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far Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

. Die Widerbeklagten werden 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 geschéaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA" fuir die Erbringung von Dienstleistungen
eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwer-
tung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsbe-
ratung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in An-
gelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu

benutzen.

. 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 geschéftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTAPATENT® fiir die Erbringung von Dienst-
leistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung
und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten,
Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Re-
cherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des

Urheberrechts zu benutzen.

Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich Auskunft Gber
die unter Verwendung der Bezeichn—ung ,PORTA* gemal Ziffer 1 seit dem

1.1.2006 erzielten Umséatze zu erteilen.

Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Widerklager allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlun-

gen gemaR Ziffer 1 seit dem 1.1.2006 entstanden ist und noch entstehen wird.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
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nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschaftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA" fir Ausbildung auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts
sowie der Konzeption, Organisation und/oder Durchfiihrung von Lehrveranstal-

tungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines fir 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 ,PORTAPATENT" fir Ausbildung auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbe-
werbsrechts sowie der Konzeption, Organisation und/oder Durchfithrung von

Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Lé6schung der deutschen Marke Nr.

30569203.8 ,porta“ einzuwilligen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Léschung der deutschen Marke Nr.

30569204.6 ,portapatent” einzuwilligen.
Im Gbrigen wird die Widerklage abgewiesen.

Die Gerichtskosten und die auBergerichtlichen Kosten des Beklagten tragen der
Klager/Widerbeklagte zu 1 zu 58%, der Klager/Widerbeklagte zu 1 und die Wi-
derbeklagte zu 2 als Gesamtschuldner zu 33% und der Beklagte zu 9%. Der Be-
klagte tragt 9% der auBergerichtlichen Kosten des Klagers. Im tibrigen behalten

die Parteien ihre auergerichtlichen Kosten auf sich.

Das Urteil ist hinsichtlich Ziffern 2-4, 6, 7 und 11 vorlaufig vollstreckbar. Die Si-
cherheitsleistung betragt

— hinsichtlich Ziffern 2 und 3: 50.000 €

— hinsichtlich Ziffer 4: 10.000 €

— hinsichtlich Ziffern 6 und 7: 25.000 €

— hinsichtlich Ziffer 11: 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
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Tatbestand

Klager und Beklagter sind Patentanwalte. Sie haben vom 1.7.1994 bis 31.12.2005 ge-
meinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft burgerlichen Rechts
betrieben. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietit sind in einem Sozietatsvertrag vom
19. Mai 1995 (Anlage B 1) geregelt. Der Beklagte hat den Sozietatsvertrag mit Schrei-
ben vom 20.6.206 gekiindigt und ist zum 31.12.2005 aus der Sozietat ausgeschieden.
Seither wird die Kanzlei vertragsgemaR vom Klager weitergefiihrt (vgl. § 9 des Sozie-
tatsvertrags), und zwar gemeinsam mit der Widerbeklagten zu 2. Die Kanzlei benutzt die

Bezeichnung ,porta patent- und rechtsanwalte* und unterhélt die E-Mailadresse ,in-

fo@portapatent.de”.

Der Beklagte ist Inhaber der u. a. fur Dienstleistungen eines Patentanwalts geschitzten
Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391, Anlage K 1, Bl. 10) mit Anmeldeprioritat vom
21.8.1989. Im Sozietatsvertrag vom 19. Mai 1995 hat der Beklagte ,der Gesellschaft die
Benutzung der Bezeichnung ,porta Nr. 1161391“ als Dienstleistungsmarke gestattet”.
Diese Gestattung hat der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des Sozietatsvertrags

gekundigt.

Wahrend der Klager und der Beklagte die Patentanwaltssozietat betrieben haben, hat
die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung ,porta patentanwilte, jeweils mit Zusatz der
Namen der Sozien, gefiihrt (Anlage K 3a, Bl. 14: Briefbogen 1999 bis 2005, Anlage K
3b, BIl. 15: Briefbogen 1995 bis 1999). Die gleiche Bezeichnung hatte auch schon die
davor vom Beklagten und Patentanwalt J gefilhrte Sozietat ver-
wendet (Anlage K 4, Bl. 16: Briefbogen 1992 bis 1994). Dartiber hinaus wurde die Be-
zeichnung ,porta patentanwalte” auf Visitenkarten (Anlage K 5, Bl. 17), in Werbeanzei-
gen (Anlagen B2a bis B2f), seit 2000 auf Schnellheftern (Anlage K 4) sowie seit 2001 im
Internet unter den Kanzleieigenen Domains ,portapatent.de“ und ,portapatent.com” ver-
wendet (Anlagenkonvolut B 3, vgl. auch die dort abrufbare Firmengeschichte, Anlage K
13, Bl. 86). Dariiber hinaus ist die Kanzlei bei Patent- und Markenanmeldungen als ,por-
ta patentanwalte“ aufgetreten (Anlagen K 6 bis 9, Bl. 78 ff). Die Steuererklarung 2004
wurde fir die ,Porta Patentanwalts GbR* abgegeben (Anlage K 11, Bl. 84).
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Der Klager hat Léschungsantrag gegen die Marke nach § 53 MarkenG gestellt und
nimmt den Beklagten, welcher dem Léschungsantrag gemaB § 53 Abs. 4 MarkenG wi-
dersprochen hat, vorliegend auf Zustimmung zur Léschung in Anspruch. Der Klager
meint, die Marke PORTA sei nie als Dienstleistungsmarke und damit nicht rechtserhal-
tend benutzt worden, sondern ausschlieBlich als Unternehmenskennzeichen. Dies sei
unter Beriicksichtigung der Entscheidungen BGH GRUR 2005, 1047 — Otto und OLG
KoéIn GRUR-RR 2005, 186 — Akzenta nicht ausreichend. Die Marke sei daher wegen
fehlender Benutzung insgesamt, hilfsweise wegen der im Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis Uber die ,Dienstleistungen eines Patentanwalts“ hinaus eingetragenen

Dienstleistungen, I6schungsreif.
Der Kldger beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, in die Léschung der deutschen Marke 1161391/42

— PORTA einzuwilligen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

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 18.5.2006 beim Har-
monisierungsamt fir den Binnenmarkt die europaischen Gemeinschaftsmarken ,porta“
(Nr. 05084801) und ,portapatent* (Nr. 05084843), jeweils u. a. fur Dienstleistungen ei-
nes Patentanwalts, angemeldet (Anlagenkonvolut B 6). Die deutschen Marken wurden
am 21.3.2006 eingetragen. Die Eintragung der europaischen Marken erfolgte am
29.5.2007 (Bl. 133 ff). Der Klager und die Widerbeklagte zu 2 bedienen sich auf ihren
Briefb6gen der Bezeichnung ,porta/patent- und rechtsanwilte“ und verweisen dort auf

die E-Mail-Adresse ,info@portapatent.de”.

Der Beklagte nimmt den Klager (Widerbeklagten zu 1) und die Widerbeklagte zu 2 die-
serhalb auf Unterlassung (§ 14 MarkenG) in Anspruch. Die vertragliche Gestattung der
Nutzung der Dienstleistungsmarke PORTA habe mit dem Ausscheiden des Beklagten
aus der Kanzlei geendet (§§ 732, 738 Abs. 1 Satz 2 BGB). Daher sei die neue Sozietat
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des Klagers und der Widerbeklagten zu 2 nicht berechtigt, die Bezeichnung PORTA zu

fuhren. Hinsichtlich der in den Unterlassungsantragen aufgeftihrten Dienstleistungen

bestehe Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr aufgrund der Markenanmeldungen.

Diese Marken seien dem kennzeichenrechtlichen Beseitigungsahspruch ausgesetzt.

Der Beklagte beantragte widerklagend gegeniiber dem Kiager (Widerbeklagten

zu 1) und der Widerbeklagten zu 2 zuletzt:

1.

Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir 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 ,PORTA* fiir die Erbringung von Dienstleistungen
eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwer-
tung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsbe-
ratung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in An-
gelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu

benutzen.

Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines fir 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 ,PORTAPATENT" fiur die Erbringung von Dienst-
leistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung
und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten,
Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Re-
cherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des

Urheberrechts zu benutzen.

Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerklager schriftlich Auskunft tber
die unter Verwendung der Bezeichnung ,PORTA®“ gemaR Ziffer 1 seit dem

1.1.2006 erzielten Umséatze zu erteilen.
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Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Widerklager allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlun-
gen gemaR Ziffer 1 seit dem 1.1.2006 entstanden ist und noch entstehen wird.

Der Widerbeklagte zu 1 wird 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 geschéﬁli—
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTA" fir Ausbildung auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts
sowie der Konzeption, Organisation und/oder Durchfiihrung von Lehrveranstal-

tungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines fur jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-
nungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr die Bezeichnung ,PORTAPATENT" fur Ausbildung auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbe-
werbsrechts sowie der Konzeption, Organisation und/oder Durchfithrung von

Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

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

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die L6schung der deutschen Marke Nr.

30569204.6 ,portapatent” einzuwilligen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Léschung der Gemeinschaftsmarke

Nr. 05084801 ,porta“ einzuwilligen.

Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Loschung der Gemeinschaftsmarke

Nr. 05084843 ,portapatent” einzuwilligen.

hilfsweise zu Ziffern 9 und 10: den Widerbeklagten zu 1 zur Rticknahme der ent-

sprechenden Gemeinschaftsmarkenanmeldungen zu verurteilen (Bl. 126).




Die Widerbeklagten beantragen,
die Widerklage abzuweisen;

hilfsweise Volistreckungsschutz nach § 712 ZPO gegeniiber den Unterlassungs-
antragen (BI. 76).

Die Bezeichnung ,porta“ werde nicht in Alleinstellung, sondern stets mit dem Zusatz ,pa-
tent- und rechtsanwélte“ benutzt. Insoweit sei der Antrag nicht auf die konkrete Verlet-
zungsform zugeschnitten und es fehle an der Wiederholungsgefahr. Die Internetadresse
.info@portapatent.de* stelle keine kennzeichenmaRige Verwendung der Marke ,porta“
dar. Unter Beachtung der Schlussantrdge der Generalanwiltin Eleanore Sharpstone
vom 18.1.2007 in der Rechtssache Celine (C-17/06) kénne die bloke Markenanmeldung
nicht die Erstbegehungsgefahr begriinden. Ob schon die bloRe Eintragung eine Benut-
zung darstelle, die der Markeninhaber verbieten lassen kénne, sei dem EuGH zur Vora-

bentscheidung vorzulegen.

Die Widerbeklagten fuhrten die Sozietat ,porta patentanwélte GbR* fort und seien hierzu

~aufgrund des Gesellschaftsvertrag auch berechtigt. Sie dirften daher nach § 23 Mar-

kenG auch das eingefiihrte Unternehmenskennzeichen benutzen. Der Vorgéngersozie-
tat sei nach dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags nur die Nutzung von PORTA ,als
Dienstleistungsmarke“ gestattet gewesen. Uber die Kanzleibezeichnung enthalte der
Vertrag keine Regelung. Das Recht am Unternehmenskennzeichen sei daher von der

Dienstleistungsmarke getrennt zu betrachten.

Ein bei den ordentlichen Gerichten verfolgbarer Anspruch auf Zustimmung zur Léschung

‘von Gemeinschaftsmarken sei in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht vorgese-

hen. Nach der abschlieRBenden Regelung des Art. 53 GMV kénne eine Gemeinschafts-
marke nur auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsprozess fir nichtig

erklart werden.

Wegen der weitergehenden Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechsel-

ten Schriftsdtze nebst Anlagen verwiesen.
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Entscheidungsgriinde

Zur Klage

Die zulassige Klage ist nicht begriindet. Der Beklagte ist nicht verpflichtet, in die L6-
schung seiner Marke PORTA einzuwilligen, denn diese Marke ist nicht I6schungsreif
i. S. von §§ 55, 49 Abs. 1 MarkenG. Entgegen der Ansicht des Klagers wurde die Marke

durch die Verwendung auf dem Kanzleibriefbogen sowie auf Visitenkarten, in Werbean-

zeigen, auf Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains ,portapatent.de”

und ,portapatent.com”“i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt.

1.

Nach der Vorschrift des § 26 MarkenG erfordert eine rechtserhaltende Benutzung
der Marke regelméaRig, dass diese von ihrem Inhaber fir die Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft verwendet worden ist. Als Be-
nutzung im Sinne dieser Bestimmung kann grundsatzlich nur eine Verwendung als
Marke angesehen werden, d.h. in einer Form, die der Verkehr auf Grund der ihm ob-
jektiv entgegentretenden Umsténde als einen zeichenmaBigen Hinweis auf die Her-
kunft der Waren und Dienstleistungen ansieht. Abzustellen ist dabei auf die ubliche
und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke, ohne dass aus Griinden des
Benutzungszwangs weitergehende Anforderungen zu stellen sind (BGH GRUR
2002, 1072 — Syit-Kuh; GRUR 1999, 995, HONKA).

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion — die
Ursprungsidentitat der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen wurde,
zu garantieren — benutzt wird, um fiir diese Waren und Dienstleistungen einen Ab-
satzmarkt zu erschlieBen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwen-
dungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die
Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand samtlicher Umstande zu
prifen, die belegen kdnnen, dass die Marke tatsachlich geschéftlich verwertet wird;
dazu gehéren insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig
als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile fur die durch die Marke ge-
schutzten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser

Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die
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Haufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH GRUR 2003, 425 — Ansul/Ajax). Eine
rechtserhaltende Benutzung i. S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das
Zeichen ausschlieBlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH,
GRUR 2003, 428 — BIG BERTHA).

Nach diesen Grundsétzen ist die Marke PORTA durch die Verwendung auf fur den
gesamten Kanzleibetrieb benutzten Briefbogen, Visitenkarten, Werbeanzeigen,
Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains ,portapatent.de* und
sportapatent.com®i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden. Dabei ist
zu berucksichtigen, dass bei patentanwaltlichen Dienstleistungen ein der Ware oder
ihrer Verpackung vergleichbarer koérperlicher Gegenstand fehlt, sodass allein eine
Benutzung der Bezeichnung auf Briefbdgen, Schriftsdtzen, Anmeldeformularen in
Patent- und Markensachen, Rechnungen, Internetwerbung und dergleichen in Be-
tracht kommen kann. Dies unterscheidet ganz allgemein die Dienstleistungsmarke
von der Warenmarke (vgl. BGH GRUR 1985, 41 — REHAB). Mit Blick auf diese Be-
sonderheit reicht bei einer Marke, die zur Kennzeichnung unkérperlicher Dienstleis-
tungen bestimmt ist, grundsétzlich die Anbringung an Werbematerialien, Geschéfts-
briefen, Rechnungen usw., evtl. auch an zur Dienstleistungserbringung eingesetzten
Gegenstanden, aus (BPatG, Beschl. v. 8.5.2007, Az.: 33 W (pat) 128/05, BeckRS
2007 09735; Beschl. v. 14.3.2006, Az.: 27 W (pat) 66/05, BeckRS 2007 07549; vgl.
auch OLG Frankfurt, Urt. v. 9.11.2006, Az.: 6 U 18/06, BeckRS 2007 00540; In-
gerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 26, Rdnr. 58). Die gesteigerten Anfor-
derungen fur Warenmarken, bei denen das Zeichen konkret als Herkunftshinweis fur
das beworbene Produkt verwendet werden muss, vorzugsweise auf dem Produkt
selbst angebracht werden muss (vgl. BGH GRUR 2005, 1047 — OTTO), gelten fur

Dienstleistungsmarken nicht.

Die Anbringung der Bezeichnung ,porta patentanwilte* auf dem Briefbogen der
Kanzlei usw. ist danach als funktionsgerechte Markenbenutzung anzusehen. Die pa-
tentanwaltliche Dienstleistung besteht in der — Giberwiegend schriftlichen — Beratung
des Mandanten, der Abfassung gerichtlicher und auRergerichtlicher Schriftsatze, der
Ausarbeitung von Schutzrechtsanmeldungen und dergleichen. Soweit sie verkorpert
ist, tritt sie dem Mandanten in Form von Schriftstiicken und Schriftsatzen gegeniiber.

Daher liegt es nach der Art der Dienstleistung, auf die nach der zitierten Rechtspre-
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chung des EuGH neben anderen Kiriterien abzustellen ist, nahe, diese Schriftstiicke
mit der geschitzten Bezeichnung zu versehen. Dies ist nach der Erfahrung der
Kammer im anwaltlichen und patentanwaltlichen Bereich Ublich und erscheint als

wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke.

Hiergegen kann auch nicht eingewandt werden, die Bezeichnung ,porta patentan-
walte“ sei ausschlieBlich als Unternehmenskennzeichen — und damit nicht rechtser-
haltend — benutzt worden. Richtig ist, dass die geschiitzte Bezeichnung auch als Un-
ternehmenskennzeichen, namlich als Name der Patentanwaltssozietat, benutzt wur-
de. Dies schlieRt aber eine gleichzeitige Benutzung als Dienstleistungsmarke nicht

aus.

Die Entscheidung BIG BERTHA (BGH, GRUR 2003, 428) ist zu einer Warenmarke
ergangen; im dortigen Fall hatte der Markeninhaber nur sein Unternehmen mit der
fur Bekleidung geschiitzten Marke BIG BERTHA bezeichnet, nicht aber die Kilei-
dungsstiicke selbst, welche mit véllig anderen Zeichen versehen waren. Auf dieser
Tatsachengrundlage ist der BGH von einer Verwendung ausschlieRlich als Unter-
nehmenskennzeichen ausgegangen. Diese Entscheidung ist jedoch auf den Streitfall
nicht tibertragbar. Zum einen hat die Sozietat ihre Dienstleistungen nicht mit einem
anderen als dem geschitzten Zeichen versehen. Zum anderen sind wiederum die
Besonderheiten der Dienstleistungsmarke zu beriicksichtigen. Die fur Warenmarken
aufgestellte Bedingung eines konkreten Bezugs des verwendeten Kennzeichens zu
den einzelnen angebotenen Produkten, liefert fur die Frage, ob ein Kennzeichen als
Dienstleistungsmarke oder Unternehmenskennzeichen benutzt wird, kein taugliches
Abgrenzungskriterium (OLG Frankfurt, a.a.0.). Ist schon bei Warenmarken davon
auszugehen, dass firmen- und markenmagige Benutzung infolge der allen Kennzei-
chenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion haufig ineinander Ubergehen (vgl.
BGH GRUR 2004, 512 — Leysieffer m. w. N), gilt dies umso mehr fur Dienstleis-
tungsmarken. Denn im Bereich der Dienstleistungsmarken fehlt es typischerweise
an einem verkérperten Produkt, auf welches die Marke nochmals aufgebracht wer-
den kénnte, um dem Verkehr zu verdeutlichen, dass nicht nur das Unternehmen den
betreffenden Namen tragt, sondern auch die Produkte mit diesem Zeichen gekenn-
zeichnet sein sollen. Um bei Dienstleistungen eine von der Benutzung als Unter-
nehmenskennzeichen trennscharf unterscheidbare Nutzung des Zeichens als Marke
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zu gewabhrleisten, bliebe vielfach nur der Ausweg, den Aufbau der Marke als Unter-
nehmenskennzeichen zu vermeiden, was jedoch die tbliche und wirtschaftlich sinn-
volle Verwendung der Marke behindern wiirde. Es ist vielmehr anerkannt, dass der
Zeicheninhaber berechtigt ist, seine Marke auch firmenméRig zu verwenden und zu
versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzei-
chens zu verschaffen (BGH GRUR 2002, 967 — Hotel Adlon). Gerade bei (patent-
)anwaltlichen Dienstleistungen entspricht es einem wirtschaftlich sinnvollen Marke-
ting, einen ,guten Namen" aufzubauen, der sowohl die Kanzlei als solche, als auch
die von der Kanzlei erbrachte Rechtsberatung kennzeichnet. Der Verkehr ist es in
diesem Bereich nicht gewohnt, zwischen dem Namen der Kanzlei und deren Dienst-
leistungen zu unterscheiden. Daher entspricht eine gleichzeitig firmen- und kennzei-
chenmalige Verwendung einer funktionsgerechten Markennutzung. Eine Konstella-
tion, in der ein Kennzeichen als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich als
Kennzeichen fur die von diesem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen benutzt
wird, wird daher nur unter besonderen Voraussetzungen zu bejahen sein, wie sie
beispielsweise in dem vom Klager angefiihrten Fall des OLG Kéln (GRUR-RR 2005,
186 — Akzenta) vorgelegen haben mégen. Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend

nicht gegeben.

Die rechtserhaltende Benutzung durch die Vorgéngersozietat L [Twelmeier, die
nach § 26 Abs. 2 MarkenG dem Beklagten zugute kommt, erstreckt sich auf alle im
Dienstleistungsverzeichnis aufgefiihrten Dienstleistungen. Dass die Kanzlei ,techni-
- sche Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechts-
schutzes® erbracht hat, ergibt sich zwanglos aus ihrem Betatigungsfeld; ohne solche
Recherchen ist eine patentanwaltliche Tatigkeit nicht denkbar. Unstreitig hat die
GbR im Rahmen ihrer Tétigkeit fur ihre Mandanten die Verlangerungsfristen fiir ge-
werbliche Schutzrechte berwacht und im Auftrag ihrer Mandanten die jeweiligen
Verlangerungsgebuhren eingezahlt. Dies geniigt entgegen der Ansicht des Klagers
zur Ausflllung des Begriffs ,Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutz-
rechten und Urheberrechten“. ,Innovationsberatung und ,Lizenzvermittlung* geho-
ren ebenfalls zu den typischen patentanwaltlichen Tatigkeiten. Einer Anmeldung
technischer Schutzrechte geht tblicherweise eine Beratung des Erfinders iber Inhalt
und Reichweite seiner Erfindung (,Innovation®) voraus. Lizenzvereinbarungen entwi-
ckeln sich nicht selten aus urspriinglich als Verletzungssachverhalt an den Patent-
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anwalt herangetragenen Fallkonstellationen. Wenn hier — wie haufig — auf einer Sei-
te urspriinglich noch keine Lizenzbereitschaft besteht, Angebot und Nachfrage also
noch nicht zusammengefiihrt sind, kann von einer Lizenzvermittlungstatigkeit des
Patentanwalts gesprochen werden. Der Beklagte hat beispielhaft einen Fall aufge-
zeigt, in dem der Klager selbst die Korrespondenz im Zusammenhang mit der Uber-

nahme einer Markenlizenz gefiihrt hat (Anlage B 5).

Sonach erweist sich die Klage insgesamt als unbegriindet.

Il. Zur Widerklage:

1.

Die Widerbeklagten sind nach § 14 MarkenG im tenorierten Umfang gegeniber dem
Beklagten zur Unterlassung der Bezeichnung ,PORTA" fur patent- und rechtsanwalt-
liche Dienstleistungen usw. verpflichtet. Dieser Anspruch kann mit Erfolg auf die
Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391) des Beklagten gestiitzt werden, die nach

dem Gesagten rechtsbesténdig ist.

Die Widerbeklagten kénnen dem Unterlassungsanspruch des Beklagten kein (bes-
seres) Recht an der Unternehmensbezeichnung ,porta patentanwalte* entgegenhal-
ten. Es kann dahinstehen, ob die Gestattung der Benutzung der Marke PORTA ,als
Dienstleistungsmarke“ konkludent auch die Nutzung als Unternehmenskennzeichen
umfasst, mit der Folge, dass auch dieses Kennzeichenrecht mit der Kiindigung an
den Beklagten zuriickgefallen ware. Hierfir spricht — trotz des Wortlauts der Verein-
barung — der gerade bei Dienstleistungsmarken bis zur Ununterscheidbarkeit inein-
ander Ubergehende Gebrauch als Marke und als Firmenbezeichnung. Letztlich be-
darf diese Frage keiner Entscheidung, denn jedenfalls hatte ein den Widerbeklagten
zustehendes Recht am Unternehmenskennzeichen eine schlechtere Prioritat. Die
Marke PORTA kann eine Anmeldeprioritat vom 21.8.1989 fur sich in Anspruch neh-
men, wahrend die Benutzung des Kanzleinamens ,porta patentanwalte® unstreitig
frihestens 1992 aufgenommen wurde. Einer Marke kann im Verletzungsprozess
aber nur ein prioritdtsélteres Recht an einer geschéftlichen Bezeichnung mit Erfolg

entgegengehalten werden (/Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 22).
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Es begegnet keinen Bedenken, dass der Antrag auf Unterlassung der Bezeichnung
PORTA in Alleinstellung gerichtet ist. Das Erfordernis, den Unterlassungsantrag auf
die konkrete Verletzungsform zu beschranken, schliet eine das Charakteristische
des konkreten Verletzungstatbestandes erfassende Abstrahierung und Veraligemei-
nerung nicht aus (/ngerl/Rohnke, a.a.O., Rdn 77 vor §§ 14-19; vgl. auch BGH GRUR
1990, 450 — St. Petersquelle). Mit dem Angriff auf die Bezeichnung PORTA hat der
Beklagte fur seinen Unterlassungsantrag eine zulassige Verallgemeinerung der Fir-
mierung ,porta patent- und rechtsanwalte“ gewahlt, denn der Zusatz ,patent- und
rechtsanwalte” ist fur die hier interessierenden Dienstleistungen ersichtlich rein be-

schreibend und fir die Kollisionspriifung von vornherein bedeutungslos.

Auch gegen die Abfassung des Katalogs der untersagten Dienstleistungen ist unter
dem Gesichtspunkt der Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr nichts zu erinnern,
denn die aufgefiihrten Dienstleistungen sind — wie oben dargelegt — samtlich typisch
far eine Patentanwaltskanzlei und wurden in der Vorgéngersozietat, die die Wider-
beklagten nach eigener Darstellung fortfiihren, auch erbracht. Dem Umstand, dass
der Widerbeklagte zu 1 personlich nicht berechtigt ist, Dienstleistungen eines
Rechtsanwalts zu erbringen, kommt insoweit keine Bedeutung zu, da die rechtsver-
letzenden Benutzungshandlungen den Partnern der unter dem angegriffenen Zei-

chen auftretenden GbR wechselseitig zugerechnet werden.

. Aus denselben Griunden sind die Widerbeklagten auch zur Unterlassung der Benut-
zung der Bezeichnung PORTAPATENT fir Dienstleistungen eines Patent- und

Rechtsanwalts usw. verpflichtet. -

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 MarkenG vorliegt, ist unter He-
ranziehung aller Umsténde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von
einer Wechselwirkung zwischen der Identitdt oder Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungs-
kraft der prioritatsalteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad
der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der &lteren
Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2005, 513 —
MEY/Ella May, GRUR 2006, 60 — coccodrillo).
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Bei der Kollisionspriifung ist das angegriffene Zeichen als Ganzes zu wirdigen und
in seinem Gesamteindruck mit der Klagemarke zu vergleichen. Das schlief3t nach
neuerer Rechtsprechung des EuGH und des BGH nicht aus, dass unter Umstanden
ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke fir den durch die Marke im
Gedachtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck
pragend sein kénnen (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnrn. 28f. — THOMSON LIFE;
BGH GRUR 2006, 859 — Malteserkreuz). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein
Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe
Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbststdndig kennzeichnende Stellung
behalt, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder
komplexen Kennzeichnung dominiert oder pragt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042
Rdnr. 30 — THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 — Malteserkreuz; GRUR 2002,
171 — Mariboro-Dach; GRUR 2004, 865 — Mustang). Bei Identitat oder Ahnlichkeit
dieses selbststandig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder
eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungs-
gefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der
Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistun-
gen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen
(EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 — THOMSON LIFE).

Bei Anwendung dieser Grundsatze fallt das Zeichen ,portapatent in den Schutzbe-
reich der Marke PORTA. Unter Berlicksichtigung der Identitdt der angebotenen
Dienstleistungen fuhrt der insoweit beschreibende Zusatz ,patent” nicht aus der Ver-

letzung der Klagemarke heraus.

Die Verwendung der E-Mail-Adresse ,info@portapatent.de” stellt eine kennzeichen-
maRige Benutzung dar, weil der Verkehr damit einen Bezug zu den angebotenen
Dienstleistungen oder der Kanzleibezeichnung vermuten wird. Ob der Schwerpunkt
im markenméaBigen oder firmenmaRigen Gebrauch liegt, kann offen bleiben, denn

beide Verwendungen kénnen aus dem Recht der Klagemarke untersagt werden.
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3. Die auf den Widerklageantrag Ziffer 1 riickbezogenen Anspriiche auf Auskunft und
Feststellung der Schadensersatzpflicht ergeben sich aus §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG,
242 BGB.

4. Mit den Widerklageantragen 5 und 6 begehrt der Beklagte gegeniiber dem Widerbe-
klagten zu 1 Unterlassung der Benutzung der Zeichen PORTA und PORTAPATENT
fur die Dienstleistungen ,Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschut-
zes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts sowie der Konzeption, Or-
ganisation und/oder Durchfiihrung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf
rechtlichem Gebiet. Diese Dienstleistungen sind Gegenstand u. a. der deutschen
Marken ,porta“ und ,portapatent”, deren Eintragung der Widerbeklagte zu 1 erwirkt
hat.

Die Widerklage erweist sich auch insoweit als begriindet. Zwischen den Parteien
steht zurecht auRer Streit, dass auch hinsichtlich dieser Dienstleistungen Verwechs-
lungsgefahr mit der Klagemarke besteht. Wie der Widerbeklagte zu 1 selbst erkennt,
begrindet die Anmeldung der Marken Erstbegehungsgefahr fiir die im Dienstleis-
tungsverzeichnis eingetragenen Dienstleistungen (/Ingerl/Rohnke, a.a.0., Rdn 60 vor
§§ 14-19 m. w. N.). Dass diese Auffassung mit Blick auf die — nicht vorgelegten —
Schlussantrage der Generalanwaltin Eleanore Sharpstone vom 18.1.2007 in der
Rechtssache Celine (C-17/06) revidiert werden musste, ist fur die Kammer nicht er-
sichtlich. Soweit vom Klager referiert, befassen sich die Ausfithrungen der General-
anwaltin mit der Frage der Markenbenutzung und nicht mit der nach nationalem Pro-
zessrecht zu entscheidenden Frage, unter welchen Voraussetzungen eine drohende

Markenbenutzung in Vorfeld unterbunden werden kann.

5. Gegeniiber den deutschen Marken des Widerbeklagten zu 1 ,porta“ (Nr.
30569203.8) und ,portapatent (Nr. 30569204.6) steht dem Beklagten ferner der auf
Zustimmung zur Léschung der Markeneintragungen gerichtete kennzeichenrechtli-
che Beseitigungsanspruch zu (§ 55 MarkenG). Diese Zeichen verletzen — wie bereits
dargelegt — die alteren Rechte des Beklagten aus der deutschen Marke 1161391/42
— PORTA.
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Ohne Erfolg macht der Beklagte allerdings einen Anspruch auf Zustimmung zur L6-
schung der nach dem Schluss der mindlichen Verhandlung eingetragenen européi-
schen Gemeinschaftsmarken ,porta® (Nr. 05084801) und ,,portapafent“ (Nr.
05084843), hilfsweise auf Riicknahme der auf deren Eintragung gerichteten Anmel-

dung, geltend. Dies ist in der gegebenen Prozesskonstallation nicht zulassig.

Ein Begehren auf Ricknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann nur in
Form eines Widerspruchs im Eintragungsverfahren gemaB Art. 42,8 GMV beim
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt geltend gemacht werden, ebenso wie ein
Léschungsbegehren nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke aktiv nur durch ei-
nen Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke gemaR Art. 55, 52
GMV beim Amt angebracht werden kann. Nur aus der Passivposition, d.h. bei Inan-
spruchnahme aus einer Gemeinschaftsmarke, sieht die GMV in Art. 92, lit. d) i. V. m.
Art. 96 Abs. 1 GMV eine Léschungsklage in Form einer Widerklage bei den Ge-
meinschaftsmarkengerichten vor. Dieser Fall ist vorliegend aber nicht gegeben, weil
der Beklagte nicht aus den Gemeinschaftsmarken des Klagers angegriffen wird. Da
die Klage auf Riucknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nur als ,Minus*
einer Léschungsklage anzusehen ist, ergibt sich als Umkehrschluss aus den zitier-
ten Bestimmungen der GMV wie auc‘h aus Art. 95 Abs.1, Abs. 2 GMV, dass eine
Klage auf Ricknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor den Gemein-
schaftsmarkengerichten im Aktivprozess ebenso wenig zuléssig ist wie eine Lo6-
schungsklage (LG Minchen I, GRUR Int. 2002, 933 — mediantis).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 100 ZPO. Die Klage hat einen Streitwert
von 50.000 €. Von dem Streitwert der Widerklage (100.000 €) entfallen 50.000 € auf die
gegen beide Widerbeklagten geltend gemachten Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft
und Feststellung der Schadensersatzpflicht. Die tibrigen 50.000 € verteilen sich auf die
zusatzlich gegen den Widerbeklagten zu 1 erhobenen Anspriiche, wobei auf die Unter-
lassung 25.000 €, auf die Léschung der Marken jeweils 6.250 € entfallen. Hieraus erge-

ben sich die der Kostenentscheidung zugrunde liegenden Quoten des Obsiegens und

Unterliegens.
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V.

Die Vollstreckungsanordnung findet ihre Grundlage in § 709 ZPO. Ziffern 1 und 4 des
Tenors haben keinen vollstreckungsfahigen Inhalt. Ziffern 8 und 9 sind als Willenserkla-
rungen einer vorlaufigen Vollstreckung nicht zuganglich (§ 794 ZPO). Dem Vollstre-
ckungsschutzantrag der Widerbeklagten war keine Folge zu geben. Die Voraussetzun-
gen des § 712 ZPO sind nicht mit Substanz dargelegt. Allein der Umstand, dass die
Mandanten von einer Anderung der Kanzleibezeichnung unterrichtet werden mussten
und die Kanzleibezeichnung infolge vortibergehender Nichtbenutzung an Wert verlieren
wirde, begriindet unter Berticksichtigung der berechtigten Interessen des Beklagten an

der Wahrung seiner Markenrechte keinen unersetzlichen Nachteil i. S. von § 712 ZPO.

Dr. Kircher Gauch Lembach
Vors. Richter am Landgericht  Richterin am Landgericht ~ Richter am Landgericht




