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far Recht erkannt:



l.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom

29.07.2011 (Az. 22 O 61/10) dahingehend abgeéandert, dass Ziffer 2 des Urteilstenors —

unter Abweisung der weitergehenden Klage — wie folgt gefasst wird:

2. Die Beklagten werden verurteilt, dem Klager schriftlich Auskunft Uber die unter
Benutzung des Zeichens "porta patent- und rechtsanwalte" geman Ziff. 1 erziel-
ten Umsatze zu erteilen, und zwar unter lickenloser Vorlage von Kopien der von
ihnen ausgestellten Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften, wobei
den Beklagten vorbehalten bleibt, in den Kopien Namen und Anschriften der

Mandanten sowie sonstige auf die Identitat der Mandanten hinweisende Anga-

ben unkenntlich zu machen.

.
Die weitergehende Berufung wird zurtickgewiesen.

.
Die Beklagten tragen die Kosten des Berufungsverfahrens.

V.
Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Beklagten kénnen die Vollstreckung aus Ziffer 1

des Tenors des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in H6he von 65.000,00
Euro, die Vollstreckung aus Ziffer 2 des Tenors des angefochtenen Urteils gegen
Sicherheitsleistung in Hohe von 10.000,00 Euro abwenden, wenn nicht der Klager vor
der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet. Im Ubrigen kann die Vollstreckung
gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betra-
ges abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in

Hohe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

V.
Die Revision wird nicht zugelassen.
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Griinde

Der Kiager nimmt die Beklagten wegen Markenverletzung auf Unterlassung und Aus-
kunft in Anspruch und begehrt die Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Der Klager, ein Patentanwalt, ist Inhaber der u. a. fiir Dienstleistungen eines Patentan-
walts geschutzten deutschen Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1 161 391, Anlage TMP 1)
mit Anmeldeprioritét vom 21.08.1989 (nachstehend: Klagemarke). Er und der Beklagte
zu 1, der ebenfalls Patentanwalt ist, haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam
in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft burgerlichen Rechts betrieben,
die zuvor der Klager gemeinsam mit Patentanwalt J. gefuhrt hatte.
Die vertraglichen Grundlagen der Sozietdt sind in einem Sozietatsvertrag vom
19.05.1995 geregelt. Der Kldger kindigte den Sozietdtsvertrag und schied zum
31.12.2005 aus der Sozietét aus. Seither wird die Kanzlei vertragsgemaR vom Beklag-

ten weitergefhrt (vgl. § 9 des Sozietatsvertrags).

Im Sozietatsvertrag vom 19.05.1995 hatte der Klager "der Geselischaft die Benutzung
der Bezeichnung porta Nr. 1 161 391“ als Dienstleistungsmarke gestattet. Wahrend der
Beklagte zu 1 und der Kldger die Patentanwaltssozietét betrieben, fiihrte die Kanzlei im

Briefkopf die Bezeichnung »porta / patentanwélte” mit Zusatz der Namen der jeweiligen

Sozien, etwa in folgender Form:

porta “patentanwilte

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

European Pafent Atforneys

European Trademark Afforneys

Dartber hinaus wurde die Bezeichnung "porta patentanwalte" seit 2001 im Internet unter
den kanzleieigenen Domains "portapatent.de” und "portapatent.com" verwendet. Die
erwahnte Gestattung kiindigte der Kidger zeitgleich mit der Beendigung des Sozietats-

vertrags.

Nach dem Ausscheiden des Klagers benutzten der Beklagte zu 1 und die spater auf den
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Kanzleibriefkopf aufgenommene Beklagte zu 2 fir die Kanzlei folgenden Briefkopf:

porta patent
| und rechtsanwdilte

Dipl. Ing. Dr. techn.
Waldemar [

Patentanwalt

Europeon Potent Aftorney
European Trademark Attorney
European Design Atforney

Tanja Z
Rechtsanwiiltin
Fachanwiltin fir Gewerblichen Rechisschutz
veriretungsberechtigt vor dem Hormonisierungsamt

fir den Binnenmarkt und dem Gerichtshof
der Européischen Gemeinschaften

Diese Zeichenverwendung war Gegenstand eines zwischen den Parteien gefiihrten
Rechtsstreits, der beim Senat unter dem Aktenzeichen 6 U 127/07 geflhrt wurde. Mit
Urteil vom 22.04.2009 (veréffentlicht in Mitt 2010, 529), auf das wegen der Einzelheiten
Bezug genommen wird, bestatigte der Senat die erstinstanzliche Verurteilung der hiesi-
gen Beklagten, die Benutzung der Bezeichnungen ,PORTA" und/oder porta / patent-
und rechtsanwalte” u.a. fir Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsan-
walts im geschaftlichen Verkehr zu unterlassen und Uber die unter den Zeichen erzielten
Umsétze unter Belegvorlage Auskunft zu erteilen; er stellte ferner die gesamtschuldneri-
sche Verpflichtung der hiesigen Beklagten zur Schadensersatzleistung fest. Die hierge-

gen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof zurlickgewiesen.

In der Folge haben die Beklagten den Briefkopf dahin abgeéandert, dass das Wort "porta"

nach rechts zu den Worten "patent- und rechtsanwalte" gerlickt und in derselben Schrift

gehalten wurde:



poria patent-
'und rechtsanwidilte

Dipl. Ing. Dr. techn.
Waldemar (

Potentanwalf -

Evropean Patent Aftorney

7 Luropean Trademark Attorney
European Design Attorney

lanja Z

Rechtsanwiltin

Fachanwiiltin fir Gewerblichen Rechtsschutz
vertretungsberechtigt vor dem Hormonisierungsamt
Ffir den Binnenmarkt und dem Gerichtshof

der Europdischen Gemeinschofien

Diese Gestaltung ist Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, ebenso wie
- die nachstehend eingeblendete, im Oktober 2009 in einer Zeitschrift der IHK Karlsruhe

geschaltete Werbeanzeige,

poria patent- und rechisanwidilte

Dipl. Ing. Dr. techn,
Waldemar [ Tanja 7

? Potentonwalt Rechtsanwiiltin
Evropean Patent Attorney Fachanwdltin fir

European Trademark Attorney Gewerblichen Rechtsschutz

European Design Afforney

- das nachstehend dargestellte, seit 2010 verwendete Kanzleischild

- und die nachstehend gezeigten Eintrage in die Telefonbiicher ,Das Telefonbuch 2010¢



und ,Das Ortliche 2009/2010“.
PORTA PATENT-
UND RECHTSANWALTE
- Dr.techn. Waldemar L
TanjaZ |

porta patent- 0
" und rechtsanwilte

i (07231) 0
Telefax (072 31)
.Pfqrzhe’im

Der Klager sieht in diesen Benutzungen der Bezeichnung ,porta patent- und rechtsan-
walte” eine Verletzung der Klagemarke. Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen

aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagten entspre-

chend den Klageantragen wie folgt verurteilt:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwi-
derhandlung félligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungs-
haft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschéftlichen
Verkehr das Zeichen "porta patent- und rechtsanwalite" flr Dienstleistungen ei-
nes Patentanwalts und/oder eines Rechtsanwalts zu benutzen, insbesondere
unter dem Zeichen diese Dienstleistungen anzubieten, zu bewerben oder zu er-

bringen.

2. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kiager schriftlich Auskunft Gber die unter
Benutzung des Zeichens "porta patent- und rechtsanwalte" geman Ziffer 1 er-
zielten Umséatze zu erteilen, und zwar unter lickenloser Vorlage von Kopien der
von ihnen ausgesteliten Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften und
von Kopien der Kontoausziige ihrer gemeinsam oder einzeln geflihrten Ge-

schaftskonten, insbesondere des bei der Sparkasse - geflhrten
Girokontos Nummer und des bei der Postbank gefihrten Gi-
rokontos Nummer , wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, in den

Kopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identitat
der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

3. Es wird festgestelit, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind,
dem Klé&ger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gem. Zif-
fer 1 entstanden ist und noch entstehen wird.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgen die Beklagten ihr erstinstanzliches, auf
Abweisung der Klage gerichtetes Rechtsschutzziel weiter. Sie tragen unter vielfacher

Bezugnahme auf ihre erstinstanzlichen Schriftsatze vor:
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Die Klageantrage seien nicht hinreichend bestimmt, weil sie die angegriffenen Zeichen-
benutzungen nicht konkret umschrieben und weil undeutlich sei, was unter einer L0-

ckenlosen Vorlage" von Rechnungskopien etc. zu verstehen sei.

Der Klager habe nicht schliissig dargelegt und bewiesen, dass die angesprochenen
Verkehrskreise eine ,Verbindung“ im Sinne der ,Celine“-Rechtsprechung des EuGH
zwischen den erbrachten Dienstleistungen und der Marke hersteliten. Ferner fehle es an
einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke; hierfir seien im Streitfall andere
Zeitraume mafgeblich als in dem Verfahren, in dem das Senatsurteil vom 22.04.2009

ergangen sei.

Auch aus dem weiteren Urteil des Senats vom 08.06.2011 (Az. 6 U 40/10, ergangen
zwischen der Kanzlei des Klagers und dem Beklagten zu 1) folge nichts anderes; die
dort getroffene Feststellung, die Kanzlei des Klagers habe als Lizenznehmerin die Do-
mains ,porta-marke.de* und »porta-patent.de” in einer zur Rechtserhaltung der Klage-
marke geeigneten Weise benutzt, beruhe auf einer Verletzung des rechtlichen Gehérs.,
Die genannte Benutzung sei — was der Beklagte im dortigen Verfahren vorgetragen hét-
te, wenn der gebotene Hinweis erteilt worden wére — nicht wirtschaftlich sinnvoll und
entspreche nicht dem Zweck des Benutzungszwangs. Eine blofe Internet-Seite kdnne
zur Rechtserhaltung nicht ausreichen; dies fiihre den Sinn des Benutzungszwangs ad

absurdum.

Die Beklagten bestreiten weiterhin die im zuletzt genannten Senatsurteil getroffene
Feststellung, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien bestrebt seien, den Wiederer-
kennungswert ihrer Leistungen durch die Verwendung von Kurzbezeichnungen nach Art
einer Marke zu steigern und diese Kurzbezeichnungen in Internet-Auftritten und E-Mail-
Adressen verwendeten; sie bieten fiir ihren gegenlaufigen Sachvortrag Beweis durch
Erhebung eines demoskopischen Sachverstandigengutachtens an. Die entsprechende
Feststellung kénne der Senat nicht aus eigener Sachkunde treffen; sie beruhe auf einer

Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehor.

Ferner wenden sich die Beklagten gegen die Annahme des Senats, fiir den Verkehr lie-
ge es gerade wegen des auf der Seite erkennbaren Auseinanderfallens von Unterneh-
mensbezeichnung und Domainnamen nahe, mit den Domain-Namen werde die von der

Kanzlei des Kidgers angebotene Leistung beworben. Dies sei nicht nachvollziehbar; ein
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entsprechendes Verkehrsverstandnis kdbnne vom Senat nicht in eigener Sachkunde

festgestellt werden.

Falsch und schlichtweg abwegig sei die Annahme des Landgerichts, der Verkehr fasse
die im angegriffenen Briefkopf aufgefiihrten Namen der Beklagten als rein beschreibend
auf. Die Begriindung setze sich nicht mit den gegenlaufigen Ausfihrungen in der Klage-
erwiderung auseinander. Gleiches gelte fur die Fragen der Dienstieistungsahnlichkeit,

der Anwendung von § 23 Nr. 1 MarkenG und des Umfangs der Auskunftspflicht.

Der Klager héalt die Berufung wegen der umfangreichen Bezugnahmen auf den erstin-
stanzlichen Vortrag flr unzuldssig, hilfsweise — unter Bezugnahme auf sein erstinstanz-

liches Vorbringen — flir unbegrindet.

Mittlerweile haben die Beklagten die Benutzung der Bezeichnung ,porta“ im Briefkopf

eingestellt. Dieser ist jetzt wie folgt gestaltet:

patent- und
echisanwailte

£ Dipl. Ing. Dr. techn.
Y Waldemar L

Patentanwalt

European Patent Atforney
Evropeon Trademark Atomey
¥ European Design Attorney

¥ Fachanwiltin fir Gewerblichen Rechtsschutz
vertretungsberechiigt vor dem Hormonisierungsomt
g5 fir den Binnenmarkt und dem Gerichtshof

K der Furopsischen Gemeinschaften

Eine strafbewehrte Unterlassungserklarung haben die Beklagten indessen nicht abge-

geben.

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

satze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Berufung ist entgegen der Auffassung der Beklagten zulassig (1.). Sie hat aber in

der Sache nur zu einem geringen Teil Erfolg (2.).



Die Berufung ist zulassig.

Zwar ist es richtig, dass die Berufungsbegriindung vielfach auf den erstinstanzlichen
Vortrag oder den Vortrag in anderen zwischen den Parteien gefihrten Verfahren
Bezug nimmt. Gleichwohl setzt sie sich, wie sich aus der Darstellung unter I. ergibt,
in ausreichender Weise mit dem angefochtenen Urteil auseinander und macht deut-

lich, in welchen Punkten andere Feststellungen oder andere rechtliche Wirdigungen

getroffen werden sollen.

Die Berufung ist aber weitgehend unbegriindet. Zu Recht hat das Landgericht eine

Verletzung der Klagemarke durch die angegriffenen Zeichenverwendungen festge-

stellt.

a) Die Klagemarke wurde rechtserhaltend benutzt. Dies hat der Senat bereits in
den den Parteien bekannten Urteilen vom 22.04.2009 (Az. 6 U 127/07, dort un-
ter 1.2. [S. 21 ff.]) und vom 08.06.2011 (Az. 6 U 40/10, dort unter I1.3.b [S. 14 f]
in Verbindung mit 11.2. [S. 10 ff.]) ausgesprochen und ausfiihriich begriindet. An
der dort vertretenen Rechtsauffassung wird festgehalten. Die aufgrund eines Li-
zenzvertrages erfolgte Benutzung der Domainbezeichnungen ,porta-marke.de*
und ,porta-patent.de” durch die Sozietat, der der Klager angehort, wirkt rechts-
erhaltend. Sie ist, wie sich aus den Feststellungen des Urteils 6 U 40/10 ergibt
(dort S. 4), u.a. im Marz 2009 erfolgt. Erheblichen Vortrag, der diese tatsachli-
che Feststellung in Frage stellen wiirde, haben die Beklagten im vorliegenden
Verfahren nicht gehalten. Eine Benutzung im Mérz 2009 liegt jedenfalls inner-
halb der im vorliegenden Verfahren nach § 25 MarkenG mafRgeblichen Zeitrau-

me.

Die genannten Domainbezeichnungen sind (jedenfalls auch) in dienst-
leistungsmarkenmafiger Weise benutzt worden. Nach dem im genannten Urteil
6 U 40/10 dargestellten Sachverhalt (S. 4 f. und 10 f.) bot die Kanzlei des Kia-
gers auf den entsprechenden Internetseiten ihre anwaltlichen Dienstleistungen
an (,Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschut-
zes"). Damit stellte die Kanzlei aus Sicht des angesprochenen Verkehrs eine
Verbindung zwischen der Domainbezeichnung und den angebotenen Dienstleis-
tungen her; die Nennung der Kanzleibezeichnung ,TWELMEIER MOMMER &
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PARTNER® in der Art eines Briefkopfs oder Firmenschildes steht dem nicht ent-
gegen, sondern bestéatigt, dass ,porta“ nicht (zumindest nicht nur) ein Unter-
nehmen benennt, sondern sich (jedenfalls auch) auf die beworbenen Dienstleis-
tungen bezieht. Auch an dieser Beurteilung wird ungeachtet des Umstands,
dass die Beklagten sie als ,schlichtweg nicht nachvollziehbar” bezeichnen, fest-
gehalten. Es trifft auch nicht zu, dass diese Zeichenverwendung wirtschaftlich
nicht sinnvoll ware oder dem Zweck des Benutzungszwangs widerspréache. Der
Senat hat entgegen der Darstellung der Beklagten nicht die Auffassung vertre-
ten, dass jede Benutzung eines Zeichens auf einer Internetseite rechtserhaltend
wirke; er bleibt aber bei der Auffassung, dass ein Dienstleistungsangebot, das
unter einer von der geschutzten Bezeichnung gepragten Internetdomain abruf-
bar ist, flr die Rechtserhaltung ausreichen kann und unter den hier gegebenen
Umstanden ausreichend ist. Dabei ist erneut auf den dem Senat aus seiner
dienstlichen Téatigkeit bekannten Umstand hinzuweisen, dass Rechts- und Pa-
tentanwaltskanzleien seit langerem bestrebt sind, den Wiedererkennungswert
ihrer Leistungen durch Verwendung von Kurzbezeichnungen nach Art einer
Marke zu steigern. Die beklagten Patent- und Rechtsanwalte sind im selben
Fachgebiet tatig wie der Senat und haben daher gleichwertige, wenn nicht sogar
bessere Erkenntnismoglichkeiten; ihr pauschales Bestreiten ist daher nicht er-
heblich. Angesichts dieser seit Jahren andauernden Tendenz stellen erhebliche
Teile der angesprochenen Durchschnittsabnehmer zwischen der die Domain
prégenden Bezeichnung ,porta“ und den unter der Domain angebotenen Dienst-
leistungen eine Verbindung des Inhalts her, dass ,porta” auch zur Bezeichnung
der Dienstleistungen dient. Diese Beurteilung kann der Senat, dessen Mitglieder
zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehoren, selbst treffen (vgl. BGHZ
166, 250 — Markifihrerschaft; BGH GRUR 2009, 669 Tz. 16 — POST /I; BGH
Urt. v. 14.01.2010, | ZR 82/08, Tz. 23 — CCCP, zitiert nach juris). Die Ermittiung
des Verkehrsverstandnisses ist keine Tatsachenfeststeliung, sondern Anwen-
dung eines speziellen Erfahrungswissens (BGHZ a.a.O. — Markifiihrerschaft;
BGH GRUR 2007, 1079 Tz. 36 — Bundesdruckerei; BGH GRUR 2008, 1002 Tz.
27 f. — Schuhpark), Uber das der Senat aufgrund seiner stédndigen Befassung
mit Kennzeichenstreitsachen verfugt. Einen Widerspruch zu der von den Be-
klagten zitierten Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs (EuGH GRUR
2011, 1124 Tz. 46, 49 — Interflora) sieht der Senat nicht; der Senat berlicksich-

tigt, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, die im Einzelfall fir das Verkehrs-
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verstandnis maflgebenden Umstande. Aus der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs ergibt sich nicht, dass das Verkehrsverstandnis stets oder
auch nur regelméig durch die von den Beklagten beantragte Erhebung eines
demoskopischen Gutachtens zu ermitteln wére. Von einer Vorlage an den Euro-

paischen Gerichtshof sieht der Senat in Ausiibung des ihm zustehenden Er-

messens ab.

Diese Markenbenutzung durch die Kanzlei des Klagers als Lizenznehmerin wird
dem Klager nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet. Die genannte Benutzung
halt sich in dem von § 26 Abs. 3 MarkenG gezogenen Rahmen; die Hinzuflgung
rein beschreibender Bestandteile (,-marke®, ,-patent’, »-de”) andert am (allein)

kennzeichnenden Charakter des Bestandteils ,porta“ nichts.

Zutreffend hat das Landgericht in der Benutzung der Bezeichnung ,porta patent-
und rechtsanwalte” in den unter |. gezeigten Formen eine Verletzung der Rechte
des Kiégers aus der Klagemarke ,PORTA“ gesehen. Es besteht Ver-
wechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

(1) In allen unter |. dargestellten Benutzungsformen dient aliein ,porta patent-
und rechtsanwaélte” als Hinweis auf die von den Bekiagten gefiihrte Kanzlei und
— wie sogleich néher zu begriinden ist — zur Kennzeichnung und Unterschei-
dung der von dieser Kanzlei erbrachten rechts- und patentanwaltlichen Dienst-
leistungen. Die jeweils enthaltenen weiteren Angaben — Namen und Qualifikati-
onen der Anwélte, Kontaktdaten, Tatigkeitsgebiete (,Patent*, , Trademark® etc.) —
sind nicht Teil dieser Kennzeichnung, sondern dienen — was das Landgericht mit

der Formulierung ,rein beschreibend” ausgedriickt hat — bloR zu Informations-

zwecken.

Die angegriffene Bezeichnung ,porta patent- und rechtsanwalte® ist — wie die
Beklagten vortragen — in erster Linie eine Bezeichnung der von ihnen gefuhrten
Kanzlei; sie stellt also ein Unternehmenskennzeichen dar. Aus den Grinden, die
der Senat bereits mehrfach ausgefiihrt hat (vgl. Urt. v. 22.04.2009, 6 U 127/07,
S. 20 f.; Urt. v. 08.06.2011, 6 U 40/10, S. 15), kann aber im Bereich der Dienst-
leistungen — auch der rechts- und patentanwaltlichen — regelmafdig keine schar-

fe Trennung zwischen unternehmenskennzeichnender und dienstleistungsmar-



—12 =

kenmaliger Zeichenverwendung vorgenommen werden; die angegriffene Kanz-
leibezeichnung dient auch zur Unterscheidung der von der Kanzlei erbrachten
Dienstleistungen. Das gilt offensichtlich fir den Briefkopf, unter dem die Leis-
tungen erbracht werden (vgl. Urteil vom 22.04.2009, S. 20), und fir die Werbe-
anzeige, die die erbrachten Dienstleistungen (,Patent®, ,Trademark®, ,Design®,
,Enforcement®) unmittelbar mit der angegriffenen Bezeichnung in Verbindung
bringt. Nichts anderes gilt fir das Schild an den Kanzleirdumen, in denen die
Dienstleistungen erbracht werden; auch hier sind der Hinweis auf das Unter-
nehmen und auf seine Dienstleistungen nicht zu trennen, wie sich etwa an der
Moglichkeit der Beratung von Mandanten in den Kanzleirdumen zeigt. Aus dem-
selben Grund stellt schlieBlich auch die Zeichenverwendung in Telefonbuchein-
trdgen keinen rein unternehmenskennzeichnenden Gebrauch dar. Der Telefon-
bucheintrag dient dazu, die Kontaktaufnahme u.a. flir potentielle Mandanten zu
ermoglichen. Aus der maldgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs wer-
den dabei mit der Bezeichnung ,porta patent- und rechtsanwalte” auch die
Dienstleistungen bezeichnet, die die Kanzlei erbringt. Wer die Leistungen von
Patent- und/oder Rechtsanwalten benétigt, dem wird durch die genannte Be-
zeichnung die Kontaktaufnahme mit den Beklagten ermdglicht. Auch hierflr
spricht der oben festgestellte Umstand, dass Anwaltskanzleien ihre Leistungen
— wie dem Verkehr mittlerweile weithin bekannt ist — verstarkt mit Logos und

Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke kennzeichnen und bewerben.

(2) Der Senat geht weiterhin von zumindest normaler Kennzeichnungskraft der
Klagemarke aus. Anhaltspunkte fir eine (rechtlich relevante) geschwachte

Kennzeichnungskraft sind dem Parteivortrag nicht zu entnehmen.

(3) Soweit die Beklagten unter der Bezeichnung ,porta patent- und rechtsanwal-
te“ Dienstleistungen eines Patentanwalts anbieten, besteht Identitat mit den
Dienstleistungen, fiir die die Klagemarke geschitzt ist. Auch hinsichtlich der von
den Beklagten angebotenen Dienstleistungen eines Rechtsanwalts besteht Teil-
identitat, ndmlich soweit es sich um Leistungen handelt, die sowohl von (ggf.
spezialisierten) Rechtsanwalten als auch von Patentanwalten erbracht werden
kdénnen (vgl. dazu aus jlingerer Zeit BGH GRUR 2011, 754, 756 — Kosten des
Patentanwalis Il; BGH GRUR 2012, 754, 758 - Erforderliche Mitwirkung des Pa-
tentanwalts). Im Ubrigen besteht hochgradige Zeichenahnlichkeit, die gerade



~13 —

auf dem Umstand beruht, dass es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes, das die Beklagten bearbeiten, zahlreiche Beriihrungspunkte zwischen

der patentanwaltlichen und der rechtsanwaltlichen Beratung gibt.

Soweit die Beklagten erstinstanzlich darauf hingewiesen haben, dass der Be-
klagte zu 1 Patentanwalt und die Beklagte zu 2 Rechtsanwiéltin ist und nur die
jeweils ihrem Berufsbild entsprechenden Dienstleistungen erbringen, ist dies
weder fur die Dienstleistungsahnlichkeit noch fur die Antragsfassung von Be-
deutung. Den Beklagten soll nicht die Erbringung von Anwaltsdienstleistungen,
sondern die Benutzung der Kennzeichnung ,porta patent- und rechtsanwalte® fir
die entsprechenden Dienstleistungen untersagt werden. Es ist nicht streitig und
ergibt sich z.T. aus den obigen Benutzungstatbestidnden (besonders deutlich
aus der Werbeanzeige), dass die Beklagten die genannte Bezeichnung gemein-
sam zur Kennzeichnung der von ihnen als Kanzlei erbrachten Dienstleistungen
verwenden; dabei wird — was die Dienstleistungséhnlichkeit unterstreicht — nicht
nach rechtsanwaltlicher und patentanwaltlicher Tatigkeit unterschieden. Da so-
mit beide Beklagte das Zeichen fir beide Arten von Dienstleistungen verwen-

den, kann der Antrag auf das Verbot dieser gemeinschaftlichen Zeichenverwen-

dung gerichtet werden.

(4) SchiieBlich besteht in allen Benutzungsfillen hochgradige Zeichenihnlich-
keit. Die Kennzeichnung ,porta patent- und rechtsanwélte” wird allein durch den
Begriff ,porta“ gepragt. Dieser stimmt mit der Klagemarke (berein; der GroR-

und Kieinschreibung kommt insoweit keine entscheidende Bedeutung zu.

(5) Bei der gebotenen Beriicksichtigung der Umstande des Einzelfalles, von de-
nen besonders die genannten Faktoren Kennzeichnungskraft, Zeichen- und
Dienstleistungsahnlichkeit von Bedeutung sind, ist somit Verwechslungsgefahr

im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Die Markenbenutzung ist trotz des Umstands, dass § 23 Nr. 1 MarkenG bej
richtlinienkonformer Auslegung auch flir den Handelsnamen des Unternehmens
gilt und ,porta patent- und rechtsanwalte“ auch als Unternehmenskennzeichen
verwendet wird, nicht nach § 23 Nr. 1 MarkenG gerechtfertigt. Denn die Zei-
chenbenutzung durch die Beklagten verstét im Sinne der genannten Vorschrift
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gegen die guten Sitten. Dies hat der Senat ausfihrlich im Urteil vom 22.04.2009
(6 U 127/07, dort S. 29 ff.) begriindet; hieran wird festgehalten. Neue Gesichts-
punkte werden in der Berufungsinstanz hierzu nicht geltend gemacht. Soweit die
Beklagten erstinstanzlich die Auffassung vertreten haben, die Rechtsprechung
des Senats sei durch die Entscheidung ,POST/RegioPost" des Bundesgerichts-
hofs (GRUR 2009, 678) (iberholt, kann dem nicht gefolgt werden. Es ist richtig,
dass der Bundesgerichtshof dort ausgesprochen hat, dass die Zeichenverlet-
zung nicht zwangslaufig zur Sittenwidrigkeit nach § 23 MarkenG fihrt (a.a.0. Tz.
23). Gegenteiliges hat der Senat aber auch nicht vertreten. Entscheidend ist
vielmehr, dass das Unternehmen der Beklagten die Berechtigung am Unter-
nehmenskennzeichen ,porta“ nur deshalb erwerben konnte, weil der Klager die
Zeichenbenutzung im Sozietatsvertrag gestattet hat. Mit der Klindigung der Be-
nutzungserlaubnis war die Sozietat zur Zeichenbenutzung nicht mehr berechtigt.
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, sich nach Beendigung seiner Benut-
zungsbefugnis gegeniiber dem Lizenzgeber auf den Erwerb eigener Kennzei-
chenrechte wahrend der Vertragsdauer zu berufen, die ohne die Benutzungser-
laubnis nicht hétten erworben werden kénnen. Dies begriindet den Verstof} ge-
gen die guten Sitten nach § 23 MarkenG. Dem kann auch nicht mit dem Hinweis
begegnet werden, dass ein Unternehmen auch nach dem Ausscheiden eines
Teilhabers seine Kennzeichnung weiterfiihrt; anderes gilt eben, wenn es die

Kennzeichnung nur aufgrund der Gestattung des Inhabers eines prioritatsélteren

Rechts erworben hat.

Erst recht stellt die Berufung auf den Erwerb eigener Kennzeichenrechte nach
Beendigung des Lizenzvertrags (AS | 75) einen Verstol} gegen die guten Sitten
im Sinne des § 23 MarkenG dar. Diese Benutzung stellte eine vom Klager stets
beanstandete Verletzung seiner Markenrechte dar und kann ihm daher nicht
ohne Sittenverstofd entgegengehalten werden. Die Sichtweise der Beklagten lie-
fe darauf hinaus, dass der Markeninhaber schon dann nicht mehr gegen eine
Markenverletzung vorgehen kénnte, wenn diese zugleich auch unternehmens-

kennzeichnenden Charakter hat, was ersichtlich nicht in Betracht kommt.

Die somit vorliegende Markenverietzung rechtfertigt die vom Landgericht zuer-
kannten Anspriiche. Als Markeninhaber ist der Kldger zur Geltendmachung der

markenrechtlichen Anspriiche aktiviegitimiert. Die Lizenzierung der Klagemarke
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an die Kanzlei des Klagers andert daran nichts (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG,

10. Aufl., § 14 Rn. 335 ff.).

(1) Der Kliéager hat nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG Anspruch auf Unter-
lassung im vom Landgericht zuerkannten Umfang. Die Bedenken der Beklagten
gegen die Abfassung des Unterlassungstenors teilt der Senat nicht. Das ausge-
sprochene Verbot bezieht sich auf die Benutzung des Zeichens ~porta patent-
und rechtsanwélte” und damit auf die konkret angegriffene, alle vorgetragenen
Verletzungssachverhalte pragende Kennzeichnung. Dass diese in unterschiedli-
chen Medien und unterschiedlichen Zusammenhangen benutzt worden ist,
braucht im Unterlassungstenor entgegen der Auffassung der Beklagten nicht
explizit aufgefUhrt zu werden; es ist demgemaR nicht erforderlich, die sonstigen,
nicht zum Kennzeichen gehdrenden Bestandteile der jeweils angegriffenen
Handlungen im Tenor aufzufiihren. Dass die Kennzeichnung im Eintrag in ,Das
Telefonbuch 2010“ in GrofRbuchstaben gehalten ist, hat fir die geltend gemach-
te Verletzung einer Wortmarke — wie erwéhnt — keine Bedeutung; die Antrags-
fassung mit ihrer durchgéngigen Kleinschrift stellt sich deshalb als zuléssige
beispielhafte Darstellung der rechtlich irrelevanten Grof- und Kleinschreibung
dar. Wenn die GroB- und Kleinschreibung rechtlich irrelevant ist, miissen nach
Auffassung des Senats nicht alle denkbaren oder tatséchlich vorgekommenen

Schreibweisen im Antrag aufgefihrt werden.

Auch die konkrete Art der Zeichenbenutzung (Briefkopf, Anzeige, Kanzleischild,
Telefonbucheintrag) muss nicht im Antrag und im Tenor spezifiziert werden. Der
zwischen den Parteien geflihrte Streit Uber die Frage, ob die jeweiligen Zei-
chenbenutzungen (auch) markenmaRig zu qualifizieren sind, &ndert daran
nichts. Die vom Kléger gewahlte und vom Landgericht zugesprochene Formulie-
rung (.fur Dienstleistungen ... zu benutzen*) macht — jedenfalls in Verbindung
mit der zur Auslegung heranzuziehenden Begriindung — in einer fiir die Be-
stimmtheit nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ausreichenden Weise deutlich, dass
sich das Verbot nicht gegen eine rein unternehmenskennzeichnende, sondern
gegen eine zumindest auch dienstleistungsmarkenmaRige Zeichenbenutzung
richtet (vgl. BGH GRUR 1991, 138, 139 — Flacon; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 4,
22 — Schuhpark; Ingerl/Rohnke, a.a.0., Vor §§ 14-19d Rn. 149 f. m.w.N. Vgl.
auch Senat, Urt. v. 22.04.2009, 6 U 127/07, sub II.C.1.f).
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(2) Ferner hat der Klager — wie vom Landgericht festgestellt — Anspruch auf

Schadensersatz gemal § 14 Abs. 6 MarkenG.

(3) Der zugesprochene Auskunftsanspruch kann auf §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG
i.V.m. § 242 BGB gestltzt werden. Er umfasst, wie der Senat im Urteil vom
22.04.2009 (6 U 127/07) ausfuhrlich begriindet hat, auch die Vorlage von Rech-
nungen, um dem Klager die Uberpriffung der Verlasslichkeit einer erteilten Aus-
kunft zu ermdglichen. Das erfasst, wie der Senat im Verfahren 6 W 80/09 ent-
schieden hat, auch Stornorechnungen und Gutschriften, da anderenfalis die der
Belegvorlage bezweckte Plausibilitdtskontrolle nicht erreicht werden kann. Die
vorbehaltene Schwarzung samtlicher Angaben, die auf die Identitat der Mandan-
ten hinweisen, gewahrleistet, wie der Senat ebenfalls in mehreren den Parteien
bekannten Entscheidungen dargelegt und prazisiert hat, den Schutz der Man-
datsverhéltnisse und damit letztlich die VerhéaltnismaRigkeit der- Belegvorlage.
Mit dem Erfordernis einer ,lickenlosen“ Vorlage bringt der Antrag nur die
Selbstverstandlichkeit zum Ausdruck, dass alle genannten Belege vorzulegen

sind; Bedenken gegen die Bestimmtheit ergeben sich daraus nicht.

Keine Grundlage besteht indessen fir den geltend gemachten Anspruch auf
Vorlage von Kopien samtlicher von den Beklagten gefuhrten Geschaftskonten.
Der Klager stitzt diesen Anspruch auf § 19a Abs. 1 S. 2 MarkenG. Nach dieser
Vorschrift erstreckt sich der in § 19a Abs. 1 S. 1 MarkenG statuierte Vorlagean-
spruch im Falle einer (mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) in gewerblichem
Ausmal} begangenen Rechtsverletzung auch auf die Vorlage von Bank-, Fi-
nanz- oder Handelsunterlagen. Aus S. 1 der Vorschrift ergibt sich aber, dass die
Vorlage der entsprechenden Unterlagen zur Begriindung der Anspriiche des
Klagers erforderlich sein muss; zudem steht der Vorlageanspruch nach § 19a
Abs. 2 MarkenG unter dem Vorbehalt der VerhaltnismaBigkeit im Einzelfall.

Im Streitfall kann es nicht um das ,,Ob“ der Markenverletzung, sondern nur um
deren Umfang gehen. Dabei kann offenbleiben, ob der Vorlageanspruch nach
§ 19a Abs. 1 S. 2 MarkenG auch flr diesen Zweck bestimmt ist. Denn die Vor-
lage von Auszugskopien samtlicher Geschéaftskonten ist zur Durchsetzung der

Schadensersatzanspriiche nicht erforderlich. Der Klager hat nicht dargetan, in-
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wiefern er bei Ausschépfung der ihm zur Verfiigung stehenden Erkenntnismittel
— dazu gehdren insbesondere die oben genannten Rechnungskopien — an der
Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs gehindert ist. Und selbst wenn die
Vorlage der Kontoauszugskopien eine noch prazisere Kontrolle der zu erteilen-
den Auskunft ermdglichen soliten, stiinde der schwerwiegende Eingriff, der mit
der Vorlage verbunden wére, zu diesem Nutzen auRer Verhaltnis. Auch wenn
mandatsbezogene Angaben geschwarzt wiren, wiirden Ausziige samtlicher
Geschéftskonten weitreichende Erkenntnisse (iber die wirtschaftliche Situation
der Beklagten vermitteln, auf die der Kldger keinen Anspruch hat. Dieser
schwerwiegende Eingriff in Geschaftsgeheimnisse wiirde — zumal angesichts
der vorzulegenden Rechnungskopien — deutlich (iber das hinausgehen, was die
Beklagten zur Durchsetzbarkeit der klagerischen Anspriiche hinzunehmen ha-

ben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Der Ausspruch (ber die vor-
laufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Griinde fiir eine Zulassung
der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor.
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