BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 15/05 Verkindet am
13. Februar 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 44 052.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 13. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 29. Juli 2004 die Wortmarke

FlexPension

fur die Dienstleistungen

.Investmentgeschéfte, Finanzwesen, Geldgeschafte, Versiche-

rungsgeschafte”

angemeldet worden.

Durch Beschluss vom 13. Dezember 2004 hat die Markenstelle fir Klasse 36 die
Anmeldung gemaR 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen Feh-
lens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedurfnisses zu-
rickgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begrindet, dass die Anmeldemar-
ke eine sprachiblich gebildete Wortkombination mit der Bedeutung ,flexible Pen-
sion“ sei und damit eine beschreibende Beschaffenheits- oder Bestimmungsanga-
be darstelle. Die Abklrzung ,Flex" sei im Bereich der von der Anmeldung erfass-
ten Dienstleistungen gebrauchlich. Sie kdnne sich zwar entsprechend der Auffas-
sung der Anmelderin auf Zahlungsmodalitaten oder eine zeitliche bzw. finanzielle
Flexibilitat hinsichtlich Falligkeit bzw. Eintritt in die Pension beziehen. Doch wiir-
den damit Produktmodalitidten wiedergegeben und die Gestaltung von Pensions-
dienstleistungen beschrieben. Aufgrund der haufigen Verwendung des Elements
.Flex erfolgten keine analysierenden Zwischenschritte und wirde seine Bedeu-
tung erkannt. Die angemeldete Wortkombination sei somit weder ungewohnlich
noch originell. Gerade bei Altersvorsorgeprodukten sei Flexibilitat ein wichtiges

Kriterium. So unterliege die Rendite beispielsweise bei Lebensversicherungen



Schwankungen und sei nicht garantiert. Zudem kénne zwischen Einmalauszah-
lung oder lebenslangen Rentenzahlungen gewahlt werden. Darlber hinaus sei
das Element ,Pension“ nicht mehrdeutig. Es werde zwar auch zur Bezeichnung
einer Ubernachtungsmaoglichkeit verwendet, doch sei unter Pension in Verbindung
mit den beanspruchten Dienstleistungen eine regelmafiig wiederkehrende Zahlung
nach Ablauf des Berufslebens zu verstehen. Auch die Binnengrol3schreibung sei
zwischenzeitlich tblich. Die angemeldete Marke werde somit nicht als Hinweis auf
ein bestimmtes Unternehmen verstanden. Daran anderten mangels Bindungswir-
kung, Vertrauensschutz und Vergleichbarkeit die von der Anmelderin genannten

Voranmeldungen nichts.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie

beantragt,

den Beschluss vom 13. Dezember 2004 aufzuheben und eine

mindliche Verhandlung durchzufthren.

Zur Begrindung der Beschwerde hat sie vorgetragen, dass die gegenstandliche
Marke zumindest die zur Eintragung erforderliche geringe Unterscheidungskraft
aufweise. In den von der Markenstelle herangezogenen Belegen werde das Wort
.Flex in Alleinstellung verwendet und konne folglich auf irgendein flexibles Pro-
dukt hinweisen. Demgegenuber entstehe durch die Kombination der beiden Ele-
mente ,Flex* und ,Pension” ein neues eigenstandiges Wort, bei dem ein etwaiger
Sinngehalt nicht im Vordergrund stehe. Ein beschreibender Inhalt der Anmelde-
marke sei fur den unbefangenen Durchschnittsverbraucher nicht unmittelbar und
ohne weiteres Nachdenken erkennbar. Die von der Markenstelle vorgenommene
Aufspaltung in die einzelnen Bestandteile stelle eine praxisfremde zergliedernde
Betrachtungsweise dar, da der Verkehr die ungewdhnliche Zusammensetzung
erkenne und der Tatsache, dass es sich um ein einziges Wort handele, besondere
Bedeutung beimesse. Auch stehe die Aussage ,flexible Pension“ in Widerspruch

zu dem mit einer Rente verbundenen Wunsch nach einer festen Grof3e und Si-



cherheit. Gerade die von der Markenstelle erwahnte, in der Vergangenheit zu be-
obachtende Entwicklung sinkender Uberschussbetrage mache eine ,wasserdich-
te* Vereinbarung hinsichtlich der Rente erforderlich. Zudem sei allenfalls die Ren-
dite einer Geldanlage, nicht jedoch die Rente an sich flexibel. Des Weiteren sei die
BinnengroR3schreibung im Finanzsektor ungewdhnlich. Dartber hinaus stelle die
Anmeldemarke auch nicht eine freihaltungsbedirftige unmittelbar beschreibende
Angabe dar. So kdnne mit ihr die flexible Einzahlung in ein Renten-Finanzprodukt,
der flexible Ubergang in den Rentenstand oder die flexible, an individuelle Beduirf-
nisse angepasste Auszahlung zum Ausdruck gebracht werden. Der Verkehr ver-
wende - wie die ermittelten Belege zeigen wirden - die mehrdeutige Bezeichnung
.FlexPension® (fast) nicht und werde dies auch in Zukunft nicht tun. Der grol3 ge-
schriebene Bestandteil ,Flex* kénne erst nach einer gedanklichen Schlussfolge-
rung als Synonym fir ,flexibel* angesehen werden, da mit dem Begriff ,Flex" eine
Art Sagemaschine im Handwerkerbereich bezeichnet werde. Erganzend hat die
Beschwerdefuhrerin vorgetragen, dass fiur einen Dritten die Wortmarke
304 57 885.1 ,FlexPlus” fur die Dienstleistung ,Versicherungswesen* eingetragen
worden sei und somit in vergleichbaren Fallen mit zweierlei Mal3 gemessen werde.
Auf die fehlende Bindungswirkung von Voreintragungen sowie auf das Nichtvorlie-
gen von Vertrauensschutz kénne die Markenstelle demnach nicht verweisen.

Die vorlaufige Rechtsauffassung des Senats wurde mit der Ladung unter BeifU-

gung der ermittelten Belege der Beschwerdeflhrerin mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der

mindlichen Verhandlung Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet.

1. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke von der Eintragung
ausgeschlossen, da ihr im Hinblick auf die begehrten Dienstleistungen die not-
wendige Unterscheidungskraft fehlt (88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienst-
leistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurtei-
len, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wort-
marke ein fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschrei-
bender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein ge-
brauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache,
das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird, so ergibt sich daraus ein tatsachlicher Anhalt dafir, dass ihr jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

a) Die Anmeldemarke lasst sich im Deutschen als Gesamtbegriff lexikalisch nicht
nachweisen. Dennoch weist sie einen erkennbaren Sinngehalt auf. Das Element
.Flex stellt die Abklrzung fur das deutsche Adjektiv ,flexibel* als Synonym fir
.Sehr anpassungsfahig”® dar (vgl. Abkurzungsverzeichnis unter ,www.kie-
fer.de/_ebay/Abkuerzungen/abkuerzungen.pdf* und Duden, Rechtschreibung der
deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 284). Wie die Beschwerdefuhrerin zu
Recht ausfuhrt, kann ,Flex* insbesondere aufgrund der Grof3schreibung auch als
Substantiv angesehen werden. Mit diesem kann u. a. ein Winkelschleifer bezeich-
net werden, doch gibt es noch vielfaltige weitere Bedeutungen (vgl. Wikipedia un-
ter ,http://de.wikipedia.org/wiki/FLEX"). Im Verkehr wird das Element ,Flex" jedoch

in erster Linie im Sinne von ,flexibel* bzw. ,Flexibilitat verwendet (vgl. Google-



Trefferliste  unter  http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=Flex-
&btnG=Suche&meta=cr%3DcountryDE®). Zudem ist im vorliegenden Fall davon
auszugehen, dass es in Verbindung mit dem nachfolgenden Substantiv ,Pension*®

vornehmlich als Adjektiv aufgefasst wird.

Mit dem zweiten Element ,Pension“ wird neben einer Unterkunft von privaten
Zimmervermietern und einer pramienbeginstigten Zukunftsvorsorge mit staatli-
cher Forderung die Altersversorgung fur Personen bezeichnet, die das Ruhe-
standsalter  erreicht haben (vgl. Wikipedia unter  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Pension®). Die letztgenannte Bedeutung wird angesichts der angemel-
deten Dienstleistungen bei den Verkehrskreisen im Vordergrund stehen (vgl. Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8§ 8, Rdnr. 56). Zwar kann zwischen Pen-
sion, die Beamte erhalten, und Altersrente, die Arbeitnehmer empfangen, unter-
schieden werden (vgl. Wikipedia unter , http://de.wikipedia.org/wiki/Pension-
_%28Altersversorgung%29). Doch wird heutzutage der Begriff ,Pension” mit Ren-
te bzw. Ruhegehalt gleichgesetzt (vgl. Synonym-Ubersicht unter ,http://www.wie-
sagt-man-noch.de/synonyme/*, Wortschatz Universitat Leipzig unter ,http://wort-
schatz.informatik.uni-leipzig.de/“ sowie Duden, a. a. O., Seite 558). Insofern ist mit
ihm keine Beschrankung auf den Bereich der Beamtenversorgung verbunden.

Insgesamt kann unter der Bezeichnung ,FlexPension* damit ,Flexible Rente* oder
.Flexibles Ruhegehalt* verstanden werden. Es ist entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin davon auszugehen, dass ein Groliteil des Verkehrs die Zu-
sammensetzung der Anmeldemarke aus den Elementen ,Flex* und ,Pension” er-
kennen wird. Hierfur spricht zum einen, dass deren Bedeutung bekannt ist und
beide dem Verkehr gelaufig sind. Zum anderen wird durch die Binnengrol3schrei-
bung die Anmeldemarke deutlich getrennt. Insofern drangt sich auch ohne analy-
sierende Betrachtungsweise der obige Sinngehalt einem unbefangenen Ver-

kehrsteilnehmer auf.



b) Damit lasst sich der Anmeldemarke gerade im Hinblick auf die beanspruchten
Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt entnehmen. Auch die Beschwer-
defUhrerin bietet mit den Worten ,Sicherheit und Flexibilitdt bei der Altersvorsorge*
unter der Bezeichnung ,FlexPension* eine Fondspalette zur Altersvorsorge an.
Dem Fondsbesitzer wird am Laufzeitende die Riickzahlung des eingesetzten Kapi-
tals abziglich des Ausgabeaufschlags garantiert (vgl. fondsweb.de unter
Lhttp://www.fondsweb.de/news/index.php?NID=4983"). Dadurch wird dem von der
Beschwerdefihrerin geltend gemachten Sicherheitsaspekt Rechung getragen.
Dieser schliel3t jedoch flexible Komponenten nicht aus. Zum einen basiert die An-
lagestrategie darauf, dass dynamisch zwischen Aktienfonds sowie Renten- und
Geldmarktfonds umgeschichtet wird (vgl. maxblue unter ,http://www.is-
asp.pbc.maxblue.de/is-asp/mare0033.html?symbol=299318,299318.SFU"). Damit
soll ein moglichst hoher Ertrag erwirtschaftet und das Fondsvermdgen gerade im
Falle  sinkender  Aktienkurs geschutzt werden (vgl. WWK unter
~http:/mww.wwk.de/Inhalte/Produkte/Privatversorgung/DWS_FlexPension/in-
dex.jsp). Zum anderen kann der Vertragspartner der Beschwerdeflhrerin die
Laufzeit seiner Anlage selber bestimmen, indem die Moglichkeit besteht, zwischen
verschiedenen Teilfonds mit unterschiedlichen Laufzeiten zu wéahlen und zu wech-
seln (vgl. fondsweb.de, a. a. O.). Dadurch erhélt der Ruhestandler die Rente zu
dem Zeitpunkt, zu der er sie benétigt.

Vor diesem Hintergrund weist die Anmeldemarke in Zusammenhang mit den be-
anspruchten, der Kapital- und Vermdgensanlage dienenden Investmentgeschéaften
darauf hin, dass das Geld flexibel angelegt und spater zu einem flexibel wahlbaren
Zeitpunkt als Rente ausgezahlt wird. Bei den weiteren Dienstleistungen ,Finanz-
wesen” und ,Geldgeschafte” handelt es sich um Oberbegriffe, unter die ebenfalls
Aktivitaten zur flexiblen Altersvorsorge fallen kdnnen. Schlie3lich besteht auch zu
der Tatigkeit ,Versicherungsgeschéafte* ein sachlicher Bezug. So wird die oben
beschriebene Fondsbeteiligung teilweise in Verbindung mit Lebensversicherungen
angeboten, um einen zusatzlichen Schutz fur Familienangehérige und steuerliche
Vergunstigungen zu erhalten (vgl. MeinGeld, 01/04, Seite 49, und TOTAL
CONSULTING GmbH  unter , http://www.service-center.net/Nuke4/Privat/Ren-



tenLeben/KapitalVersicherungmitGar...*). Demzufolge koénnen Versicherungen
weitere Bestandteile eines Pakets zur flexiblen Altersvorsorge sein. Daruber hin-
aus ist es nicht ausgeschlossen, dass insbesondere Kapitallebensversicherungen
in den Fonds enthalten sind und somit auf die Hohe des spéateren Ruhegehalts

Einfluss haben.

Die Anmeldemarke weist zwar zunachst lediglich auf eine flexible Altersversor-
gung, nicht jedoch auf eine flexible Altersvorsorge hin. Auch wenn nach Eintritt in
den Ruhestand die Rente in gleich bleibenden Betrdgen ausgezahlt wird, so er-
scheint jedoch eine Differenzierung nach den Zeitrdumen vor und nach Eintritt in
den Ruhestand nicht sachgerecht. Der Verkehr wird vielmehr die Ein- und Auszah-
lungsphase als zusammengehérig ansehen, da beide der Alterssicherung dienen.
Die Gestaltungsmoglichkeiten im Rahmen der Altersvorsorge haben unmittelbare
Auswirkungen auf die Altersversorgung selbst. Insofern ist die Bezeichnung ,Flex-
Pension“ auch auf alle individuell beeinflussbaren Umstande zu beziehen, die vor
Gewaéhrung des eigentlichen Ruhegehalts liegen, seine Hohe und Falligkeit jedoch

malf3geblich mitbestimmen.

c) Wie die Beschwerdeflhrerin geht auch der Senat von einer Mehrdeutigkeit der
Anmeldemarke aus. Neben der bereits erwdhnten Hohe des Auszahlungsbetrags
und der Laufzeit ist hierbei auch die situationsabhangige Einzahlung in ein Produkt
zur Altersvorsorge zu nennen. Allerdings weisen alle diese Interpretationsmaoglich-
keiten einen beschreibenden Sinngehalt auf und lassen damit der Bezeichnung
~FlexPension® nicht die notwendige Herkunftsfunktion zukommen. Zudem reicht es
fur die Verneinung der Unterscheidungskraft aus, dass die angesprochenen Ver-
kehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine
Aussage mit eindeutig beschreibendem Charakter entnehmen kénnen (vgl. Stro-
bele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 57).



d) Die Anmeldemarke erlangt die notwendige Unterscheidungskraft auch nicht
durch ihre Schreibweise. Binnengrof3schreibung ist weit verbreitet und hebt sich
nicht von den sonst tblichen Gestaltungsmitteln ab (vgl. Google-Ausziige unter
~http:/mww.google.de/search?q=Binnengro%C3%9Fschreibung&hl=de&lr=&cr=

coun...). Insofern ist mit ihr keine phantasievolle Verfremdung verbunden.

2. Inwieweit der beanspruchten Bezeichnung dartber hinaus das Schutzhinder-

nis geman § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, kann dahingestellt bleiben.

3. Die von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte Voreintragung der Marke
304 57 885.1 fuhrt trotz vergleichbarer Dienstleistungen nicht zur Eintragbarkeit
der Bezeichnung ,FlexPension. Von dieser unterscheidet sich das Zeichen
~FlexPlus* aufgrund des zweiten Elements deutlich und vermittelt dadurch einen

anderen Sinngehalt (,flexibles Mehr*).

Auch andere Voreintragungen begrinden nicht die Schutzfahigkeit der Anmelde-
marke. Im Register lie3 sich lediglich eine einzige Eintragung mit dem Bestandteil
.FlexPension“ nachweisen (Reg.-Nr. 304 44 051.5). Sie weist jedoch zusatzlich
die Buchstabenfolge ,DWS* auf. Dartber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer ein-
getragener Marken mit dem Bestandteil ,Flex®. Diesbezlglich ist zwar nicht zu
verkennen, dass es sich bei einigen von ihnen um Grenzfalle handelt. Allerdings
vermag die Tatsache, dass das Deutsche Patent- und Markenamt identische oder
vergleichbare Marken eingetragen hat, weder fur sich noch in Verbindung mit dem
Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegriindenden Selbstbindung zu fihren, da es
sich bei der Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke um eine Rechts-
und nicht um eine Ermessensfrage handelt. Ebenso wirde der verwaltungsrechtli-

che Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht die Wiederholung eines als unrichtig



-10 -

erkannten Verwaltungshandelns rechtfertigen kdnnen (vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 88, Rdnr. 25).

Die Beschwerde war demnach zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



