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Markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen einer Dienst-
leistungsmarke fir Adressdatenverwaltung und dem Hos-
ting-Angebot einer CRM-Softwareplattform - smartBASE

Orientierungssatz

1. Da bei einer Dienstleistungsmarke eine kdrperliche Verbindung mit dem Produkt unmdg-
lich ist, erfordert die ernsthafte Benutzung die Verwendung des Zeichens auf Gegenstanden,
die bei der Erbringung eingesetzt werden wie beispielsweise Webseiten, Prospekte oder Rech-
nungen, sodass der Verkehr darin einen herkunftshinweisenden Bezug zu einer konkreten
Dienstleistung sieht (Anschluss BGH, Urteil vom 2. Marz 2017 - | ZR 30/16). Wird eine Daten-
bank-Plattform unstreitig unter dem Zeichen betrieben und werden samtliche eingetrage-

nen Adressdaten-Dienstleistungen zwingend unter Einsatz dieser Plattform erbracht, versteht
der Verkehr dies als (Zweit-)Zeichennutzung fur die konkreten Dienstleistungen. Eine bloRe
Scheinbenutzung scheidet bei Erzielung erheblicher Millionenumsatze aus.(Rn.53) (Rn.65)
(Rn.66) (Rn.67) (Rn.72)

2. Die rechtserhaltende Benutzung kann durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers er-
folgen (Anschluss BGH, Urteil vom 2. Mai 2024 - 1 ZR 23/23). An den Nachweis dieser Zustim-
mung sind keine Uberzogenen Anforderungen zu stellen. Sie unterliegt keinem Formerforder-
nis und kann konkludent erteilt werden. Beruft sich der Markeninhaber im Prozess ausdruck-
lich auf die Nutzung durch seine konzernverbundenen Tochtergesellschaften und belegt die-
se, streitet eine deutliche Vermutung flr das Vorliegen der Zustimmung, da eine unberechtig-
te Nutzung unter diesen Umstanden lebensfremd ware.(Rn.52) (Rn.70) (Rn.71)

3. Fur die markenrechtliche Beurteilung und die Bestimmung der Dienstleistungsahnlichkeit
ist nicht die subjektive Absicht des Werbenden entscheidend, sondern der objektive Eindruck,
den der Internetauftritt aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise vermittelt (Anschluss
BGH, Urteil vom 7. Marz 2019 - | ZR 195/17). Verwendet ein Anbieter ein Zeichen blickfang-
maRig fur ein Angebot, das mit Funktionsbeschreibungen wie ,CRM" oder ,Marketing Auto-
mation” beworben wird, liegt darin eine herkunftshinweisende Verwendung flr diese Funktio-
nen, selbst wenn der Anbieter im Hintergrund lediglich als technischer Infrastrukturdienstleis-
ter (Hoster) agieren mochte.(Rn.74) (Rn.101) (Rn.103) (Rn.104)

4. Zwischen Dienstleistungen der Adressdatenverwaltung (Klasse 35) und dem Hosting einer
datenbankbasierten CRM-Softwareplattform besteht eine branchenmaBige Nahe, die zu einer
durchschnittlichen Dienstleistungsahnlichkeit fuhrt. Ausschlaggebend sind Art und Zweck so-
wie der identische Nutzen fur den Empfanger - vorliegend Kundenpflege Uber zu verwaltende
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Kundendaten. Dass die Kunden die Daten bei einer gehosteten Softwareldsung selbst einge-
ben und verwalten mussen, hebt die Branchennahe zu den inhaltlichen Datenpflegedienstleis-
tungen nicht auf, da beide Angebote im selben Wirtschaftssektor aufeinandertreffen.(Rn.98)
(Rn.106) (Rn.107) (Rn.108)

Verfahrensgang

vorgehend LG Hamburg, 8. August 2023, 406 HKO 65/21, Urteil
nachgehend BGH, 9. Oktober 2025, | ZR 41/25, Nichtzulassungsbeschwerde zuriickgewiesen

Tenor

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom
08.08.2023, Az. 406 HKO 65/21, wird zurlickgewiesen.

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

3. Das Urteil und die angefochtene Entscheidung sind ohne Sicherheitsleistung vorlaufig
vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung wegen des Unterlassungsausspruchs im landge-
richtlichen Urteil (Ziff. 1.) durch Sicherheitsleistung i.H.v. 45.000,- € abwenden, sofern
nicht die Klagerin vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in gleicher Héhe leistet.

Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klagerin wegen des erst- und zweitinstanzlichen
Kostenausspruchs durch Sicherheitsleistung in Héhe von 110 % des aufgrund des jewei-
ligen Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klagerin vor der Vollstre-
ckung Sicherheit in Hohe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.
Griinde
l.

1 Die Klagerin begehrt von der Beklagten auf markenrechtlicher Grundlage, dass diese
es unterldsst, das Zeichen ,smartbase” im geschaftlichen Verkehr zur Kennzeichnung
von Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, ein-
schlieBlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Relationship Manage-
ments (CRM) - von der Klagerin abgekurzt als Customer Relation Managements (CRM) -,
zu benutzen, wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen. Daneben begehrt die
Kldgerin die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten betreffend die im Un-
terlassungsantrag beschriebenen Handlungen.

2 Die Klagerin ist Inhaberin der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197: ,smartBASE" (Klagemarke),
angemeldet am 10.12.2007 und eingetragen am 15.05.2008, mit Schutz in Klasse 35 flr:

3 LErfassung und Verwaltung von Adressen flr Dritte; Pflege von Adressdaten in Com-
puterdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken;
Selektion von Adressdaten (Biiroarbeiten); Uberpriifung von Adressdaten (Biiroar-
beiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von
Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzin-
formationen (Buroarbeiten); Erganzung von Adressdaten in Computerdatenbanken;
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Bereinigung von Adressdaten (BUroarbeiten); Recherche von Adressdaten fir Marke-
ting- und Werbezwecke” (vgl. Anlage K1).

Eine gegen die Klagemarke ,,smartBASE" gerichtete L6schungsklage der hiesigen Be-
klagten hatte hinsichtlich der Dienstleistungen ,Einzelhandelsdienstleistungen mit
Adressdaten; Vermietung von Adressen zu Werbezwecken* Erfolg und wurde im Ubrigen
abgewiesen (Urteil des LG Minchen | vom 08.09.2020, Az. 33 0 12062/19, Anlage K19;
Beschluss des OLG Miinchen vom 24.11.2022, Az. 6 U 5943/20, Anlage K18).

Die Bezeichnung ,smartBASE" wird mit Zustimmung der Klagerin von mit dieser verbun-
denen Unternehmen in der aus den Anlagen K2 und K5 sowie Anlage B3 ersichtlichen Art
und Weise genutzt (nachfolgend Anlage B3):

n Startseite  smartSASE®

smartBASE®

Einleitung
Datenmodell und Datendesion

Nuil-Fenler-Prinzip

Newsletter

Anmeldung
Abmeldung

Archiv

Fundraising-Echo

SAZ News

Alle SAZ Losungen und Leistungen basieren auf der Datenbank-Plattform smantBASE®, die die besten Veraussetzungen fir
eine malgeschneiderte Dialog-Kommunikation bietet \

smartADDRESS News

.

smartBASE? bildet alle Transaktionen und Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden ab (360-
Grad-Sicht) und schafft so wertvolles Wissen

smartBASE® ist branchenunabhangig und ohne Anpassung des Datendesigns nutzbar

smartBASE® ist international einsetzbar, da es alle landestypischen Besonderheiten wie Zahlungssysteme oder die
Schreibweise von Adressen bertcksichtigt

.

smartBASE? wird kontinuierlich weiterentwickelt und bietet deshalb immer neue Einsatz- und Nutzungsmaglichkeiten -
offline wie online
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Einleitung

Datenmodell und
Datendesign

Null-Fehler-Prinzip

Newsletter
Anmeldung

Abmeldung

Archiv
Fundraising-Echo
SAZ News
smartADDRESS News

Einleitung
Datenmodell und Datendesign

Null-Fehler-Prinzip

Newsletter
Anmeldung

Abmeldung
Archiv

Fundraising-Echo
SAZ News
smartADDRESS News

Datenmoc.2ll und Datendesign

Datenmodell und Datendesign von smartBASE® ermaglichen die

.

Verluste

explorative Datenanalyse (Data Mining)

Speicherung samtiicher Anderungen (kein Uberschreiben oder Loschen)

Auswertung _historischer” Daten

Darstellung beliebiger Beziehungskombinationen zwischen naturlichen und juristischen Personen

e

Einspielung von Kundendaten chne Verlust der Schnittstellen-Informationen

Die wichtigsten Inhalte von smartBASE®
© Ssoziodemografische Daten
© Ssoziales Umfeld
Transaktionen
Kampagnen und Aktionen
Kommunikationskanile
Schnittstelleninformationen

Hobbies & Ausriistung

© © 0 0 0 ©

Finanzinformationen

Startseite  smanBASES

Null-Fehler-Prinzip

smantBASE® speichert nur referenzierte — das heifit geprifte und normierte — Informationen Als Referenzen nutzen wir
offentlich zugangliche Quellen und Verzeichnisse wie z B. amtliche Mittellungsblatter, Veroffentlichungen von
Registergerichten, StraRenverzeichnisse. Wahlerlisten. So stellen wir schon bei der Datenerfassung sicher, dass keine
falschen Informationen gespeichert werden
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Profil
Werte

Standorte

Newsletter
Anmeldung

Abmeldung

Archiv
Fundraising-Echo
SAZ News
smartADDRESS News

Startseite Uber SAZ

Profil

o\

SAZ ist ein international tatiger Entwickler und Anbieter van Branchenlgsungen fur larketing und Vertrieb. Direct Warketing
Services und Adressdaten.

Die Schwerpunkte der SAZ Branchenldsungen liegen im Bereich der Neukunden-/Neuspendergewinnung und des Custome
Relationship IManagement (CRL1).

Zu den Direkt Warketing Services gehcren die Kundenberatung. die Entwicklung und Umsetzung ven fultichannel-
Kampagnen die Analyse und Prognose des Verbraucherverhaltens. Fulfiment, Telecare sowie eine breite Palette von
Dienstleistungen zur Adressaktualisierung und Adressvalidierung.

Die SAZ Consumer-Datenbanken beinhaiten bis zu 220 Einzelinformationen pro Adresse und kénnen beispielsweise fur die
Erstellung von Kundenprofilen oder die Selektion von Adresslisten genutzt werden.

Unsere Leésungen und Leistungen basieren auf der Datenbank-Platiform smantBASE®, die alie Transaktionen und
Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden abbildet (360-Grad-Sicht) und so wertvolles Wissen schaft

Einleitung
Abennentengewinnung
Fundraising

Loyatty

t4ail Order

Newsletter
Anmeldung

Abmeldung

Archiv
Fundraising-Eche
SAZ News
smartADDRESS News

Startseite Br# chenlGsungen

Einleitung

Wer in die eigenen Kernkompetenzen investieren will. muss dafiir haufig in anderen Bereichen Kosten reduzieren oder
Geschaftsprozesse auslagem. Marketing Vertrieb. Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen gehéren zu den Aufgaben,
die Spezialisten haufig besser und zu niedrigeren Kosten l6sen konnen

Damit gemeinnutzige Organisationen. Versender. Verlage und Untemehmen mit Kundenbindungs-/Loyalitatsprogrammen sici
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kannen. bietet SAZ umfassende und ausgereifte Branchenlésungen an.

Die wichtigsten Vorteile der SAZ Branchenlésungen:

» Alle Aufgaben von der Akquisiticn neuer Kunden Uber die Zahlungsabwickiung bis zur Kundenbindung werden
abgedeckt.

« Die zugrunde liegende Datenbank-Platiform smartBASE® bildet alle Transaktionen und Beziehungen zwischen dem
Unternehmen und seinen Kunden ab (360-Grad-Sicht) und schafft so wertvolles Wissen.

« Die Branchenlosungen kénnen markteubergreifend eingesetzt werden. da smartBASE® auch alle landestypischen
Bescnderheiten wie z B. Zahlungssysteme und die Schreibweise von Adressen berlicksichtigh.

Die Beklagte verwendete die Bezeichnung ,smartbase” in der aus Anlage K10 ersichtli-
chen und hier streitgegenstandlichen Art und Weise (angegriffene Verletzungsform):
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Im vorangegangenen einstweiligen Verfugungsverfahren (Az. LG Hamburg 327 0 48/19
und Senat 5 U 161/19) war ebenfalls der Webseitenauftritt der Beklagten unter www.s-
martbase.de vom 18.01.2019 (dort Anlage Ast 10) gegenstandlich.

Die Klagerin hat sich in erster Instanz zuletzt in erster Linie auf die Klagemarke (DE-
Wortmarke ,smartBASE"”) und nachrangig auf Werktitelschutz an der Bezeichnung
»SmartBASE" sowie die Unionsmarke Nr. 6402499 ,,SMART BASE" gestutzt.

Wegen des naheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und
der erstinstanzlich gestellten Antrage wird gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf das
Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Das Landgericht hat mit Urteil vom 08.08.2023 der Klage aus der in erster Linie geltend
gemachten deutschen Wortmarke ,smartBASE" stattgegeben. Es hat die Beklagte bei
Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel unter Ziff. 1. verurteilt, es zu unterlassen, im
geschaftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Dienstleistungen der Datenverarbeitung
im Zusammenhang mit Marketing, einschlieflich fur Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Customer Relation Managements (CRM) die Bezeichnung ,smartbase” zu be-
nutzen, wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen. Weiter hat das Landgericht
festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin allen Schaden zu ersetzen,
der dieser aus den im Tenor Ziff. 1. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist
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oder klinftig noch entstehen wird. Das Landgericht hat gemeint, die aus Anlage K10 er-
sichtliche Verwendung der Bezeichnung ,,smartbase” durch die Beklagte verletze die
Rechte an der Klagemarke. Die Beklagte sei nach § 14 MarkenG zur Unterlassung und
zum Schadensersatz verpflichtet, letzteres, weil die Beklagte diese Rechtsverletzung
hatte erkennen kénnen. Wegen der Einzelheiten wird auf das landgerichtliche Urteil Be-
zug genommen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der die Beklagte ihr erstinstanzli-
ches Klageabweisungsbegehren im Berufungsverfahren weiterverfolgt.

Die Beklagte meint, das Landgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Benut-
zung des Zeichens ,smartbase” gemaR Anlage K10 durch sie, die Beklagte, rechtsverlet-
zend sei.

Das Landgericht habe seiner Entscheidung falsche Feststellungen zugrunde gelegt. Die
Klagemarke beanspruche Schutz ausschlielSlich flr auf Adressen/Adressdaten bezoge-
ne Dienstleistungen. Es fehle eine Dienstleistungsahnlichkeit. Das Landgericht habe die
Verkehrsanschauung in Bezug auf ihr, der Beklagten, Angebot nicht eigenstandig ge-
pruft und die Verletzungsform unzureichend gewurdigt. Sie, die Beklagte, biete Hos-
ting-Dienstleistungen fir das ,Online-Business” an. Die Begriffe ,Marketing Automation,
CRM” stiinden auf der angegriffenen Webseite nicht im luftleeren Raum, sondern seien
durch weitere Ausfuhrungen konkretisiert, aus denen sich ergebe, dass es sich um tech-
nische Lésungen handele, mittels derer der Kunde seine Marketingaktivitaten automa-
tisieren kdnne. Sie, die Beklagte, bewerbe keine Marketingdienstleistungen. ,,Marketing
Automation” sei ein Schlagwort (Keyword) innerhalb einer Subheadline-Aufzahlung von
vier einzelnen Fachbegriffen. Dieses Keyword werde (genau wie die anderen drei) in der
Software-Branche (blicherweise und haufig in exakt dieser Form als kurzer Fachbegriff
genutzt, um damit eine reine Softwarel6sung zu beschreiben, mit der sich Prozesse (z.B.
fur den Vertrieb) vom Kunden als Softwarebenutzer selbst steuern oder automatisieren
lieBen. Das Angebot gemaR Anlage K10 richte sich an den Verkehrskreis ,Unternehmer,
Trainer und Coaches” und nicht an den Durchschnittsverbraucher. Der eng gefasste Kun-
denkreis gehe nicht davon aus, dass ihr, der Beklagten, Angebot in Bezug auf die Mdg-
lichkeit des Einsatzes von Software zur technischen Automatisierung von Marketingpro-
zessen auch Marketingdienstleistungen umfasse. lhre, der Beklagten, Kunden kénnten
mit der angebotenen Software selbst MarketingmaBnahmen vornehmen. Sie, die Beklag-
te, erbringe diese nicht. Sie administriere die Datenbanken ihrer Kunden nicht. Sie pfle-
ge nur die bei ihr gehostete Software ohne jeden inhaltlichen Bezug zu den Kundenda-
ten. Sie erbringe keine inhaltlichen Dienstleistungen betreffend Adressdaten. Sie erbrin-
ge Hosting-Dienstleistungen der Klasse 42 bezogen auf Software, mittels derer ihre Kun-
den selbst ihre betriebsbezogenen Daten pflegen kénnten.

Das Landgericht habe zudem nicht berlcksichtigt, dass gegentber der Tatsachenlage
im einstweiligen Verfugungsverfahren (Az. des Senats 5 U 161/19) der Schutzbereich der
Klagemarke inzwischen eingeschrankt worden sei.

Die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke sei vom Landgericht zu Unrecht ange-
nommen worden. Neu vorgelegte weitere Benutzungsunterlagen seien nicht zu beriick-
sichtigen (§ 531 Abs. 2 ZPO). Gegen die Klagemarke sei seit Dezember 2022 ein weite-
res Léschungsverfahren beim DPMA anhangig, insoweit sei bereits mit Schriftsatz vom

12.04.2023 ein Aussetzungsantrag gestellt worden.
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Das Landgericht hatte sich mit der die Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 6402499 ,,SMART
BASE" betreffenden Entscheidung des EUIPO auseinandersetzen missen (Anlagen B1
und B4).

Die Beklagte beantragt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg vom
08.08.2023, Az.: 406 HKO 65/21, abgeandert. Die Klage wird abgewiesen.

Hilfsweise:

Die Revision wird zugelassen.
Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurickzuweisen.

Die Klagerin verteidigt das angegriffene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres
erstinstanzlichen Vorbringens.

Die Klagerin meint, das Landgericht habe keine ,falsche Verletzungsform* zugrunde
gelegt. Die Beklagte nutze nach den tatbestandlichen Feststellungen die Bezeichnung
~Smartbase” wie aus der Anlage K10 ersichtlich. Auch das Verkehrsverstandnis habe das
Landgericht nicht unzutreffend ermittelt. Die Parteien sprachen die gleichen Verkehrs-
kreise an, namlich gewerbliche Abnehmer.

Sie, die Klagerin, nutze ,,smartBASE" als Marke fur Dienstleistungen und als Werktitel fur
eine dahinterstehende Software.

Zu Recht sei das Landgericht von einer quasi ldentitat der Kennzeichen und einer Ahn-
lichkeit der sich gegenlberstehenden Dienstleistungen ausgegangen. Beide Parteien bo-
ten technische Lésungen an und seien in derselben Branche tatig. Die Beklagte ermdg-
liche ihren Kunden als technischer Dienstleister den Betrieb diverser Software auf von
ihr betriebenen Servern. Die Beklagte biete gemaR ihrer Werbung Anlage K10 nicht nur
ein Hosting an, sondern unter ,smartbase” eine Datenverwaltungsplattform zur Verwal-
tung von Kundendaten, darunter Adressdaten, insbesondere zu deren Selektion, um z.B.
MarketingmaBnahmen durchzufiahren, so Mailings (Kampagnen) per Brief oder E-Mail zu
versenden und sodann wiederum den Response der Kunden zu speichern. Sie, die Klage-
rin, erbringe daneben weitere Dienstleistungen, ndmlich die Bereinigung der Adressda-
ten (z.B. wirden unzustellbar-Adressen aussortiert) oder aber Adressen wirden mit Zu-
satzinformationen angereichert, um zielgruppen-orientiert bestimmte Kampagnen durch-
zufiihren. Es l1agen hochgradige Uberschneidungen der sich gegeniiberstehenden Dienst-
leistungen vor, so dass von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

Dieser Bewertung der Verwechslungsgefahr stehe auch nicht entgegen, dass die - nach-
rangig geltend gemachte - Unionsmarke geléscht worden sei. Die erstrangig geltend ge-
machte Klagemarke, die DE-Wortmarke, sei im Kern unverandert aus dem rechtskrafti-
gen Léschungsverfahren hervorgegangen.

Das Landgericht sei auch zu Recht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klage-
marke ausgegangen. Unstreitig verwende sie, die Klagerin, ,,smartBASE” zur Kennzeich-
nung einer Datenbank. Unstreitig erbringe sie, die Klagerin, auch Dienstleistungen der
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Adressdatenverarbeitung. Im konkreten Fall gehe mit der Kennzeichnung der Datenbank
auch die Kennzeichnung der in und mit ihr erbrachten Dienstleistungen einher. Sie, die
Klagerin, habe die Klagemarke an ihre im Konzernverbund tatigen Tochtergesellschaften
(S. Services AG und die S. Services GmbH) lizenziert und ihnen gestattet, die Gesamtheit
der Datenbankstruktur zu nutzen. Es seien Jahresumsatze im Zusammenhang mit Da-
tenbankdienstleistungen unter Zuhilfenahme der bzw. in Bezug auf die Datenbankplatt-
form ,smartBASE" ab dem Jahr 2017 zwischen 7 Mio. und 9 Mio. Euro erzielt worden.
Die Dienstleistungen wirden nicht ausschlieBlich unter dem Firmenschlagwort ,,SAZ" er-
bracht, sondern im Wesentlichen unter ,smartBASE“, weil dies das Kerntool fir die Kun-
den sei, unter und mit dem alle Adressdaten der Kunden im Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) verwaltet wirden. Die Dienstleistungen der Datenverarbeitung, die sie,
die Klagerin, unter ,smartBASE" erbringe, fungierten auch als eine Art ,database as a
service”, wobei es diesen Begriff zum Anmeldezeitpunkt der Klagemarke noch nicht ge-
geben habe. Ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) wie ,smartBASE“
sei ein Blndel von Dienstleistungen der Adressdatenverwaltung. Sie, die Klagerin, neh-
me unter ,,smartBASE" fur Kunden die Speicherung und Verwaltung von Daten vor, ohne
dass flr den Kunden die Notwendigkeit bestehe, eine eigene Infrastruktur vorzuhalten,
auler dass der Kunde Uber das Internet auf die von ihr, der Klagerin, bzw. ihren Téch-
tern gepflegten Daten in ,smartBASE" zugreife. Sie stelle unter ,smartBASE” die gesam-
te technische Infrastruktur zur Verfiigung und sei verantwortlich flr die Bereitstellung
der Datenbankdienstleistungen inklusive des Betriebs, des Managements und der War-
tung der Adressdatenbank. Sie sorge fir den Betrieb der Adressdatenbank, aktualisiere
und erneuere Hardware wie auch die IT-Umgebung (z.B. neue Server). Sie, die Klagerin,
bzw. ihre Tochterunternehmen fungierten als Auftragsdatenverarbeiter ihrer Kunden. Es
handele sich um eine Adressdatenverwaltung, namlich eine Pflege von Adressdaten in
Computerdatenbanken Uber ,,smartBASE*“. Die Datenbankplattform ,smartBASE” kdnne
selbst von Kunden nicht erworben werden. Entweder stelle sie, die Klagerin, die techni-
sche Infrastruktur zur Verfigung und der Kunde kdnne selbst Einsicht nehmen oder sie,
die Klagerin, fuhre darunter selbst Datenverarbeitung durch. Wie beim Produkt , Soft-
ware as a Service" verschmelze die virtuelle Datenbank(struktur) mit der Dienstleistung
der Adressdatenverarbeitung flr Kunden.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsatze nebst
Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.

1. Die zulassige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht
hat zu Recht der Klage aus der in erster Linie geltend gemachten DE-Wortmarke Nr. 307
80 197 ,smartBASE"” (Klagemarke) aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG
stattgegeben und eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr angenommen. Die vorlie-
gende Klage ist - auch unter Bertcksichtigung des Berufungsvorbringens - zuldssig und
begrindet.

a. Die Klage ist zulassig. Die Klageantrage sind bzw. der Tenor der angegriffenen Ent-
scheidung ist hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

aa. Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist der vom Landgericht bejahte marken-
rechtliche Anspruch der Klagerin aus der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 ,smartBASE"
und der hierzu nachrangig geltend gemachte Anspruch aus Werktitelschutz fur die Da-
tenbank. Die (inzwischen) geléschte Unionsmarke Nr. 6402499 ,SMART BASE", die zu-
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nachst weiter hilfsweise geltend gemacht worden ist, ist kein Gegenstand des Beru-
fungsverfahrens mehr.

Mit ihrem Unterlassungsantrag begehrt die Kldgerin gegenuber der Beklagten
- das Verbot,
- im geschaftlichen Verkehr

- zur Kennzeichnung von Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang
mit Marketing, einschlieBlich fur Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Re-
lationship Managements (CRM)

- die Bezeichnung ,,smartbase” zu benutzen,
- wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen.

Die verbliebenen Anspriiche werden nach Auslegung des Begehrens der Kldgerin fur das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht. Auch das angegriffene Urteil
hat keine dartber hinausgehenden Anspruche zuerkannt.

bb. Die Klageantrage und der landgerichtliche Tenor sind hinreichend bestimmt i.S.v.
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4
ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der
Streitgegenstand und der Umfang der Prifungs- und Entscheidungsbefugnis des Ge-
richts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb
nicht erschépfend verteidigen kann und die Entscheidung darlber, was dem Beklagten
verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht Uberlassen bleibt (st. Rspr., vgl. BGH
GRUR 2022, 1336 Rn. 12 - dortmund.de). Eine hinreichende Bestimmtheit ist fur ge-
wohnlich gegeben, wenn auf die konkrete Verletzungshandlung Bezug genommen wird
und der Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig er-
kennen lasst, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und
der AnknUpfungspunkt fir den Verstol8 und damit das Unterlassungsgebot liegen soll
(BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 - dortmund.de).

Hier begehrt die Kldgerin ein Verbot der Zeichennutzung fir Dienstleistungen der Da-
tenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, einschlieRlich fir Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Customer Relationship Management (CRM), wenn dies geschieht
wie im Webseitenauftritt gemall Anlage K10. Damit hat die Klagerin auf die konkrete
Verletzungsform Bezug genommen, was zur hinreichenden Bestimmtheit der Klagean-
trage fuhrt. Die hinreichende Bestimmtheit steht zwischen den Parteien vorliegend auch
nicht im Streit. Soweit die Beklagte einwendet, sie erbringe keine Dienstleistungen der
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, dies misse der Kunde selbst ma-
chen, so ist dies ein Einwand, der die Begrindetheit betrifft. Im Webseitenauftritt gemag
Anlage K10 taucht - unstreitig - ,CRM" auf (,,Dies alles bekommst du! ... Marketing Auto-
mation, CRM, CTA, A/B Split Tests ...“). Auch der Tenor der angegriffenen Entscheidung
nimmt ausdricklich auf die Anlage K10 Bezug.

b. Die vorliegende Klage ist auch begriindet.
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Zu Recht hat das Landgericht einen Anspruch der Klagerin wegen markenrechtlicher
Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG) aus der erstrangig geltend ge-
machten Klagemarke DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 ,,smartBASE” angenommen. Insbe-
sondere ist die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden und es besteht Verwechs-
lungsgefahr bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, hochgradiger
Zeichenahnlichkeit sowie jedenfalls durchschnittlicher Dienstleistungsahnlichkeit.

aa. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5
MarkenG begrindet.

aaa. Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung
des Inhabers der Marke im geschaftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleis-
tungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr
ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen iden-
tisch oder ihnen ahnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und fir das Publikum
die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschlieBt, dass das Zeichen mit
der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Diese Voraussetzungen eines Unter-
lassungsanspruchs sind hier gegeben.

bbb. Die Kl&gerin ist Inhaberin der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 ,smartBASE", ange-
meldet am 10.12.2007 und eingetragen am 15.05.2008, mit Schutz in Klasse 35 fir:

LErfassung und Verwaltung von Adressen flr Dritte; Pflege von Adressdaten in Com-
puterdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken;
Selektion von Adressdaten (Biiroarbeiten); Uberpriifung von Adressdaten (Biiroar-
beiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von
Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzin-
formationen (Blroarbeiten); Erganzung von Adressdaten in Computerdatenbanken;
Bereinigung von Adressdaten (Blroarbeiten); Recherche von Adressdaten fur Marke-
ting- und Werbezwecke” (vgl. Anlage K1, Klagemarke).

ccc. Die Klagemarke steht in Kraft.

(1) Der Senat ist als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden.
Das gegen die Marke eingeleitete Ldschungsverfahren vor dem DPMA ist noch nicht ab-
geschlossen. Bis zu einer rechtskraftigen Léschungsanordnung besteht die Schutzrechts-
lage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unver-
andert fort (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 20 - Gelbe Wérterbucher). Die in erster Instanz
mit Schriftsatz vom 12.04.2023 beantragte Aussetzung des vorliegenden Verfahrens
gem. § 148 ZPO ist vom Landgericht abgelehnt worden, weil keine hinreichenden Er-
folgsaussichten dieses Loschungsverfahrens bestinden. Mit ihrer Berufungsbegriandung
greift die Beklagte die Ablehnung ihres erstinstanzlichen Aussetzungsantrags nicht an.
Das Landgericht hat insoweit aber auch zutreffend entschieden. Hinreichende Erfolgs-
aussichten des Ldschungsverfahrens vermag auch der Senat nicht anzunehmen.

(2) Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Klagemarke fiir die
noch eingetragenen Dienstleistungen in Klasse 35 bleibt ohne Erfolg.

(a) Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG muss der Klager im Verletzungsverfahren auf Ein-
rede des Beklagten nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten finf Jahre vor Er-
hebung der Klage fur die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begrindung
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seines Anspruchs beruft, gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist oder dass berechtig-

te Grlnde fur die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung
seit mindestens finf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke méglich war. Eine
rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke von
ihrem Inhaber fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, im Inland
ernsthaft benutzt worden ist. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit
Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber (BGH GRUR 2024, 1033 Rn.
14 - VW Bulli).

Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhal-
tend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer
Warenmarke eine koérperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht
maoglich ist (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Als Be-
nutzungshandlungen i.S.d. § 26 MarkenG kommen bei ihr etwa die Anbringung der Marke
am Geschaftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenstanden in Betracht, die bei der Er-
bringung der Dienstleistung eingesetzt werden, wie z.B. Prospekte, Rechnungen, Werbe-
drucksachen, Werkzeuge, Verpackungsmaterial usw. (vgl. BGH GRUR 2010, 270, 271 Rn.
17 - ATOZ Ill; Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 67). Vor-
aussetzung ist, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch
als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen kdnnen, dass mit der Verwendung der
Bezeichnung nicht nur der Geschaftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung be-
zeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine be-
stimmte Dienstleistung beziehen (BGH GRUR 2010, 270, 271 Rn. 17 - ATOZ Ill). Der Ver-
kehr muss ersehen kdnnen, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichenge-
brauch bezieht (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; Se-
nat GRUR-RS 2020, 33485 Rn. 52 - smartBASE/smartbase).

(b) Zu Recht hat das Landgericht die Nichtbenutzungseinrede zuriickgewiesen. Das hier-
gegen gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.

(aa) Der relevante Benutzungszeitraum - die letzten flinf Jahre vor Klageerhebung - ist
entweder beim Abstellen auf die Einreichung der Klage der Zeitraum 13.04.2016 bis
12.04.2021 oder beim Abstellen auf die Klageerhebung der Zeitraum 12.05.2016 bis
11.05.2021. Ob der Begriff der Klageerhebung in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Zu-
stellung der Klage erfordert, wie § 253 Abs. 1 ZPO dies vorschreibt, oder ob die Ein-
reichung der Klageschrift bei Gericht genlgt, wie Art. 32 Abs. 1 Buchst. a der VO (EU)
Nr. 1215/2012 (Brussel la-VO) dies vorsieht, kann im Streitfall offenbleiben (vgl. hierzu
BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 17 - VW Bulli). Denn es lassen sich im Streitfall Benutzungs-
handlungen feststellen, die vor dem 12.04.2021 und damit in beiden Zeitraumen liegen.

(bb) Eine Rechtskrafterstreckung des beim LG Minchen | geflhrten Léschungsverfah-
rens (LG Munchen I vom 08.09.2020, Az. 33 0 12062/19, Anlage K19; Beschluss des OLG
Munchen vom 24.11.2022, Az. 6 U 5943/20, Anlage K18) besteht nicht. Die rechtserhal-
tende Benutzung der Klagemarke ist im vorliegenden Verfahren auf Einrede der Beklag-
ten erneut zu prifen. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als
Herkunftshinweis fir die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als
Marke erkannt wird, muss anhand der Umstande des Einzelfalls positiv festgestellt wer-
den (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 32 - VW Bulli).
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(cc) Es kommt auf die Verkehrsauffassung an. Zur Bestimmung der angesprochenen Ver-
kehrskreise ist auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen nachfragen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 - VW Bulli).

Zu Recht beanstandet die Berufung, dass das Landgericht nicht ausgeflhrt hat, wer an-
gesprochener Verkehrskreis ist. Dies ist nachzuholen. Das Angebot der Klagerin bzw. ih-
rer Lizenznehmer, wie es sich aus den Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3 ergibt, richtet
sich u.a. an gewerbliche Kunden, jedenfalls nicht an Verbraucher. Dennoch kann der Se-
nat das Verkehrsverstandnis selbst feststellen. Gehdren die Mitglieder des Tatgerichts
nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen, kdnnen sie die Sichtweise der angespro-
chenen Verkehrskreise aufgrund eigenen Erfahrungswissens beurteilen, wenn dafur kei-
ne besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind (BGH GRUR 2019, 196 Rn.
19 - Industrienahmaschinen). So liegt der Fall auch hier.

(dd) Unstreitig wird die Datenbank-Plattform der Klagerin mit ,smartBASE®* gekenn-
zeichnet (vgl. Webseitenauftritt gem. Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3).

In Anlage K2 heilSt es auf der Webseite saz.com einer Lizenznehmerin der Klagerin im Ja-
nuar 2019:

LAuf der Basis der Datenbank-Plattform smartBASE® und der eigenen Consumer-
Datenbanken bietet SAZ hier seit mehr als 40 Jahren ein breites Spektrum von Di-
rect Marketing Service, das kontinuierlich erweitert und verbessert wird. ...“ und wei-
ter: ,Unsere Losungen und Leistungen basieren auf der Datenbank-Plattform smart-
BASE®, die alle Transaktionen und Beziehungen zwischen einem Unternehmen und
seinen Kunden abbildet (360-Grad-Sicht) und so wertvolles Wissen schafft.”.

Die Nutzungen in Webseitenauftritten gemaR den Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3 sind
unstreitig. Die Klagerin bzw. ihre Lizenznehmerinnen bezeichneten jedenfalls seit Beginn
des Jahres 2019 ihre Datenbank-Plattform mit ,smartBASE®“ (vgl. Screenshot Anlage
K5). Dies ergibt sich auch aus der beigezogenen und zum Gegenstand der mindlichen
Verhandlung gemachten Akte des vorangegangenen einstweiligen Verfligungsverfahrens
(Az. 5 U 161/19) und dem dortigen unstreitigen Sachvortrag der Parteien.

Eingetragen ist die Klagemarke flr:

LErfassung und Verwaltung von Adressen flr Dritte; Pflege von Adressdaten in Com-
puterdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken;
Selektion von Adressdaten (Biiroarbeiten); Uberpriifung von Adressdaten (Biiroar-
beiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von
Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzin-
formationen (Blroarbeiten); Erganzung von Adressdaten in Computerdatenbanken;
Bereinigung von Adressdaten (Blroarbeiten); Recherche von Adressdaten fur Marke-
ting- und Werbezwecke”.

Zur Erbringung der eingetragenen Dienstleitungen, u.a. Pflege von Adressdaten in Com-
puterdatenbanken, wird die smartBASE-Datenbank-Plattform verwendet. Die auf Adres-
sen bezogenen Dienstleistungen werden unter Einsatz der mit ,,smartBASE®" bezeich-
neten Datenbank von der Klagerin bzw. deren Lizenznehmern erbracht. Dies ergibt sich
aus den vorgelegten Anlagen und dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Klager-
vortrag. Die Klagerin bzw. deren Lizenznehmer erfassen und verwalten Adressen flr Drit-
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te (Kunden), pflegen die Adressdaten in der Computerdatenbank ,,smartBASE®", analy-
sieren die Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken, selektieren, Uberprifen und
aktualisieren die Adressdaten in der ,,smartBASE®“-Datenbank, reichern die Adressda-
ten mit Zusatzinformationen an und recherchieren die Adressdaten im Hinblick auf Mar-
keting- und Werbezwecke. Samtliche auf (Kunden-)Adressen bezogene Dienstleistungen
werden von der Klagerin bzw. deren Lizenznehmern unter der ,,smartBASE®“-Datenbank
erbracht.

Auch fr die Dienstleistungen, die noch eingetragen sind, und unter Einsatz der mit
»,SmartBASE®* bezeichneten Datenbank erbracht werden, ist daher eine rechtserhalten-
de Benutzung der Klagemarke gegeben.

(ee) Soweit die Beklagte auf die Firmierung der Lizenznehmerinnen der Klagerin mit
.SAZ" verweist, so steht dies nicht entgegen. Die Datenbank-Plattform wird unstrei-

tig mit der Klagemarke bezeichnet. Es geht um die Dienstleistungen unter Einsatz der
Plattform. Der Verkehr geht in einem solchen Fall von einer (Zweit-)Zeichennutzung von
»SmartBASE" fUr die unter der Plattform erbrachten Dienstleistungen aus.

Auf die Frage, ob neuer Vortrag im Berufungsverfahren gem. § 531 Abs. 2 ZPO zuzulas-
sen ist, kommt es an dieser Stelle nicht an.

(ff) Es liegt auch eine zurechenbare Drittnutzung i.S.v. § 26 Abs. 2 MarkenG durch die Li-
zenznehmer der Klagerin vor. HierlUber streiten die Parteien im Berufungsverfahren aber
auch nicht.

(aaa) Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des In-
habers als Benutzung durch den Inhaber. Soweit den Markeninhaber die Darlegungs-
und Beweislast hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung trifft, gilt diese auch fur die
Zustimmung i.S.v. § 26 Abs. 2 MarkenG. Allerdings sind keine Uberzogenen Anforderun-
gen an den erforderlichen Nachweis der Zustimmung zu stellen. Es spricht eine deutliche
Vermutung flr eine Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers, sofern dieser sich
ausdrucklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen Dritten beruft und die ent-
sprechende Benutzung (auch durch Geschaftsunterlagen des Dritten) belegt. In einem
solchen Fall ware es lebensfremd, eine Benutzung durch den Dritten zu unterstellen, die
ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ware (Strébele in Strobele/Hacker/Thier-
ing, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 174). Die Vorlage eines formlichen Lizenzvertrags ist
nicht nétig. Die Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG unterliegt keinem Formerforder-
nis und kann auch mandlich oder konkludent erklart werden. Zudem kénnen sonstige
Umstande hinreichend klar erkennen lassen, dass eine Marke im Einverstandnis mit dem
Markeninhaber von einem Dritten benutzt worden ist (Strobele in Strobele/Hacker/Thier-
ing, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 174).

(bbb) Die Nutzungen durch Tochterunternehmen der Klagerin sind dieser zuzurechnen.
Die Klagerin hat geltend gemacht, sie habe die Klagemarke an ihre im Konzernverbund
tatigen Tochtergesellschaften (S. Services AG und die S. Services GmbH) lizenziert und
ihnen gestattet, die Gesamtheit der Datenbankstruktur zu nutzen. Dem ist die Beklagte
nicht spezifiziert entgegengetreten.

(gg) SchlieRBlich ist auch im Hinblick auf den Umfang der Benutzung eine rechtserhalten-
de Benutzung der Klagemarke gegeben. Die Benutzungshandlungen mussen einen Um-
fang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt. Es geht um eine konkrete Ab-
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grenzung zu einer Scheinbenutzung (Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14.
Aufl., § 26 Rn. 123). Die Klagerin hat geltend gemacht, es seien Jahresumsatze im Zu-
sammenhang mit Datenbankdienstleistungen unter Zuhilfenahme der / in Bezug auf die
Datenbankplattform ,.smartBASE” ab dem Jahr 2017 zwischen 7 Mio. und 9 Mio. Euro er-
zielt worden. Die Nutzungen in Webseitenauftritten gemaR den Anlagenkonvoluten K2,
K5 und B3 seit Beginn des Jahres 2019 sind unstreitig. Eine bloBe Scheinbenutzung liegt
ersichtlich nicht vor.

ddd. Es liegt eine markenmaRige Benutzung von ,smartbase” in der angegriffenen Ver-
letzungsform gem. Anlage K10 durch die Beklagte vor. Die Beklagte firmiert ausweislich
des Impressums gem. Anlage K10 unter ,smartbase All-in-One WordPress Business Ho-
me“ und bietet ihre Dienstleistungen unter dem Logo

smartbase

an.

Von einer kennzeichenmaRigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerhebli-
cher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft
einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH
GRUR 2019, 522, 524 - SAM). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter.
Der Verkehr wird im Streitfall bei den Nutzungen gemafl Anlage K10 die Bezeichnung
L~Smartbase” als Hinweis auf die Herkunft der beworbenen Dienstleistungen aus einem
bestimmten Unternehmen ansehen. In der verwendeten Wort-Bildmarke ist der Wortbe-
standteil ,smartbase” als pragend anzusehen. Hiertber streiten die Parteien auch nicht.

eee. Das Landgericht hat zu Recht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i.S.v.
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG bejaht.

(1) Das Bestehen von Verwechslungsgefahri.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Berlcksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist
von einer Wechselwirkung zwischen der Identitat oder der Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen, der Identitat oder Ahnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Wa-
ren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Zeichen oder
durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt.

(2) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist - wie vom Landgericht zu Recht ange-
nommen - durchschnittlich. Diese Bewertung greift die Berufung auch nicht an.
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(3) Es besteht hochgradige Zeichenahnlichkeit zwischen der Klagemarke ,,smartBASE*
und den angegriffenen Zeichen gemaR Anlage K10, namlich der Firmierung

»,Smartbase
All-in-One WordPress Business Home

u

und dem Wort-Bild-Zeichen

-

smartbase

Angegriffen wird das Zeichen bzw. der Zeichenbestandteil ,smartbase”, der in beiden
Verwendungsformen der Anlage K10 innerhalb des jeweiligen Gesamtzeichens pragend
ist.

Bei Wortzeichen fuhrt der Wechsel von GroR- und Kleinschreibung in der Regel nicht aus
der Zeichenidentitat heraus (vgl. BGH GRUR 2015, 607 Rn. 21 - Uhrenankauf im Inter-
net; Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 348). Anders kann
es liegen, wenn durch die abweichende Schreibweise eine Sinnverschiebung eintritt (Ha-
cker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 348). Letzteres ist zwi-
schen ,smartBASE” und ,smartbase” zwar nicht der Fall. Da hier jedoch ,smartbase” auf
der Beklagtenseite jeweils in ein Gesamtzeichen eingebunden ist, ist im Ergebnis von
hochgradiger Zeichenahnlichkeit auszugehen.

(4) Vorliegend geht es letztlich - wie auch schon im vorangegangenen einstweiligen Ver-
fligungsverfahren - um die Dienstleistungsahnlichkeit.

(a) Die Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist eine Rechtsfra-
ge. Die Bewertung der festgestellten Ahnlichkeitskriterien liegt auf tatsachlichem Gebiet
(Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 83). Es kommt fiir die
Feststellung der Ahnlichkeit auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise an, hier al-
so von Business- bzw. gewerbliche Kunden. Dass diese ein vom allgemeinen Verkehrs-
verstandnis abweichendes Verstandnis hatten, ist weder dargetan noch ersichtlich. Da-
her kann der Senat auch hier die maRRgeblichen Feststellungen selbst treffen.

(b) Auf Klagerseite sind die eingetragenen Dienstleistungen zu berlcksichtigen, fur die
eine Benutzung nachgewiesen ist. Dies sind im Streitfall alle noch eingetragenen Dienst-
leistungen. Es geht konkret auf Klagerseite um folgende Dienstleistungen:

- Erfassung und Verwaltung von Adressen fur Dritte;
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- Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken;

- Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken;

- Selektion von Adressdaten (BUroarbeiten);

- Uberpriifung von Adressdaten (Biiroarbeiten);

- Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken;

- Abgleich von Adressdaten in Computerdatenbanken;

- Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzinformationen (BUroarbeiten);
- Erganzung von Adressdaten in Computerdatenbanken;

- Bereinigung von Adressdaten (Blroarbeiten);

- Recherche von Adressdaten fur Marketing- und Werbezwecke.

(c) Das Landgericht hat eine hochgradige Ahnlichkeit der gegeniiberstehenden Dienst-
leistungen angenommen. Jedenfalls ist eine durchschnittliche Dienstleistungsahnlichkeit
anzunehmen, die aus der Verwechslungsgefahr im Streitfall nicht herausfuhrt.

(aa) Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Dienstleistungen untereinander kommt es
darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inan-
spruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffas-
sung sein kénnen, die beiderseitigen Dienstleistungen wiirden Ublicherweise von densel-
ben Unternehmen erbracht (Senat GRUR-RR 2024, 238 Rn. 33 - Deutsche Mauerwerk-
strocknung; Hacker in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 113). Ange-
sichts der fehlenden Kdrperlichkeit von Dienstleistungen sind fur die Beurteilung ihrer
Ahnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen fiir den Empfanger der Dienst-
leistungen, sowie die Vorstellung des Verkehrs maligeblich, dass die Dienstleistungen
unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 - OX-
FORD/Oxford Club). Die branchenmalSsige Nahe gegeniberstehender Dienstleistungen ist
von wesentlicher Bedeutung (Hacker in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9
Rn. 113).

Von einer Unahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen wer-
den, wenn trotz (unterstellter) Identitat der Zeichen die Annahme einer Verwechslungs-
gefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausge-
schlossen ist (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 - OXFORD/Oxford Club).

(bb) Nach MalRgabe der vorgenannten Grundsatze besteht zwischen den eingetragenen
Dienstleistungen bei der Klagemarke und dem beworbenen (Dienstleistungs-)Angebot
gemal Anlage K10 jedenfalls eine durchschnittliche Dienstleistungsahnlichkeit und nicht
- wie die Beklagte mit ihrer Berufung geltend macht - eine Unahnlichkeit.

(aaa) Zu Recht hat das Landgericht ausgefuhrt, dass es nicht darauf ankommt, was die
Beklagte mit der Zeichennutzung gemals Anlage K10 beabsichtigt, sondern darauf, was
die Beklagte gemals dem angegriffenen Internetauftritt Anlage K10 aus Sicht des ange-
sprochenen Verkehrs (Business-Kunden) bewirbt.
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In Anlage K10 verwendet die Beklagte das angegriffene Zeichen ,smartbase” zur Bewer-
bung ihres Dienstleistungsangebots. Dabei werden (auch) Dienstleistungen der Daten-
verarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, u.a. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit einem Customer Relationship Management (CRM), angefuhrt (vgl. zum eV-
Verfahren mit derselben Verletzungsform: Senat GRUR-RS 2020, 33485 Rn. 49 - smart-
BASE/smartbase). Ein Customer Relationship Management, kurz CRM (englisch fir Kun-
denbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die systematische Gestal-
tung und Pflege der Kundenbeziehungsprozesse. In der Werbung der Beklagten gemaR
Webseitenauftritt Anlage K10 sind unter den Uberschriften ,Alles unter einem Dach was
dein Online Business braucht” und ,Dies alles bekommst du!“ u.a. ,Marketing Automati-
on, CRM, CTA, A/B Split Tests” genannt.

Die Beklagte macht geltend, sie beabsichtige allein die Erbringung von technischen
Dienstleistungen der Klasse 42 etwa im Bereich der Vermietung von Webservern und
der Dienste eines Mail-Hosting-Providers. Jedoch liegt in der Webseitengestaltung gemaR
Anlage K10 auch eine herkunftshinweisende Verwendung fur die von der Beklagten als
JFunktionsbeschreibungen” bezeichneten Leistungen, wozu auch ein CRM gehért.

Die Beklagte tragt vor, sie ermdgliche ihren Kunden als technische Dienstleisterin (le-
diglich) den Betrieb diverser Software auf von ihr betriebenen Servern, darunter auch
Software zum Versand von Newslettern. Sie selbst biete kein E-Mail-Marketing an, son-
dern stelle lediglich die technische Infrastruktur zur Nutzung durch ihre Kunden zur Ver-
fugung. Soweit sie auf ihrer Website Anlage K10 den Funktionsumfang der von ihr ge-
hosteten Software beschreibe, handele es sich nicht um von ihr angebotene Dienstleis-
tungen. Gemals ihrem Webseitenauftritt Anlage K10 bewirbt die Beklagte - unwiderspro-
chen - indes jedenfalls den Leistungs-/Funktionsumfang der von ihr gehosteten Software
unter dem vorliegend angegriffenen Zeichen, darunter ein CRM. Zudem bewirbt die Be-
klagte dort auch ,Service”-Dienstleistungen (,,Unser Hauptfokus liegt nicht bei der Tech-
nik allein, sondern bei dir, dem Service. ... Wir verstehen uns als ein Spezialdienstleister,
nicht als Massenhoster.” und an anderer Stelle unter ,E-Mail-Marketing“: ,,... Der Mailver-
sand fur deine Kampagnen erfolgt Gber einen ebenfalls autarken SMTP Mailserver, ...").

(bbb) Mit ihrer Berufung wiederholt und vertieft die Beklagte ihren Vortrag, dass sie le-
diglich eine Software hoste, die die Leistungen erbringen kénne, die die Klagerin bzw.
deren Lizenznehmer flr ihre Kunden erbrachten. Die Beklagte macht geltend, sie habe
auf der Webseite gem. Anlage K10 keine Marketingdienstleistungen beworben und auch
kein ,,Marketing Automation” und/oder ,,CMR*. Sie biete reine Softwarelésungen an, was
der angesprochene Verkehr auch erkenne. Die gehostete Software verfiige Uber die
Funktionen wie ,Marketing Automation®, ,,CTA", ,CRM*, ,A/B Split Test", etc. als techni-
sche Funktionen. lhr, der Beklagten, Angebot ermégliche den Einsatz von Software zur
technischen Automatisierung von Marketingdienstleistungen. Sie, die Beklagte, erbringe
selbst keine Marketingdienstleistungen. Der angesprochene Verkehr ,Unternehmer, Trai-
ner und Coaches” erkenne dies auch. Dieses Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.

(ccc) Denn eine branchenmaBige Nahe in der Weise, dass Art und Zweck, also der Nut-
zen fur den Empfanger der Dienstleistungen, sich ahnlich sind, ist vorliegend gegeben.
Hieraus ergibt sich eine jedenfalls durchschnittliche Dienstleistungsahnlichkeit.
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107 Der Zweck, also der Nutzen fir den Empfanger der Dienstleistungen, ist in der angegrif-
fenen Verletzungsform gemal der dortigen Bewerbung u.a. ein ,,CRM"“ und damit u.a.
Kundenpflege Uber zu verwaltende (Kunden-)Daten:

Alles unter einem Dach was dein Online Business o Dies alles bekommst du!
braucht

o Landingpage Bullder

. Elementar Pro — der bester Fagebol ter i WontPress, WooComimerce oder Marketing Pages
Wir haien das Hasting fr dich neu gadacht

a WordPress schlissselfertig vorinstalliert und singerichtet
‘ielleien komml dir Talgendes ingendwie belannt ver?
WordPress mil Premium Blua.re und Divi Theme yarinsiallien

Wi waren s leid — und manchmal such Trusiren. Das Sammelsurium von
o Marketing Automation, CRM, CTA, A8 Split Tests

Inbeaund Markeading Tecls mit Mawtie, Thrve Themes Sulte, Canvariplus.

zahireichen Anbietern, Flugns, sugekautien Teillurkfonen, Serdces cder Diensteisiung=n

wurde immer undbersichiicher und sefaderger 2u handhaben. Die Dbersicht ging veraren. Lind

Zuverigssiguet sah Irgendwls srders aus. HIBr varwaliest ou feine E-Mall-NawsIattsr 50ibst, BIUSt CEren Goenen Yertser aur
[y erstedlst Kampagnen mit STA'S, dis fewbe und indviduell auf Kunden reagizren

Das curfte nicht 5o blste=n, das muss sirdacher gﬂh!" Deshalty sofufen wir &in I—o51r\-g e
kannen, Mautie Ist Open Scunce und eing mashiige Marketing-Auiomations- und

anderen Art
WErwa U ngEaciThaare.
Ein Masting, bel dem du den Fokus $r dein Business behilist. Dle ganze Technik machen wir a Business E-Mail die sicher, schnell, vertrauenswiirdig istl
Tir dich Bebebig visla und flexible Postieher und E-Mai-Adressen als IMAP ader POPZ. phis

werbedreies Roundoube Webmail.
Unsar Hauptiokus Begl nicht bai der Technik alkein, sondam bai oir, dam Sanice, e S——
Iasshver SpamEchailz, Adloresponder Welsieilung, U,
Unaer Service il zeitaulwandig. Und an einiges in Womanpewer bzw. Manpawer gebunden. Und o SEO Tools und Statistikauswertungen
ool wir UberZeugl sind prelsaenl Zu S, B dan, dass wir nlchL Massenwe e und Jedén in SEO To 5 p— . o
ods urd Stasstikauswenungen mit ~wiel eindacher als Yoast
unear Netzwerk hingin [aasen kannen, Wir sarstenen une ale sin Speisiciensiested, nicht s 8 "

Massanhasiar, a gemanagies Hosting — Serviee rundum

Backupe, Updanes, pro Festures — Plus p licher Service fir speziell

o Sicherheil & Sarvice + personliche Betrelung
Schuiz vor Hecking, Datenvari.st und Ausial

Sonneller Suppart Ober Chat, E-Mail Ticketsystem und Teledan in deutsch & englisch

o Coaching und Akademie
Zugang zum Mighedarba reich

@ Fodeast Hosting
Dein 'Webspace kst gross und der S=reer I=istungsiahig.

108 Die von der Beklagten in der angegriffenen Verletzungsform beworbenen Leistungen ste-
hen in einem ,, Zusammenhang mit Customer Relationship Management (CRM)“ und da-
mit auch mit ,Marketing”. Dass die Kunden der Beklagten deren (Kunden-)Daten selbst
eingeben und pflegen mussten, ist im Streitfall nicht entscheidend. Denn es besteht ei-
ne Branchennahe zwischen der Beklagten, die eine Datenverwaltungssoftware hostet,
die u.a. ein CRM ermdglicht, und den Dienstleistungen, fur die die Klagemarke Schutz
beansprucht, namlich u.a. Erfassung und Verwaltung von Adressdaten fir Dritte, und
fur die die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden ist. Eine Ahnlichkeit unterhalb
der durchschnittlichen Dienstleistungsahnlichkeit ist entgegen der Ansicht der Berufung
nicht gegeben.

109 (d) Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, hochgradiger Zeichen-
ahnlichkeit und jedenfalls durchschnittlicher Dienstleistungsahnlichkeit ist von Verwechs-
lungsgefahri.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG auszugehen.

110 fff. Es besteht auch die erforderliche Wiederholungsgefahr gem. § 14 Abs. 5 MarkenG.
Die begangene Zeichenverletzung begriindet eine tatsachliche Vermutung der Wieder-
holungsgefahr. Die Wiederholungsgefahr kann regelmalig nur durch Abgabe einer straf-
bewehrten Unterlassungserklarung, Erwirkung eines gerichtlichen Verbotstitels in der
Hauptsache oder Abschlusserklarung nach einstweiliger Verfugung beseitigt werden (Se-
nat GRUR 2022, 1535 Rn. 97). Daran fehlt es vorliegend.

111 bb. Der klagerische Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
ergibt sich - wie vom Landgericht zu Recht angenommen - aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die
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Beklagte hat die festgestellte Markenrechtsverletzung jedenfalls fahrlassig begangen.
Mit dem Eingriff in das geschltzte Recht ist bereits ein Schaden entstanden (Thiering in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 776 m.w.N.). Eine Schadensbe-
rechnung nach der Lizenzanalogie scheidet nicht grundsatzlich aus.

cc. Das Landgericht hat auch zutreffend - wie ausgefuhrt - keine Aussetzung des vorlie-
genden Verfahrens nach § 148 ZPO vorgenommen, da es an der erforderlichen gewissen
Wahrscheinlichkeit fehlt, dass das Verfalls-/Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA Erfolg
haben und die Klagemarke geléscht werden wird (vgl. zu diesem Erfordernis: Thiering

in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 731 m.w.N.). Denn die gewis-
se Wahrscheinlichkeit ist im Sinne einer Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu verstehen
(vgl. den ersten Leitsatz von BGH GRUR 2014, 1101 - Gelbe Wérterbucher; Thiering in
Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 731). Hieran fehlt es im Streitfall,
da - wie ausgeflhrt - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke auszuge-
hen ist, ein erstes Léschungsverfahren im Hinblick auf die noch eingetragenen Dienst-
leistungen erfolglos blieb und sich die Nutzungslage seither auch nicht verandert hat.
Hiergegen bringt die Berufung der Beklagten auch spezifiziert nichts vor.

2. Der Schriftsatz der Beklagten vom 06.12.2024 und der Schriftsatz der Klagerin vom
10.01.2025 geben keinen Anlass zur Wiedererdffnung der mindlichen Verhandlung gem.
§§ 156, 296a ZPO, da sie keinen entscheidungserheblichen neuen Sachvortrag enthalten.

3. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711
ZPO.

4. Die Voraussetzungen flr eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen
nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsatzliche Bedeutung noch erfordern die Fort-
bildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-
dung des Revisionsgerichts. Es handelt sich vorliegend um eine Einzelfallentscheidung,
die auf der Anwendung bereits bestehender hdchstrichterlicher Rechtsprechung beruht.
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