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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 64 208.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 15. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 6. November 1998 die Wortmarke

Public Audit

fur verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 zur Anmeldung in das
Register angemeldet worden. Auf die Beanstandung der Markenstelle hin wurde

das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschrank:

Klasse 35:

Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Blroarbeiten;
betriebswirtschaftliche Beratung; jeweils ausgenommen Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit 6ffentlicher Buch-, Wirtschafts- und

Finanzprifung;

Klasse 36:

Finanzwesen; Finanzanalysen; Steuergutachten und Steuerschéat-
zungen; Wirtschaftsprifung; Revisions- und Treuhandwesen; je-
weils ausgenommen Dienstleistungen im Zusammenhang mit 6f-

fentlicher Buch-, Wirtschafts- und Finanzprufung.

Die Markenstelle fur Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschlu3 vom

15. Januar 2002 unter Bezugnahme auf die vorangehenden Beanstandungsbe-



scheide vom 12. September 2001 und 21. November 2001 zuriickgewiesen. In
den Beanstandungsbescheiden war ausgefuhrt worden, daf} ,Public Audit® die
Bedeutung ,0ffentliche, staatliche Wirtschaftsprifung, Buchprifung® habe. Die im
Dienstleistungsverzeichnis vorgenommene Einschrédnkung lasse Unklarheiten
dartber entstehen, in welcher Art eine Beschrankung vorliegen solle. Diese Ein-
schrankung sei dariiber hinaus weder wirtschaftlich nachvollziehbar noch rechtlich
eindeutig. Im Ubrigen komme das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG in
Betracht.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie bean-
tragt,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben.

Sie tragt vor, dal3 die vorgenommene Einschrankung des Dienstleistungsver-
zeichnisses wirtschaftlich nachvollziehbar und rechtlich eindeutig sei. Der Disclai-
mer weise auf eine nicht staatliche Buch-, Wirtschafts- und Finanzprifung (zB
durch Steuerberater und Wirtschaftsprufer) hin. Sie lasse sich von der staatlichen
Prufung daher ohne weiteres abgrenzen. ,Public* werde im englischen Sprach-
gebrauch ganz Uberwiegend in der Bedeutung ,6ffentlich und nicht in der Bedeu-
tung ,staatlich* gebraucht. ,Audits* auf dem Gebiet der Buch- Wirtschafts- und Fi-
nanzprifung und auch die dabei ermittelten Ergebnisse seien jedoch nicht 6ffent-

lich, sondern geheim.

Insgesamt liege hier eine sprachunublich gebildete Kombination von Bestandteilen

vor, die keine unmiBverstandlich beschreibende Gesamtaussage enthalten.

Der Senat hat die Amelderin mit der Terminsladung unter Ubersendung von Er-
mittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Be-
schwerde hingewiesen. Daraufhin hat die Anmelderin vorgetragen, dal3 der Ver-

handlungstermin nicht wahrgenommen werde.



Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist nicht begrindet. Die angemeldete Marke ist von der Eintra-
gung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die begehrten Dienstleistungen
an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (88 8 Abs 2 Nr1, 37 Abs1
MarkenG).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden
konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke
erfaldten Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Un-
ternehmen aufgefal3t zu werden, ist grundsatzlich ein grof3ziigiger Mal3stab anzu-
legen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses
Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch;
GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Ver-
kehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann
demnach einer Wortmarke kein fur die beanspruchten Dienstleistungen im Vor-
dergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt
es sich auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsédchlichen Anhalt
dafur, dal3 einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseig-
nung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO
- marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Die von der Anmelderin beanspruchte Marke setzt sich aus den beiden englischen
Begriffen ,public* und ,audit* zusammen. ,Audit* wird dabei mit ,Rechnungspru-

fung, Buch-, Wirtschafts- und Finanzprifung“ tbersetzt (vgl Der kleine Eichborn,



Englisch-Deutsch, S 620; Langenscheidts GroRwdrterbuch, Der Kleine Muret-
Sanders, Englisch-Deutsch, 1985, S 86; Kyrer/Jettel/Vlasits, Wirtschafts-Lexikon,
Dritte Auflage, S 18). ,Public* bedeutet im Deutschen ,6ffentlich®, ,allgemein be-
kannt“ (Langenscheidts GroB3woérterbuch aaO, S 785; Der Kleine Eichborn aaO,
S 620). In der wortlichen Ubersetzung bedeutet der Gesamtbegriff daher ,6ffentli-

che Buch-Bilanz-Prufung*.

Der Gesamtbegriff wird in beschreibender Art und Weise bereits auch vielfach
verwendet, wie sich aus der vom Senat durchgefiihrten Internetrecherche ergibt.
So findet sich eine Beschreibung von ,Public Audit® auf der Internetseite
www.public-audit-forum.gov.uk/popa.htm, unter www.grantthornton.com sind , Tips
for public audit committees” niedergelegt; auch kann ein ,Diploma® in Public Audit"

erworben werden (www.cipfarorg.uk).

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise, hier im wesentlichen Fachkreise,
.Public Audit" in diesem Zusammenhang tatsachlich im Sinne einer staatlichen
Buch-, Wirtschaft- und Finanzprufung verstehen, besteht - wie bereits von der
Markenstelle ausgefuhrt - die Gefahr einer Tauschung gemal 8§ 8 Abs 2 Nr 4 Mar-
kenG allein deshalb, weil die Markenanmelderin gerade die entsprechenden 6f-
fentlichen Prufungen mittels eines Disclaimers und mittels ihres Dienstleistungs-

verzeichnisses ausgeschlossen hat.

DarUber hinaus kann unter ,Public Audit® jedoch auch eine Buch- oder Wirt-
schafts-Prufung verstanden werden, die sich auf ,public companies”, zu deutsch
»Aktiengesellschaften* (vgl der Kleine Eichborn aaO S 620) bezieht. Insoweit be-
steht ein beschreibender Bezug zu samtlichen Dienstleistungen, die samtlich mit
entsprechender Prifungstatigkeit bei ,public companies® im Zusammenhang ste-

hen kdnnen.



Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise somit den beschreibenden
Sinngehalt der beanspruchten Marke ohne weiteres erkennen und diese nicht als

unternehmenskennzeichnend wahrnehmen.

Winkler Pagenberg Dr. Hock
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