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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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08.05



betreffend die Marke 398 23 913

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin
Prietzel-Funk am 13. Dezember 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 23 913
FAVORIT-OfficeFlow
fur die Waren der Klasse 9: "Softwareprodukte"
ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 398 22 430
OfficeFlow
eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9: "Apparate und Instrumente fur die Schwachstromtech-
nik, namlich die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstech-
nik; Computer und Datenverarbeitungsgerate; mit Programmen

versehene Datentrager aller Art; Gerate zur Aufzeichnung, Uber-

tragung und Wiedergabe von Ton und Bild;



Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-
lien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photo-
graphien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate),
insbesondere Bedienungsanleitungen und Software-Handbucher;
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthal-

ten;

Klasse 42: Erstellen von Computerprogrammen; Vermietung von
Datenverarbeitungsanlagen; Erstellen von technischen Gutachten,
insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Buroor-

ganisation".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wi-
derspruch mit Beschluss vom 9. Oktober 2002 zuriickgewiesen. Zur Begrindung
hat sie ausgefuhrt, eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwi-
schen den Marken, die die Loschung der jingeren Marke rechtfertigen kdnnte, sei
selbst bei beachtlicher Nahe bis Identitat der beiderseits beanspruchten Waren
nicht gegeben. In klanglicher Hinsicht werde das Wort "FAVORIT" in der angegrif-
fenen Marke deutlich und separat vor dem nachgehenden Markenwort "Of-
ficeFlow" gesprochen und stelle daher auch bei nur flichtiger Aussprache ein un-
Uberhdrbares zusatzliches Element dar. Der Bestandteil "OfficeFlow" wirke nicht
selbstandig kollisionsbegriindend, weil er beschreibend sei und lediglich "Blro-Ab-
lauf" bedeute. Er wirke daher nicht pragend auf die angegriffene Marke und trete
auch nicht gegentber dem gemeinsamen Bestandteil "OfficeFlow" zurtick, so dass
der Gesamteindruck der sich gegeniuberstehenden Zeichen deutlich verschieden

sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie begehrt weiter-
hin die Loschung der angegriffenen Marke und ist der Auffassung, angesichts der
Identitat bzw. hochgradigen Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und des

identischen Markenwortes "OfficeFlow" sei die Gefahr der Verwechslung der Wi-



derspruchsmarke mit der angegriffenen Marke zu bejahen. Das Markenwort "FA-
VORIT" der angegriffenen Marke sei aul3erordentlich kennzeichnungsschwach wie
etwa "ULTRA", "SUPRA" oder "SUPERIEUR". Pragender Bestandteil in der ange-
griffenen Marke sei daher der Bestandteil "OfficeFlow", weswegen die Marke von
den angesprochenen Verkehrskreisen auch nur so benannt werde, so dass sich

beide Zeichen identisch gegeniberstinden.

Der Markeninhaber begehrt dagegen die Zurtickweisung der Beschwerde und ver-
teidigt den angegriffenen Beschluss als zutreffend. Er hélt die den Markenbe-
standteil "FAVORIT" nicht fur werblich verbraucht, sondern vielmehr fir pragend.
Er ist der Auffassung, der Bestandteil wirke in der angegriffenen Marke mitpré-
gend und kénne deswegen in der Gesamtbetrachtung nicht vernachlassigt wer-
den. Ungeachtet dessen sei der Bestandteil "OfficeFlow" sogar selbst schwach
und nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskraftig. Er stelle einen schlagwortar-
tig benutzten Begriff der EDV-Verwaltung dar. Es handele sich um das Synonym
fur "Buroablauf’, was von den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund ahnli-
cher bekannter Wortbildungen wie "Businessflow" oder "Workflow" ohne weiteres
erfasst werde. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden benutze der Mar-
keninhaber die angegriffene Marke auch nicht ohne ihren Bestandteil "FAVORIT",
sondern ausschlie3lich in Verbindung mit dem weiteren Bestandteil "OfficeFlow".

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. 88 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu loschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeit-
rang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten

Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen



besteht, einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Ver-
bindung gebracht werden. Fur die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem all-
gemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen al-
len in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ahnlichkeit
der zu beurteilenden Marken, der Warennahe und der Kennzeichnungskraft der al-
teren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR 2003,
1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 — DONLINE; GRUR 2004, 594, 596 — Ferra-
ri-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 — Lila-Schokolade).

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Selbst bei hochahnlichen bis identischen
Waren - wie bei den fur die Widerspruchsmarke geschutzten Waren "mit Program-
men versehene Datentrager aller Art" und den Waren "Softwareprodukte” der an-
gegriffene Marke - genlgt der Abstand der Vergleichsmarken auch bei Anlegung
strenger Mal3stabe zueinander, um eine Verwechslungsgefahr hinreichend sicher

auszuschlief3en.

Eine - allein in Betracht zu ziehende - Verwechslungsgefahr aufgrund einer klang-
lichen Ubereinstimmung ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht
zu bejahen, weil die angegriffene Marke nicht wie die Widerspruchsmar-
ke "OfficeFlow" ausgesprochen wird. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt
hat, sind keine beachtlichen Griinde dafur ersichtlich, warum das Wort "FAVORIT"
bei der Benennung der angegriffenen Marke vom Verkehr weggelassen werden
sollte. Nach Auffassung des Senats bestehen keine durchgreifenden Zweifel da-
ran, dass die angegriffene Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen viel-
mehr entweder in ihrem vollem Wortlaut "FAVORIT-OfficeFlow" oder aber nur "FA-
VORIT" benannt wird und danach mangels klanglicher Ahnlichkeit nicht mit der

Widerspruchsmarke "OfficeFlow" verwechselbar ist.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es auf den jeweiligen Ge-
samteindruck der sich gegenlberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044,

1046 - Kelly). Die angegriffene Marke wird in ihrem Gesamteindruck nicht durch



den Bestandteil "OfficeFlow" in einer Weise gepragt, dass ihr weiterer, am Beginn
des Wortkombination "FAVORIT-OfficeFlow" stehender Bestandteil "FAVORIT" fur
den Verkehr zuricktreten und vernachlassigt werden kdnnte. Soweit die Wider-
sprechende meint, das Wort "FAVORIT" stelle allein eine werbliche Anpreisung
der damit bezeichneten Waren dar, vergleichbar mit den nicht eintragungsfahigen
Worten "ULTRA", "SUPRA", "SUPERIEUR", und werde daher vom Verkehr ver-
nachlassigt, kann dem nicht gefolgt werden. Das Wort "Favorit" hat zwar beschrei-
benden Anklang im Sinne einer werblichen Anpreisung bzw. Berihmung einer
Spitzenstellung. Ungeachtet dessen kann nicht festgestellt werden, dass es au-
Rerhalb recht komplexer Werbeséatze in Alleinstellung verwendet wirde und des-
halb werblich verbraucht ware (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13. Dezem-
ber 1995 — 29 W (pat) 203/92 — FAVORITE). Dementsprechend ist das Wort "FA-
VORIT" vielfach als Marke im deutschen Markenregister eingetragen. Schon des-
wegen hat der angesprochene Verkehr keine Veranlassung, den - vermeintlich
schwachen - Bestandteil "FAVORIT" zu vernachlassigen. Dies ware nicht einmal
anders, wenn die Widerspruchsmarke "OfficeFlow" eine erhéhte Kennzeichnungs-
kraft aufweisen wirde, wie die Widersprechende meint. Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritatsalteren Zeichens
zwar ein wesentlicher Faktor, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es
als eine kraft Benutzung gewonnene Starke (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 390
Tz. 24 - Sabél/Puma; BGH, GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004,
865, 866 — Mustang). Die Widerspruchsmarke ist aber nicht einmal als durch-
schnittlich kennzeichnungskréftig anzusehen, vielmehr ist aufgrund ihrer Anleh-
nung an eine beschreibende Angabe eine originare Schwéche feststellbar. Wenn
auch das Publikum mit dem Begriff nicht ganz klare Vorstellungen verbinden soll-
te, so ist er jedoch erkennbar aus den Begriffen "Office” und "Flow" und damit
nach dem gleichen Schema gebildet wie die Woérter "workflow" (= Arbeitsablauf,
Arbeitsfluss), "cashflow" (= Geldfluss, finanzwirtschaftliche Bewegungen) oder "da-
taflow" (Datenfluss) und kann daher mit "flissiger Buroablauf’, etwa im Weg soft-
waregestutzter Aktenbearbeitung, Ubersetzt werden. Derartiges ergibt sich auch

aus einem bei Google ermittelten Skript fiir den Fachbereich Wirtschaftsinformatik



der Universitat Paderborn zum Thema "Workflow Management zwischen verteilten
groupware-basierten Biros (Wide Area OfficeFlow)", aus dem sich ergibt, dass es
bei Officeflow um die Infrastruktur zur elektronischen Vernetzung verteilter Organi-
sationen geht, und zwar im Rahmen von Geschaftsprozessen (Workflow Manage-
ment). Aus der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 2. August 2000
(29 W (pat) 131/99), mit dem die Widerspruchsmarke in das Markenregister wie
angemeldet eingetragen worden ist, ergibt sich entgegen der Auffassung des Wi-
dersprechenden nichts anderes. Uber die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke ist dort der Natur des Eintragungsverfahrens gemaf keine Aussage getrof-
fen, denn dem Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke kommt erst im Kolli-
sionsverfahren rechtliche Bedeutung zu. Fir eine etwaige kraft Benutzung gewon-
nene Starkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder etwas
vorgetragen noch sonst ersichtlich. Mithin bleibt es bei der origindren Schwéche
der Widerspruchsmarke, der damit die Eignung fehlt, den Gesamteindruck zu pra-
gen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rn. 411).

Bei derartigen Marken kann angenommen werden, dass der Verkehr von Haus
aus auch auf geringere Unterschiede achtet (BGH GRUR 2000, 1028, 1029 — Bal-
lermann; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 8 14 Rn. 360). Hinzu kommt, dass
das Wort "FAVORIT" am Anfang der Wortkombination der angegriffenen Marke

steht und daher erst recht nicht untergeht.

Der Senat sieht sich an seiner Entscheidung auch nicht durch das Urteil des
EuGH GRUR 2005, 1042 THOMPSON LIFE gehindert. Mit diesem Urteil hat der
EuGH auf ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG des OLG Dussel-
dorf entschieden, dass bei Waren/Dienstleistungsidentitat eine Verwechslungsge-
fahr fir das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Anei-
nanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer
normal kennzeichnungskraftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wur-
de und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamt-

eindruck zu pragen, eine selbstandig kennzeichnende Stellung behalt. Vorliegend



handelt es sich bei dem Markenbestandteil "FAVORIT" schon nicht um eine Unter-
nehmensbezeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke. Selbst wenn die
vom EuGH vorgenommene Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. b RL 89/104/EG des
Rates der Européaischen Gemeinschaften auch auf den Fall anwendbar sein sollte,
dass es sich nicht um eine Unternehmensbezeichnung handelt, die bei der Bil-
dung der angegriffenen Marke einer alteren Marke vorangestellt wurde, sondern
um einen anderen Begriff, ist dennoch eine Verwechslungsgefahr jedenfalls des-
wegen nicht anzunehmen, weil die Widerspruchsmarke wegen der ihr - wie oben
erlautert - innewohnenden Schwéche nicht als selbstandig kennzeichnend in der
angegriffenen Marke angesehen werden kann. Daflr, dass die vom EuGH vorge-
nommene Auslegung auch fur eine solche Fallkonstellation gelten sollte, ist aber
nichts ersichtlich. Der EUGH setzt fur die Bejahung der Verwechslungsgefahr in
diesen Fallen gerade voraus, dass die altere Marke in dem zusammengesetzten
Zeichen zwar nicht eine dominierende, aber eine selbstandig kennzeichnende
Stellung behalt, also normal kennzeichnungskréatftig ist (EuGH a. a. O., Tz. 30, 33,
35, 36, 37). Dafur, dass von Haus aus schwachen Marken ein ebensolcher Schutz
zuzubilligen sein sollte, bietet weder diese Entscheidung noch die bisherige Recht-

sprechung des EuGH einen beachtlichen Anhaltspunkt.

Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 S. 2 Mar-

kenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, da entgegen der Auffassung der Wi-
dersprechenden insbesondere der Zulassungsgrund des § 83 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG nicht gegeben ist. Der Senat weicht nicht von der oben zitierten Entschei-
dung des 29. Senats des Bundespatentgerichts ab, aufgrund dessen die Wider-
spruchsmarke in das Markenregister eingetragen worden ist. Auch der beschlie-
Bende Senat sieht die Widerspruchsmarke als kennzeichnungskraftig an, wenn

auch graduell eher am unteren Rande der absoluten Schutzunfahigkeit. Anderes



lasst sich auch dem genannten Beschluss des 29. Senats nicht entnehmen. Ande-
re Zulassungsgrunde sind nicht ersichtlich und werden von der Widersprechenden

auch nicht geltend gemacht.

Dr. Albrecht Schwarz Prietzel-Funk

PU



