrech-
ten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder
Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder
des Urheberrechts zu benutzen.

3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich und unter
Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft tUber
die unter Verwendung der Bezeichnung "porta patent- und rechtsanwalte" ge-
mall Ziffer 1.a) und unter Verwendung der E-Mail-Adresse ‘“in-
fo@portapatent.de” gemaR Ziffer 1.b) seit dem 1.1.2006 erzielten Umsétze zu
erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den Rechnungsko-
pien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identitat
der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

4. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Widerklédger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlun-
gen gemal Ziffern 1.a) und 1.b) seit dem 1.1.2006 entstanden ist oder noch
entstehen wird.

Mit der Anschlussberufung verfolgt der Beklagte die abgewiesenen, auf die Léschung
der Gemeinschaftsmarken des Klagers gerichteten Widerklageantrage weiter. Der be-

reits in erster Instanz gestellte Hilfsantrag wird wie folgt neu gefasst:

Das Urteil des LG Mannheim vom 03.07.2006, Az. 2 O 220/06, wird abgeandert,
soweit die Widerklage abgewiesen wurde, und der Widerbeklagte zu 1 verurteilt,
gegenltber dem Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt auf die Gemein-
schaftsmarke Nr. 05084801 "porta" und die Gemeinschaftsmarke Nr. 0584843

"portapatent” zu verzichten.

Der Beklagte macht geltend, die auf Léschung der Gemeinschaftsmarken des Klagers
gerichteten Widerklageantrége seien zu Unrecht abgewiesen worden. Fir einen Antrag
auf Nichtigerklarung einer Gemeinschaftsmarke sehe Art. 52 Abs. 1 GMV vor, dass die-
ser nur beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren gestellt werden kénne.
Der Beklagte habe aber keine Gestaltungsklage auf Nichtigerkldrung der Gemein-
schaftsmarken erhoben, sondern begehre die Verurteilung des Klagers zur Einwilligung
in die Loschung dieser Marken. Eine solche Klage sei zuldssig, zumal der Beklagte aus
seiner deutschen Marke "PORTA" vorgehe und sich die Unterlassungs- Schadenser-
satz- und Beseitigungsanspriiche nach deutschem Recht und nicht nach Gemein-

schaftsrecht richteten.

Die Widerbeklagten tragen vor, die Widerbeklagte zu 2 habe die Berufungsbegriindung
in der beim Senat eingerechten Form vollumfanglich gekannt und eigenstandig gepriift;
die Berufung sei daher zuldssig. Sie beantragen die Zuriickweisung der Anschlussberu-
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fung. Die Erweiterung des Widerklageantrags Ziff. 3 halten sie ebenso fur eine Klagean-
derung wie die Antrage, die auf tatsachlich erfolgte Zeichenbenutzungen in der Vergan-
genheit gestitzt sind; sie widersprechen der Klageédnderung. Ein Anspruch auf Vorlage
von Belegen sei bei einem zum Schadensersatzanspruch akzessorischen Auskunftsan-
spruch nicht gegeben. Zudem verstie3e die Belegvorlage trotz des im Antrag enthalte-
nen Vorbehalts gegen die verfassungsrechtlich garantierte Verschwiegenheitsverpflich-

tung eines Anwalts. Vorsorglich werden

die Zuerkennung eines Wirtschaftsprifervorbehalts und

Vollstreckungsschutz

beantragt.

Die Widerbeklagten tragen weiter vor, die GMV sehe nur eine Nichtigerklarung der Ge-
meinschaftsmarke, nicht aber eine Klage auf Zustimmung zur Léschung vor. Fur die im
ordentlichen Zivilprozess geltend gemachten Léschungsanspruche fehle ohnehin das
Rechtsschutzbedirfnis. Soweit die Unterlassungsanspriiche auf Erstbegehungsgefahr
gestitzt wirden, kdnne diese allenfalls fir den Widerbeklagten zu 1, nicht aber fir die
Widerbeklagte zu 2 angenommen werden, die die Marken nicht angemeldet habe. Die
Widerbeklagten seien auch nicht Sozien einer gemeinsamen Kanzlei; die Widerbeklagte
zu 2 sei lediglich Mitarbeiterin der Kanzlei. Die angesprochenen Verkehrskreise verkirz-

ten die Bezeichnung "porta patent- und Rechtsanwalte" nicht auf "porta”.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schrift-

satze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Berufung ist zulassig (A.). Sie hat in der Sache keinen Erfolg, soweit sie gegen die
Abweisung der Klage gerichtet ist (B.). Soweit sie gegen die Verurteilung der Widerbe-
klagten auf die Widerkiage gerichtet ist, bleibt sie Uberwiegend erfolglos (C.). Die zulds-

sige Anschlussberufung hat in der Sache keinen Erfolg (D.)
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Die fristgerecht eingelegte Berufung ist entgegen der Auffassung des Beklagten zulds-
sig. Die ebenfalls fristgerecht eingegangene Berufungsbegriindungsschrift tragt die Un-
terschrift der Widerbeklagten zu 2, die zugleich Prozessbevollmachtigte des Klégers ist.
Sie entspricht den Anforderungen des § 520 Abs. 5 in Verbindung mit § 130 Nr. 6 und §
78 ZPO. Als bestimmender Schriftsatz muss die Berufungsbegriindung grundséatzlich
von einem zur Vertretung bei dem Berufungsgericht berechtigten Rechtsanwalt eigen-
handig unterschrieben sein. Die Unterzeichnung durch einen postulationsfahigen
Rechtsanwalt stellt keine bloRe Formalitat dar; sie ist auferer Ausdruck fir die vom Ge-
setz geforderte Prifung des Inhalts der Begriindungsschrift durch den Anwalt. Da sich
das Gesetz aus Grinden der Rechtssicherheit mit dem &uBeren Merkmal der Unter-
schrift begnligt, ohne einen dariiber hinausgehenden Nachweis zu fordern, dass der
Anwalt den Prozessstoff eigenverantwortlich durchgearbeitet hat und die Verantwortung
fur dessen Inhalt tragen will, besteht zwar flr ein Berufungsgericht in aller Regel kein
Anlass, den Inhalt einer anwaltlich unterschriebenen Berufungsbegriindung darauf zu
Uberprifen, in welchem Umfang und wie griindlich der Anwalt den Prozessstoff tatsich-
lich durchgearbeitet hat. Dies gilt aber nicht, wenn nach den Umstanden aufler Zweifel
steht, dass der Rechtsanwalt den Schriftsatz ohne eigene Priifung, also unbesehen un-
terschrieben hat (BGH NJW 2005, 2709; BGH NJW-RR 2006, 342).

Hiernach ist im Streitfall von der Zulassigkeit der Berufung auszugehen. Die Widerbe-
klagten haben vorgetragen, die Widerbeklagte zu 2 habe die Berufungsbegriindung in
der beim Senat eingerechten Form vollumfénglich gekannt und eigensténdig gepriift.
Wie die Widerbeklagte zu 2 in der miindlichen Verhandiung vor dem Senat kiargestellt
hat, ist dies dahin zu verstehen, dass sie den Berufungsbegriindungsschriftsatz in der
eingereichten Form gelesen und eigenverantwortlich geprift hat. Das reicht fur die Wirk-
samkeit der Unterschrift nach § 130 Nr. 6 ZPO aus. Der Senat ist von der Richtigkeit
dieser glaubhaft vorgetragenen Darstellung Uberzeugt. Anhaltspunkte dafiir, dass sie
nicht der Wahrheit entsprache, hat der Beklagte und Widerklager nicht vorgetragen.
Selbst wenn die Widerbekiagte zu 2 in der Vergangenheit Schriftsidtze unterzeichnet
hatte, ohne deren Wortlaut zu kennen, rechtfertigt das nicht den Schluss, dass es auch
im vorliegenden Fall so geschehen ist, zumal die Widerbeklagte zu 2 selbst mit der Wi-
derklage in Anspruch genommen wird und damit besonderes Interesse hat, die genaue

Fassung der von ihr unterzeichneten Berufungsbegriindung zu kennen.
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Die Bedenken der Widerbeklagten gegen die Bestimmtheit der Widerklageantrage wer-
den vom Senat nicht geteilt; hierauf wird im Zusammenhang mit den entsprechenden

Antragen eingegangen.

Zu Recht hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Die Marke "PORTA" des Beklag-
ten ist nicht wegen Nichtbenutzung I6schungsreif. Die Marke ist von der Sozietat Dr.
L / Twelmeier schon durch die Verwendung der Briefbgen gemafl Anlagen K 3a,
K 3b, B 5 rechtserhaltend benutzt worden im Sinne des §§ 55 Abs. 3, 26 Abs. 1, 3 Mar-
kenG. Diese Benutzung wird dem Beklagten als Markeninhaber zugerechnet, § 26 Abs.
2 MarkenG.

1. Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie
deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentitat der Ware oder
Dienstleistung, fur die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm
ermoglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen ande-
rer Herkunft zu unterscheiden. Hierfiir ist es ausreichend, aber auch erforderlich,
dass die Marke in Ublicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise fir das Produkt ver-
wendet wird, flr das sie eingetragen ist (BGH GRUR 2005, 1047 — OTTO; BGH
GRUR 2006, 150 — NORMA; BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das Zeichen ausschlieflich als
Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke fiir das
konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist. Entscheidend ist dabei, ob der an-
gesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstéande die
Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen fiir die
Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH
GRUR 1995, 583 — MONTANA; BGH GRUR 2002, 1072 — SYLT-Kuh; BGH a.a.O. -
OTTO; BGH a.a.0. - AKZENTA).

Im Streitfall hat die vom Klager und vom Beklagten gefiihrte Sozietét ihre Korres-

pondenz mit den Mandanten unstreitig auf dem Briefpapier nach Anlagen K 3a, K 3b



—-19 -~

und B & gefiihrt. Damit ist die Marke "PORTA" nicht ausschlieRlich als Unterneh-

menskennzeichen der Kanzlei, sondern auch als Unterscheidungszeichen fiir die

von der Kanzlei angebotenen Dienstleistungen benutzt worden.

a) Aus dem Briefkopf

b)

porta “patentanwiilfe

Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier
Dr. techn, Waldemar [.

Eturopean Patent Aftorneys

Furopean Trademark Atiorneys

nimmt der Verkehr den Bestandteil

pOIta als alleiniges Kennzeichen wahr. Dieser Bestandteil ist durch seine
nach links herausgesetzte Position, seinen Fettdruck und den im Original farbi-
gen, im Schriftbild fortgesetzten Schragstrich vom Zusatz "patentanwilte" mit
den darunter aufgefiihrten Namen und Bezeichnungen abgegrenzt. Der Zusatz
weist auf die Tatigkeit des Unternehmens ("patentanwalte") hin und enthalt fer-
ner die in Kanzleibriefkopfen Ubliche Aufzdhlung der Anwélte und ihrer Titel.
Auch wenn der Zusatz hinsichtlich der Schrifttype an das Wort "porta" angegli-
chen ist, stellt er aufgrund der dargestellten grafischen und inhaltlichen Abgren-
zung flr den Verkehr keinen Bestandteil des Kennzeichens dar. Mit dem im

Briefkopf verwendeten Zeichen porta wird also die Wortmarke "PORTA"
in einer Form benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ver-
andert (§ 26 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 MarkenG). Dem Zusatz "patentanwalte" nebst
Namen und Titeln der Patentanwélte misst der Verkehr keine eigene mafRgebli-
che Kennzeichenwirkung bei (vgl. BGH a.a.0. — AKZENTA).

Die Marke "PORTA" des Beklagten ist fur Dienstleistungen, die typischerweise
von Patentanwaélten erbracht werden, eingetragen. Bei einer Dienstleistungs-
marke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt wor-
den ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Waren-
marke eine kdrperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht
mdglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr
daher grundsatzlich nur die Anbringung der Marke am Geschéftslokal sowie ei-
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ne Benutzung auf Gegenstanden in Betracht, die bei der Erbringung der Dienst-
leistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf
Geschéftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankin-
digungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr
die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis ver-
steht; er muss erkennen kdnnen, 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 be-
stimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen
kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch be-
zieht. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fallen mit
der Firma Uberein; daher gehen die firmenméafRige Benutzung und die marken-
mafRige Benutzung bei ihnen haufiger ineinander Uber als bei Warenmarken
(BGH GRUR 2008, 616 — AKZENTA).

Die vom Klager und dem Beklagten gefiihrte Sozietat hat unstreitig ihre Korres-
pondenz mit den Mandanten auf dem Briefpapier nach Anlagen K 3a, K3b, B 5
mit dem oben eingeblendeten Briefkopf gefiihrt. Soweit diese Korrespondenz
die Beratung oder Information der Mandanten zum Gegenstand hatte, waren
diese Schreiben Verkdrperung der von der Kanzlei erbrachten Dienstleistung;
solche Beratungs- und Informationsschreiben waren Teil der von der Kanzlei
geschuldeten Leistung. Es ist mangels gegenteiligen Vortrags davon auszuge-
hen, dass die Mandanten entsprechend der Ublichen und dem Senat bekannten
anwaltlichen Praxis Uber alle wesentlichen Arbeitsschritte und -ergebnisse der
Kanzlei schriftlich auf dem Kanzlei-Briefpapier unterrichtet wurden. Dabei wird
der Verkehr in der Verwendung der unterscheidungskraftigen, schriftbildlich und
grafisch hervorgehobenen Zeichens "porta" im Zusammenhang mit den von der
Kanzlei erbrachten Dienstleistungen nicht allein die Benennung der Kanzlei,
sondern auch die Benennung der Leistung sehen, die von dieser Kanzlei er-
bracht wird. In diesem Zusammenhang isf zu bertcksichtigen, dass der Verkehr
bei Dienstleistungen daran gewdhnt ist, dass diese haufiger als Waren mit dem
Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH a.a.0. — AKZENTA; vgl.
auch BGH, Urt. v. 05.02.2009, | ZR 167/06, Rz. 29 — METROBUS). Das gilt ent-
gegen der Darstellung des Klégers auch fir anwaltliche Dienstleistungen. Dem

Senat ist, wie in der mundlichen Verhandlung mit den Parteien erortert wurde,
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bekannt, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien seit Jahren zunehmend be-
strebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Anbringung von
grafisch nach Art einer Marke gestalteten Kurzbezeichnungen oder Signets auf
samtlichen von der Kanzlei ausgehenden Unterlagen zu steigern. Diese Anbrin-
gung dient der oben genannten Hauptfunktion einer Marke, dem Verkehr die Ur-
sprungsidentitat der erbrachten Dienstleistung dadurch zu garantieren, dass die
gekennzeichnete Dienstleistung von Dienstleistungen anderer Herkunft unter-
scheidbar gemacht wird. Aus demselben Grund &ndert der Umstand, dass der
Briefkopf auch zur Bezeichnung der Kanzlei und damit als Unternehmenskenn-
zeichen diente, nichts daran, dass es sich jedenfalls auch um eine
dienstleistungsmarkenmafige Verwendung handelt. Soweit der Unternehmens-
name oder ein unterscheidungskraftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer
konkret bezeichneten Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung
zugleich regelmaRig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte
Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfligung des auf die Kanzlei verwei-
senden Zusatzes "patentanwalte" ebensowenig entgegen wie ein Rechtsform-
zusatz (vgl. dazu BGH a.a.0. — AKZENTA).

Soweit die anwaltlichen Leistungen auf dem mit der Bezeichnung "porta patent-
anwalte" versehenen Briefpapier erbracht wurden, ist die Verkorperung der
Dienstleistung mit der Marke versehen worden; insoweit besteht kein relevanter
Unterschied zur Verwendung einer Warenmarke. Aber auch die (ibrigen von der
Kanzlei Dr. L | Twelmeier erbrachten Dienstleistungen sind unstreitig auf
demselben Briefpapier abgerechnet und (spéatestens) damit in Zusammenhang

mit der Marke gebracht worden.

2. Ebenfalls zutreffend hat das Landgericht die Marke "PORTA" fiir alle im Dienstleis-

tungsverzeichnis aufgefihrten Leistungen als rechtserhaltend benutzt angesehen.

a) Die Feststellung des Landgerichts, dass sich die Patentanwaltskanzlei Dr. L
/ Twelmeier mit der Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz-
rechten und Urheberrechten befasst hat, ist nicht erheblich angegriffen. Unstrei-
tig wurden fur Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marken Ver-
langerungsfristen Uberwacht und Verlangerungsgebiihren eingezahlt. Wie mit
den Parteien erortert, ist dem Senat ferner aus anderen Verfahren dienstlich be-
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kannt, dass der Klager und der Beklagte in Verfahren Uber die Verletzung ge-
werblicher Schutzrechte als Patentanwalte aufgetreten sind; dies rechnet bei der
gebotenen Auslegung nach MalRgabe des Verkehrsverstandnisses (In-
gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rz. 77; § 14 Rz. 431 m.w.N.) zur Verwer-
tung von gewerblichen Schutzrechten. Dass fur Urheberrechte weder Verlange-
rungsfristen einzuhalten noch Geblhren zu entrichten sind, stellt die Feststel-
lung des Landgerichts nicht in Frage. Der Klager hat nicht bestritten, dass die
Kanzlei auch Mandate Uber Urheberrechte betreut und damit diese Rechte fiir
die Mandanten verwertet hat. Jedenfalls aber liegt eine solche Tétigkeit wegen
der inhaltlichen Nahe des Urheberrechts zum Geschmackmusterrecht nach der
Verkehrsauffassung im "Griffbereich” einer in der genannten Weise tatigen
Kanzlei; eine gesonderte Behandlung urheberrechtlicher Mandate wiirde den
Markeninhaber daher ungebuhrlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
einengen (vgl. hierzu BGH GRUR 1990, 39 — Taurus).

Innovationsberatung umfasst jede Beratungstatigkeit, die Innovationen zum Ge-
genstand hat. Dazu zahlt z.B. auch die Beratung, ob und ggf. in welcher Fas-
sung ein technisches Schutzrecht auf eine Erfindung angemeldet wird, oder —
Uberlappend mit der soeben unter a) erdrterten Leistung (vgl. dazu In-
gerl/Rohnke, a.a.0. Rz. 433) — ob die (vermeintliche) Innovation eines Dritten
aus einem Schutzrecht angegriffen wird. Solche Tatigkeiten hat die Kanzlei Dr.
L '/ Twelmeier nach dem mit entsprechenden Dokumenten unterlegten und
nicht bestrittenen Vortrag des Beklagten im Schriftsatz vom 13.05.2008 sowie

nach der dienstlichen Kenntnis des Senats ausgelibt.

Unter Lizenzvermittiung ist mangels anderer, auf eine einschrankende Bedeu-
tung hinweisender Anhaltspunkte jede Téatigkeit zu verstehen, die zum Ab-
schluss eines Lizenzvertrages durch den Kunden fihren kann. Da sich praktisch
in jedem Verletzungsstreit um gewerbliche Schutzrechte die Frage stelit, ob der
Streit durch den Abschluss eines Lizenzvertrages beigelegt werden kann, der
dann ggf. ausgehandelt, ausformuliert und zum Abschluss gebracht werden
muss, ist der Senat (iberzeugt, dass die Kanziei Dr. L [ Twelmeier auch
diese Leistung erbracht hat. Der Streit der Parteien dartber, ob der Kldger in ei-
nem bestimmten Fall eine bestimmte Lizenz vermittelt hat, ist daher ebenso oh-

ne Bedeutung wie die Behauptung des Klagers, er habe die Dienstleistung der



d)

—-23 -

Lizenzvermittiung niemals erbracht.

Dasselbe gilt schlieBlich fiir technische Recherchen und Recherchen in Angele-
genheiten des gewerblichen Rechtsschutzes. Sie sind mit der dokumentierten
Anmeldung von Schutzrechten und mit deren gerichtlicher Durchsetzung not-
wendig verbunden und sind daher nach der sicheren Uberzeugung des Senats

von der Kanzlei des Klagers und des Beklagten geleistet worden.

Durch die festgestellten Benutzungshandiungen, die durchweg fiir die Tatigkeit
einer Patentanwaltskanzlei charakteristisch sind, ist die Marke auch fiir Dienst-
leistungen eines Patentanwalts rechtserhaltend benutzt worden. Eine Teillo-
schung des Inhalts, dass der Schutz der Marke auf die konkret vorgetragenen
Dienstleistungen zu beschranken ware, ist nicht veranlasst. Allerdings hat der
Bundesgerichtshofs wiederholt entschieden, dass es nicht gerechtfertigt ist, ei-
nen Oberbegriff uneingeschrankt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen,
weil die tatsachlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fallt (vgl.
BGH GRUR 2002, 59 - /ISCO; BGH GRUR 2009, 60 - LOTTOCARD). Anderer-
seits ist die Markeneintragung auch nicht auf die tats&chlich benutzten konkre-
ten Waren oder Dienstleistungen zu beschranken. Die gebotene wirtschaftliche
Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in sei-
ner geschéftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebihrlich eingeengt zu werden,
rechtfertigen es, im Warenverzeichnis Uiber die benutzte konkrete Ware hinaus
auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als
zum gleichen Warenbereich gehérend angesehen werden (BGH a.a.0. —
LOTTOCARD).

Das ist im Streitfall fir samtliche Dienstleistungen eine Patentanwalts der Fall.
Hierbei handelt es sich nicht um einen — im Sinne der genannten Rechtspre-
chung — "weiten" Oberbegriff, der Einzeldienstleistungen umfasste, welche der
Verkehr nicht als zum gleichen Dienstleistungsbereich gehorend ansahe. Der
Patentanwalt schuldet dem Mandanten nach §§ 2, 39 PatAnwO eine umfassen-
de rechtliche Beratung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (vgl.
BGH GRUR 2005, 313; BGH GRUR 1995, 344). Ein (potentieller) Mandant darf
deshalb erwarten, dass ein Patentanwalt einen ihm unterbreiteten Sachverhalt
unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten des gewerblichen Rechts-
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schutzes prift, etwaige Handlungsalternativen aufzeigt und die notwendigen
Malinahmen — soweit in seine Kompetenz fallend — vornimmt oder begleitet. Der
Verkehr erwartet, anders ausgedriickt, auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes eine umfassende Dienstleistung aus einer Hand; einzelne Leis-
tungen wie Recherchen, die Beratung lber den Schutz von Innovationen und
die Durchsetzung von Schutzrechten stellen lediglich Aspekte dieser im Grund-
satz umfassenden Dienstleistung dar. Der Verkehr ist mithin fir alle Dienstleis-
tungen, die zum Aufgabenbereich eines Patentanwalts gehdren, der Auffas-

sung, dass sie zum gleichen Dienstleistungsbereich gehoren.

C.

Ebenfalls zu Recht hat das Landgericht die Widerbeklagten auf die Widerklage zu Unter-
lassung, Auskunft und Schadensersatz im erkannten Umfang verurteilt; auch die auf die
Vorlage von Belegen gerichtete Erweiterung des Auskunftsantrags ist zuldssig und be-

grindet.

1. Der Widerkiager hat Anspruch auf Unterlassung der Verwendung von "PORTA" und
"PORTAPATENT" in dem vom Landgericht erkannten Umfang.

a) Die Widerbeklagten verwenden auf den von ihrer Kanzlei eingesetzten Briefbo-

gen den Briefkopf

porta partent-
und rechtsanwiilte

Dipl. Ing. Dr. techn.
Waldemar L

Patentanwalt
European: Patent Attorney
European Frademark Aftorney
European Design Atforney

Tanja Z
Rechtsanwiilfin
Fachanwdltin fir Gewerblichen Rechtsschutz
vertretungsberechfigt vor dem Harmonisierungsamt
fir den Binnenmarkt und dem Gerichishof
der Européischen Gemeinschaften

. Dies stellt eine Benutzung des
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Zeichens porta als Marke flr die von ihnen erbrachten Dienstleistungen
dar. Aus den oben unter B.1.a) genannten Griinden wird "porta" vom Verkehr
als Kennzeichen wahrgenommen,; der Zusatz "patent- und rechtsanwalte" mit
den darunter genannten Anwalten und ihren Titeln ist von "porta” schon grafisch
abgesetzt und wird deshalb und wegen seines die Kanzlei beschreibenden Cha-
rakters von vornherein nicht als Teil des Kennzeichens wahrgenommen. An der
der Verfligung vom 06.10.2008 zugrundeliegenden gegenteiligen Auffassung
wird, worauf die Parteien mit Beschluss vom 19.02.2009 hingewiesen wurden,

nicht festgehalten.

Auch zur Begriindung der MarkenmaRigkeit wird auf die Ausflihrungen unter
B.1. Bezug genommen. Der Verkehr ist bei Zeichen, die im Zusammenhang mit
der Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden, daran gewohnt, dass fir-
menmafiger und dienstleistungsmarkenmafiger Gebrauch bis zur Ununter-
scheidbarkeit ineinander Ubergehen. Das gilt gerade auch fiir Rechts- und Pa-
tentanwaltsleistungen, die seit langerem durch Kanzleisignets etc. hinsichtlich
ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar gemacht werden. "porta" wird also
(zumindest auch) zur Kennzeichnung der von den Widerbeklagten unter Ver-

wendung ihres Kanzleibriefpapiers erbrachten Dienstieistungen verwendet.

Die Widerbeklagten verwenden, wie sich ebenfalls aus ihrem Briefpapier ergibt,
zur Erbringung ihrer Dienstleistungen die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de”.
Damit benutzen sie das Zeichen "PORTAPATENT" zur Herkunftsbezeichnung
der von ihnen erbrachten Dienstleistungen. Wie dem Verkehr jedenfalls seit
2006 bekannt ist, enthalt die in einer E-Mail-Adresse hinter dem Symbol "@"
angeordnete Bezeichnung typischerweise einen Hinweis darauf, wer den Server
betreibt, Uber den die E-Mail-Kommunikation abgewickelt wird, also den Inter-
net-Dienstleister, bei dem der Teilnehmer einen Account eingerichtet hat, oder—
so im Streitfall — das Unternehmen, das die entsprechende Domain selbst be-
treibt (vgl. OLG Karlsruhe CR 2007, 105). Als Herkunftshinweis kommt daher
aus Sicht des Verkehrs im Streitfall allein das Wort "portapatent” in Betracht; in-
sdweit gelten dieselben Grundsatze wie fir die herkunftshinweisende Funktion
von URLs. Der angesprochene Verkehr weil}, dass die Adressbestandteile "in-
fo@" und ".de" zur Unterscheidung eines Leistungserbringers schlechterdings

ausscheiden.
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Hinsichtlich der MarkenmaRigkeit gilt nichts anderes als fiir die Verwendung ei-
nes Briefkopfs. Wie dort hat die Verwendung des kennzeichnenden Adressbe-
standteils nicht nur den Charakier eines Hinweises auf das die Mailadresse
verwendende Unternehmen, sondern auch auf die betriebliche Herkunft der von
ihm erbrachten Dienstleistungen. Es ist allgemein bekannt, dass die E-Mail in
der taglichen Korrespondenz zwischen Kunden und Dienstleistungsunterneh-
men weitgehend an die Stelle des papierformigen Briefs getreten ist oder zu-
mindest gleichwertig neben diesem steht. Mandanten werden auch Gber dieses
Medium beraten oder Uber den Stand des Mandats auf dem Laufenden gehal-
ten. In diesem Fall ist die E-Mail Teil der geschuldeten Dienstleistung; der Her-
kunftshinweis in der E-Mail-Adresse dient daher auch der Kennzeichnung dieser

Dienstieistung.

Unter den genannten Zeichen beraten und vertreten die Widerbeklagten Man-
danten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes; mangels gegenteili-
gen Vortrags ist davon auszugehen, dass sie mit ihren Mandanten unter Ver-
wendung des Briefpapiers und der genannten E-Mail-Adresse kommunizieren.
Sie erbringen damit unter Verwendung der genannten Zeichen Dienstleistungen
von Patent- und Rechtsanwalten, so dass jedenfalls insoweit die fiir den Unter-
lassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr in Form der Wiederholungs-
gefahr besteht. Dem Umstand, dass der Widerbeklagte zu 1 Patentanwalt (nicht
aber Rechtsanwalt) und die Widerbeklagte zu 2 Rechtsanwaltin (nicht aber Pa-
tentanwaltin) ist, kommt insoweit keine Bedeutung zu; die Widerbeklagten miis-
sen sich die vom jeweils anderen erbrachten Dienstleistungen zurechnen las-
sen. In erster Instahz war unstreitig, dass die Widerbeklagten in einer Sozietat
verbunden sind (vgl. Schriftsatz des Widerklagers vom 16.04.2007, S. 11 und
Schriftsatz der Widerbeklagten vom 02.05.2007, S. 9); entsprechend ist das
Landgericht von einer zwischen den Widerbeklagten bestehenden GbR ausge-
gangen (Urteil S. 14). Der in der Berufungsinstanz gehaltene Vortrag der Wider-
beklagten, die Widerbeklagte zu 2 sei lediglich Mitarbeiterin des Widerbeklagten
zu 1, ist neu und nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berlcksichtigen. Ohnedies
kommt es aber auf die interne Vertragsgestaltung zwischen den Widerbeklagten
nicht entscheidend an. Sie werden nach au3en hin gemeinsam unter den ge-
nannten Zeichen im Rechtsverkehr tatig. Der Senat ist davon Uberzeugt, dass
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diese Zeichenverwendung auch dann, wenn fiir die Dienstleistung nur einer der
Widerbeklagten verantwortlich zeichnet, aufgrund der kanzleiinternen Arbeitstei-
lung mit Wissen und Wollen des jeweils anderen geschieht. Dies genigt fiir eine
mittaterschaftliche Zurechnung. Im Ubrigen kann eine Vielzahl von Dienstleis-
tungen, die im Rahmen der Beratung und Vertretung auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes zu erbringen sind, sowohl von Rechts- als auch von
Patentanwalten erbracht werden; auch dieser Uberschneidungsbereich begriin-
det Begehungsgefahr fiir eine Zeichenverwendung durch beide Widerbeklagte

far Dienstleistungen sowohl eines Rechts- als auch eines Patentanwalts.

Den weiteren in den Unterlassungsantrégen genannten Dienstleistungen kommt
demgegentiber keine selbstdndige Bedeutung zu. Was unter diesen Dienstleis-
tungen zu verstehen ist, wurde oben unter B.2. ausgefiihrt. Wie das Landgericht
zutreffend ausfihrt, sind alle genannten Tétigkeiten typische Leistungen von Pa-
tentanwélten oder Rechtsanwalten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes. Die Widerbeklagten betreiben unstreitig eine Kanzlei, die auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tatig ist. Die durch die Zeichenver-
wendung fiir Dienstleistungen einer im gewerblichen Rechtsschutz tatigen Kanz-
lei begriindete Wiederholungsgefahr erstreckt sich auch auf diese von einer sol-
chen Kanzlei typischerweise ausgeibten Tétigkeiten,'ohne dass es insoweit ei-
nes konkreten Vortrags zur tatsachlichen Verwendung fir die jeweilige Einzelta-
tigkeit bedurfte (vgl. [zur Erstreckung der Wiederholungsgefahr auf andere Zei-
chen] BGH GRUR 2008, 702 Rz. 54 ff. — Intemet-Versteigerung Il).

Neben der Wiederholungsgefahr besteht aufgrund der vom Widerbeklagten zu 1
vorgenommenen Anmeldung der Zeichen "porta" und "portapatent” als Marken
flr diesen auch Erstbegehungsgefahr. Die Anmeldung der entsprechenden
Marken begriindet hier — wie im Regelfall — Erstbegehungsgefahr der Benutzung
fUr alle Dienstleistungen, fur die die Marken Schutz beanspruchen (BGH GRUR
2008, 912 — METROSEX; Ingerl/Rohnke, a.a.0., Vor §§ 14-19 Rz. 60). Erstbe-
gehungsgefahr besteht daher insbesondere auch hinsichtlich derjenigen Zei-
chenverwendungen, die Gegenstand der Unterlassungsverurteilung Ziff. 6 und 7

sind.

d) Die dargestellte Verwendung der angegriffenen Zeichen verstéfit gegen die aus
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der Marke "PORTA" flieRenden Rechte des Widerklagers. Die Marke hat min-
destens normale Kennzeichnungskraft. Zwischen dem von den Widerbeklagten

verwendeten Zeichen pOIta und der gegentliber den Marken des Wider-
beklagten zu 1 prioritdtsélteren Marke "PORTA" besteht Zeichenidentitat, da es
auf die Schreibweise bei einer Wortmarke nicht ankommt. Zwischen "portapa-
tent” und "PORTA" besteht hohe Zeichenahnlichkeit, weil "portapatent” im Zu-
sammenhang mit Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes durch den allein kennzeichnungskraftigen Bestandteil "porta" gepragt

wird.

Soweit die Widerbeklagten die angegriffenen Zeichen flr Dienstleistungen eines
Patentanwalts verwenden, besteht Identitdt mit den von der Marke "PORTA"
beanspruchten Dienstleistungen. Die Leistungen eines in Angelegenheiten des
gewerblichen Rechtsschutzes tatigen Rechtsanwalts sind denen eines Patent-
anwalts insgesamt ahnlich. Ahnlichkeit der beiderseits geschiitzten Waren oder
Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn sie bei Beriicksichtigung aller Faktoren,
die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen — insbesondere ihrer Beschaffen-
heit, ihrer regelmafigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelméfligen Vertriebs-
oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder ein-
ander erganzende Produkte und Leistungen oder anderer fur die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge Beriihrungspunkte auf-
weisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie
stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen,
sofern sie — was flr die Prifung der Waren-/Dienstleistungséhnlichkeit zu un-
terstellen ist — mit identischen Kennzeichen versehen sind, wobei vom grofiten
Schutzumfang der alteren Marke auszugehen ist. Umgekehrt kann von absolu-
ter Waren-/Dienstleistungs-Unéhnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz
(zu unterstellender) Identitdt oder groRer Ahnlichkeit der Marken und (ebenfalls
zu unterstellender) hoéchster Kennzeichnungskraft der alteren Marke die An-
nahme einer Vérwechsluhgsgefahr im Sinne einer Verwirrung Uber die Ur-
sprungsidentitat der Waren/Dienstleistungen wegen des Abstands der Wa-
ren/Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (Strobele/Hacker,
a.a.0,, § 9 Rz 44 f. mw.N.).
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Danach besteht Ahnlichkeit insbesondere zwischen den Dienstleistungen eines
Rechtsanwalts und den Dienstleistungen eines Patentanwalts. Diese Dienstleis-
tungen sind teilidentisch, soweit sie Beratung und Mitwirkung an Prozessen auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zum Gegenstand haben. Werden
solche Dienstleistungen unter demselben Zeichen angeboten, wird der Verkehr
davon ausgehen, dass sie von demselben Unternehmen angeboten werden.
Ahnlichkeit besteht auch, soweit die jungeren Marken nach Klasse 41 fir Aus-
bildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts
und des Wettbewerbsrechts sowie flir die Konzeption, Organisation und Durch-
fahrung von Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbs-
rechts geschitzt sind. Patentanwalte sind haufig mit der Ausbildung von Patent-
anwaltskandidaten sowie mit der Konzeption und Durchfiihrung von Seminaren
auf ihrem Gebiet befasst, so dass der Verkehr solche Leistungen, werden sie
unter demselben Zeichen angeboten, demselben Unternehmen zuordnet wie
demijenigen, das die von der dlteren Marke "PORTA" beanspruchten Leistungen
erbringt. Zu Recht hat das Landgericht hinsichtlich der Dienstleistung "Ausbil-

dung" nur insoweit verurteilt, als diese auf dem Gebiet des gewerblichen

Rechtsschutzes erfoigt.

Unter Berlcksichtigung der Wechselwirkung, die zwischen der Kennzeich-
nungskraft der geschitzten Marke, der Zeichenahnlichkeit und der Dienstieis-
tungsahnlichkeit besteht, fihrt die Benutzung der angegriffenen Zeichen zu
Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dem somit be-
stehenden Unterlassungsanspruch kann aus den unter B. genannten Griinden

nicht der Einwand der Nichtbenutzung entgegengehalten werden.

Das Benutzungsrecht, das der Widerkiager der Sozietat Dr. L / Twelmeier
im Sozietatsvertrag eingerdumt hatte, hat er nach seinem Ausscheiden aus der
Kanzlei gekindigt. Die Widerbeklagten kdnnen sich zur Rechtfertigung ihrer wei-
teren Benutzung der Zeichen "porta rechts- und patentanwalte" und "in-
fo@portapatent.de” nicht auf § 23 Nr. 1 MarkenG berufen. Nach dieser Vor-
schrift kann der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, dessen
Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten

Sitten verstofit.
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aa) Zwar hat die Sozietat Dr. L /Twelmeier durch die Benutzung der Be-
zeichnung "porta patentanwalte" in der aus den Anlagen K 3a und K 3b er-
sichtlichen Form ein entsprechendes Recht am Unternehmenskennzeichen
erworben, denn der Verkehr sieht darin nicht nur eine Verwendung als
Dienstleistungsmarke, sondern auch einen Hinweis auf das die Dienstleis-
tung erbringende Unternehmen. Auch ist nach der neueren Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshofs davon auszugehen, dass bei richtlinienkon-
former Auslegung der "Name" in § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG nicht nur den
Namen natlrlicher Personen, sondern auch Handelsnamen von Unterneh-
men, also Unternehmenskennzeichen betrifft (vgl. EuGH GRUR 2005, 153 —
Anheuser-Busch; EuGH GRUR-Int 2007, 1007 — Céline), so dass der An-

wendungsbereich der Vorschrift im Streitfall eroffnet ist.

bb) Gleichwohl ist den Widerbeklagten die Berufung auf § 23 Nr. 1 MarkenG
verwehrt, weil die fortgesetzte Benutzung des Unternehmenskennzeichens
"porta patent- und rechtsanwalte" gegen die guten Sitten verstot (§ 23
MarkenG).

Die Sozietat Dr. L / Twelmeier konnte namlich das Zeichen "porta pa-
tentanwalte" nur deshalb rechtmafig benutzen, weil der Beklagte die Benut-
zung seiner Marke im Sozietdtsvertrag erlaubt hat. Diese Erlaubnis haben
der Klégef und der Beklagte einvernehmilich dadurch ausgelibt, dass die
Marke "PORTA" in der geschehenen Weise auf dem Briefkopf des Kanzlei-
papiers verwendet wurde. Diese Benutzung stellte, wie dargelegt, jedenfalls
auch eine Benutzung als Dienstleistungsmarke dar. Ware die Erlaubnis im
Sozietatsvertrag nicht erteilt worden, hatte der Beklagte diese Zeichenbe-
nutzung daher untersagen kénnen; der Umstand, dass nach der Rechtspre-
chung des Européischen Gerichtshofs eine Geselischaftsbezeichnung, ein
Handelsname oder ein Firmenzeichen fiir sich genommen nicht den Zweck
hat, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR
2003, 143 — Robelco; EuGH a.a.O. — Anheuser-Busch; EuGH a.a.O. — Céli-
ne), hétte einer solchen Untersagung eines auch markenmaéRigen
Gebrauchs nicht entgegengestanden (vgl. BGH GRUR 2008, 254 — THE
HOME STORE).
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Mit der unstreitig wirksamen Kiindigung der Benutzungserlaubnis ist die Be-
rechtigung der Sozietdt jedenfalls zum dienstleistungsmarkenmafigen
Gebrauch der Marke "PORTA" entfallen. Aber auch die Berufung auf ein
durch die Zeichenbenutzung erworbenes Unternehmenskennzeichen ist
ausgeschlossen. Nach Beendigung eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags
kann der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nicht entgegenhalten, wahrend
der Laufzeit des Lizenzvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizen-
zierten Zeichen erworben zu haben (vgl. BGH GRUR 1963, 485 - Micky-
Maus-Orangen; BGH GRUR 2006, 56 — BOSS-CIub; Ingerl/Rohnke, a.a.O.
§ 30 Rdn. 61). Diese Rechtsprechung ist entgegen der Auffassung der Wi-
derbeklagten durch die Celine-Rechtsprechung des EuGH nicht Uberholt;
wie dargelegt, geht es im Streitfall nicht darum, den Widerbeklagten aus ei-

ner Marke eine rein firmenmaRige Zeichenbenutzung zu untersagen.

Der Sozietatsvertrag ist auch nicht erganzend dahin auszulegen, dass die
Sozietat im Falle des Ausscheidens des Beklagten als Markeninhaber und
Lizenzgeber berechtigt sein sollte, die Bezeichnung "porta patentanwalte"
weiter als Unternehmenskennzeichen zu benutzen. Der Sozietatsvertrag
weist insoweit keine Regelungsliicke auf, die unter Berlicksichtigung von
Treu und Glauben im Sinne eines Weiterbenutzungsrechts der Sozietat zu
schlieBen ware. Die Parteien haben sich fiir eine Lizenzierung der Marke
entschieden mit der Folge, dass die Benutzungserlaubnis mit Beendigung
des Lizenzverhaltnisses wegfallt. Gerade bei der konkreten Art der Benut-
zung der Dienstleistungsmarke — die bei Vertragsschluss unstreitig schon
ausgeUbt wurde und damit den Parteien bekannt war — fielen markenmafi-
ger und unternehmenskennzeichenmaBiger Gebrauch notwendig zusam-
men. Wenn gleichwohl eine Lizenzierung mit dem Verbleib des Rechts beim
Lizenzgeber vereinbart wird, spricht dies eher daflir, dass im Fall der Been-
digung des Lizenzverhéltnisses auch die Berechtigung zur Benutzung des
Zeichens als Unternehmenskennzeichen entfallen sollte. Anderenfalis ware
das Recht des Lizenzgebers mit der Uberlassung an den Lizenzgeber in er-
heblichem Umfang entwertet. Eine Befugnis der Sozietat zum fortgesetzten
Gebrauch eines Unternehmenskennzeichens, das sie aufgrund der Benut-
zung der Marke "PORTA" erworben hat, kann daher ohne ausdriickliche



—-32—

Vereinbarung und in Ermangelung sonstiger konkreter Anhaltspunkte fur ei-
nen dahingehenden Willen der Parteien nicht ergdnzend in den Vertrag hi-

neingelesen werden.

An diesem Ergebnis andert sich auch dann nichts, wenn bereits die Sozietat
Twelmeier/N , wie die Widerbeklagten vortragen, vor dem Abschluss

des Sozietatsvertrages die Benutzung des Zeichens po,taln der hier
streitgegenstandlichen Weise aufgenommen hatte. Auch dies konnte nam-
lich nur darauf beruhen, dass der damals schon der Sozietat angehdrende
Widerklager eine solche Zeichenbenutzung gestattet hat. Dabei ist wieder-
um auszuschlieflen, dass der Wille der damaligen Partner darauf gerichtet
gewesen sein konnte, dass im Fall einer Beendigung der Benutzungser-
laubnis die Sozietat berechtigt sein sollte, sich gegeniber dem Unterlas-
sungsverlangen des Widerklagers als Markeninhaber auf ein mittlerweile
erworbenes Unternehmenskennzeichen zu berufen; damit ware die Lizenz-

gewahrung einer weitgehenden Entaulierung des Rechts gleichgekommen.

cc) Fur die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" gilt Entsprechendes. Da die
Berechtigung der Widerbeklagten zur Benutzung des Zeichens insgesamt
auf der Lizenzgewahrung beruhte und diese durch Kindigung beendet wur-
de, verstoldt die weitere Benutzung gegen die guten Sitten. Auf die Frage,
ob eine E-Mail-Adresse unter den Begriff der "Anschrift" im Sinne des § 23
Nr. 1 MarkenG fallt (verneinend Strobele/Hacker, a.a.0., § 23 Rz. 10; In-
gerl/Rohnke, a.a.0., § 23 Rz. 16), kommt es daher nicht an.

f) Gegen die Bestimmtheit der Unterlassungsantrage bestehen entgegen der Auf-
fassung der Widerbeklagten keine Bedenken. Gerade weil bei Dienstleistungs-
marken der markenmalige und der unternehmenskennzeichenmafiige
Gebrauch haufig zusammenfallen, ist eine Abgrenzung beider Benutzungsfor-

men im Unterlassungsantrag und -tenor weder geboten noch moglich.

Auch eine unzuldssige Klageénderung liegt nicht vor. Die Widerklage war hin-
sichtlich der Unterlassungsantréage, die der Verurteilung gemalR Ziff. 2 und 3
zugrundelagen, bereits in erster Instanz auf Wiederholungsgefahr gestitzt wor-
den (vgl. Schriftsatz des Widerkidgers vom 16.04.2007, S. 10). Hinsichtlich der
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Unterlassungsverurteilung Ziff. 6 und 7 war bereits in erster Instanz zutreffend
Erstbegehungsgefahr aufgrund der Markenanmeldung geltend gemacht worden
(a.a.0. S. 11). Die Aufnahme der Wendung "und/oder porta / patent- und
rechtsanwalte" in die der Verurteilung gemafl Ziff. 2 und 4 zugrundeliegenden
Antrage stellt eine Klageerweiterung dar, die auch in der Berufungsinstanz zu-
lassig ist. Sie ist sachdienlich (§ 533 Nr. 1 ZPO), um die von Anfang an-angegrif-
fene Verletzungsform auch in dem Fall zu erfassen, dass — entgegen der hier
vertretenen Auffassung — als herkunftshinweisendes Zeichen die Kombination
"porta / patent- und rechtsanwaélte" angesehen wird. Der hierfiir maflgebliche
Streitstoff war bereits vorgetragen und muss vom Berufungsgericht der Ver-

handlung und Entscheidung zugrundegelegt werden (§ 533 Nr. 2 ZPO).

2. Wegen der rechtswidrigen Benutzung des Zeichens "porta" hat der Widerklager An-
spruch auf Schadensersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Widerbeklagten haben im
Hinblick auf die Markenverletzung schuldhaft, namlich zumindest fahrlassig gehan-
delt. Die Schadensersatzpflicht der Widerbeklagten hat das Landgericht zu Recht
festgestellt (Urteilsformel Ziff. 5, die richtigerweise auf Ziff. 2 der Urteilsformel zu be-

ziehen ist).

Auch der geltend gemachte Auskunftsanspruch ist begriindet. Der Widerklager kann
seine Schadensersatzanspriiche nicht ohne Kenntnis der Umsténde, Uber die er
Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umsténde dem Widerklager als Betriebsin-
terna der Widerbeklagten naturgemafd unbekannt sind, die Widerbeklagten hierliber
aber anhand ihrer Unterlagen ohne unzumutbaren Aufwand Auskunft geben kén-
nen, sind die Beklagten gemal §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V.m § 242 BGB zur

Auskunft Gber die unter dem angegriffenen Zeichen erzielten Umsétze verpflichtet.

Zuléssig und begriindet ist auch die sachdienliche und ohne neuen Tatsachenvor-
trag zur Entscheidung reife Erweiterung der Auskunftsklage auf die Vorlage der
ausgestellten Rechnungen. Zwar ist, worauf die Widerbeklagten zu Recht hinwei-
sen, in den allgemeinen Vorschriften Gber Auskunft und Rechnungslegung (§§ 259,
260 BGB) eine Verpflichtung zur Vorlage von Belegen nur firr die Rechnungslegung
(§ 259 Abs. 1 BGB: "... soweit Belege erteilt zu werden pflegen ..."), nicht dagegen
fur die Auskunft (§ 260 Abs..1 BGB) vorgesehen. In der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs ist jedoch anerkannt, dass sich im Rahmen des aus Treu und Glau-
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ben abgeleiteten Auskunftsanspruchs ausnahmsweise auch ein Anspruch auf Vor-
lage von Belegen ergeben kann, wenn der Glaubiger hierauf angewiesen ist und
dem Schuldner diese zusatzliche Verpflichtung zugemutet werden kann (BGH
GRUR 2002, 709 — Entfernung der Herstellungsnummer lll). Fir den Anspruch auf
sog. Drittauskunft (§ 19 MarkenG) hat der Bundesgerichtshof eine Pflicht zur Beleg-
vorlage bejaht und zur Begriindung u.a. darauf verwiesen, dass der Glaubiger erst
durch die Vorlage der Belege die Moglichkeit erhalt, die Verlasslichkeit der Auskunft
zu Uberprifen und sich Klarheit darliber zu verschaffen, ob ein Anspruch auf Abga-
be der eidesstattlichen Versicherung besteht (BGH GRUR 2003, 433 — Carfier-
Ring). Diese Uberlegungen gelten nicht nur fir die Drittauskunft, sondem auch fir
den Hilfsanspruch zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs. Eine génzliche
Verweigerung der Belegvorlage wiirde den Auskunftsglaubiger weitgehend rechtlos
stellen. Den Geheimhaltungsinteressen der Widerbeklagten tragt der Antrag da-
durch Rechnung, dass in den Rechnungskopien samtliche Angaben, die auf die I-
dentitdt der Mandanten hinweisen kdnnten, geschwarzt werden kénnen. Damit kén-
nen nicht nur Namen und Anschriften der Mandanten, sondern auch solche Beson-
derheiten der Rechnung (z.B. individualisierende Téatigkeitsangaben) getilgt werden,
die einen Rickschiuss auf deren Identitat zulassen. Bei einer solchen Beschrankung
des Anspruchs auf Belegvorlage sind schiitzenswerte Interessen des Schadenser-
satzschuidners, die eine Verweigerung der Belegvorlage rechtfertigen konnten, nicht
ersichtlich. Aus demselben Grund spielt auch der Umstand, dass der Auskunfts-
glaubiger nach § 242 BGB im Unterschied zur Rechtslage nach § 19 MarkenG
grundséatzlich keine Auskunft Gber Namen und Anschriften der Abnehmer verlangen
kann, keine Rolle; die Belegvorlage dient allein dazu, dem Auskunftsgldubiger eine
gewisse Kontrolle der Richtigkeit der Angaben des Auskunftsschuldners zu ermégli-
chen. Eines Wirtschaftsprufervorbehalts bedarf es aus dem genannten Grund nicht.

Auch fur den beantragten Volistreckungsschutz besteht kein Anlass.

Die Berufung ist Gberwiegend unbegriindet, soweit sie sich dagegen wendet, dass
das Landgericht den Widerbeklagten verurteilt hat, in die Léschung der von ihm am
18.11.2005 angemeldeten deutschen Marken "porta” und "portapatent” einzuwilligen
(Urteilsformel Ziff. 7., 8.). Der Anspruch ergibt sich aus §§ 51, 55 MarkenG. Die
Marken des Klagers sind wegen des bestandskréftigen alteren Rechts des Beklag-
ten zu l6schen. Der Widerklage fehlt insoweit entgegen der Auffassung des Klagers

trotz des vom Beklagten gegen die Eintragung eingelegten Widerspruchs nicht das
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Rechtsschutzinteresse. Das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG und die
Loschungsklage nach § 55 MarkenG schlief3en sich nach allgemeiner Auffassung
jedenfalls so lange nicht aus, wie in keinem der Verfahren die Nichtigkeit des jlinge-
ren Zeichens wegen des élteren Zeichens festgestellt ist; die Abweisung des einen
Antrags hat keine Auswirkung auf das jeweils andere Verfahren (vgl. BGH GRUR
1967, 94 — Stute; Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 55 Rz. 23, 41; Strobele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl., § 565 Rz. 4.). Da hier jedenfalls keine stattgebende Entscheidung getroffen

wurde, fehlt es nicht am Rechtsschutzinteresse fiir die Loschungsantrage.

Die deutschen Marken "porta" und "portapatent” des Klagers gegentiiber sind der
alteren Marke "PORTA" des Beklagten Uberwiegend loschungsreif. Zwischen den
Zeichen besteht Identitat ("porta”) bzw. hohe Zeichenahnlichkeit ("portapatent"). In-
nerhalb des erkennbar mehrgliedrigen Zeichens "portapatent" besitzt der kenn-
zeichnungskréftige Bestandteil "porta" neben dem (fiir die beanspruchten Dienstleis-
tungen) beschreibenden Bestandteil "patent” eine selbstandig kennzeichnende Stel-
lung, so dass gegeniber dem alteren Zeichen "PORTA" hohe Zeichenahnlichkeit

besteht.

Die von beiden jlingeren Marken beanspruchten Dienstleistungen

- Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten,

- Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes,

~- Dienstleistungen eines Patentanwalts

sind identisch im Dienstleistungsverzeichnis der alteren Marke "PORTA" enthalten.
Die weiteren von den jingeren Marken beanspruchten Dienstleistungen nach Klas-
se 42 (Rechtsberatung und -vertretung, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Re-
cherchen in Angelegenheiten des Urheberrechts) sind denen der alteren Marke
"PORTA" aus den oben (C.1.d)) dargestellten Griinden ahnlich. Ahnlichkeit besteht
aus den dort genannten Griinden auch, soweit die jlingeren Marken nach Klasse 41
fur Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber-
rechts und des Wettbewerbsrechts sowie fir die Konzeption, Organisation und
Durchfiihrung von Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts

geschuitzt sind.

Lediglich soweit die jlingeren Marken Ausbildung auf anderen Gebieten als auf
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rechtlichem Gebiet schitzen, fehlt es an der Verwechslungsgefahr, weil die diese
Dienstleistungen keinerlei Ahnlichkeit zu den von der &lteren Marke "PORTA" ge-
schitzten Dienstleistungen haben, die sich auf das Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes beschranken. Insoweit ist die Verurteilung aufzuheben und die auf
die Zustimmung zur Léschung der jliingeren deutschen Marken gerichtete Klage ab-

zuweisen.

Die Anschlussberufung ist unbegriindet, soweit sie sich gegen die Abweisung der auf
Zustimmung zur Léschung der Gemeinschaftsmarken gerichteten Widerklageantrage
(Ziff. 9, 10) richtet. Zutreffend hat das Landgericht die Widerklage insoweit als unzulds-
sig angesehen. Ein solcher Anspruch kann in der gegebenen Prozesssituation nicht vor
den Zivilgerichten geltend gemacht werden. Der Beklagte begriindet die Loschungsreife
der Gemeinschaftsmarken wiederum mit deren Kollision mit seiner &lteren Marke
"PORTA". Das ist nach Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 a) ii) GMV ein relatives Eintragungshinder-
nis, das nach Art 52 Abs. 1 a) GMV die Nichtigerklarung rechtfertigen kann. Die Nichtig-
erklarung einer Gemeinschaftsmarke wegen Bestehens kollidierender Kennzeichenrech-
te mit friherem Zeitrang kann aber nur im Antragsverfahren vor dem Harmonisierung-
samt (Art. 55, 56 GMV) oder "auf Widerklage im Verletzungsverfahren" geltend gemacht
werden, Art. 52 Abs. 1 GMV. Der Beklagte wird aber nicht wegen Verletzung der Ge-
meinschaftsmarken in Anspruch genommen, sondern auf Loschung von dessen deut-
scher Marke wegen behaupteter Nichtbenutzung. Fir einen solchen Fall steht nach dem
eindeutigen Wortlaut des Art. 52 Abs. 1 GMV, auf den Artt. 92 lit. d), 96 GMV Bezug
nehmen, nur der Antrag beim Harmonisierungsamt, nicht aber die Klage vor den natio-
nalen (Gemeinschaftsmarken-) Gerichten zur Verfigung. Die Nichtigkerklédrung der Ge-
meinschaftsmarke durch ein nationales Gericht stellt einen Einbruch in das System der
grundsatzlich autonomen Gemeinschaftsmarke dar (Eisenfiihr/Schennen, GMV, 2. Aufl.,
Art. 96 Rz. 3) mit der Folge, dass die entsprechenden Erméchtigungsvorschriften eng
auszulegen sind. Fir eine entsprechende Anwendung von Art. 52 Abs. 1 a) GMV ist da-
her kein Raum; die Gemeinschaftsmarkengerichte sind fiir die Nichtigerkiarung nur zu-
standig, wenn der wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch Genomme-
ne im Wege der Widerklage deren Nichtigerkidrung begehrt. Wegen der Méglichkeit des
Antragsverfahrens beim Amt besteht auch keine Rechtsschutzliicke, die etwa durch A-
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nalogie geschlossen werden misste. Die vom Beklagten vertretene Unterscheidung
zwischen der von Art. 52 Abs. 1 GMV geregelten Klage auf Nichtigkerkiarung und einer
auf Zustimmung zur Léschung oder auf Verzicht gerichteten Leistungsklage findet in der
GMV keine Stitze. Eine andere Art als in Art. 52 Abs. 1, die Loschungsreife wegen Vor-
rangs eines alteren Rechts im Zivilprozess einzuklagen, sieht die GMV nicht vor; die
nationalen Beseitigungsanspriiche gelten fur die Gemeinschaftsmarke nicht (vgl. Art. 96
Abs. 1 GMV; a.A. offenbar OLG Hamburg MarkenR 2003, 401). Diese Erwagungen gel-
ten flir den Antrag auf Zustimmung zur Léschung ebenso wie fiir den nunmehr geltend

gemachten Hilfsantrag auf Verzichtserklarung.

Eine Anderung der Kostenentscheidung erster Instanz aufgrund der geringfligigen Ab-
anderung bei den Loschungsantragen war nicht veranlasst. Die Entscheidung Uber die
Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die begriindete Erweite-
rung des Auskunftsantrags einerseits, die geringfligig weitergehende Abweisung des
Léschungsantrags andererseits fiihrt gegeniliber der ersten Instanz nur zu einer margi-
nalen Verschiebung der Quoten. Die Entscheidung Uiber die vorlaufige Volistreckbarkeit
beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Grunde fur eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Soweit
ein Anspruch auf Belegvorlage zugesprochen wurde, beruht dies auf der Besonderheit
des hier geltend gemachten Anspruchs, dass eine Schwarzung jeglicher Angaben, die
eine ldentifizierung der Kunden (Mandanten) ermdglichen, in Kauf genommen wird. Die
weiteren entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind aus Sicht des Senats durch die

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklart.

Schmukle Dr. Deichfufd Dr. Zulch
Richter am Richter am
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