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I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Minchen |
vom
26. Oktober 2004 wird zuriickgewiesen.

Il. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die
Volistreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von 115 % des
volistreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klagerin vor der
Vollstreckung Sicherheit in Hohe von 115 % des zu vollstreckenden
Betrags leistet.

Grinde

i

Die Parteien streiten im Wesentlichen um die rechtserhaltende Benutzung einer an einer
Vanity-Nummer orientierten Marke durch Verwendung im Internet.

Die Klagerin ist ein 1967 gegrindetes Unternehmen mit Sitz in GroRbritannien. Sie
befasst sich unter anderem mit der Lizenzierung von Marken und Dienstleistungen, die
im Rahmen eines Fran-chise-Systems unter alphanumerischen Telefonnummern
angeboten werden. Sie ist alleinige Inhaberin der Anteile an dem im Blumenversand
tatigen britischen Unternehmen 8 FL

Die Beklagte ist ein in den USA anséassiges Unternehmen. Sie ist im Bereich des Online-
. Telefon-, Katalog- und Einzelhandelsverkaufs von Blumen tatig.

Die Kidgerin ist Inhaberin der am 1. April 1996 unter Inanspruchnahme einer Teilprioritat
fir Waren der Klasse 31 vom 8. November 1995 angemeldeten
Gemeinschaftswortmarke Nr. 34 8 FL fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 31,
35 und 38.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 15. M&rz 1996 angemeldeten und am 2. Dezember
1996 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 39 8 -FL (im Folgenden: Streitmarke) fiir
die Dienstleistungen "Abwicklung und Auslieferung von Blumen auf Bestellung durch
andere Blumengeschéfte an Empfanger”. Sie erhob auf der Grundiage der Streitmarke
Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarke Nr. 34 der Kldgerin.

2001 liefs sich das Tochterunternehmen der Klagerin 8 FL die Internetdomain www.08 ..
f1. zuteilen, unter der es seinen Blumenversand in englischer Sprache mit Preisangaben
in britischen Pfund anbietet. Wegen der Einzelheiten dieses Auftritts wird auf die Anlage
B 8 verwigsen.



Die Beklagte bietet unter der Internetdomain www.18 ... FL die Lieferung von Blumen an
und verwendet bei diesem Internetauftrit folgendes farbige Emblem (hier in
schwarz/weill wiedergegeben):

Wegen des Inhalts des Internetaufiritis der Beklagten im Einzelnen wird auf die Anlagen
K 3, K18 B 3, B 12/4 und die vom Beklagtenvertreter im Termin am 16. Juni 2005
{ibergebenen Anlagen Bezug genommen.

Daneben ist die Beklagte Inhaberin der Domain www.80 fl, die seit 1998 dergestalt mit
www.18 fl verlinkt ist, dass ein Nutzer, der sie anwéahit, automatisch auf den
internetauftritt unter der Domain www.18 fl ... umgeleitet wird.

Die Beklagte veranlasst auf internetbestellung auch die Lieferung von Blumen in
Deutschland. Von 1996 bis 2001 stiegen nach dem bestrittenen Vortrag des Beklagten
die Zahl der Auftraggeber in Deutschland von 194 auf 4.277 und die Zahl der
Lieferungen in Deutschland von 362 auf 4.368 an. Wegen der bestrittenen Entwicklung
in diesem Bereich im Einzelnen wurde auf die Aniage B 5 Bezug genommen.

Die Klagerin hat die Auffassung vertreten, dass die Streitmarke wegen Verfalls gemal} §
49 MarkenG zu l6schen sei, weil die Beklagte sie nicht rechiserhaliend benutzt habe; die
Verwendung im Internetaufiritt der Beklagten sei keine Benutzung im Inland und die
Zusétze in dem Emblem hatten den Charakter der Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG
verdndert.

Sie hat beantragt,
[. die Beklagte zu verurteilen, in die Léschung ihrer beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nr. 39 eingetragenen Marke 80-FL bezlglich der Dienst
leistungen "Abwicklung und Auslieferung von Blumen auf Bestellung

durch andere Blumengeschéafte an Empfanger” einzuwilligen, und

li, festzustellen, dass der Verall der in Antrag |. bezeichneien Marke
am 2. Dezember 2001 eingetreten ist.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat vorgetragen, von 1994 bis 1998 sei unter ihrer Domain www .80 fi. eine
Eingangsseite mit folgender Darstellung {vgl. Anlage B 12/1)} erreichbar gewesen:



Im vorliegenden Abdruck fehlt die oben erwdhnte Darstellung.

Sie hat die Auffassung vertreten, sie habe die Streitmarke seit 1994 (iber das Internet im
Intand verwendet. Die ausschliellliche Verwendung der englischen Sprache in ihrem
Internetaufiritt stehe der Annahme einer Benutzung im Inland nicht entgegen; der
Benutzungszwang im Inland begrinde nicht die Pflicht, eine deutsche Marke auch auf
Deutsch zu bewerben. Angesichis der Moglichkeiten des Internets kénnten deutsche
Kunden auch Uber fremdsprachige Homepages Waren besteilen. Ebenso sei die
Auszeichnung der Preise nur in US-Dollar ohne Belang, wenn wie vorliegend mit
Kreditkarte bezahlt wiirde. Die Verwendung des Emblems verdndere auch nicht den
Charakter der Streilmarke. Insbesondere trage die Voranstellung von 1- lediglich
technischen Notwendigkeiten Rechnung.

Zudem hat die Beklagte Widerklage erhoben und sich insoweit auf die Streitmarke und
ihre Domainbezeichnungen, bei denen es sich um den Gebrauch ihres Firmennamens
handele, berufen; die Klagerin verletze die sich daraus ergebenden Rechte durch deren
eigenen Internetauftritt und die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

Zur Widerkiage hat sie beantragt,

I. die Klagerin zu verurteilen, es bei Meidung [der gesetzlichen
Ordnungsmittel] zu unterlassen, fir den Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschiand verboten [sic!], fir den gewerblichen
Versand von Blumen die Bezeichnung 80 .FL bzw. 08 FL zu benutzen
und

Il. die Klagerin zu verurteilen, die Domainregistrierung 08 FL zu
loschen und die Ldéschung durch Vorlage geeigneter Unterlagen
nachzuweisen.

Die Klagerin hat beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, dass die Widerklage nicht auf die Streitmarke gesilitzt
werden kdnne, weil diese ldschungsreif sei. Auch unternehmenskennzeichenrechtliche
und namensrechtliche Anspriiche der Beklagten bestiinden nicht, weil nicht substantiiert
dargetan sei, dass eine entsprechende Verwendung in Deutschland erfoigt sei. Der
Léschungsanspruch set schon unschlilssig, weil Inhaberin der zu ldschenden Domain
nicht die Kl&gerin, sondern die 80 FL Ltd. sei. Im Ubrigen wiirde ihr - der Klégerin - mit
der Léschung auch aufierhalb Deutschlands ein wertvoller Besitzstand entzogen.

Mit Urteil vom 26, Oktober 2004 hat das Landgericht die Beklagte antragsgemaf
verurteilt und die Widerklage abgewiesen. Auf die tats&chiichen Feststellungen dieses
Urteils wird Bezug genom-men. Zur Begrindung hat das Landgericht im Wesentlichen
Folgendes ausgefihrt: Die Streitmarke sei weder durch die Verwendung des
Kennzeichens 80 FL noch durch die Ingebrauchnahme des Kennzeichen 1-8 -fl.
rechiserhaltend benutzt worden. 80 FL sei nicht markenmafig benutzt worden; die
Verwendung einer sigenen Website www.80 fl ... bis 1998 geniige nicht, weil der



internetnutzer dort bereits unter dem Kennzeichen 1-8-FL begrifit worden sei, ohne
dass die Kennzeichnung 80 FL im Text der Internetseite als Herkunftshinweis flr die
angebotenen Dienstleistungen nochmals aufgetaucht sei. Auch die ab 1998 bestehende
Verlinkung begriinde keinen Herkunftshinweis dieser Domain auf die angebotenen
Dienstleistungen, sondern stelle lediglich eine erweiterte Zugriffsmdglichkeit auf die
verlinkte Domain 1-8 FL dar, Auch die Verwendung des Kennzeichens 1-8 -fl stelle keine
rechiserhaltende Benutzung dar, weil sie nicht in Deutschland erfolgt sei und eine
erhebliche Abweichung von der eingetragenen Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG dar-
stelle. Die in den USA ansdssige Beklagte unterhalte in Deutschland keinen
Geschiéfissitz und erbringe ihre Dienstleisiung des Blumenversands aus einem Service-
Center in den USA. Nach ihren Geschéftsbedingungen seien Leistungsort die USA.
Nach der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Internetseite richte sich diese in erster Linie an
amerikanische Kunden; die Seite sei in englischer Sprache verfasst und weise die
Preise in US-Dollar aus. Auch die Rubrik International Delivery auf der Webseite sej
dahin zu interpretieren, dass damit in erster Linie amerikanische Verbraucher
angesprochen wiirden, die Blumen Uber die Beklagie in andere Lander versenden
wollten; soweit aber ein amerikanischer Kunde Blumen nach Deutschland schicken
lasse, liege kein rechiserhaltender Gebrauch der Streitmarke vor, weil diese dem
Empfanger gegenlber in keiner Weise in Erscheinung trete. Das von der Beklagten
verwendete Kennzeichen 1-8-fl weiche auch von der Streitmarke derart ab, dass deren
Charakter verdndert werde und eine rechtserhaltende Benutzung ausscheide. Zwar sei
das hinzugefiigte Bildmotiv in Blumengestalt ohne charakterverdndernde Wirkung, weil
es sich lediglich um ein beschreibendes Motiv handele und der Verkehr sich vorwiegend
am Wortbestandteil zu orfentieren pflege. Auch der Bestandteil .com habe keine
eigenstandige Kennzeichnungskraft, da den Verkehrskreisen bekannt sei, dass es sich
dabei lediglich um eine generische Angabe zur Top-Level-Domain handele.
Charakterverandernd wirke sich aber der Zusatz 1- aus. Dieser Zusatz sei der
urspriinglichen Marke vorangestellt, so dass ihm besonderes Gewicht zukomme. Zudem
sei bei der Streitmarke der Bestandteil FL rein beschreibend; Kennzeichnungskraft
erlange die Marke erst durch die vorangesiellie Zahlenkombination 80-. Durch die
Voranstellung des Zusatres 1- werde der Marke ein neues Element mit eigener
Kennzeichnungskraft hinzugefiigt, so dass der Verkehr bei Wahrnehmung der
Unterschiede das Kennzeichen 1-80-fl. nicht mehr mit der Streitmarke 80-FL
gleichsetze. Anstelle einer dreistelligen Zahl werde nunmehr eine vierstellige Zahl
verwendet, die zudem noch durch einen Bindestrich abgesetzt sei. Der
Feststellungsantrag sei nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulassig und begriindet;
insbesondere habe die Klagerin wegen des Widerspruchs der Beklagten gegen ibre
Gemeinschaftsmarke ein entsprechendes Rechisschutzbediirfnis. Die Widerklage sei
unbegriindet. Auf die Streitmarke kénne sich die Beklagte nicht stiitzten, da diese
Ischungsreif sei, was einredeweise zu beriicksichtigen sei. Die Inhaberschaft der
Domain www.80fl. begriinde kein Namensrecht der Beklagten, da diese ihren Inhaber
aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht namensméftig identifiziere. Aus
ihrem Unternehmenskennzeichen 1-8-FL schliefilich kénne die Beklagte keine Rechte
gemal § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG herleiten, weil sie dieses ebenso wenig wie die
Streitmarke in Deutschland verwendet habe. Darliber hinaus sei keine Verleizungs-
handlung der Kidgerin gegeben. Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 34 80 FL
begriinde noch keine Erstbegehungsgefahr fiir eine Benutzung in Deutschiand, weil bei
der Vielzahl der Mitgliedsstaaten nicht eine tatsichliche Benutzungsabsicht fiir alle
Mitgliedsstaaten unterstellf werden kénne. Zuséatzliche Umsténde, die eine
Konkretisierung der Benutzungsgefahr auf Deutschland erlauben wiirden, seien im
Streitfall nicht ersichtlich. Hinsichtlich der vom Tochterunternehmen der Klégerin



verwendeten Kennzeichnung 08 FL. sei zwar eine Zurechnung zur Kldgerin als Stdrerin
wegen deren unmittelbarer Einflussmdaglichkeiten als Muttergesellschaft auszugehen; es
bestiinden aber erhebliche Bedenken, ob dies eine Benutzungshandlung in Deutschland
darstelle, weil sich die in englischer Sprache verfasste Internetseite in erster Linie an
englische Kunden richte. Jedenfalls fehle es aber an einer Verwechslungsgefahr i. S. d.
§ 15 Abs. 2 MarkenG. Die durchschnittlich kennzeichnungskraftigen Zeichen seien auch
bei  identischen Dienstleistungen nicht ausreichend  &hnlich, um eine
Verwechsiungsgefahr anzunehmen. Da der Bestandteil fl. rein beschreibend sei, seien
bei beiden Kollisionszeichen die Ziffernbestandteile pragend; damit fihre das Fehlen der
Voranstellung von 1- im durch die Widerklage angegriffenen Kennzeichen ebenso zu
einer die Verwechslungsgefahr ausschiieflenden erheblichen Abweichung wie die
Voranstellung der Ziffer 0. Den angesprochenen Verkehrskreisen sei insbesondere aus
dem Dienstleistungsbereich der Telekommunikation bekannt, dass einzelne
Ziffernfolgen in Verbindung mit beschreibenden Begriffen auf ein bestimmtes
Unternehmen hinweisen kdnnten und diesbeziiglich die genaue Ziffernfolge fiir die
Herkunftsfunktion entscheidend sein kdnne.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie ist der Auffassung, dass das
Landgericht die Gesichispunkie, die fir die rechiserhaltende Benutzung von
Warenmarken galten, zu Unrecht auf Dienstleistungsmarken (ibertragen, weil es dabei
aufder Acht gelassen habe, dass Dienstleistungen unkérperlich erbracht wiirden und
deshalb anders zu behandeln seien. Die von ihr verwendete Kennzeichenform habe
auch den Charakier der Marke nicht i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG verdndert. Das
Bundespatentgericht habe in seiner Entscheidung GRUR 2001, 166 ff. - VISION zu
Recht angenommen, dass die Hinzufligung des Internet-Kirzels @ den Charakter einer
Marke nicht veréndere; gleiches gelte fir durch technische Notwendigkeiten bedingte
Zusatze wie 1-. Schon wegen des Bestands der Streitmarke sei auch die Widerklage zu
Unrecht abgewiesen worden.

Daneben regt sie an, den Rechtsstreit gemalt § 148 ZPO auszusetzen, bis das
Bundespatentgericht Uber fhren Widerspruch gegen die Marke 08 FL eines
Drittunternehmens entschieden hat, den sie auf die Streitmarke gestiitzt hat.

Die Beklagte beantragt,
|. das Urteil des Landgerichts aufzuhehen,
{l. die Klage abzuweisen,
lll. die Klagerin zu verurteilen, es bei Meidung [der gesetzlichen
Ordnungsmittel] zu unterlassen, flir den Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland verboten [sicl], fir den gewerblichen
Versand von Blumen die Bezeichnung 80.FL bzw. 08 FL zu benutzen
und
V. die Klagerin weiter zu verurteilen, die Domainregistrierung 08 FL.
zu léschen und die Loschung durch Vorlage geeigneter Unterlagen

nachzuweisen.

Die Klagerin beantragt,



die Berufung zuriickzuweisen.
Sie widersetzt sich einer Aussetzung und verteidigt das angegriffene Urteil.

Im Ubrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsétze nebst Anlagen
und auf das Protokoll des Termins vom 16. Juni 2005 Bezug genommen.

1.
Die zuldssige Berufung ist unbegriindet.

1. Fur eine Aussetzung der Verhandlung geman § 148 ZPO besteht kein Aniass,
weil die Entscheidung des Rechtsstreits nicht vom Bestand der Marke des
Drittunternehmens, der Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht ist,
abhangt.

2. Die internationale Zustandigkeit der deutschen Gerichte fiir die
Loschungsklage ergibt sich un-beschadet des Sitzes der Beklagten in den USA aus Art.
22 Nr. 4 EuGVVO (vgl. Hiftege in: Tho

mas/Putzo, ZPO, 26. Aufl. 2004, Art 22 EuGVVO Rz. 2). Die internationale
Zusténdigkeit der deutschen Gerichte fur die Widerklage ergibt sich jedenfalls aus Art.
24 EuGVVO, weil sich die Kiagerin rigelos dazu eingelassen hat.

3. Das Landgericht hat die Beklagte zu Recht zur Einwilligung in die Léschung
der Streitmarke gemal § 49 Abs. 1 MarkenG verurteilt, weil diese nicht innerhalb von
finf Jahren ab dem Tag der Eintragung gemal § 26 MarkenG benutzt worden ist. Auch
die Feststellung des Zeitpunkis, zu dem der Verfallsgrund eingetreten ist, ist zu Recht
erfolgt.

a) Die Beklagte hat die am 2. Dezember 1996 eingetragene Streitmarke funf Jahre ab
dern Tag der Eintragung nicht rechtserhaltend benutzt.

aa} Die Benutzung der Kennzeichnung 1-8-fl. im Zusammenhang mit den
Internetauftritten der Bekiagten erfolgte nicht im Inland und ist schon deshalb nicht
geeignet, rechtserhaltende Wirkungen zu entfalten.

(1) Die Internetbenutzung einer Kennzeichnung fir Dienstleistungen ist nicht bereits
deshalb eine solche im Inland, weil inlandische Internetnutzer die Dienstleistung
tatsachiich in Anspruch nehmen. Vielmehr ist das lediglich Ausfluss der das Internet
kennzeichnenden Eigenheit der weltweiten Verfigbarkeit der Inhalte, der Ubiquitat des
internets. Dieser Umstand begriindet den Konflikt mit dem im Immaterialgliterrecht
malgeblichen Tetritorialitdtsprinzip erst und lost ihn nicht schon. Dazu bedarf es
vielmehr des Abstellens auf einen gesteigerten Inlandsbezug schon des Internetauftritts
ungeachtet dessen ubiquitérer Abrufbarkeit.

aaa) Der Schutzbereich einer inlandischen Marke ist auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland beschrankt (Teritorialittsprinzip). § 26 MarkenG verlangt fir die
rechtserhaltende Benutzung eine Handlung im Inland. Eine solche ist regelmaiig
gegeben, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten
werden.

bbb) Im Internet ist jedoch nicht jede Kennzeichenbenutzung der inl&ndischen
Rechtsordnung unterworfen.



Bei als Verletzungshandlungen angegriffenen Benutzungen wiirde dies zu einer
uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechie und zu einer
unangemessenen Beschrdnkung der Selbstdarstellung auslandischer Unternehmen
fihren.  Damit  einhergehen wirde eine erhebliche Beschrankung der
Nutzungsmdglichkeiten von Kennzeichenrechten im Internet, weil die Inhaber
verwechslungsfahiger Kennzeichenrechte, die in verschiedenen Léndern geschiiizt sind,
unabhéngig von der Priorititslage wechselseitig beanspruchen kénnten, dass die
Benutzung des Kollisionszeichens unterbleibt. Die Anwendung des Kennzeichenrechts
in solchen Féllen darf nicht dazu fiihren, dass jedes im Inland abrufbare Angebot
ausléndischer Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem
inlandischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Anspriche auslést. Erforderlich ist
vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschatftlich relevanten Inlandsbezug
(von der WIPO als "commercial effect” bezeichnet) aufweist (vgl. BGH GRUR 2005, 431
[432 f.] - HOTEL MARITIME m. w. N.).

Nichts anderes gilt fiir die gleichsam gespiegelte Situation, die nicht die Verletzung einer
inlindischen Marke durch eine Handlung im Internet, sondern den Erhalt einer
inlandischen Marke durch solche Handlungen betrifft. Wiirde Benutzungshandiungen im
Internet schon allein deshalb rechtserhaltende Wirkung zukommen, weil sie im Inland
abrufbar sind, fiihrte das entgegen dem Zweck des § 26 MarkenG, die Moglichkeiten fiir
die Eintragung neuer Marken zu verbessern und die Gesamtzahl der eingetragenen und
geschitzien Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen mdéglichen Konflikte zu
verringern (vgl. BGH GRUR 2002, 59 [63] ISCO m. w. N.}, zu einer uferiosen
Ausdehnung der Méglichkeiten der Rechtserhaltung, denen kein wirtschaftlich relevanter
Be-zug zum Inland mehr zukommi. Fehlt einem vom Markeninhaber veranlassten
Internetauftritt ein derartiger Inlandsbezug, kann er auch durch Abrufe von inlandischen
internetnuizern nicht begriindet werden, schon weil es sich bei den Abrufen nicht um
Handlungen des Markeninhabers, sondern um solche der Nutzer handelt.
Internetauftritte, mit denen ein Inhaber seine Marke nutzen will, miissen deshalb einen
hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug aufweisen, um rechiserhaltende
Wirkungen entfalten zu kénnen (vgl. Ingeri/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl, 2003, § 26
Rz. 145; Bousonville in: Ubber, Markenrecht im Internet, 2002, S. 79; vgl. auch zum
Fehlen eines solchen Bezugs bei einem englischsprachigen Internetangebot mit
Preisangaben nur in US-Dollar Senat GRUR-RR 2002, 9 [11], insoweit von BGH GRUR
2003, 428 [430 f.] - BIG BERTHA nicht beanstandet).

(2) An dem danach erforderlichen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug fehlt es im
Streitfall.

Bei dem Internetauftritt unter der Domain www.18 FL ergibt er sich weder aus der
Sprache, in der sich die Beklagte im Internet présentiert, noch aus der Wahrung, in der
die Preisangaben erfolgen. Er ergibt sich auch nicht aus der Verwendung einer
deutschen Flagge unter der Rubrik International Delivery zur Kennzeichnung der
Darstellung derjenigen Waren, die in Deutschland ausgeliefert werden kénnen (vgl. die
in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat von der Beklagten {ibergebenen
Anlagen). Dieser Verwendung ist nur zu entnehmen, dass die Beklagte anbietet, Blumen
in einer Vielzahl verschiedener Lander, darunter Deutschland, zu liefern. Dass dieses
Angebot Gber das mit der Ubiquitdt des Internets verbundene MaRl hinaus auch
deutsche Besteller anspreche, kann der Verwendung der deutschen Flagge dagegen
nicht entnommen werden,



Auch der bestrittenen Darstellung der Beklagten zu ihrem Internetauftritt unter der
Domain www.80fl bis 1898 kann ein solcher Inlandsbezug nicht entnommen werden, so
dass dahin stehen kann, ob jener Auftritt tatsdchlich den von der Beklagten
vorgetragenen Inhalt hatte.

bb) Im Ubrigen hat die Kennzeichnung 1-8 -fl einen gegeniiber der Streitmarke 80 -FL
veranderten Charakter, so dass ihre Benutzung, auch wenn sie im Inland erfolgt wére,
nicht als solche der Streitmarke gegolten hatte (vgl. § 26 Abs. 3 MarkenG).

(1) Die Benutzung einer Kennzeichnung in einer Form, die von der Eintragung einer
Marke abweicht, ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verdndern. Davon ist
auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei
Wahmehmung der Unterschiede dem Gesamiteindruck nach noch mit der eingetragenen
Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Maligeblich ist,
ob der Verkehr dem hinzugefugten Bestandteil keine eigene maligebende
kennzeichnende Wirkung beimisst und trotz der hier durch Zusétze begriindeten Unter-
schiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. BGH
GRUR 2005, 515 FERROSIL m. w. N.).

(2) Die Streitmarke besteht in ihrer eingetragenen Form aus den durch einen Bindestrich
zusammengeflgten Bestandteilen 80 und FL, von denen Letzterer als leicht
versténdliches englisches Wort fiir Blumen glatt beschreibend ist. Das hat zur Folge,
dass der Verkehr sich bei der Wahrnehmung der Marke in erhéhtem MaRe auf den
Ziffernbestandteil als den im Wesentlichen kennzeichnenden Teil konzentriert und
Verénderungen im Zusammenhang mit diesem besonders intensiv wahrnimmt.
Ungeachtet der Frage, wie die selbststdndige Verwendung einer Ziffer oder deren
Zusatz zu einem Zeichenbestandteil im Allgemeinen verstanden werden, wirkt sich in
dieser Situation die Voranstellung des Zusatzes 1- dahin aus, dass der Verkehr diesen
mit dem bereits bekannten Ziffernteil 80 zusammenfasst und dem so wahrgenommenen
Bestandteil 1-8 eine andere Kennzeichnungswirkung als dem Bestandteil 80 der
eingetragenen Fassung beimisst. Der Zusatz hat daher eine eigene malgebende
kennzeichnende Wirkung, die der Annahme einer den Charakter der eingetragenen
Marke erhaltenden Benutzung, wie sie fiir den Rechtserhalt erforderlich wire,
entgegensteht.

Die Ausflhrungen in der Berufung filhren zu keiner anderen Beurieilung. Gerade wenn
der Verkehr erkennt, dass die Streitmarke 80-FL eine Telefonnummer fiir ein Call-Center
darstellt, muss er eben wegen der Funktion als Telefonnummer davon ausgehen, dass
die davon verschiedene Bezeichnung 1-8 -FL etwas anderes meint als die eingetragene
Marke, weil sie eine andere Telefonnummer wiedergibt. Wenn also der Verkehr die
Streitmarke als Telefonnummer versteht, wird er auf Anderungen bei ihr ebenso
sorgféltig achten, wie dies bei Telefonnummern auch sonst der Fall ist, und bei der
verwendeten Form davon ausgehen, dass sie nicht der Streitmarke entspricht. Es ist
eben die von der Beklagten als unbedeutend gewiirdigte technische Notwendigkeit, der
Zeichenfolge der Streitmarke das weitere Zeichen 1- voranzusetzen, die dazu fihrt,
dass der verwendeten, auf einer verdnderten Ziffernfolge beruhenden Kennzeichnung
ein anderer Charakter beigemessen wird.

cc) Schliellich begegnet die Annahme, in der Verwendung der Kennzeichnungen 1-8-fi

oder 1-B-FL in den Internetauftritten der Beklagten liege eine rechiserhaltende



Benutzung der Streitmarke auch Bedenken unter dem Gesichtspunkt, dass die
ausschlieltliche Verwendung eines Zeichens als Unternehmenskennzeichen keine
derartige Benutzung darstellt (vgl. BGH, a.a.0., - BIG BERTHA S. 430 m. w. N.). In
beiden Fallen lasst die jeweilige Verwendung nicht erkennen, dass damit eine
Dienstleistung bezeichnet wird. Vielmehr weisen sowohl die briefkopfartige Verwendung
von 1-8 -fl. als Emblem links oben auf den jeweiligen Seiten des derzeitigen Internetauf-
tritts als auch die Verwendung von 1-8 -FL in der Art einen Firmenschilds im bestrittenen
Internetauftritt bis 1998 darauf hin, dass damit jeweils die Beklagte als Unternehmen und
riicht die von ihr angebotenen Dienstleistungen bezeichnet werden.

dd) Andere Benutzungshandlungen, die als rechtserhaltend in Frage kdmen, sind weder
vorgetragen noch sonst ersichtlich.

b} Auch die gesonderte Feststellung des Zeitpunkts des Verfalls geman § 52 Abs. 1
Satz 2 MarkenG ist zu Recht erfolgt. Dabei kann dahin stehen, ob hierfiir ein
gesondertes Feststellungsinteresse erfarderlich ist (so Ingerl/Rohnke, a.a.0.,§ 52 Rz. 6
a. E.) oder auch insoweit die Popularklagebefugnis des § 52 MarkenG Platz greift (so
Hacker in: Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. 2003, § 52 Rz. 12), denn die
Klagerin hat wegen der Bedeutung des Verfalls der Streitmarke flr das Verfahren des
Widerspruchs gegen ihre Gemeinschaftsmarke Nr. 345 389 ein derartiges Inieresse.

4. Das Landgericht hat auch die Widerklage zu Recht abgewiesen.

a) Aus der Streitmarke kann die Beklagte keine Anspriiche herleiten, da diesen die
Einrede der Loschungsreife der Marke entgegengesetzt werden kann (vgl. § 25 Abs. 1
MarkenG).

b) Auch Anspriiche aus der Verwendung wvon 1-8 -FL ... M als
Unternehmenskennzeichen oder Namen bestehen nicht.

aa) Der origindre Schutz eines Unternehmenskennzeichens setzt neben seiner
Benutzung voraus, dass es (ber namensmaiige Unterscheidungskraft verfligt. Ohne
origindre Unterscheidungskraft kann eine Bezeichnung Schutz als
Unternehmenskennzeichen nur beanspruchen, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt hat
(vgl. BGH GRUR 2005, 517 [518] - Literaturhaus m. w, N.}.

Im Streitfall fehit die namensméahkige Unterscheidungskraft. Auch der Bestandteil FL ist,
wie bereits dargelegt (s. 0. 3. a] bb] [2]), glatt beschreibend. Der Bestandteil 1-8 verweist
lediglich auf die Erreichbarkeit {iber eine gebiihrenfreie Telefonnummer und ist damit
ebenfails beschreibend. Dem Bestandteil .COM schlielfich kommt keine
Unterscheidungskraft zu, weil er erkennbar auf die Top-Level-Domain verweist, unter
der die Beklagte auftritt, und deshalb nur funktionale Bedeutung hat (vgl. BGH GRUR
2005, 262 [263] - soco.de). Auch der Zusammenstellung dieser beschreibenden
Bestandteile kommt keinerlei Originalitadt zu, die eine Unterscheidungskraft begriinden
kbnnte. Sie ist vielmehr insgesamt beschreibend, weil sie lediglich besagt, dass man
durch Anruf bei einem Call-Center Blumen bestellen kann, was genau die von der
Beklagten angebotene Dienstleistung beschreibt.

Anhaltspunkte fir die Annahme von Verkehrsgeltung sind nicht ersichtlich.
bb) Gleiches gilt fiir einen etwaig daneben bestehenden namensrechtlichen Anspruch
(vgl. BGH, a.a.0. - Literaturhaus).



cc) Einem Schutz als Unternehmenskennzeichen gemai § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4
MarkenG steht zudem entgegen, dass sefbst dann, wenn ursprilngliche
Unterscheidungskraft vorldge, ein austdndisches Unternehmen sein Kennzeichen im
Inland benutzt haben misste (vgl. BGH, GRUR 2002, 972 [973] - FROMMIA m. w. N.).
Die Verwendung im Internetauftritt der Beklagten stellt jedoch aus den oben dargelegten
Grinden (s. 0. 3. a] aa}) keine solche im Inland dar. Andere Benutzungshandlungen sind
nicht vorgetragen oder sonst ersichilich.

c} Selbst wenn unterstellt wiirde, die Beklagte hitie im Inland kennzeichenrechtlichen
Schutz erlangt und behalten, bestiinde keine Gefahr der Verletzung der daraus
folgenden Rechte.

aa) Der von der Beklagten angegriffene Internetauftritt kénnte nicht als
Verletzungshandlung angesehen werden, weil auch ihm der hinreichende wirtschaftlich
relevante Inlandsbezug aus denselben Grinden fehlt wie dem Internetauftritt der
Beklagten (vgl. BGH, a.a.0, HOTEL MARITIME); er kann daher keine
Wiederholungsgefahr begriinden. Deshalb kann auch dahin stehen, ob dieser Aufiritt
eines Tochterunternehmens der Klédgerin der Klagerin zugerechnet werden kénnte.

bb) Auch eine Erstbegehungsgefahr wilrde nicht schon durch die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke fir sich begrindet werden, weil einem Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke ohne zusatzliche Umstdnde nicht die Absicht zur tatsdchlichen
Nutzung in allen Mitgliedsstaaten unterstellt werden kann ({vgl. Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, 2. Aufl. 2003, vor §§ 14 - 19 Rz. 62; Klip-pel/Pahlow in: Ekey/Klippel,
Markenrecht, 2003, § 15 Rz. 91 a. E.; wohl auch Hacker in: Strébe-le/fHacker,
Markengesetz, 7. Aufl. 2003, § 14 Rz. 259),

M.

1. Die Entscheidung iiber die Kosten beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

2. Die Entscheidung liber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708
Nr. 10, 711 ZPO.

3. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsatzliche
Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs.
2 Nr. 2 ZP0O nicht vorliegen (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.). Die Rechtssache
erfordert, wie die Ausflihrungen unter . zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter
Rechtsprechungsgrundsétze auf den Einzelfall.

Unterschrifi



