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Tenor:

1.) Auf die Berufung der Beklagten wird das am 9.3.2006
verkiindete Urteil der 4. Kammer fir Handelssachen des
Landgerichts KoIn - 84 O 100/05 - teilweise abgeéndert und im
Hauptausspruch insgesamt wie folgt neu gefasst:

Klage und Widerklage werden abgewiesen.

2.) Die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen haben die
Klager zu je 2/6 und die Beklagte ebenfalls zu 2/6 zu tragen.

3.) Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Parteien kdnnen die Vollstreckung der jeweiligen Gegenseite
durch Sicherheitsleistung in Hoéhe von 110 % des aufgrund des
Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die
vollstreckende Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in Hohe von
110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.

4.) Die Revision wird nicht zugelassen.



http://www.nrwe.de

Begrindung
I

Wegen des Sachverhaltes wird gem. § 540 Abs.1 S.1 Ziff.1 ZPO auf den Tatbestand der
angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte unter Wiederholung ihrer vor dem Landgericht
gestellten Antrage das Ziel der Klageabweisung und Verurteilung der Klager nach der
Widerklage weiter. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Die Klager
verteidigen die angegriffene Entscheidung.

Die Berufung ist zuléssig und hat insoweit auch in der Sache Erfolg, als die Beklagte
antragsgemal’ verurteilt worden ist. Die Klage ist abzuweisen, weil der geltendgemachte
Unterlassungsanspruch den Klagern nicht zusteht. Demgegeniber ist die weitergehende
Berufung unbegriindet, weil die Kammer die Widerklage der Beklagten zu Recht abgewiesen
hat.

A

Die Widerklage ist auch unter Berucksichtigung des Berufungsvorbringens der Beklagten
unbegriindet.

1.) Fir den mit dem Widerklageantrag zu 1) geltendgemachten und auf § 14 Abs.2 Ziff. 2
MarkenG gestutzten Unterlassungsanspruch fehlt es an der Gefahr ei-

ner Verwechslung der von den Klagern verwendeten Bezeichnung "a.-dsl" mit der fir die
Beklagte unter der Nr. xxx xx xxx.x/xx bei dem DPMA eingetragenen und auf S.6 der
landgerichtlichen Entscheidung bildlich wiedergegebenen Wort/Bildmarke A. DE. Damit sind
auch die mit den Widerklageantragen zu 2) und 3) verfolgten Annexanspriiche unbegrtindet,
weil es an einem Verletzungsfall fehlt. Im Ergebnis dasselbe gilt fir den mit dem
Widerklageantrag zu 4) geltendgemachten, tiber 88 55 Abs.1, 51 Abs1, auf § 9 Abs.1 Ziff. 2
MarkenG gesttzten Loschungsanspruch, weil die Voraussetzungen des 8 9 Abs.1 Ziff. 2
MarkenG mit denjenigen des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG Ubereinstimmen.

Die Prufung der Frage, ob bei einander gegentuberstehenden Marken die Gefahr einer
Verwechslung im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG oder 8§ 9 Abs.2 Ziff.2 MarkenG
besteht, ist — worauf die Beklagte selbst zutreffend hinweist - auf der Grundlage des
jeweiligen Gesamteindrucks der in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine
Verwechslungsgefahr begriindet ist, ist unter Berlicksichtigung der Nahe der in Betracht zu
ziehenden Dienstleistungen, fur welche die zu vergleichenden Zeichen geschutzt oder

verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ahnlichkeit der

zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die Verwechslungsgefahr
bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt miteinander stehen, dass der
Ahnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je groRer die Kennzeichnungskraft und/oder die
Dienstleistungsnéahe ist, wahrend umgekehrt ein hoherer Ahnlichkeitsgrad erforderlich ist,
wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Dienstleistungsabstand
groRer ist (vgl. z.B. BGH GRUR 05, 523 f — "MEY/Ella May"; GRUR 05, 419, 422, -
"Raucherkate"; GRUR 05, 326 - "il Padone/ll Portone"; GRUR 02,1067 f - "DKV/ OKV";
GRUR 02,809,811 - "FRUHSTUCKS-DRINK I"; GRUR 02,814 f - "Festspielhaus"; GRUR 00,
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875/876 —"Davidoff"; WRP 98,755/757 — "Nitrangin I"; EUGH GRUR Int 00,899 -
"Marca/Adidas"; GRUR 1998, 387 -"Springende Raubkatze"). Bei alledem ist nicht auf den
Standpunkt eines "fliichtigen”, dem angesprochenen Verkehr zugehoérigen Adressaten der
Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen Adressaten der betroffenen Art von Waren. Der Grundsatz,
dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determinanten zu
beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken vermittelte
Gesamteindruck ist, schliel3t es dabei nicht aus,

dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umstanden eine besondere, den
Gesamteindruck des Zeichens pragende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei
Ubereinstimmung der Zeichen in dem jeweils pragenden Bestandteil die Gefahr von
Verwechslungen zu bejahen sein kann (vgl. z.B. BGH GRUR 06, 859 f — "Malteserkreuz";
BGH, GRUR 06, 60 Rdz. 17 — coccodrillo; GRUR 02,626,628 - "IMS"; WRP 99,189,191 —
"Tour de culture”; GRUR 96, 200 f —"Innovadiclophlont”; GRUR 96,198 f - "Springende
Raubkatze™). Ausgehend von diesen Grundsatzen besteht eine Verwechslungsgefahr nicht.

Die Widerklagemarke ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Sie ist sowohl durch
ihren Wort- als auch durch den Bildbestandteil von Hause aus kennzeichnungskréaftig.
Allenfalls dem ersten Wortbestandteil "A." konnten fur den Dienstleistungsbereich
"Telekommunikation" (Klasse 38) mdglicherweise leicht beschreibende Anklange
beigemessen werden. Das wirde aber bei der gebotenen Gesamtbetrachtung durch die
tbrigen Zeichenelemente ausgeglichen. Das weitere Wortelement "DE" ist nicht
beschreibend, weil der Verkehr es auch im Telekommunikationsbereich zumindest ganz
uberwiegend nicht mit der allgemein bekannten Top-Level Domain ".de" in Verbindung bringt.
Dem steht die Kombination mit dem vorangestellten augenfalligen Bildelement und vor allem
der Umstand entgegen, dass es nicht mit dem fir die Verwendung als Top-Level Domain
charakteristischen Punkt versehen ist. Eine Steigerung der von Hause aus mittleren
Kennzeichnungskraft scheidet aus, weil die Marke noch nicht benutzt worden ist.

Der Beklagten ist einzuraumen, dass die sich gegentuberstehenden Dienstleistungen
teilweise von hoher Ahnlichkeit bzw. sogar Identitat sind.

Die Widerklagemarke ist u.a. eingetragen fur "Internetdienstleistungen, namlich die
Bereitstellung von Information”, und fiir "Onlinedienste, namlich die Ubermittlung von
Nachrichten und Informationen aller Art". Auf Grund dessen besteht eine sehr hohe
Dienstleistungsahnlichkeit mit dem Angebot von DSL-Internetzugangen, das den Klagern mit
dem Widerklageantrag zu 1) untersagt werden soll, weil Internetzugénge dazu dienen,
Informationen bereitstellen bzw. tGbermitteln zu kénnen. Hinsichtlich des nach dem
Ubereinstimmenden Vortrag der Parteien fir die mit der Widerklage angegriffene Klagemarke
eingetragenen Dienstleistungsbereiches Telekommunikation (Klasse 38), auf den es fir den
Léschungsantrag (Widerklageantrag zu 4) ankommt,

besteht in Teilbereichen sogar Dienstleistungsidentitat. Diese Klasse umfasst nach der
erlauternden amtlichen Anmerkung (abgedruckt z.B. bei Ingerl/Rohnke MarkenG S. 2159) im
Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermdglichen, mit einer
anderen durch ein sinnesmaiig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Marke ist
daher — wie die Widerklagemarke - auch fiir die Ubermittlung von Nachrichten eingetragen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten besteht zwischen den sich gegeniliberstehenden
Zeichen nur eine sehr geringe Ahnlichkeit. Die angegriffene Marke der Klager weicht schon
von dem Wortbestandteil der Widerklagemarke ab, zudem kommt bei der gebotenen



Gesamtbetrachtung auch dem von der Klagermarke nicht aufgegriffenen Bildelement in der
Marke der Beklagten eine erhebliche Bedeutung zu.

Auch nach der jungsten, im Anschluss an die Entscheidung "Thomson Life" des EuGH
(GRUR 05, 1042) ergangenen Rechtsprechung des BGH (vgl. z.B. a.a.O. "Malteserkreuz",
a.a.0. "coccodrillo") kann einem Zeichenbestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen
pragende Kennzeichnungskraft zukommen. Er muss dann eine selbstandig kennzeichnende
Stellung haben und darf in dem Gesamtzeichen nicht derart in den Hintergrund treten, dass
er durch die Einfugung in das Gesamtzeichen seine Eignung verliert, die Erinnerung an das
altere Zeichen wachzurufen (BGH a.a.O. "falke-run/LE RUN"; a.a.O. "springende
Raubkatze"). Dafur gibt es hier keine Anhaltspunkte. Die Wort/Bildmarke der Beklagten wird
nicht von ihren Wortbestandteilen gepragt. Das wirde voraussetzen, dass der Verkehr dem
Bildelement weniger Beachtung schenkt als den Wortelementen und dieses daher bei der
Wahrnehmung vernachlassigt. Das kann indes im vorliegenden Fall nicht angenommen
werden. Das Bildelement dient nicht etwa bloRRer Verzierung oder der Ausschmuckung des
Zeichens, sondern es wird vom Verkehr eigenstandig herkunftshinweisend und daher (mit-
)préagend wahrgenommen. Die Grafik steht im Zentrum der Marke und fallt zusatzlich dadurch
besonders ins Auge, dass sie sofort als menschliches Gesicht wahrgenommen wird, das dem
Betrachter die Zunge herausstreckt. Diese Geste pragt sich unmittelbar ein, weil sie ganz
ungewohnlich ist. Die durch sie zum Ausdruck kommende Frechheit gegentber dem
Betrachter wird zwar durch den freundlichen Ausdrucks des Gesichts etwas abgemildert, das
andert aber an der blickfangmaRigen Augenfalligkeit der Geste nichts. Es kommt hinzu, dass
die beiden rechts und links von der Grafik angeordneten Wortelemente keine Besonderheiten
aufwei-

sen, die die Aufmerksamkeit des Betrachters nahezu vollstandig auf sich ziehen kénnten. So
wird der Betrachter die Buchstaben A. noch als das englische Wort flr Luft erkennen, aber
allenfalls zu einem kleinen Teil die Buchstaben DE als Abktirzung fur Deutschland ansehen.
Auch wer in den Wortbestandteilen Anklange an eine Internetdomain erkennt, wird dadurch
nicht dazu veranlasst werden, dem augenfalligen und Aufmerksamkeit erheischenden
Bildelement weniger Beachtung zu schenken. Das gilt schlie3lich auch fur diejenigen
Betrachter, die erkennen, dass der Grafik

ein spielerischer Gebrauch mit Satz- und anderen Zeichen zugrunde liegt, die die PC-
Tastatur zur Verfiigung stellt. Ausgehend hiervon ist die Ahnlichkeit — soweit vorhanden — nur
ganz gering.

Eine lautliche Ahnlichkeit scheidet von vornherein aus, weil die Wortbildmarke der Beklagten
wegen ihres Bildelementes nicht ausgesprochen werden kann (vgl. BGH a.a.O. "coccodrillo”
Rz 24).

In grafischer Hinsicht beschrankt sich die Ahnlichkeit auf die Zeichenanfange "A." bzw. "A."
und ist damit sehr gering. Denn wéahrend in der angegriffenen Klagemarke dem "A." mit
einem Bindestrich verbunden die Buchstaben "dsl" folgen, schlie3t sich in der
Widerklagemarke die beschriebene auffallige Grafik und der weitere, der Wortmarke "a.-dsl"
ebenso unahnliche Teil "DE" an.

Auch nach dem Sinngehalt besteht nur eine geringfiigige Ahnlichkeit. Der Buchstabenfolge
"a.-dsl" der Klagemarke wird ein Teil des Verkehrs den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe
fur einen schnellen Internetzugang, der durch die Luft erfolge.
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Damit ist das Zeichen der Wortbildmarke der Beklagten nur in einem ganz geringen Mal3e
ahnlich. Das ergibt sich schon daraus, dass sich die Klagemarke auf die beschriebene
sachliche Buchstabenfolge beschrankt und ein irgendwie geartetes oder gar dem frechen
Gesicht in der Widerklagemarke ahnliches Bildelement auch nicht ansatzweise aufweist. Es
kommt hinzu, dass auch die Ahnlichkeit des Sinngehalts der Wortelemente gering ist:
wéhrend der Verkehr in der hier betroffenen Branche der Telekommunikation das Kurzel "dsl"
in der Klagemarke als Hinweis auf einen schnellen Internetzugang verstehen wird, bleibt ganz
offen, woflr die Buchstabenfolge "DE" in der Wort/Bildmarke der Beklagten stehen soll. Nur
ganz wenige Betrachter werden es fur moglich halten, dass damit die tblicherweise in
Kleinbuchstaben geschriebene Top-Level Domain ".de" fir Deutschland angesprochen sein
soll. Denn das Zeichen weist nicht nur den dafir charakteristischen Punkt vor den
Buchstaben

nicht auf, sondern es sich befindet sich dort stattdessen auch das beschriebene grafische 25
Element, das bereits als solches fiur eine Internetdomain vollig untauglich ist.

Im Gbrigen bliebe auch fiir diejenigen der angesprochenen Verkehrskreise ein geringer 26
Ahnlichkeitsgehalt, die tatsachlich die Buchstaben "DE" als Hinweis auf die Top-Level

Domain fur Deutschland ansehen. Denn eine Top-Level Domain ist etwas anderes als der

Hinweis auf einen schnellen Internetzugang.

Angesichts der ganz geringen Ahnlichkeit vermag auch die in Teilen bestehende 27
Dienstleistungsidentitat unter Beriicksichtigung der mittleren Kennzeichnungskraft der

Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG bzw. § 9

Abs.2 Ziff.2 MarkenG nicht zu begrinden.

2.) Die Widerklage ist auch nicht deswegen begrindet, weil die Beklagte u.a. die Domain 28
"www.a.-dsl" bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der Klagermarke benutzt hat. Es kann nicht
festgestellt werden, dass der Domain Uber die Adressfunktion hinaus Namenscharakter
zugekommen ist. Der Senat schlief3t sich hierzu den zutreffenden Ausfihrungen des

Landgerichts auf S. 9 der angefochtenen Entscheidung an.

Die Widerklage kann — wie die Kammer ebenfalls zu Recht ausgefuhrt hat - auch nicht mit 29
Erfolg auf einen Werktitelschutz aus 88 5 Abs.3, 15 Abs.2 MarkenG gestutzt werden. Ob der
Domain "www.A.dsl.de" fur sich genommen Werktitelschutz zukommen kann, ist zweifelhaft,
braucht aber nicht entschieden zu werden. Die Beklagte stiitzt sich darauf, bereits am 25.
August 2002 und damit einen Tag vor der Anmeldung der Klagemarke auf einem
Internetportal einen zukunftigen Internetauftritt unter der Domain "WWW.A.DSL.DE"
angekindigt zu haben. Auf diese Weise kdnnte aber nur dann Werktitelschutz schon fur den
Tag vor der Markenanmeldung durch die Klager erreicht worden sein, wenn alsbald nach der
Anklndigung gerade unter dieser Domain der angekindigte Internetauftritt auch erfolgt ware.
Das ist indes nicht geschehen. Die Beklagte hat — auch im Berufungsverfahren — nicht
dargelegt, dass sie entsprechend ihrer ausdricklich auf 8 5 Abs.3 MarkenG bezogenen
Anklndigung zeitnah einen "redaktionellen Online Begriffsbedeutungs- und Verzeichnisdienst
und das Sammeln und Liefern von Informationen hierzu" unter der Domain "www.A.dsl.de"
aufgenommen habe.

B 30

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg, soweit diese sich gegen ihre Verurteilung wendet. Die 31
auf 8 14 Abs.2 Ziff. 2 MarkenG gestutzte Klage ist unbegrindet.
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Die klagerische Marke "www.a.-dsl" ist zwar aus den vorstehenden Griinden nicht wegen
besserer Rechte der Beklagten lI6schungsreif, aus ihr kdnnen die Klager aber gleichwohl nicht
erfolgreich gegen den beanstandeten Internetauftritt der Beklagten vorgehen.
Markenrechtliche Anspriche aus 8 14 Abs.2 Ziff. 2 MarkenG setzen vor

aus, dass das angegriffene Zeichen markenmalfig, also so benutzt wird, dass der Verkehr in
ihm einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 05, 427 f - "Lila-Schokolade"; GRUR 05,
423, 425 — "Staubsaugerfiltertiten”; GRUR 05, 414 f — "Russisches Schaumgebé&ck"). Hieran
fehlt es. Die angegriffenen Domains der Beklagten haben — wie bereits ausgefuhrt worden ist
— eine reine Adressfunktion. Aus welchen Griinden sie dartber hinaus weitergehende
herkunftshinweisende Funktion haben kdnnten, ist nicht ersichtlich und haben die Klager -
auch in der Berufungsinstanz - nicht vorgetragen. Ware es anders, konnte die Klage dennoch
keinen Erfolg haben, weil die Beklagten dann prioritatsaltere Kennzeichenrechte zustanden.

Die Kostenentscheidung beruht auf 88 92 Abs.1, 100 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus 88 708 Nr.10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die der Entscheidung
zugrundeliegenden Rechtsfragen sind hochstrichterlich geklart. Die Anwendung dieser
Rechtsfragen auf den vorliegenden Einzelfall hat nicht im Sinne des § 543 Abs.2 Ziff.1 ZPO
grundsatzliche Bedeutung. Ebenso ist aus diesem Grunde eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofes weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (8§ 543 Abs.2 Ziff.2 ZPO).

Streitwert flr das Berufungsverfahren: 75.000 €, hiervon entfallen 50.000 € auf die Klage und
25.000 € auf die Widerklage.
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