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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 02 559.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 1. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin
Dr. Kober-Dehm

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

high-end-coaching

ist fur Waren der Klasse 16 sowie flr Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einer Beamtin des hoheren Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom
4. Juli 2005 (hinsichtlich der Bezeichnung der Markenstelle Dberichtigt durch
Beschluss vom 30. September 2005) zurtickgewiesen.

Die angemeldete Wortkombination sei in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen eine nicht unterscheidungskraftige, beschreibende und daher
freihaltebedurftige Angabe. Der Bestandteil ,high-end” bezeichne etwas, was sich
im oberen Leistungs- oder Preisbereich befinde und werde in dieser Bedeutung
auch im Geschaftsverkehr verwendet. Mit dem Begriff ,coaching“ werde die
professionelle Beratung und Begleitung einer Person durch einen Coach bei der
Auslibung von komplexen Handlungen mit dem Ziel, diese Person zu befahigen,
optimale Ergebnisse hervorzubringen, bezeichnet. ,Coaching® spiele nicht nur in
der Personal- und Fuhrungskrafteentwicklung, sondern auch in anderen Berei-

chen, wie Management, Vertrieb, Sport, Politik und Unterhaltung, eine zunehmend



wichtige Rolle. Der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster
Linie angesprochene Fachverkehr verstehe die englischsprachige Wortkombina-
tion als Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-

gen ein hochwertiges Coaching betrafen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
nach teilweiser Einschrankung des urspriinglichen Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisses die Eintragung der angemeldeten Marke noch fur folgende Dienst-

leistungen anstrebt:

.Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbe-
sondere fur Existenzgrinder; Geschaftsfihrung; Unternehmens-
beratung; Unternehmensverwaltung; Organisatorisches Projekt-
management im EDV-Bereich; Planung und Uberwachung von
Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Bera-
tung bei der Geschaftsfihrung; Zusammenstellung von Daten in
Computerdatenbanken und Dateienverwaltung mittels Computer;
alle vorgenannten Dienstleistungen auch im Internet und online;
Aufzeichnung von Videobé&ndern; Dienstleistungen beziglich Frei-
zeitgestaltung; Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Filmpro-
duktion; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen]; Information Uber
Veranstaltungen [Unterhaltung]; Mikroverfilmung; Montage [Bear-
beitung] von Videob&ndern; Organisation und Durchflihrung von
kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Produktion von
Shows; Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen fur kultu-
relle Zwecke; Vermietung von Audiogeraten, Filmgeraten und
Filmzubehdr; Vermietung von Tonaufnahmen; Aktualisieren von
Computer-Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in
Datennetzen; Datensicherung; Datenspeicherung; Design von
Computer-Software; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenver-

arbeitung; Formatieren und Ubertragen von Daten auf CD-Rohlin-



ge (Premastering); Erstellen von Programmen fir die Datenver-
arbeitung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken,;
Installieren von Computerprogrammen; integrative Beratung von
Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation); Konfiguration von
Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Daten
oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Li-
zenzierung von Software; Vermietung von Computer-Software;

Wartung von Computersoftware*.

In der Sache macht die Anmelderin geltend, dass nach den mit der Ladung zur
mundlichen Verhandlung Ubersandten Ergebnissen der Internetrecherche des Se-
nats die angemeldete Wortkombination offensichtlich nur in rein englischsprachi-
gen Texten verwendet werde. In den deutschsprachigen Seiten kamen zwar die
einzelnen Bestandteile der Anmeldung vor, jedoch werde der Begriff ,coaching®
nicht im Zusammenhang mit der Bezeichnung ,high end” verwendet. Aul3erdem
datierten die Internetrecherche-Ergebnisse von einem nach dem Anmeldetag
liegenden Zeitpunkt. Im Ubrigen beschreibe die angemeldete Wortkombination die
beanspruchten Dienstleistungen nicht unmittelbar. Insbesondere hinsichtlich der
technisch orientierten Dienstleistungen wie beispielsweise ,Installieren von Com-
puterprogrammen®, ,Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software®
oder ,Wartung von Computersoftware* sei zweifelhaft, ob die angemeldete Be-
zeichnung unmittelbar beschreibenden Charakter habe. Auch bei den Dienstleis-
tungen ,Organisation und Durchfihrung von kulturellen Veranstaltungen; Veran-
staltung von Ausstellungen fur kulturelle Zwecke* sei eine unmittelbar beschrei-
bende Bedeutung der angemeldeten Wortkombination nicht ohne weiteres ersicht-
lich. Im Ubrigen fiihre eine Versagung des Markenschutzes im vorliegenden Fall
angesichts der bereits eingetragenen Marken mit dem Bestandteil ,coaching” zu
einer nicht gerechtfertigten Benachteiligung der Anmelderin.



Der Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die Marke fur die mit der Beschwerde noch beanspruchten Dienst-

leistungen einzutragen.

Hilfsweise hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis in der mindlichen

Verhandlung um folgende Dienstleistungen eingeschrank:

.Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbeson-
dere fir Existenzgrunder; Unternehmensberatung; Beratung bei

der Geschaftsfihrung®.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig. In der Sache hat sie jedoch weder
beziglich des Hauptantrags noch hinsichtlich des Hilfsantrags Erfolg. Auch in
Bezug auf die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten
Dienstleistungen fehlt dem angemeldeten Zeichen die fir eine Eintragung als
Marke erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (kon-
krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke er-
fassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegentber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke
besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen zu gewabhrleisten (st. Rspr.; EUGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff.
- BiolD; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854



- FUSSBALL WM 2006). Die Prifung, ob das erforderliche Mal3 an Unterschei-
dungskraft vorhanden ist, darf nicht auf ein Mindestmal} beschrankt werden,
sondern muss streng und vollstandig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung
von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR
2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45]
- DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Enthalt eine Bezeichnung einen be-
schreibenden Begriffsinhalt, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als
Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen
beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsachlichen Anhaltspunkt, dass der Ver-
kehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152
- marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Die Bestandteile der angemeldeten Bezeichnung ,high-end“ und ,coaching” haben
beide in der englischen Form Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefun-
den. Mit dem urspriinglich vor allem im Bereich des Sports verwendeten Begriff
»Coaching” wird inzwischen - wie bereits die Markenstelle in dem angefochtenen
Beschluss dargelegt hat - nicht mehr nur die Betreuung und das Trainieren von
Sportlern bezeichnet, sondern auch die Beratung, Betreuung und Forderung in
anderen Bereichen wie bei der Personal- und Fuhrungskrafteentwicklung, im
Management von Unternehmen und Behorden sowie in der Unterhaltungsbranche
und der Kunstszene (vgl. auch Duden - Deutsches Universalwdrterbuch,
6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden - Das Fremdworterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM],
Stichworte: Coaching, Coachen). Mit dem Ausdruck ,high-end” wird - meist in
Wortzusammensetzungen und insbesondere im Zusammenhang mit der techni-
schen Leistungsfahigkeit von Geraten - die héchste Preis- und Qualitatsstufe be-
zeichnet (Duden - Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM];
Duden - Das Fremdwdrterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM], Stichwort: High End).
Wie sich aus den Internetrecherchen der Markenstelle und des Senats ergibt, wird
der Ausdruck ,high-end” jedoch nicht mehr nur im Zusammenhang mit techni-

schen Geraten, sondern auch und gerade in Verbindung mit dem Begriff



.coaching” als Qualitatsangabe zur Bezeichnung eines qualitativ hochwertigen

Coachings verwendet.

Soweit der Hinweis der Anmelderin auf das Datum der Internetrecherche des Se-
nats dahingehend zu verstehen sein sollte, es dirften nur Belegstellen aus dem
Internet bertcksichtigt werden, die zeitlich vor der Markenanmeldung liegen, konn-
te dem nicht gefolgt werden. Denn maf3geblicher Zeitpunkt fir die Beurteilung der
Frage, ob Schutzhindernisse nach den Bestimmungen des 8 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2
und 3 MarkenG vorliegen, ist nicht nur der Zeitpunkt der Anmeldung, sondern
auch der der (abschlieRenden) Entscheidung tber die Eintragbarkeit (Strébele in:
Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, § 8 Rdn. 12). Mithin sind auch die Er-
gebnisse der neueren Recherchen, wie der vom Senat mit der Ladung zur mundli-
chen Verhandlung tUbermittelten, in die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit der

angemeldeten Bezeichnung einzubeziehen.

a) Im Hinblick auf die Dienstleistungen

.Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbeson-
dere fur Existenzgrinder; Geschaftsfihrung; Unternehmensbera-
tung; Unternehmensverwaltung; Organisatorisches Projektmana-
gement im EDV-Bereich; Planung und Uberwachung von Unter-
nehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Beratung bei
der Geschaftsfihrung; alle vorgenannten Dienstleistungen auch
im Internet und online; Dienstleistungen bezlglich Freizeitgestal-
tung; Organisation und Durchfihrung von kulturellen und/oder
sportlichen Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen fur
kulturelle Zwecke; integrative Beratung von Einzelpersonen und

Unternehmen (Mediation)”

weist die Bezeichnung ,high-end-coaching” den angesprochenen Verkehr le-

diglich in werbeublicher Form darauf hin, dass diese Dienstleistungen entwe-



der in einem qualitativ hochwertigen Coaching bestehen oder dieses jedenfalls
Bestandteil der Dienstleistungen ist. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich
der Dienstleistungen im kulturellen Bereich, da Coaching-Dienstleistungen
- wie oben dargelegt - nicht nur im Sport und im Wirtschaftsleben eine zu-
nehmend wichtige Rolle spielen, sondern auch in der Kunstszene angeboten
bzw. in Anspruch genommen werden. So kann die Organisation einer Ausstel-
lung oder eines Konzertes - je nach Rahmen und Publikum - durchaus eine

gezielte Forderung eines Kinstlers darstellen.

In gleicher Weise gilt dies im Hinblick auf die zur Erbringung von Coaching-
Dienstleistungen geeigneten bzw. notwendigen (Hilfs-)Dienstleistungen. So
werden beim Coaching haufig Rollenspiele veranstaltet und die Szenen per
Videokamera festgehalten, um die Verhaltensweisen der Teilnehmer spéater er-
Ortern und auswerten zu kdnnen. Auf3erdem werden Coaching-Dienstleistun-
gen teilweise auch tber Computerprogramme durchgefihrt, indem den zu
schulenden Mitarbeitern entsprechende Fragebdgen und Aufgaben elektro-
nisch tbermittelt werden, die sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beantwor-
ten bzw. I6sen mussen. Dementsprechend wird die angemeldete Bezeichnung
»high-end-coaching“ vom Verkehr auch in Bezug auf folgende Dienstleistungen
nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis auf

die Ausrichtung dieser Dienstleistungen angesehen werden:

»LAufzeichnung von Videobandern; Mikroverfiimung; Montage
[Bearbeitung] von Videobandern; Vermietung von Audiogeréaten,
Filmgeraten und Filmzubehdr; Vermietung von Tonaufnahmen;
Aktualisieren von Computer-Software; Bereitstellung von Com-
puterprogrammen in Datennetzen; Datensicherung; Datenspeiche-
rung; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenverarbeitung; Forma-
tieren und Ubertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering);
Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Implemen-

tierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von



Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken
durch Software; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von
physischen auf elektronische Medien; Lizenzierung von Software;
Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computersoft-

ware”.

b) Bei einem weiteren Teil der beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen
handelt es sich um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Guter
auch einen bezeichnungsfahigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufwei-
sen kénnen. Insoweit ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach
8 5 Abs. 3 MarkenG, fir den geringere Anforderungen gelten - die marken-
rechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende
Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt
der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882
- Bucher fur eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN,;
1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft;
GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Nach diesen Grundséatzen muss der angemeldeten Marke auch hinsichtlich
folgender Dienstleistungen die nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche

Unterscheidungskraft abgesprochen werden:

.~Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken und
Dateienverwaltung mittels Computer, auch im Internet und online;
Durchfiihrung von Live-Veranstaltungen; Filmproduktion; Filmver-
leih [Vermietung von Kinofilmen]; Information Uber Veranstaltun-

gen [Unterhaltung]; Produktion von Shows; Unterhaltung®.

Denn insoweit gibt die Bezeichnung ,high-end-coaching” lediglich Gber den
inhaltlichen Gegenstand dieser Dienstleistungen Auskunft. Wird beispiels-

weise eine Live-Veranstaltung oder eine Unterhaltungsshow mit dem Titel



-10 -

»high-end-coaching” prasentiert, wird der Verkehr erwarten, dass die Teil-
nehmer hier in bestimmter Hinsicht gecoacht werden sollen, z. B. als Sanger
oder als Model. Diese Annahme liegt schon deshalb nahe, weil derartige
Casting-Shows, die aul3er der Forderung der Teilnehmer erkennbar auch die
Unterhaltung des (Fernseh-)Publikums zum Ziel haben, sich zunehmender

Beliebtheit erfreuen.

Aufgrund dieser Erwagungen konnte die Anmelderin auch nicht mit ihrem Hilfs-
antrag durchdringen, der im Ubrigen als unechter Hilfsantrag zu qualifizieren ist,
da der Senat bei einer Schutzfahigkeit der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich
einzelner Dienstleistungen ohnehin gehalten gewesen ware, der Beschwerde

insoweit stattzugeben.

Aus der Schutzgewahrung fir andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare Marken
kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen
fuhren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung
zu befinden haben. Denn die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke
stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674
[Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007,
333, 335 ff. - Papaya).

Prof. Dr. Hacker Kruppa Dr. Kober-Dehm
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