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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 27 166.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 4. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Wink-

ler sowie der Richter Baumgartner und Katker

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

vision to reality

soll zur Kennzeichnung der Dienstleistungen ,Unternehmensberatung, Werbung,
Marktforschung, Innovationsberatung, strategische Planung, Marketingberatung,

Designberatung, IT-Beratung” in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 2. Juli 2001 aus den Grinden des Beanstandungs-
bescheids vom 8. Mai 2001 zuriickgewiesen. Dort hatte die Markenstelle ausge-
fuhrt, dass dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, da die Wort-
folge hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen lediglich besage, dass diese
geeignet und bestimmt seien, eine Vision hinsichtlich der Realitat zu verwirklichen
oder Uberhaupt darzustellen. Auf Grund dieses sachbezogenen Inhalts sei die
Kennzeichnung daher nicht als Unternehmenshinweis geeignet. Da die Mitbewer-
ber nicht gehindert werden durften, ihre Dienste entsprechend zu beschreiben,
unterliege das Zeichen auch einem Freihaltungsbedurfnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie sind der Auffassung,

dass die angemeldete Wortfolge ihre Unterscheidungskraft aus der unklaren Ver-



koppelung der beiden Begriffe ,vision“ und ,reality* durch das Wort ,to“ beziehe.
Es handle sich um eine abstrakte Verknupfung, die infolge der Vieldeutigkeit der
englischen Praposition ,to* und des Fehlens eines Verbs unbestimmt bleibe und
durch die sich eine erhebliche Vielfalt méglicher Bedeutungen ergebe. Um zu ei-
nem beschreibenden Begriffsinhalt zu gelangen, mussten weitere Ergdnzungen
hinzutreten. Auch die von der Markenstelle angenommene Bedeutung beruhe auf
einer gedanklichen Erganzung, sei aber mit der angemeldeten Wortfolge sprach-
lich nicht korrekt ausgedriickt. Mangels eines klaren beschreibenden Inhalts sei

auch ein Freihaltungsbedurfnis fir das Zeichen nicht erkennbar.

Die Anmelder beantragen sinngemalf

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zu dem ihnen vom Senat Ubermittelten Rechercheergebnis haben sich die Anmel-

der nicht mehr geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da dem Zeichen fir die
beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8
Abs. 2 Nr.1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunk-
tion der Marke ist es, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewahrleisten. Dabei ist nach der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshof grundsatzlich von einem grof3ziigigen Mal3stab auszugehen, d.h.



jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhinder-
nis zu tberwinden (stRspr vgl. BGH WRP 2001, 1082 — marktfrisch; GRUR 2002,
540 — OMEPRAZOK, m.w.N.). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr
ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entge-
gentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann einer
Wortmarke kein fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst
nicht um ein gebrduchliches Wort der deutschen oder einer gelaufigen Fremd-
sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung
in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen wird, so gibt es keinen tatsédchlichen Anhalt dafur, dass ihr die vorer-
wahnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt
(BGH a.a.O.).

Nach diesen Grundsatzen fehlt der angemeldeten Marke fur die beanspruchten
Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft, da ,vision to reality* fur

sie eine im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt.

Die Bestandteile der Wortfolge werden von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne weiteres, d.h. ohne analysierende Zwischenschritt, als schlagwortartige Ver-
kirzung der Aussage ,from vision to reality”, also im Sinn von ,von der Vision zur
Wirklichkeit", ,der Weg von der Vision zur Verwirklichung“ oder ,Vision und Wirk-
lichkeit“, verstanden. Das englische Wort ,vision* entspricht dem deutschen ,Vi-
sion“ in seiner Bedeutung Traum- bzw. Zukunftsbild (Wahrig, Deutsches Univer-
salworterbuch 7. Aufl. 2000), der Bestandteil ,reality” ist dem deutschen Fremd-
wort ,Realitat" nahezu gleich und gehért mit dieser und der Bedeutung ,Wirklich-
keit* zum englischen Grundwortschatz, ebenso wie die englische Préposition ,to*
fur ,zu, nach, hin® (Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch
1999).

Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich Uberwiegend um Ge-

schéaftsleute, daneben aber auch um Fachpublikum aus dem IT-Bereich handelt,



und denen die englische Sprache als Fachsprache gelaufig ist, werden demge-
mass die angemeldete Wortfolge ohne weiteres als werbemalfiig verkirzten sach-
beschreibenden Hinweis auffassen, dass die beanspruchten Dienstleistungen da-
zu dienten, eine Vision in Realitat zu verwandeln, was insbesondere auch deshalb
nahe liegt, als es sich Uberwiegend um Beratungsdienstleistungen handelt bzw.
bei Werbung und Marktforschung um solche, die die Weiterentwicklung eines Un-
ternehmens oder die Wege dorthin betreffen. Dieses naheliegende Verstandnis
belegt auch das Ergebnis der Internetrecherche, bei der die angemeldete Wort-
folge — neben dem Angebot der Anmelder - auch im Zusammenhang mit der zu-
kunftsorientierten Handytechnik ,vision to reality — our vision, your reality” verwen-
det wird. Vor allem hat aber die Suche im gesamten Web ergeben, dass die an-
gemeldete Wortkombination im englischsprachigem Raum als schlagwortartige
Verkirzung fur ,from vision to reality” steht. Dies zeigen u.a. die Web-Site des
englischen Gesundheitsministeriums zum NHS-Plan (www.doh.gov.uk), die Uber-
legungen, eine Schulbibliothek in ein technologisches Schulinformationszentrum
umzuwandeln (www.infotoday.com), die Geschichte der Grace Cathedral
(www.gracecathedral.org), der gleichnamige Titel eines Buches fir Manager von
Tom Brown fur ,inside leadership” und die Museumsinformation auf der Web-Site

africanamericanculture.org.
Die angesprochenen Verkehrskreise werden ,vision to reality” in Verbindung mit
den betroffenen Dienstleistungen dementsprechend stets nur im oben dargestell-

ten Sinn verstehen und nicht als Herkunftshinweise auf einen bestimmten Anbieter

ansehen.

Winkler Baumgartner Katker
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