BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 26/12 Verkiindet am
15. Mai 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2010 028 104

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 15. Februar 2012 insoweit aufgehoben, als darin der
Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen ,E-SPIRIT® im
Hinblick auf die von der angegriffenen Marke 30 2010 028104
umfassten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 zurtickgewie-

sen worden ist.

Die Loschung der angegriffenen Marke 30 2010 028 104 im Um-
fang der Dienstleistungen ,35: organisatorische und betriebswirt-
schaftliche Beratung der Energiewirtschaft, insbesondere in Fra-
gen der Optimierung und Restrukturierung von Energieversor-
gungskonzepten; 42: technische, organisatorische und betriebs-
wirtschaftliche Beratung der Energiewirtschaft, insbesondere in
Fragen der Optimierung und Restrukturierung von Energieversor-

gungskonzepten® wird angeordnet.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.



Grinde

Das Wortzeichen

eSPIRIT

ist am 7. Mai 2010 angemeldet und am 16. Juli 2010 als Marke fur die Waren und

Dienstleistungen der

.Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Um-
wandeln, Speichern, Messen, Regeln und Kontrollieren von Elek-
trizitat;

Klasse 35: organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung
der Energiewirtschaft, insbesondere in Fragen der Optimierung

und Restrukturierung von Energieversorgungskonzepten;

Klasse 42: technische, organisatorische und betriebswirtschaftli-
che Beratung der Energiewirtschaft, insbesondere in Fragen der
Optimierung und Restrukturierung von Energieversorgungskon-

zepten”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen
worden. Die Eintragung dieser Marke ist am 20. August 2010 ver6ffentlicht wor-

den.

Hiergegen ist am 22. November 2010, einem Montag, Widerspruch erhoben wor-
den, gestltzt auf eine seit dem 26. Oktober 1999 als Unternehmenskennzeichen

fur die Dienstleistungen



,=Entwicklung, Einfuhrung und Vertrieb von Datenverarbeitungs-

programmen fur Internet-basierte und mobile Anwendungen®

- zunachst von der ,T... GmbH" und sodann von der Widerspre

chenden - im geschéftlichen Verkehr benutzte Bezeichnung

E-SPIRIT bzw. e-Spirit (im folgenden: E-SPIRIT).

Zur Begrundung hat die Widersprechende auf den Handelsregisterauszug der

.1 ... GmbH®, einen Auszug aus ihrer Selbstdarstellung im Inter

net und Ausdrucke verschiedener Pressemeldungen und —berichte verwiesen und
unter Bezugnahme auf ihren Handelsregisterauszug ausgefuhrt, die Widerspre-
chende sei am 11. Mai 2007 in das Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund
eingetragen und die , T... GmbH" mit Vertrag vom

10. August 2007 durch Aufnahme mit ihr verschmolzen worden.

Mit Schriftsatz vom 15. Juni 2011 hat sie hinsichtlich ihrer Geschaftstatigkeit ne-
ben einer eidesstattlichen Versicherung ihres Grinders und Vorstandsvorsitzen-
den B... vom 15. Juni 2011 zahlreiche weitere Unterlagen vorgelegt

und eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens nunmehr fur diese Waren

und Dienstleistungen behauptet:

.Klasse 9: Computersoftware;

Klasse 35: organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung
im Hinblick auf den Einsatz von Computersoftware;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Porta-
len im Internet; Kommunikation mittels Plattformen und Portalen

im Internet; Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Computer;



Klasse 41: Durchfihrung von Schulungen im Hinblick auf die An-
wendung von Programmen fur die Datenverarbeitung; Nutzung
von elektronischen Online-Publikationen; Betreuung von redaktio-

nellen Inhalten; Erstellung von Publikationen;

Klasse 42: Design von Datenverarbeitungssystemen; Erstellung
und Wartung von elektronischen Sites fur Dritte; Design, Installa-
tion, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware; Erstellen
von Programmen fir die Datenverarbeitung; Wiederherstellung
von Datenbanken; Beratung im Bereich Computernetze und elek-
tronische Sites; Analysen zur Installation von Computersystemen
und zur Entwicklung von elektronischen Sites; EDV-Beratung; Up-
dating und Upgrading von Computersoftware; technisches Pro-
jektmanagement im EDV-Bereich; Erstellung von Systemarchi-
tekturen; Erstellung von Systemanalysen auf dem Gebiet der Da-

tenverarbeitung;

Klasse 45: Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten.”

Zur Erlauterung hat sie ausgeftihrt, das Unternehmen sei im Jahr 1999 zur Ent-
wicklung eines Produkts fur ,Content-Management® gegriindet worden. Kurz da-
rauf sei ihr ,Content-Management-System® ,FirstSpirit* verdffentlicht worden.
,FirstSpirit* verwalte Inhalte fir Webseiten und andere Ausgabekanale. Stark
strukturierte Daten wirden innerhalb von ,FirstSpirit* in Datenbanken gehalten
werden. Zudem verflige ,FirstSpirit® Gber eine Medienverwaltung, in der Bilder,
Videos und andere Dateien abgelegt werden konnten. ,FirstSpirit* lasse sich bran-
chenubergreifend einsetzen und kundenspezifisch erweitern. Es sei auf den Ein-
satz in GroBunternehmen und die dort anfallenden Datenmengen ausgerichtet und
werde auch nahezu ausschlie3lich von GroBunternehmen eingesetzt. Ein spezi-
eller Einsatzbereich sei die Veroffentlichung von Inhalten in Portalen. Auch liel3en

sich mit der Software Inhalte von Webseiten effizient verwalten und unterneh-



mensweit wiederverwenden. Die Widersprechende entwickele und vertreibe nicht
nur die Software ,FirstSpirit”, sondern erbringe daneben eine ganze Reihe ver-
wandter Dienstleistungen, namlich ,Systemanalyse, technische Projektplanung
und —Steuerung, Programmierung im Kundenauftrag®, ,laufenden Support und
Wartung®, ,Schulungen® sowie ,Telekommunikation®, indem sie auf ihrer Internet-
prasenz eine ,Community® anbiete, Uber welche sich Anwender austauschen

kénnten, und einen ,Unternehmens-Blog“ betreibe.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 15. Februar 2012 zurlickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefihrt, die Voraussetzungen fur eine Léschung der angegriffe-
nen Marke nach 8§ 12 MarkenG seien nicht gegeben. Die Widersprechende be-
sitze zwar ein Unternehmenskennzeichen nach 8 5 Abs. 2 MarkenG. Es sei be-
legt, dass das Kennzeichen E-SPIRIT seit Uber zehn Jahren ein Unternehmen
bezeichne, das Software im Bereich von ,Content-Management-Systemen® an-
biete, implementiere und warte. Nach § 12 MarkenG konne der Bestand eines al-
teren Unternehmenskennzeichens jedoch nur dann zur L6éschung einer jingeren
Marke fuhren, wenn aus dem Unternehmenskennzeichen ein Unterlassungsan-
spruch gegen die Benutzung der angegriffenen Marke bestehe. Ein solcher Un-
terlassungsanspruch konne sich aus 8 15 Abs. 4 MarkenG ergeben, der wiederum
auf 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG verweise. Erforderlich sei mithin, dass eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe oder der Sonderschutz des bekannten
Zeichens greife. Beides sei nicht der Fall. So setze die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG voraus, dass zwischen den Zeichen Bran-
chennahe bestehe; eine solche sei hier nicht gegeben. Abzustellen sei dabei auf
die Kerntatigkeit des widersprechenden Unternehmens. Bei dem Widerspruchs-
zeichen sei damit auf die Tatigkeit eines Softwareunternehmens abzustellen; bei
der angegriffenen Marke demgegenuber auf das gesamte Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis. Danach bestiinden zwischen den Tatigkeitsbereichen der bei-

den Unternehmen keine markenrechtlich relevanten Bertihrungspunkte. So dien-



ten die beanspruchten Waren der angegriffenen Marke dem Umgang mit Elektri-
zitat. Es seien Waren, die Elektrizitatsunternehmen zu ihrer Leistungserbringung
im engeren Sinn bendtigten. Waren dieser Art (z.B. Transformatoren, Sicherun-
gen, Stromzahler) wirden von Softwarehdausern nicht angeboten werden. Bei
Software handele es sich im Wesentlichen um ein intellektuelles Produkt. Software
sei in den unterschiedlichsten elektrischen und elektronischen Geraten enthalten,
ohne dass eine Erwartung der Verbraucher bestehe, dass der Geréatehersteller die
Software auch selbst entwickelt habe. Die Tatigkeiten eines Softwarehauses und
eines Herstellers von Geraten zum Umgang mit Elektrizitdt lagen damit deutlich
auseinander. Gleiches gelte hinsichtlich der organisatorischen, betriebswirtschaft-
lichen und technischen Beratung der Energiewirtschaft. Zum Kernbereich der Ta-
tigkeit der Widersprechenden zahle zwar auch die Beratung bei der Anwendung
ihrer Software. Diese unterscheide sich von betriebswirtschaftlicher, organisato-
rischer und technischer Beratung aber grundlegend. So berate die Widerspre-
chende nicht allgemein, sondern nur hinsichtlich ihrer Software ,FirstSpirit‘. Dem-
gegenlber seien die Beratungsdienstleistungen der angegriffenen Marke allge-
meiner und nicht konkret produktbezogen. Die Tatigkeitsbereiche hatten damit
keine relevanten Berihrungspunkte. Die Widersprechende kénne sich auch nicht
auf den Sonderschutz eines bekannten Zeichens stiitzen (8 15 Abs. 3 MarkenG).
Die Widersprechende habe zwar Unterlagen vorgelegt und Tatsachen vorgetra-
gen, die den Bestand des Unternehmenskennzeichnens belegten. Aufgrund der
GroRRe der Branche kénne hieraus jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass
es sich um ein bekanntes Zeichen handele. Insbesondere ergebe sich aus den
Unterlagen nicht, wie sich die unter dem Unternehmenskennzeichen E-SPIRIT
erzielten Umsatze zu den Umsatzen in der Branche insgesamt verhielten. Der Be-
kanntheitsgrad der Kennzeichnung bei den angesprochenen Verkehrskreisen

kénne deshalb nicht festgestellt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begrindung
hat sie ausgefiihrt, zwischen dem Unternehmenskennzeichen E-SPIRIT und der

angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Markenstelle habe die



relevanten Faktoren fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zutreffend
gewdrdigt. Angesichts der Zeichenidentitat und der Kennzeichnungskraft des Wi-
derspruchszeichens sei der vorhandene Abstand der Waren und Dienstleistungen
nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschlie3en. Die Markenstelle tber-
sehe bei ihrer Argumentation, dass heutzutage zahlreiche Funktionen technischer
Gerate gerade durch Software realisiert werden wirden und entsprechende Ge-
rate und Anlagen haufig einer fachkundigen Programmierung bedtrften. Daruber
hinaus wirden entsprechende Gerate haufig im Zusammenhang mit Computer-
programmen eingesetzt werden, insbesondere mit Software der von der Wider-
sprechenden hergestellten und vertriebenen Art, weil diese z.B. dazu geeignet und
bestimmt sei, gespeicherte Daten in Intranets oder tUber das Internet fir geschlos-
sene oder auch offene Benutzergruppen zuganglich zu machen. Eine allgemeine
technische Beratung schlie3e naturgemald eine spezielle produktbezogene techni-
sche Beratung mit ein. Es bestehe auch deshalb Branchennahe, weil beide Betei-
ligte ihre technischen Beratungsleistungen gerade auch Unternehmen aus der
Energiewirtschaft anb6ten. Hinsichtlich der von der Widersprechenden unter ihrem
Unternehmenskennzeichen erbrachten technischen Beratung in Form von EDV-
Beratung bestehe sogar Teilidentitat, da die Widersprechende ihre Beratungsleis-
tungen auch Unternehmen der Energiewirtschaft anbiete. Dies gelte im Ergebnis
auch fur die von der Widersprechenden angebotene organisatorische Beratung fur
Unternehmen der Energiewirtschaft, auch wenn sich diese lediglich auf den EDV-
Bereich beschranke. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke in Klasse 35
beanspruchten ,organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Beratung der
Energiewirtschaft, insbesondere in Fragen der Optimierung und Restrukturierung
von Energieversorgungskonzepten" bestehe ebenfalls eine hochgradige Ahnlich-
keit zu den von der Widersprechenden erbrachten Beratungsleistungen im Hin-
blick auf den Einsatz von Computersoftware. Optimierungs- und Rationalisie-
rungsprozesse wuirden regelmaldig unter Einsatz von Computerprogrammen ge-
plant und regelmafig auch mit Hilfe von Computerprogrammen und Datenverar-
beitungsanlagen umgesetzt werden. Mit der Software ,FirstSpirit* biete die Wider-

sprechende ein Produkt an, das auf effektive Weise bestimmte Datenverarbei-



tungs- und Datenverwaltungsprozesse in Grol3unternehmen optimiere. Die Pro-
dukte der Parteien und die von ihnen jeweils angebotenen Beratungsleistungen
richteten sich daher an denselben Abnehmerkreis und erganzten sich inhaltlich.
Es liege nicht fern, dass entsprechende Leistungen von einem Unternehmen auch

aus einer Hand angeboten werden wirden.

Sie beantragt sinngeman,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 9, vom 15. Februar 2012 aufzuheben und die
angegriffene Marke 30 2010 028 104 aufgrund des Widerspruchs
aus dem Unternehmenskennzeichen E-SPIRIT zu l6schen,

hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Eine Begrindung des Zuriickweisungsantrags ist nicht zu den Akten gelangt. Auf
eine Teilnahme an der mundlichen Verhandlung hat sie verzichtet. Im Wider-
spruchsverfahren hat sie argumentiert, die von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Dienstleistungen, namlich ,Starkstrom / Energietechnik®, und die Dienst-
leistungsangebote der Widersprechenden, namlich ,Schwachstrom / Telekommu-
nikation“, seien grundverschieden; dies gelte - wegen der grundlegenden Unter-
schiede zwischen der Erbringung einer unkdrperlichen Dienstleistung und dem
Vertrieb einer korperlichen Ware — erst Recht hinsichtlich der von der angegrif-
fenen Marke beanspruchten Waren.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.

Insoweit hat die Markenstelle einen bundesweiten Unterlassungsanspruch der
Widersprechenden aufgrund ihres Unternehmenskennzeichens E-SPIRIT zu Un-
recht verneint und den auf 8 42 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. 88 12, 5, 15 Abs. 4 i.V.m. Abs.

2 MarkenG gestutzten Widerspruch zu Unrecht zuriickgewiesen.

1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist von einem prioritédtsbesseren Recht der
Widersprechenden auszugehen; denn an der geschaftlichen Bezeichnung E-
SPIRIT hat zum Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen
Marke (7. Mai 2010), fur die Widersprechende ein Unternehmenskennzeichen-
recht i.S.v. 8 5 Abs. 2 MarkenG bestanden, und zwar jedenfalls fir das Ge-
schaftsfeld ,Entwicklung, Einfuhrung und Vertrieb eines Datenverarbeitungspro-
gramms fur Internet-basierte und mobile Anwendungen, namlich fur ein ,Content
Management System®, auch fur Kunden der Energiewirtschaft®. Dieses Unterneh-
menskennzeichenrecht bestand auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber

den Widerspruch.

Nach 8 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschéftliche Bezeichnungen neben Werk-
titeln auch Unternehmenskennzeichen geschutzt: Das sind Zeichen, die im ge-
schaftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines
Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (8 5 Abs. 2 Mar-
kenG). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht, sofern es die erfor-
derliche Unterscheidungskraft aufweist, durch namensmalligen Gebrauch im
geschaftlichen Verkehr unabhangig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR
2013, 1150, Rn. 34 - Baumann; GRUR 2009, 685, 686, Rn. 17 - ahd.de). Erforder-
lich ist eine nach auf3en in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf das

Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betatigung
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schlieBen lasst (BGH GRUR 2008, 1099, 1100, Rn. 16 - afilias.de; Strobele/Ha-
cker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, 8 5 Rn. 46). Insoweit kann auch ein Firmenschlag-
wort Objekt eines kennzeichenrechtlichen Schutzes nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG
sein (BGH GRUR 2009, 772, Rn. 75 - Augsburger Puppenkiste; Strobele/Hacker,
a.a.0., 8 5 Rn. 24). Es muss sich insoweit aber um einen unterscheidungskrafti-
gen Bestandteil handeln, der seiner Art nach im Vergleich zu den tbrigen Firmen-
oder Namensbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortarti-
ger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. BGH GRUR 2002, 898 —
defacto; GRUR 2008, 803, Rn. 19 — HEITEC; GRUR 2011, 831, Rn. 16 - BCC).
Unterscheidungskraftig ist eine geschéatftliche Bezeichnung allgemein dann, wenn
der Verkehr sie als namensmaRigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
versteht (Strobele/Hacker, a.a.0., 8 5 Rn. 34). Dabei genulgt es, dass sich ein
ausschlief3lich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lasst
(BGH GRUR 2008, 1104, 1105, Rn. 17 - Haus & Grund II).

Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchs-
zeichen E-SPIRIT als unterscheidungskraftiges Unternehmenskennzeichen der
Widersprechenden bzw. ihrer Rechtsvorgangerin im Jahr 1999 entstanden ist,
zum Kollisionszeitpunkt noch bestanden hat und auch aktuell noch fortbesteht, da
Anhaltspunkte fir eine Aufgabe der Geschaftstatigkeit weder vorgetragen noch
sonst ersichtlich sind (zum mafgeblichen Zeitpunkt vgl. Strobele/Hacker, a.a.O.,
§ 9 Rn. 49, 187).

E-SPIRIT ist seit dem Jahr 1999 in der Firma der Widersprechenden ,e... AG*

bzw. ihrer Rechtsvorgangerin, der ,T... GmbH®, enthalten.

Fur das genannte Geschaftsfeld ist eine Benutzung von E-SPIRIT als Unterneh-
menskennzeichen, ausgehend von dem im Handelsregistereintrag der ,T...

... GmbH* eingetragenen Geschaftsgegenstand, dargelegt und belegt.

Aus der eidesstattlichen Versicherung des Griinders und Vorstandsvorsitzenden

der Widersprechenden B... vom 15. Juni 2011 ergibt sich, dass das
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einzige Produkt der Widersprechenden die Software ,FirstSpirit, ein so
genanntes ,Content Management System® ist. Ein ,Content-Management-
System“ (kurz: CMS, deutsch ,Inhaltsverwaltungssystem®) ist eine Software zur
gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten
(Content) zumeist in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen (vgl.
Wikipedia, Die Freie Enzyklopadie zum Eintrag ,Content-Management-System®).
Aus der vorgelegten ,Historie“ des Unternehmens der Widersprechenden, die die
Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Zweifel gezogen hat, ergibt sich, dass
mit der Entwicklung dieses Systems im Jahr 1999 begonnen wurde und Kunden
der Widersprechenden bzw. ihrer Rechtsvorgéangerin seit dem Jahr 2004 mit der
ersten Version von ,FirstSpirit* als ,Content-Integration-Plattform® Inhalte aus un-
terschiedlichsten und verteilten Quellen nutzen und Gber multiple Ausgabekanale
publizieren konnten. Hervorgehoben wird die vorteilhafte Moglichkeit, ,alle grofden
Datenbanken direkt zu unterstitzen“ und dabei gleichzeitig ,architekturunab-
hangig“ zu sein. Uber eine grafische Oberflache soll ,FirstSpirit“ die Mitarbeiter der
Fachabteilungen der Kunden der Widersprechenden in die Lage versetzen, Ar-
beitsablaufe selbstdndig und ohne Unterstitzung aus den IT-Abteilungen zu mo-
dellieren und zu kontrollieren. Das Programm soll auch eine effiziente Verwaltung
der Inhalte von Webseiten und eine unternehmensweite Wiederverwendung auch
Uber Projektgrenzen hinaus ermoglichen. Seit dem Jahr 2007 soll das Programm
uber eine ,revisionsbasierte Datenspeicherung® verfigen, die es den Anwendern
gestattet, Informationen aus der Vergangenheit ,auf Knopfdruck® wiederherzu-
stellen. Als Anwender des Programms ,FirstSpirit* und Kunden der Widerspre-
chenden benennt die eidesstattliche Versicherung beispielhaft die Unternehmen
2E..., ,B... GmbH*,

,C...", ,B1..., ,die Sch...“ und die Energiewirtschaftsun-

ternehmen ,B... AG & Co. KG*, ,M... AG" sowie die ,R...

AG". In ihrer Beschwerdebegriindung hat die Widersprechende die Unternehmen
AL DS B2 G LG

LG HE G HLL )L LKL AGE

L. L1 L AGY, M1 AGE,
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M. ML NS L 0L GmbHY, R...
ey w0y 91,5 die S2..., ,S3...
LT U005 VL AGE, WL und LWL

... AG" als weitere Kunden benannt.

Nach der eidesstattlichen Versicherung analysiert die Widersprechende die vor-
handene Systemlandschaft ihrer Kunden, berét diese bei der Integration von
,FirstSpirit* in die bestehende Hard- und Softwareumgebung und bietet neben
laufendem Support (auch fir Module von Fremdherstellern, z.B. ,SAP“, ,WORD",
etc.) und technischer Unterstitzung auch ein umfangreiches Schulungsprogramm
rund um die Implementierung und die Anwendung von ,FirstSpirit* an. Diese An-
gaben werden gestitzt durch die vorgelegten ,Screenshots® vom Internetauftritt
der Widersprechenden vom 9. Juni 2011 und die zahlreichen weiteren Unterlagen.
Die werbemaliig aufbereiteten ,Anwenderberichte® belegen eine konsistente Ver-
wendung von E-SPIRIT als Firmenschlagwort fur die genannte Geschaftstatigkeit
bei den Kunden ,T2...%, ,W1...% ,E...“und ,M2...“. Das einhundert
sechsundzwanzigseitige Konvolut mit ,ausgewahlten Angeboten und Vertragen®
uber Lizenzen, Softwareerstellung, EDV-Dienstleistungen, Schulungen sowie
Softwarepflege und —support belegt eine Verwendung des Widerspruchszeichens
nicht allein in der Benennung der ,e...AG* als Vertragspartner, sondern auch

in der Verwendung grafisch gestalteter Firmenlogos mit den Buchstabenfolgen ,e-
... und ,e...AG". Belastbare Hinweise auf die Benut-

zung des Unternehmenskennzeichens E-SPIRIT flr die genannten Bereiche ge-
ben ferner die im eBundesanzeiger veroffentlichten und von der Widersprechen-
den im Abdruck vorgelegten Geschéaftsberichte aus den Jahren 2006-2009 und die
vorgelegte siebenundsechszigseitige Zusammenstellung mit ,Presseinformationen
und —artikeln“ aus dem Zeitraum 2001 bis 2011. Die Lichtbilder von Messestanden
auf den Messen ,CeBIT* und ,SYSTEMS® und entsprechende Ausstellervertrage
aus den Jahren 2004 bis 2011 belegen schlief3lich, dass sich die Widerspre-
chende mit ihrem Unternehmen laufend auf fur Software-Produkte relevanten

Messen im Inland prasentiert hat. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke den
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eidesstattlich versicherten und so belegten Vortrag der Widersprechenden nicht
bestritten hat, ist davon auszugehen, dass letztere ihrer Feststellungslast (vgl.
hierzu Strobele/Hacker, a.a.O., 8 42 Rn. 58 f.) in ausreichender Weise nachge-

kommen ist.

Von einer Geschéftstatigkeit der Widersprechenden unter ihrem Unternehmens-
kennzeichen E-SPIRIT im Bereich der ,Entwicklung, Einfiihrung und des Vertriebs
eines Datenverarbeitungsprogramms fir Internet-basierte und mobile Anwendun-
gen, namlich fur ein ,Content Management System®, auch fir Kunden der Ener-

giewirtschaft®, ist mithin auszugehen.

Fur diese Bereiche ist E-SPIRIT auch kennzeichnungskraftig, selbst wenn das
Element ,E-“ auf ,elektronische Datenverarbeitung (EDV)“ hindeutet. ,Spirit* ist
abgeleitet aus der lateinischen Sprache und bezeichnet als Fremdwort auch im
Deutschen einen ,mediumistischen Geist* (Duden — Das Fremdwdrterbuch, 9. Auf-
lage, Mannheim, 2007, CD-ROM) und als Wort der englischen Sprache eine
,Geisteshaltung®, ,Mut‘, ,den Geist", ,eine treibende Kraft* oder ,Stimmung/Laune®
(Duden-Oxford - GroRRwdrterbuch Englisch, 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-

ROM). Ein unternehmensbeschreibender Gehalt ist damit nicht feststellbar.

Ob die Widersprechende ihren Widerspruch am 15. Juni 2011 - also nach Ablauf
der Widerspruchsfrist - (neben der konkretisierenden Erlauterung ihrer Ge-
schaftstatigkeit) in zulassiger Weise teilweise erweitern konnte, ndmlich dahinge-
hend, dass sie unter ihrem Unternehmenskennzeichen E-SPIRIT weitergehend
auch die Dienstleistungen ,Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Porta-
len im Internet®, ,Kommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet” oder
,Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Computer® angeboten hat, ist zweifel-
haft (vgl. zu einer nachtraglichen Erweiterung des Widerspruchs aus einer Wort-
marke: BPatG BLPMZ 2014, 63 — GIRODIAMANT); zur Wahrung der Interessen
der Inhaberin der angegriffenen Marke erscheint es geboten, bei der Prifung des

Widerspruchs aus einem Unternehmenskennzeichen nur die Geschaftsfelder zu
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berucksichtigen, die bereits im Widerspruchsschriftsatz genannt bzw. noch inner-
halb der Widerspruchsfrist nachgereicht worden sind, zumal die wesentliche Ande-
rung des Geschéftscharakters eines Unternehmens erhebliche kennzeichenmé-
Bige Relevanz hat, weil sie ndmlich zum Erléschen des bisher benutzten Kennzei-
chens fuhrt (BGH GRUR 2005, 871, Rn. 26 - Seicom; Strobele/Hacker, a.a.O., 8 5
Rn. 73). Die Frage der rechtlichen Anforderungen an die Identifizierung eines Un-
ternehmenskennzeichens, auf das ein Widerspruch gestitzt wird, bedarf indessen
keiner abschlieRenden Entscheidung; denn auch hinsichtlich der genannten
,nachgeschobenen®, nicht lediglich konkretisierenden, Geschaftsbereiche besteht
eine Branchennadhe zu den von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruch-
ten Waren ,Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-

chern, Messen, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat* nicht (vgl. unten 3.a)).

2. Entgegen der Auffassung der Markenstelle hat die Widersprechende aufgrund
dieses besseren Rechts hinsichtlich der von der angegriffenen Marke in den Klas-
sen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen einen bundesweiten Unterlas-
sungsanspruch gegen die Inhaberin der angegriffenen Marke, weshalb die Lo-
schung der angegriffenen Marke in diesem Umfang anzuordnen war (88 43 Abs. 2
S. 1,42 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. 88 12, 5, 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 MarkenG).

Eine fur den Unterlassungsanspruch nach 8 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche
Verwechslungsgefahr nach 8 15 Abs. 2 MarkenG lasst sich insoweit nicht vernei-

nen.

Diese ist unter Bertcksichtigung aller maf3geblichen Umstande zu beurteilen, wo-
bei eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Ahnlichkeitsgrad der einander
gegeniberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Wider-
spruchszeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tatigkeitsgebiete der Be-
teiligten (st. Rspr.: BGH GRUR 2010, 738, Rn. 22 - Peek & Cloppenburg I; GRUR
2008, 801, Rn. 20 - Hansen-Bau; Strobele/Hacker, a.a.O., 8 15 Rn. 34 ff.).
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Die angegriffene Marke eSPIRIT und das durchschnittlich kennzeichnungskraftige
Widerspruchszeichen E-SPIRIT sind klanglich identisch und schriftlich nahezu

identisch.

Angesichts dieser stark kollisionsfordernden Ausgangslage sind die Anforderun-
gen an eine die Verwechslungsgefahr (mit-)begriindende Branchennéhe, d.h. an

den Abstand der Geschéaftsbereiche der beteiligten Unternehmen, nur gering.

Fur die Beurteilung der Branchennéhe kommt es in erster Linie auf die Produktbe-
reiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch fur die sich
gegenuberstehenden Unternehmen sind. Anhaltspunkte fir eine Branchennahe
kénnen Berluhrungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf
den Markten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit
der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind
naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tatigkeitsbereiche der
Parteien (BGH GRUR 2009, 484, Rn. 73 - METROBUS). Im Einzelfall kénnen
auch Uberschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstétigkeiten zu be-
ricksichtigen sein. Von einer Unahnlichkeit der Branchen kann nur ausgegangen
werden, wenn trotz (unterstellter) und im vorliegenden Fall teilweise auch tat-
sachlich bestehender Identitat der Kennzeichen die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr wegen des Abstands der Tatigkeitsfelder von vornherein ausge-
schlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunahnlichkeit, die auch bei
Identitat der Zeichen nicht durch eine erhtéhte Kennzeichnungskraft des priori-
tatsélteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann (BGH GRUR
2011, 831, Rn. 23 — BCC). Bei gegebener Waren- und Dienstleistungséahnlichkeit
nach markenrechtlichen Grundsatzen als dem sachlich engeren Kriterium kann
regelmal3ig auch von Branchennahe ausgegangen werden (Strobele/Hacker,
a.a.0., 8§ 15 Rn. 53).

Nach diesen Grundséatzen ist hinsichtlich der von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 — entgegen der Auffassung der
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Markenstelle - eine normale (durchschnittliche) Branchennahe und damit eine un-
mittelbare Verwechslungsgefahr (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 8 15 Rn. 36) gege-

ben.

Denn zwischen einem Unternehmen, das (wie die Widersprechende) ein Daten-
verarbeitungsprogramm fur Internet-basierte und mobile Anwendungen, néamlich
ein ,Content Management System®, entwickelt, einfihrt und vertreibt, und zwar
auch fur Kunden der Energiewirtschaft, und einem Unternehmen, das (wie die In-
haberin der angegriffenen Marke) die Dienstleistungen der Klasse 35 ,organisato-
rische und betriebswirtschaftliche Beratung der Energiewirtschaft, insbesondere in
Fragen der Optimierung und Restrukturierung von Energieversorgungskonzepten®
und der Klasse 42 ,technische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Be-
ratung der Energiewirtschaft, insbesondere in Fragen der Optimierung und Rest-
rukturierung von Energieversorgungskonzepten® erbringt, bestehen durchaus rele-
vante Berlhrungspunkte, zumal die Widersprechende belegt hat, dass bedeu-
tende Unternehmen der Energiewirtschaft von ihrem ,Content-Management-Sys-
tem® ,FirstSpirit® Gebrauch machen und dieses Programm gerade auch dazu
dient, ,Arbeitsablaufe zu modellieren und zu kontrollieren®. Die Kontrolle von Ar-
beitsablaufen in einem Unternehmen erfolgt regelméf3ig zu organisatorischen,
technischen und betriebswirtschaftlichen Zwecken. Ein Unternehmen, das (wie die
Widersprechende) ein Computerprogramm genau zu diesen Zwecken entwickelt
und in einem Unternehmen der Energiewirtschaft unter Berlcksichtigung dessen
spezifischer organisatorischer, technischer und betriebswirtschaftlicher Anforde-
rungen einfihrt, erbringt damit jedenfalls ein Element der von der Inhaberin der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der ,technischen, organi-
satorischen und betriebswirtschaftlichen Beratung der Energiewirtschaft’, indem
es namlich ein fur diesen Zweck geeignetes Computerprogramm zur Verfiigung
stellt und implementiert. Da fir zahlreiche Aufgaben auf technischem Gebiet (z.B.
bei der Steuerung von Anlagen) traditionell gewahlte ,Hardware“-Losungen zu-
nehmend durch ,Software“-Losungen ersetzt werden, steht es der Annahme einer
Branchennéhe nicht entgegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, ndmlich
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Fachkreise aus der Energiewirtschaft, die die insoweit maf3geblichen Marktver-
haltnisse tUberschauen (vgl. BGH GRUR 1990, 1042, Rn. 33 — Datacolor), bei ei-
nem Unternehmen, das die von der angegriffenen Marke in Klasse 42 bean-
spruchte ,technische Beratung der Energiewirtschaft® erbringt, prima facie - aber
eben nur prima facie - zunéchst nicht an ein ,Softwarehaus® denken. Zu berlck-
sichtigen ist insoweit namlich auch, dass die ,technische Beratung der Energie-
wirtschaft“ gerade auch eine ,EDV-Beratung“ sein kann und ein bei einem Unter-
nehmen der Energiewirtschaft eingesetztes ,Content-Management-System® auch

.technische Daten“ zum Gegenstand haben kann.

Die Widersprechende war damit zum Kaollisionszeitpunkt und ist auch aktuell aus
ihrem Unternehmenskennzeichen E-SPIRIT wegen Verwechslungsgefahr be-
rechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke fir die beanspruchten Dienst-
leistungen der Klassen 35 und 42 im gesamten Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland zu untersagen (8§ 12 MarkenG), weshalb die Markenstelle den Wider-
spruch insoweit zu Unrecht zurtickgewiesen hat; die Léschung der angegriffenen
Marke in diesem Umfang war deshalb nach 8§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG anzuord-

nen.

3. Die weitergehende Beschwerde war hingegen zuriickzuweisen, da ein Unter-

lassungsanspruch insoweit nicht festgestellt werden kann.

a) Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der
Klasse 9 kann ein Unterlassungsanspruch nicht auf § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Mar-
kenG gestitzt werden, da wegen insoweit fehlender Branchennahe nach den zu-
treffenden Ausfuihrungen der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr nicht be-
steht.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren ,Apparate und
Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Messen, Regeln und
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Kontrollieren von Elektrizitat haben mit der Entwicklung, der EinfUhrung oder dem
Vertrieb eines ,Content Management System® selbst dann keine ausreichenden
Beruhrungspunkte, wenn dies fir Kunden der Energiewirtschaft erfolgt; auch wenn
es zutrifft, worauf die Widersprechende hingewiesen hat, dass derartige Apparate
und Instrumente regelmafiig durch Computerprogramme gesteuert werden. Die
Rechtsprechung, die eine Ahnlichkeit zwischen ,Datenverarbeitungsprogrammen*
und ,elektrotechnischen Geraten“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren
und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 63: ,Datenverarbeitungsprogramme®; z.B.
BPatG 25 W (pat) 211/02 - alphaCAM, wegen der immer starkeren Verbindung
zwischen Hard-und Software) und auch zu ,MeR- und Uberwachungsgeraten® (vgl.
BPatG 30 W (pat) 44/00 — MicroMotion, im Hinblick auf die mdgliche Ausstattung
von MelRgeraten mit Software) bejaht hat, entspricht mdglicherweise nicht mehr
dem geltenden Recht, ist jedenfalls nicht mehr auf den Widerspruch aus einem
Unternehmenskennzeichen anwendbar. Nach der jingeren Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs rechtfertigt namlich allein der Umstand, dass sich konkurrie-
rende Unternehmen mit elektronischer Datenverarbeitung befassen, im Hinblick
auf die grof3e Bandbreite der in diesem Bereich angebotenen Waren und Dienst-
leistungen noch nicht die Annahme einer relevanten Branchennahe (BGH GRUR
2005, 262, Rn. 21 - soco.de; GRUR 1997, 468, Rn. 22 - NetCom; BGH, GRUR
1990, 1042 - Rn. 29 - Datacolor; Strébele/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 60).

Zu keinem anderen Ergebnis fihrt es, sollte man zugunsten der Widersprechen-
den eine Erweiterung ihres Widerspruchs nach Ablauf der Widerspruchsfrist auf
die Geschaftsfelder ,Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Portalen im
Internet”, eine ,Kommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet” und
,Nachrichten- und Bildubermittlung mittels Computer” flr zulassig halten (vgl. oben
1.) und auch eine entsprechende Geschaftstatigkeit unter dem Unternehmens-
kennzeichen anerkennen (hier denkbar in Form der von der Widersprechenden ftr
Kunden und Anwender unter www.e-spirit.com bereitgestellten ,Community®);
denn ein Unternehmen, das ,Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,

Umwandeln, Speichern, Messen, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat* ver-
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treibt, hat mit einem Unternehmen, das ,EDV-Kommunikationsplattformen® zur

Verfugung stellt, nichts gemein.

b) Ein Unterlassungsanspruch kann insoweit auch nicht aus 8 15 Abs. 4 i.V.m.
Abs. 3 MarkenG (vgl. dazu Strobele/Hacker, a.a.0O., 8 15 Rn. 64 ff.) abgeleitet wer-
den; denn bei dem Widerspruchszeichen E-SPIRIT handelt es sich nicht um ,eine

im Inland bekannte geschaftliche Bezeichnung®.

Die geschéftliche Bezeichnung musste insoweit einem bedeutenden Teil des Pub-
likums bekannt sein (Strobele/Hacker, a.a.O., 8 14 Rn. 276). Die Widerspre-
chende hat zwar dargelegt und teilweise auch belegt, dass ihre Software ,First-
SPIRIT* im Inland bei sehr namhaften Unternehmen eingesetzt wird. Umsatzzah-
len sind jedoch weder fur die Widersprechende selbst noch fiir ihre Konkurrenten
dargelegt und belegt worden, so dass ein Marktanteil nicht feststellbar ist. Die von
der Widersprechenden vorgelegten ,Presseinformationen und -artikel* geben al-
lenfalls einen Anhaltspunkt fir eine entsprechende Bekanntheit (vgl. Strébele/Ha-
cker, a.a.0., 8 14 Rn. 280). Die in der eidesstattlichen Versicherung des Vor-
standsvorsitzenden nur glaubhaft gemachten und nicht belegten Gesamt-Werbe-
aufwendungen (2009: 19.000 EUR / 2010: 240.000 EUR) erscheinen nicht sehr
hoch und sind angesichts fehlender Referenzzahlen nicht aussagekraftig. In den
vorgelegten ,Presseinformationen® ist auch immer wieder die Rede von Ausschrei-
bungen, an denen sich zahlreiche Mitbewerber beteiligt haben. Neben den auf der
,Kundenliste” der Widersprechenden genannten Unternehmen gibt es bekannter-
mafien noch eine uniibersehbare Vielzahl weiterer Unternehmen, die gleichfalls
mit einer ,Content-Management-Software®, nicht notwendigerweise derjenigen der
Widersprechenden, arbeiten. Von einer im Inland bekannten geschaftlichen Be-

zeichnung kann danach nicht ausgegangen werden.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-

setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fir die
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Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch
sonst ersichtlich sind.

5. FuUr die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzli-
chen Voraussetzungen des 8 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden
konkreten Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der
grundsatzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Siche-

rung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRlig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Be-

sorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdrick-

lich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens ver-

letzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrpenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Winter Jacobi
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