Ausfertigung
Landgericht Miinchen I

.4
i

: |
Lenbachplatz 7 80316 Miinchen

Az: 4HK O 12576/04 Verktindet 'am 3271172005

' Urkundsbeamtin der
Geschiftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES!

URTEIL
In dem Rechtsstreit
- Klager und
Widerbeklagter - -

ProzeBbevollmdchtigte/r:

gegen

- Beklagter und
Widerklager -

ProzeBbevollmichtigte/r:

Rechtsanwdlte Robert Alavi und Kollegen; Haydnstrasse 2,

85354 Freising Guumissyiem

wegen Forderung



erlasst das Landgericht Minchen I, 4. Kammer flr Handelssachen
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht dmpias® und
die Handelsrichter NN in schriftlichen Verfahren
gemafs § 128 Abs.2 ZPO mit einer letzten Schriftsatzfrist zum
25.10.2005 am 24.11.2005 folgendes

ENDURTEIL:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Im Wege der Widerklage wird der Kliger und Widerbe-
klagte verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes
von bis zu € 250.000,--, an dessen Stelle im Falle .der
Uneinbringlichkeit Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tritt
oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten,
zZu unterlassen
im geschéftlichen Verkehr die Kennzeichnung "H20", so
wie die Internet-Domain "h2o.de" flr die Dienst-
leistungen einer Agentur im Bereich der neuen Medien;
sowie flir die Dienstleistung der bild-,ton-,und video-
technischen Bearbeitung von elektronischen Medién und
Datentragern und die Dienstleistung der Erstellung von
Programmen flr die Datenverarbeitung zu benutzen
und/oder benutzen zu lassen.

3. Der Klager und Widerbeklagte tragt die Kosten des
Rechtsstreité. |

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von
€ 50.000 vorlaufig vollstreckbar.

5. Der Streitwert wird auf insgesamt € 100.000 (Klage:
€ 30.000,--, Widerklage: € 70.000,--) festgesetzt.



Tatbestand:

Der Klager macht gegen den Beklagten einen Unterlassungsan-
spruch geltend, den er auf die Verletzung von Markenrecht (§ 5

MarkenG)-stﬁtzt.

1.

Der Klédger bezeichnet sich als "Internet-Komplettanbieter" mit
der Tatigkeit des Betriebs einer Agéntur fir neue Medien, n&m-
lich das Internet, die Vermittlung wvon Handelsgeschéften hier-
Uber flr Dritte und Werbung und die Programmierung fir Inter-
netseiten.

Der Klager nutzt die Domain "h2o.de" und bezeichnet sich als

deren Inhaber.

Der'Kléger ist auBerdem Inhaber der deutschen Wortmarke ,H20"
Nr. 300 09 413, die am 7.3.2000 angemeldet und am 23.9.2003
fir die Klasse 9 als Leitklasse und die Klassen 16, 35, 37,

38, 41 und 42 eingetragén wurde.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Beklagte Widerspruch

'erhoben,'ﬁber den noch nicht entschieden ist.

2.

Die Beklagte ist Inhaberin der aeutschen Marke Nr. 39837197.0
"h2omedia" mit einer Anmeldeprioritdt zum 03.07.1998. Die Mar-
ke ist flUr die Leitklasse 42 und die Klassen 09, 16, 35 u.a.

fir Software, Betrieb einer Agentur im Bereich der neuen Me-



- dien, naémlich Vermittlung von Handelsgeschiften flir Dritte;
bild-, ton-, und videotechnische Bearbeitung von elektroni-
schen Medien und datentragern sowie Archivierung durch Spei-
chern der bearbeiteten oder ﬁnbearbeiteten Medien auf Daten-

tragern eingetragen.

Die Nutzung der Marke erfolgt in den genannten Bereichen durch

die h2omedia AG, deren Vorstandsmitglied der Beklagte ist.

3.

a) Der Klager tragt vor, die Domain "h2o.de",die 1996 angemel -
det worden sei und deren Inhaber er sei, werde seitdem in den
unter 1. genannten Dienstleistungsbereichen auf dem Gebiet der
neuen Medien kontinuierlich genutzt.

Im geschaftlichen Verkehr trete er, der Kladger, seit 1996 un-
ter "H20" auf.

Er habe unter dieéer Geschaftsbezeichnung relativ rasch und
ﬁoch vor der Anmeldung der gegnerischen Marke einen lberregio-
nalen Bekanntheitsgrad erlaﬁgt.

Bezliglich der weiteren Einzelheiten, die der Kldger hierzu
vortragt, wird auf die Klageschrift vom 05.07.2004 und die
weiteren Schriftsdtze des Klagers vom 17.03. und 22.06.2005

verwiesen.

b) Der Klager ist der Ansicht, dass er damit mit der Bezeich-
nung "h2o" bereits vor der Anmeldung der Marke der Beklagten
bei bestehender Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit und Ver-
wechselbarkeit der beiden Bezeichnungen eine nach § 5 MarkenG
geschiitzte geschéftliche Bezeichnung besaR und besitzt und ihm

deshalb gegen die Marke der Beklagten. ein Teilldschungsan-



spruch betreffend die von beiden Parteien mit den beiden ge-
genstandlichen Bezeichnungen genutzten Waren- und Dienstleis-

tungsbereiche zustehe.

Der Klager beantragt:

der Beklagte wird verurteilt, in die Lé&schung der deut-
schen Marke 39 837 197.0 "h2omedia" bezliglich der Wa-
ren/Dienstléistungen "Betrieb einér'<Agentur' im Bereich
der neuen Medien, ndmlich Vermittlung von Handelsgeschaf-
ten fir Dritte; Werbung; Erstellen von Programmen fir die

'Datenverarbeltung" einzuwilligen.
Der Beklagte beantragt,
Klageabweisung.

4,

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei mangels substantl-
lertem Vortrag zur Prioritdt des seitens des Klagers mit der
Klage gegen die Marke des Beklagten geltend gemachten Unter-

nehmenskennzeichens bereits unschlissig.

Die Firma h2omedia, damals noch als GbR, sei bereits seit 1997
als Medienagentur unter dieser Bezeichnung tatig.

Jetzt gehdre dlese Firma mit derzeit 24 fest angestellten Mit-
arbeitern zu den flihrenden Internet- und Multimedia-Agenturen

in Miinchen.



Dagegen sei der Klager selbst in der Branche ganzlich unbe-
kannt und bisher als Agentur flir neue Medien nicht in Erschei-
-nung getreten.

Unter der Domain "h20.de" sei im Jahr 1997 lediglich eine pri-
vat genutzte Website abrufbar gewesen, die Bilder eines Mannes
auf einem Segelboot zeigte.

Am 11.11.1998, also bereits nach der Anmeldung der streitge-
genstdndlichen Marke des Beklagten war tUber die Domain
"h2o.de" eine sog. Linkliste ( wie Anlage B 3) abrufbar, die
13 Hyperlinks auf verschiedene externe, nicht vom Kliger stam-
mende Angebote enthalten habe. ’
Der Klager habe vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des
‘Beklagten das Zeichen "h2o" weder im gesch&ftlichen Verkehr
und erst recht nicht innerhalb der von dem Beklagten bzw. der

Firma h2omedia in Anspruch genommenen Branche benutzt.

Die Voraussetzungen flir das gegen den Beklagten gerichtete L&-
schungsverlangen des Klagers gemaR den §§ 55, 51 Abs.1l und 12

MarkenG seien nicht gegeben.

5.

Der Beklagte ist als Widerkldger weiter der Ansicht, dass ihm
als Inhaber der deutschen Wortmarke "h2omedia" mit eine Prio-
ritdt zum 03.07.1998 gegen den Kléger und Widerbeklagten ein
markenrechtliches Abwehrrecht auf Unterlassung der Nutzung der
Bezeichnungen "H20" und der Domain "h2o.de" flir die der Ver-
wendung der Marke des Beklagten entsprechenden Dienstleis-
tungsbereiche zustehe.

Die sich gegenliberstehenden Zeichen seien im Rahmen der bran-

chengleichen bzw. -3hnlichen Verwendung verwechslungsféhig.



Soweit sich der Kliger auf ein Schutz féhiges Unternehmens-
kennzeichen berufe, so kénnte . ein solches frithestens im Jahre
2000 entstanden sein. Dagegen lagen aber die &alteren Rechte

beim Beklagten.
Der Beklagte beantragt im Wege der Widerklage:

Der Klager und Widerbeklagte verurteilt, es bei Mei-
dung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, --, an
dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit Ord-
nungshaft bis zu 6 Monaten tritt oder einer Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten,

zu unterlassen

im geschéftlichen Verkehr die Kennzeichnung "H20", so
Wie die Internét—Domain "h2o.de" flir die Dienst-
leistungen einer Agentur im Bereich der neuen Medien,
sowie fir die Dienstleistung der biid-,ton—,ﬁnd video;
technischen Bearbeitung von elektronischen Medien und
Datentrégern und die Dienstleistung der Erstellung von
Programmen fir die Datenverarbeitung zu benutzen

und/oder benutzen zu lassen.

Der Klager und Widerbeklagte beantragt:
Die Widerklage wird abgewiesen

und bezieht sich dazu auf seinen Sachvortrag zur Klage.



Bezliglich des Sach- und Streitstands im Ubrigen wird auf den
Akteninhalt, insbesondere die gewechselten Schriftsitze und
die mitlbergebenen Urkunden und Anlagen und das Protokoll vom -

30.06.2005 verwliesen.

Entscheidungsgrinde:

Der zulassige Klage -ist unbegrlindet, die Widerklage ist be-

grindet.

1.

Der Klédger  hat gegen den Beklagten keinen
(Teil-)Léschungsanspruch gemif § 55 MarkenG betreffend die am
03.07.1998 éngemeldete Marke "h2omedia". _

Ein - bezogen auf das Anmeldedatum der Marke des Beklagten &l1-
teres Recht - i.S.d; § 51 MarkenG i.v.m. § 5 MarkenG als
Recht aus einem friher benutzten Unternehmenskennzeichen ist
zu Gunsten des Klager schon nach dessen eigenen Sachvortrag
i.V.m. dem Vortrag des Beklagten und den von beiden Parteien

hierzu Ubergebenen Anlagen und Urkunden nicht gegeben.



Der Klager tr&gt zwar vor, ‘dass er als Inhaber der bereits
1996 angemeldeten Domain "h2o.de" diese seitdem "kontinuier—.
lich" im geschiftlichen Verkehr als "Komplettanbieter" nutze
und zwar auf dem Gebiet des Betriebs einer Agentur im Bereich
der Neuen Medien, n&mlich Internet.

Der Klager behauptet dazu, unter der Geschaftsbezeichnung
"h26" in dem genannten Geschiftsbereich "reiativ rasch" einen
"ﬁberregionalen Bekanntheitsgrad erlangt" zu haben.

Diese Angaben in der Klageschrift wvom 05.07.2004 stellt der
Klager erganzt durch seinen Sachvortrag in den weiteren
Schrifts&tzen wvom 17.03., 22.06. und 24.06.2005 in Verbindung
" mit der Vorlage seiner Anlagen K 1 mit K 8 auch unter Zeugen-

beweis.

Dem Vortrag se Kligers fehlt aber insgesamt eine substantiier-
te Darstellung der angeblichen Verwendung seiner seit 1996 be-
stehenden DomainfBezeichnung "h2o" als Unternehmenskennzeichen

i.s8.d. § 5 MarkenG vor dem Anmeldetag der Marke des Beklagten.

§ 5 Abs.2 Satz 1 MarkenG erdffnet zwar den Schutz als Unter-
néhmenskennzeiche nicht nur fir Namen, Firma und besondere Be-
zeichnungen von Geéchéfthbetrieben und Unternehmen, sondern
auch fir eine Internet-Domain. Dazu gehért'éber, dass der Do-

mainnamen nicht als blofe Adresse verstanden wird.

Dass die Bezeichnung "h2o" oder als Domain "h2o0.de" vom Klager
in dem von ihm angegebenen Bereich im geschaftlichen Verkehr
als Herkunft bezeichnendes Kennzeichen und sei es auch nur fur

einen Teil eines Geschaftsbereichs tats&chlich im daftir not-



- wendigen Umfang verwendet wurde, ergibt sich aus dem kligeri-
schen Sachvortrag und den Anlagen nicht.

Aus dem Anlagenkonvolut K 1 ergibt sich tberwiegend eine Ver-
wendung der Bezeichnung "h2o" eben als Domainnamen, nicht aber
mit dem ndétigen Nachweis als konkrete Firmenbezeichnung, auch
wenn in dem u.a. dort vorgelegten Schreiben wvom 20.08.1996
(an Herrn Nehls) mehrfach von "H20o" gesprochen wird und das
Schreiben vom 26.03.1997 an "H20 DE Internet Konzepte Frau
Christine Issleib " entsprechen den im Anlagekonvolut K 1 ab-
gelichteten Visitenkarten gerichtet sind.

Besonders auf dem vom Kldger an Hérrn Nehls gerichteten
Schreiben ist namlich festzustellen, dass auf den gedruckten
Formularangaben des Schreiben nur der Klager persénlich mit
Namen und (Firmen-)Adresse genénnt4ist und erganzend dazu sei-

ne eMail-Adresse Issleib@h2o.de.

Die zu K 1 auch fUbergebene Gewerbeanmeldung vom 24.06.1996
gibt zwar als angemeldete Tatigkeit "Internetprogrammierung-
Konzeptionieren, planen, warten und Installation" an aber ohne

jeden Hinweis auf eine Unternehmenskennzeichnung "h2o".

Die unter der Bezeichnung "H20" bzw. "H20 e.K. auch zu K 1 G-
bergebene mehrseitige Anlage gibt fir eine Unternehmenskenn-
zeichnung "H20" vor dem Anmeldedatum der Marke des Beklagten

(03.07.1998) nichts her, weil sie mit "© 2003" bezeichnet ist.

Auch der ergdnzende Sachvortrag in den weiteren Schriftsitzen
des Klager ergibt keine konkrete und substantiierte Sachdar-
stellung zu der von der Klagepartei'behaupteten und vom Be-

klagten bestrittenen Nutzung der Bezeichnung "h2o" durch den



Klager im geschdftlichen Verkehr vor dem Anmeldedatum der Mar-
ke des Beklagten. ; V
Ohne diese konkreten und bei Vorliegen flr die positive Fest-
stellung der’ Voraussetzungen des §§ 5 und 51 MarkenG genligen-
den Tatsachen war eine Beweisaufnahme zum Sachvortrag des K1&-

gers hierzu aber nicht veranlasst.

Auf die PrUfung der Verwechslungsfahigkeit der beiden gegen-
standlichen Bezeichnungen kam es im weiteren insoweit nicht
an.

Die Klage war abzuweisen.

2.

Die Widerklage ist aber begrindet.

Der Beklagte hat gegen den Kl&ger einen Unterlassungsanspruch
aus § 14 Abs.5 MarkenG, weil die seit 03.07.1998 geschitzte
‘Marke "h2omedia" in den in der Widerklage benannten Tatig-
‘keitsbereiche durch die selbe oder verwechslungsfdhig dhnliche
Branchennutzung des Kligers mit seiner Bezeichnung "h2o", die

er selbst einrdumt, verletzt ist.

Nach seinem eigenen Sachvortrag verwendet oder will der Klager
und Widerbeklagte die Bezeichnung "h2o", die er unter dem
07.03.2000 auch als Marke angemeldet hat und wie sie am
23.09.2003 eingetragen wurde fﬁr.Waren und Dienétleistungen im -
geschaftlichen Verkehr verwenden, die der Verwendung der Marke

des Beklagten und Widerklagers im wesentlichen entsprechen.



Beide Bezeichnungen sind nicht identisch aber verwechslungsfi-

hig &hnlich (§ 14 Abs.2 Ziff. 2 MarkenG).

Mit dem Urteil des OLG Minchen vom 08.04.2004 (29 U 1908/04)
wurde festgestellt dass der vom Widerbeklagten verwendeten Be-
zeichnung fﬁrvdie genannten Geschaftsbereiche eine eigene "je-
denfalls normale Kennzeichnungskraft" zukommt und eine Zusatgz-
bezeichnung wie im dortigen Verfahren "marketing" lediglich
‘erganzend beschreibenden Charakter hat und keine eigene Kenn-
zeichnungskraft fir das dann zusammengesetzte Zeichen bzw. die

Bezeichnung "H2o-marketing" bewirkt.

Entsprechendes muss hier fir den nach "h2o" zweiten und ergin-
zenden Teil der kabinierten Bezeichnung "h2omediag" also den

Wortteil "media" gelten.

Damit ist aber die Bezeichnung oder jetzt auch Marke "H20" des
Widerbeklagten gegentiber der prioritatsdlteren Marke des Wi-
derklagers nachgeordnet. Durch ihre Verwendung werden die ge-
schiitzten Markenrechte des Widerkl&gers verletzt.

Der sowohl gegen die Bezeichnung "H20" als auch gegen die vom
Widerbeklagten im gleichen Branchenbereich verwendete Domain

"h2o.de" gerichtete Unterlassungsanspruch ist begriindet.



3.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.

4,
Die Entscheidung tiber die vorlaufige Vollstreckbarkeit er-

gibt sich aus § 709 Zpo.

5.
Der Gegenstandswert war, jeweils gemessen am geldwerten Inte-
resse des Klagers bzw. des Beklagten an den mit dem Klagean-

trag bzw. dem Widerklageantrag geltend gemachten Anspriichen

auf € 30.000,-- fir den Teilldschungsantrag des Kladgers .und
auf € 70.000,-- flir den Unterlassungsantrag des Widerklagers,
also auf insgesamt € 100.000, -- festzusetzen. '

N

Vorsitzender Richter Handelsrichter Handelsrichter.

am Landgericht

Der Gleighlaut der Ausfertigting mit der Ur -
.. Schyiit bestatlgt




