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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:010218B25Wpat7.17.0



betreffend die Marke 30 2009 056 265

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 14. September 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters
Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das am 23. September 2009 angemeldete Zeichen

Phnifnn

POWER

iIst am 29. Januar 2010 unter der Nr. 30 2009 056 265 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt gefiihrte Markenregister fur verschiedene Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 40, 41 und insbesondere fir die nachfolgen-

den Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen worden:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsdienstleistungen sowie damit zusammenhdngende Ent-
wicklungsdienstleistungen; gewerbliche Analyse- und Forschungs-

dienstleistungen, Konstruktionsplanung und Entwicklung von



Computerhardware- und Softwareldsungen; Beratung auf dem
Gebiet der Energieeinsparung.

Gegen die Eintragung der am 5. Marz 2010 veroffentlichten Marke hat die Inhabe-
rin der nachfolgend angefihrten Marke beschréankt auf die oben genannten
Dienstleistungen der Klasse 42 am 2. Juni 2010 Widerspruch erhoben. Die Uni-

onswiderspruchsmarke

......

ist seit dem 17. Marz 2003 unter der Nummer UM 002 290 591 eingetragen und
geniel3t Schutz fur die nachfolgenden Waren der Klassen 7, 9, 37 und 42:

Klasse 07: Industrielle Bearbeitungsmaschinen und -gerate fir
das Schweil3en, Loten, Schmelzen und Erhitzen sowie Steue-
rungsgerate, Teile und Bestandteile dafiir; Maschinen und Appa-
rate fir das Laserschweil3en, das Laserschneiden, die Warmebe-
handlung mit Laser, das Laserbohren, die Oberflachenbehandlung
mittels Laser, Laservermessungsapparate und -instrumente,
Steuerungsgerate sowie Teile und Bestandteile dafir; Schweil3-
maschinen sowie deren Teile und Bestandteile; Schweil3steuerge-
rate sowie deren Teile und Bestandteile; Létmaschinen, Steue-
rungsgerate fir Loétmaschine; Teile und Bestandteile fur alle vor-
stehend genannten Waren; Teile und Bestandteile fur alle vorste-

hend genannten Waren - alle soweit sie in Klasse 7 enthalten sind;

Klasse 09: Lasergeneratoren; Stromquellen fir Laser; Steuerun-
gen fur das Laserschweil3en, das Laserschneiden, die Warmebe-

handlung mit Laser, das Laserbohren, die Oberflachenbehandlung



mittels Laser, Laservermessungsapparate und -instrumente; La-
ser, Lasergerate, Lasersysteme, Lasermel3systeme, fir nichtme-
dizinische Zwecke, Dioden, Resonatoren, Halbleiter, elektronische
Module; Schweil3ausriistungen, soweit sie in dieser Klasse ent-
halten sind; wissenschaftliche, elektrische oder elektronische und
optische Apparate und Instrumente; ausgenommen fir medizini-
sche Zwecke; Apparate und Instrumente zur Leitung, Verteilung,
Umwandlung, Speicherung, Regelung oder Steuerung von elektro-
nischem Strom; AnschluBkasten; Kabel und Verbindungsteile;
optische Fasern und Lichtleiterkabel; Stecker, Fassungen, Verbin-
dungsteile, Adapter und Kontakte zur Herstellung von elektroni-
schen oder faseroptischen Verbindungen; elektrische Anlagen fur
die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgénge; elektrische, elek-
tronische, optische, MeR-, Signal-, Kontroll-, Uberwachungs- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthal-
ten); Datenverarbeitungsgerate und -instrumente, Computer und
periphere Ausriistung dafir, soweit in dieser Klasse enthalten; La-
sergerate sowie Teile und Bestandteile fur alle vorstehend ge-

nannten Waren - alle soweit sie in Klasse 9 enthalten sind;

Klasse 37: Inspektion, Wartung und Installationsarbeiten, alles in
Bezug auf Industriemaschinen und -gerate fur Schweil3en, Léten,
Schmelzen und Erhitzen, fir Maschinen und Apparate fir das La-
serschweil3en, das Laserschneiden, die Wéarmebehandlung mit
Laser, das Laserbohren, die Oberflachenbehandlung mittels La-
ser, Laservermessungsapparate und -instrumente, Steuerungsge-
rate sowie Teile und Bestandteile dafiir; sowie fiur Zubehor und

Aufsétze flr alle vorstehend genannten Maschinen und Apparate;

Klasse 42: Consulting, Design, Prufung, Forschung und Beratung

in Bezug auf den Einsatz von Laser und Lasersystemen; Erstel-



lung von Programmen fir die Datenverarbeitung; Dienstleistungen
im Bereich der technischen Beratung, insbesondere auf dem Ge-
biet der Produktionstechnik und Lasertechnik; Dienste zur Erfor-
schung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren; wissen-
schaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines
Physikers, eines Chemikers, eines Ingenieurs, eines Produktions-
und Verfahrensingenieurs, eines Maschinenbauers, eines Indus-

triedesigners.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Erstbeschluss vom 3. April 2013 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von
88 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG insgesamt verneint und
den Widerspruch zuriickgewiesen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 2. Juli 2015 hat
die Markenstelle auf den Widerspruch hin die Léschung der angegriffenen Marke
in Bezug auf die Dienstleistung ,Konstruktionsplanung und Entwicklung von Com-
puterhardware- und Softwareldsungen® angeordnet und den Widerspruch im Ubri-
gen zurtckgewiesen, so dass die nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 42
noch beschwerdegegenstéandlich sind:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsdienstleistungen sowie damit zusammenhangende Ent-
wicklungsdienstleistungen; gewerbliche Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen, Beratung auf dem Gebiet der Energieeinspa-

rung.

Zur Begrundung der Beschlisse hat die Markenstelle ausgefiihrt, dass selbst bei
Dienstleistungsidentitat hinsichtlich der meisten angegriffenen Dienstleistungen
der Klasse 42 die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben sei, da der tberein-
stimmende Zeichenbestandteil ,Photon“ einen sachbeschreibenden Charakter
habe und die zu vergleichenden Zeichen sich in ihrer Gesamtheit deutlich unter-

schieden. Anderes gelte nur fir die von der Widerspruchsmarke beanspruchte



Dienstleistung ,Erstellung von Programmen fur die Datenverarbeitung“. Insoweit
sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
auszugehen. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienst-
leistung ,Konstruktionsplanung und Entwicklung von Computerhardware- und
Softwarelésungen“ werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil ,Photon”

gepragt, so dass insoweit Verwechslungsgefahr bestehe.

Im Einzelnen sei festzustellen, dass zwischen den Vergleichsdienstleistungen eine
hochgradige, bis zur Identitat reichende Ahnlichkeit bestehe. Ausgehend von dem
jeweiligen Verwendungszweck und den angesprochenen Abnehmerkreisen erga-
ben sich zwischen den Vergleichsdienstleistungen vielfache Uberschneidungen,
insbesondere mit Blick auf den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ober-
begriff der ,wissenschaftlichen und industriellen Forschung“. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke sei aber wegen des Wortelements ,Photon” im Hin-
blick auf solche Dienstleistungen unterdurchschnittlich, die sich auf elektromagne-
tische Strahlung beziehen kénnten. Elektromagnetische Strahlung werde in Pho-
tonen quantifiziert, wobei ein Photon die kleinste mdgliche Menge sei. Dieser
sachlich beschreibende Zusammenhang bestehe fur alle von der Widerspruchs-
marke beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der Dienstleistung ,Erstel-
lung von Programmen flr die Datenverarbeitung®. Weiterhin &ndere auch der Bild-
anteil der Widerspruchsmarke nichts an der tberwiegend unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft des Zeichens. Dessen graphische Gestaltung sei werbe-
Ublich und kénne bei fllichtiger Betrachtung leicht Gibersehen werden. Eine Steige-
rung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge umfangreicher Be-
nutzung sei dagegen nicht ersichtlich. In ihrer Gesamtheit wirden sich die zu ver-
gleichenden Marken in allen Wahrnehmungskategorien durch das zusatzliche Ele-
ment der angegriffenen Marke ,Power” deutlich unterscheiden. In bildlicher Hin-
sicht bestiinden aufgrund der unterschiedlichen farblichen Gestaltung der Zeichen
sowie aufgrund der besonderen Gestaltung des Wortes ,Photon“ in der Wider-
spruchsmarke noch weitere Unterschiede. Eine Verwechslungsgefahr kdnne — mit

Ausnahme der Dienstleistung ,Konstruktionsplanung und Entwicklung von Compu-



terhardware- und Softwarelésungen” — auch nicht damit begriindet werden, dass
die jungere Marke von dem identischen Wortbestandteil ,Photon“ gepréagt werde.
Der Wortbestandteil ,POWER*" trete klanglich und begrifflich im Hinblick auf die
meisten Dienstleistungen nicht zuriick. Soweit dieser Bestandteil fir einige der
beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sei, gelte dies zugleich
auch fur das Element ,Photon®, so dass keines dieser Wortelemente die angegrif-
fene Marke préage. Auch bei der Beurteilung des visuellen Gesamteindrucks sei
trotz der grafisch kleineren Darstellung des Zeichenbestandteils ,POWER*" nicht
von einer Pragung der jingeren Marke durch das Element ,Photon* auszugehen,
weil dessen konkrete Gestaltung die Aufmerksamkeit auf den unteren Bildbereich
und damit auf den Bestandteil ,Power” lenke. Der Bestandteil ,Photon“ nehme im

Ubrigen keine selbstandig kennzeichnende Stellung ein.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Ausgehend
von zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke,
Dienstleistungsidentitat bzw. hochgradiger Dienstleistungsahnlichkeit und einer
nach dem Gesamteindruck der Marken bestehenden hohen Zeichenéhnlichkeit,
sei die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 8 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gege-
ben. Die Widerspruchsmarke verfiige tber durchschnittliche Kennzeichnungskraft,
auch wenn der Verkehr den Begriff ,Photon“ méglicherwiese als Beschreibung fir
elektromagnetische Strahlung identifiziere. Denn es treffe nicht zu, dass der tber-
wiegende Teil der beanspruchten Dienstleistungen mit dem Begriff ,Photon”
schlagwortartig beschrieben werde. Das DPMA habe im Hinblick auf zahlreiche
Waren und Dienstleistungen in regelmafiger Amtspraxis die unterschiedlichsten
Marken eingetragen, die den Bestandteil ,Photon* enthielten. An die Wider-
spruchsmarke konne insoweit kein anderer Mal3stab angelegt werden. Beim Ver-
gleich der sich gegenlberstehenden Zeichen trete der Bestandteil ,Power® der
angegriffenen Marke zurtick. Der Begriff sei die englische Bezeichnung fur ,Strom*
bzw. ,Energie” und damit fir sdmtliche beschwerdegegenstandliche Dienstleistun-
gen der Klasse 42 beschreibend. Der Begriff ,Photon” trete dagegen nicht in glei-

cher Weise in den Hintergrund, da er, wie oben dargelegt, kennzeichnungskraftig



sei. Hilfsweise sei vorzutragen, dass der Bestandteil ,Photon* in der jingeren
Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung einnehme. Der Bestandtell
.Power" sei namlich als rein produktbeschreibend zu bewerten. Dies werde noch
dadurch unterstitzt, dass die urspringliche Inhaberin der angegriffenen Marke
eine Markenserie aufgebaut habe, in der sie den Bestandteil ,Photon“ als Unter-
nehmenshinweis mit den unterschiedlichsten beschreibenden Bezeichnungen
kombiniere. Der Verkehr werde daher den Bestandteil ,Power” nicht als herkunfts-
hinweisenden Bestandteil wahrnehmen. Dartber hinaus lehne sich die jungere
Marke an die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke an. Nach standiger
Rechtsprechung reiche eine ahnliche Ubereinstimmung der betreffenden Bestand-
teile der zu vergleichenden Zeichen aus, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Schlief3lich kdnnten selbst kennzeichnungsschwache Marken zumindest Schutz

gegen eine identische Ubernahme in Anspruch nehmen.

Die Widersprechende beantragt zuletzt,

die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 3. April 2013 und vom 2. Juli 2015
aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke
002 290 591 zuriickgewiesen worden ist, und die angegriffenen
jungere Marke DE 30 2009 056 265 aufgrund des Widerspruchs
aus der Unionsmarke 002 290 591 in Bezug auf sdmtliche Dienst-

leistungen der Klasse 42 zu I6schen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich schriftsatzlich nicht geauf3ert und an
der mindlichen Verhandlung vom 14. September 2017 nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 vom 3. April 2014 und vom 2. Juli 2015 sowie auf die
Schriftsétze der Beteiligten, das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom

14. September 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.



Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den
Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die noch beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr nach 88 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1,
9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu

Recht teilweise zuriickgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum ist nach standiger
Rechtsprechung sowohl des Europaischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes unter Berucksichtigung aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EUGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER;
GRUR 2010, 1098 Rn. 44 — Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn.9
— Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 — pjur/pure; GRUR 2013, 833
Rn. 30 — Culinaria/Villa Culinaria). Von maf3geblicher Bedeutung sind insoweit ins-
besondere die Identitat oder Ahnlichkeit der Waren, die Identitat oder Ahnlichkeit
der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar fir sich gesehen vonei-
nander unabhangig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff
der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 — Il Ponte
Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 — Maalox/Melox-GRY; GRUR
2012, 1040 Rn.25 - pjur/pure; vgl. auch Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl.,, 8 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Dariber hinaus kénnen fiur die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der
Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu
erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermégen

dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Ausgehend von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke in Bezug auf die meisten beanspruchten Waren und Dienst-
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leistungen sowie einer erhdhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrs-
kreise im Bereich der beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen, halt die jun-
gere Marke den gebotenen Markenabstand selbst bei Dienstleistungsidentitat ein.
Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und eine mittelbare Verwechs-

lungsgefahr kommen vorliegend nicht in Betracht.

1. Es besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

1.1. Die Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf den grof3ten Teil der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen unterdurchschnittlich kennzeichnungskraf-
tig. Wie die Markenstelle zutreffend ausgefiihrt hat, ist ein Photon die kleinste
Menge elektromagnetischer Strahlung bzw. sind Photonen (vereinfacht formuliert)
das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht. Damit sind Photonen unter
anderem ein grundlegendes Element der Lasertechnologie, deren wesentliche
Funktion es ist, elektromagnetische Strahlung, also Photonen, zu erzeugen, zu
bindeln, zu lenken und auszustrahlen. Insofern besteht zwischen dem Wortele-
ment der Widerspruchsmarke und allen Waren und Dienstleistungen, die sich auf
Laser bzw. Lasertechnologie beziehen oder beziehen kénnen, ein enger beschrei-
bender Zusammenhang, der sich zumindest den auch angesprochenen und inso-
weit ausreichend mal3geblichen Fachkreisen ohne Weiteres erschliel3t. Ohne dass
es hierauf entscheidungserheblich ankame, spricht vieles daftir, dass das Wort
.Photon” fir sich genommen fir Waren und Dienstleistungen, die sich auf die La-
sertechnologie beziehen, schutzunfahig ist. Soweit die Widersprechende sich
darauf beruft, dass auch kennzeichnungsschwache Marken zumindest Schutz
gegen eine identische Ubernahme beanspruchen konnten, fiihrt dieser grundséatz-
lich zutreffende Einwand gleichfalls nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr,
da sich die hier zu vergleichenden Zeichen — wie nachfolgend unter Ziffer 1.3.
dargelegt — erheblich unterscheiden (vgl. im Ubrigen zum Schutzumfang zu Un-
recht eingetragener, materiell schutzunfahiger Marken Strébele/Hacker, MarkenG,

11. Aufl., 8 9 Rn. 194). Der oben dargelegte enge beschreibende Zusammenhang
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besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42, die auf die Ent-
wicklung, den Bau oder die Nutzung von Lasern bezogen sein kbnnen, einschliel3-
lich der Dienstleistung ,Erstellung von Programmen fir die Datenverarbeitung®,
wenn etwa Industrieanlagen zu programmieren sind, die mit Laser schneiden oder

schweil3en.

Im Ubrigen kann auch die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke keine
originar durchschnittliche Kennzeichnungskraft begriinden, da sich diese auf eine
bestimmte Typografie und die hellblaue Farbe der Buchstaben beschréankt. Beides
ist bei der werbelblichen Ausgestaltung von Schriftziigen in entsprechender Form
haufig anzutreffen. Insoweit weisen die grafischen Elemente der Widerspruchs-
marke keine Besonderheiten auf, die von dem rein beschreibenden Inhalt des

Wortbestandteiles wegfiihren kbnnen.

1.2. Beim Vergleich der sich gegentiberstehenden Waren und Dienstleistungen
besteht weitgehend Dienstleistungsidentitat. Dies betrifft vor allem die von der Wi-

derspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 42:

.Dienste zur Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren; wissen-
schaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Physikers, eines
Chemikers, eines Ingenieurs, eines Produktions- und Verfahrensingenieurs, eines

Maschinenbauers, eines Industriedesigners*

im Verhaltnis zu den beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen der angegrif-

fenen Marke.

Insoweit hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass sich nach dem jeweili-
gen Verwendungs- bzw. Bestimmungszweck und den angesprochenen Abneh-
merkreisen zwischen den genannten Dienstleistungen vielfache Uberschneidun-
gen ergeben, insbesondere mit Blick auf den von der Widerspruchsmarke bean-

spruchten Oberbegriff der ,wissenschaftlichen und industriellen Forschung®. Wei-
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terhin wird die Dienstleistung ,Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung®
haufig von Ingenieuren oder Physikern erbracht, so dass sie sich auch unter den
Oberbegriff ,Dienstleistungen eines Physikers/Ingenieurs® subsumieren lasst. Im
Einzelnen kann der Grad der Ahnlichkeit aber als nicht entscheidungserheblich
dahingestellt bleiben, da auch bei unterstellter hochgradiger Dienstleistungsahn-
lichkeit bzw. Dienstleistungsidentitat keine Verwechslungsgefahr besteht.

1.3. Die Ahnlichkeit von Vergleichszeichen ist nach deren Ahnlichkeit im
(Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken kdnnen. In der Regel genugt bereits die hinrei-
chende Ubereinstimmung in einem Aspekt fir die Annahme einer Verwechslungs-
gefahr (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 — airdsl; GRUR 2011, 824 Rn. 26
— Kappa; GRUR 2006, 60 Rn. 17 — coccodrillo). Bei der Beurteilung der Zeichen-
ahnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzu-
stellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und dominierenden
Elemente zu beriicksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 — La
Espahola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 — airdsl). Grundsatzlich sind
die Kollisionszeichen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der regis-
trierten Form zu vergleichen. Danach scheidet nach Auffassung des Senats eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr offensichtlich aus.

Soweit die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit gegenibergestellt werden,
besteht in klanglicher und (schrift)bildlicher Hinsicht schon angesichts der unter-
schiedlichen Lange der Vergleichsbezeichnungen unter keinem Gesichtspunkt
eine relevante Verwechslungsgefahr. Soweit die Widersprechende geltend macht,
dass sich die angegriffene Marke an die grafische Gestaltung der Widerspruchs-
marke anlehne, ist dieser Gesichtspunkt in aller Regel fir sich genommen nicht
geeignet, eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu begrinden. Dartber hinaus
stehen im Hinblick auf die vorliegenden Zeichen einer (schrift)bildlichen Ahnlich-

keit nicht nur einzelne, abweichende typografische Merkmale entgegen, sondern
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vor allem die ganzlich unterschiedliche Umrisscharakteristik der Gesamtzeichen.
Auch begrifflich bezeichnen das Wort ,Photon” und die Wortfolge ,Photon Power*
unterschiedliche Dinge, so dass insoweit allenfalls ein gewisser, assoziativer Zu-
sammenhang bestehen konnte, der aber eine begriffliche Ahnlichkeit der Zeichen

nicht begriinden kann.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke
nicht durch den Bestandteil ,Photon“ gepragt, so dass auch unter diesem Ge-
sichtspunkt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt. Zwar
ist der Widersprechenden darin zuzustimmen, dass der englischsprachige Zei-
chenbestandteil ,Power” kennzeichnungsschwach ist, da er im Deutschen ,Ener-
gie“ oder ,Strom“ bedeutet und die angegriffenen Dienstleistungen samtlich auf die
Erzeugung von Energie bezogen sein kdnnen. Aber auch wenn insoweit ein enger
beschreibender Zusammenhang zwischen diesem Zeichenbestandteil und den
beanspruchten Dienstleistungen besteht, was grundsatzlich Voraussetzung fur die
Pragung einer Marke einen Zeichenbestandteil ist, hat der Verkehr vorliegend kei-
nen Anlass, die angegriffene Marke gedanklich aufzuspalten und den Bestandteil
.Power* zu vernachlassigen. Denn nach den oben dargelegten Umstanden sind
samtliche Bestandteile der angegriffenen Marke, insbesondere auch der tberein-
stimmende Bestandteil ,Photon* beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach, so
dass schon aus diesem Grund eine Pragung der angegriffenen Marke allein durch
~Photon“ nicht anzunehmen ist. Darliber hinaus steht einer Prdgung auch entge-
gen, dass der Verkehr die angegriffene Marke als einheitliches Zeichen wahrneh-
men wird, weil die angegriffene Marke einen in sich geschlossenen, sinnvollen Ge-
samtbegriff bildet. Photovoltaische Anlagen (Zusammensetzung aus ,phos” grie-
chisch fur ,Licht* (Genitiv: ,photos®) und dem Begriff ,Volt* im Sinne von ,elektri-
sche Spannung“) erzeugen aus Photonen elektrische Energie. GréRere Anlagen
aus photovoltaischen Elementen werden auch als ,photovoltaische Kraftwerke*
bezeichnet. Da die angegriffene Marke insoweit eine sinnvolle Gesamtbedeutung
I. S. v. ,Photonenstrom” bzw. ,Photovoltaischer Stromerzeuger” ergibt, besteht fur
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den Verkehr bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens kein Anlass, den Be-
standteil ,Photon“ aus dem Gesamtzeichen herauszuldsen.

2. Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend gegeben, dass der Bestandteil
.Photon” innerhalb der angegriffenen Marke eine selbstandig kennzeichnende
Stellung haben koénnte. Insbesondere liegt hier keine der Fallgruppen vor, bei
denen unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
in Betracht gezogen werden kénnte. Diese Rechtsfigur ist in der Rechtsprechung
fur den Fall entwickelt worden, dass ein mit der alteren Marke tbereinstimmender
Bestandteil identisch oder (sehr) ahnlich in eine komplexe prioritatsjingere Marke
aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem
Stammbestandteil eines Serienzeichen eine selbststandig kennzeichnende Stel-
lung behalt, und wenn wegen der Ubereinstimmung dieses Bestandteils mit der
alteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorge-
rufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich mit-
einander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042
— THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 Rn. 18 - Malteserkreuz I; BGH,
GRUR 2008, 258 Rn. 33 — INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 833
Rn. 20 ff. — Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008, 905 Rn. 38 ff. — Pantohexal). Bei
dem Bestandteil ,Power” der jingeren Marke handelt es sich aber weder um das
Unternehmenskennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke noch um einen
Stammbestandteil einer vom Inhaber der angegriffenen Marke bzw. von der ehe-

maligen Inhaberin der angegriffenen Marke benutzten Zeichenserie.

Weiterhin ist das Wort ,Photon“ auch kein Stammbestandteil einer Zeichenserie
der Inhaberin der angegriffenen Marke, die zur Bejahung einer mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr fiihren kénnte. Grundséatzlich kann zwar nicht nur beim Beste-
hen einer Zeichenserie auf der Seite der &alteren Marke, sondern auch beim Be-
stehen einer Zeichenserie auf Seiten der jingeren Marke die Bejahung der Ver-

wechslungsgefahr in Betracht kommen (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,
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8 9 Rn. 495, Rn. 499), da insoweit der Verkehr die altere Marke fur einen Teil bzw.
fur den Ausgangspunkt des jliingeren Zeichens halten kann. Zur Bejahung der Ver-
wechslungsgefahr aufgrund einer Zeichenserie auf Seiten der angegriffenen
Marke musste aber der in das jlingere Zeichen Ubernommene Stammbestandteil
des alteren Zeichens zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf-
weisen, die jedoch dem Bestandteil ,Photon* — wie oben dargelegt — fehlt. Be-
schreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen als
Stammbestandteil einer die Verwechslungsgefahr begriindenden Zeichenserie in
aller Regel nicht in Betracht, weil der Verkehr in ihnen den beschreibenden Hin-
weis auf Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen sieht, jedoch keinen Hinweis
auf ein bestimmtes Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2007, 1066 Rn. 46 f. — Kinder;
GRUR 2010, 646 Rn. 17 — OFFROAD, Strobele/Hacker, a. a. O. Rn. 503). Ande-
res gilt nur, soweit sich die kennzeichnungsschwache é&ltere Marke als Her-
kunftshinweis im Verkehr durchgesetzt hat, woflr hinsichtlich der Widerspruchs-
marke aber keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. Im vorliegenden Fall steht der
Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr zudem noch entgegen, dass der
betreffende Zeichenbestandteil ,Photon“ mit dem weiteren Wortbestandteil des
jungeren Zeichens einen sinnvollen Gesamtbegriff ergibt, was gegen ein insoweit

isolierendes Verstandnis im Sinne eines Stammbestandteils spricht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tUber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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