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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I1
i. S. X. gegen Eidgenossisches Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE)
B-7423/2006 vom 4. Oktober 2007

Markenschutz. Eintragungsfihigkeit. Grafische Darstellbarkeit
eines aus einem Wort auf konturlosem, farbigem Hintergrund be-
stehenden Zeichens. Konkrete Unterscheidungskraft.

Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 30 Abs. 2 Bst. a MschG. Art. 10 MSchV.

1. Fiir die abstrakte Markenfihigkeit bei aus einem Wortelement
auf konturlosem, farbigem Hintergrund bestehenden Zeichen
miissen, verglichen mit anderen Markenformen wie Bild- oder
Formmarken, keine besonderen oder zusitzlichen abstrakten
Schutzvoraussetzungen vorliegen. Fiir die Eintragungsfihigkeit
ist nicht entscheidend, wie die Marke tatsichlich auf dem
Markt in Erscheinung tritt (E. 4.2).

2. Auch wenn zwischen Wort und konturlosem, farbigem Hinter-
grund kein bestindiges, flichenmiissiges Verhiltnis vorgegeben
ist, lasst sich die Kombination beider Elemente ohne weiteres
grafisch darstellen (E. 4.8).

3. Fiir die Beurteilung der Schutzfihigkeit der Zeichenkombi-
nation « WebStamp » auf konturlosem, farbigem Hintergrund
ist der Gesamteindruck massgebend, wie er sich aus der Abbil-
dung fiir die Anmeldung ergibt (E. 5 ff.).

Protection des marques. Enregistrabilité. Représentabilité graphi-
que d'un signe composé d'un mot sur fond en couleur sans contour.
Caractére distinctif concret.

Art. 1 al. 1 et 2, art. 30 al. 2 let. a LPM. Art. 10 OPM.

1. Pour étre, dans I'abstrait, susceptible de constituer une marque,
un signe constitué d'un élément verbal sur un fond en couleur
sans contour n'a pas besoin de remplir des conditions spéciales
ou supplémentaires par rapport a d'autres formes de marques
telles que marques figuratives ou tridimensionnelles. L'enregis-
trabilité ne dépend pas de la facon dont la marque apparait sur
le marché (consid. 4.2).

2. Meéme si aucune relation fixe de superficie n'est prévue entre le
mot et le fond coloré sans contour, la combinaison de ces deux
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éléments peut aisément &tre représentée graphiquement (con-
sid. 4.8).

3. Pour apprécier si la combinaison de signes « WebStamp » sur
fond en couleur sans contour est susceptible d'étre protégée,
c'est I'impression d'ensemble produite par l'image accompa-
gnant la demande d'enregistrement qui est déterminante (con-
sid. 5 ss).

Protezione dei marchi. Capacita di un marchio di costituire oggetto
di registrazione. Rappresentazione grafica di un segno composto da
una parola su sfondo a colori senza bordi. Carattere distintivo
concreto.

Art. 1 cpv. 1 e 2, art. 30 cpv. 2 lett. a LPM. Art. 10 OPM.

1. Al fine della capacita astratta di costituire un marchio di un
segno composto da un elemento verbale su uno sfondo a colori
senza bordi, non vanno poste condizioni particolari o supple-
mentari rispetto a quanto richiesto per altre tipologie di marchi
come per esempio per marchi verbali o marchi tridimensionali.
Per la registrazione non é determinante come il marchio appare
sul mercato (consid. 4.2).

2. Anche se tra elemento verbale e sfondo a colori senza bordi non
esiste un rapporto di superficie fisso e costante, la combina-
zione dei due elementi é senz'altro suscettibile di essere rappre-
sentata graficamente (consid. 4.8).

3. Per il giudizio sulla capacita di costituire un marchio della com-
binazione dei segni « WebStamp » su sfondo a colori senza
bordi, ¢ determinante l'impressione d'insieme che risulta
dall'immagine cosi come depositata per la registrazione (con-
sid. 5 segg.).

Am 18. September 2003 ersuchte die Beschwerdefiihrerin beim Eidgends-
sischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE; Vorinstanz) um die marken-
rechtliche Eintragung des Zeichens bestehend aus der Kombination des
Wortelements « WebStamp » mit bzw. auf einem konturlosen gelben Hin-
tergrund.

Die Marke wurde fiir die Waren und Dienstleistungen der nachfolgend
genannten Klassen beansprucht:
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Klasse 9

Programme fiir elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geréte.
Klasse 16

Druckereierzeugnisse; Papeteriewaren; Briefmarken.

Klasse 35

Werbung- und Verkaufsforderung; Marketing; Marktforschung; Un-
ternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschéftstiih-
rung im Bereich elektronischer Marktplitze; Detailhandel {iiber
elektronische Kanéle (auch Internet); Verwaltung von Kundenadress-
dateien; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Da-
tenbank, nidmlich elektronische Verarbeitung von Geschéfts- und
Finanzabldufen; Beratungsdienstleistungen beziiglich aller vorge-
nannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch
per elektronische Kanéle.

Klasse 36

Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschifte, Zahlungsverkehr, In-
kassogeschifte, finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Bera-
tungsdienstleistungen beziiglich aller vorgenannten Dienstleistungen;
alle vorgenanten Dienstleistungen auch per elektronische Kanile.

Klasse 38

Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Dateniibermittlung;
Ubermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und
Unternehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie
iiber elektronische Kanile; Auskiinfte iiber elektronische Uber-
mittlung von Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Ab-
wicklung von Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation und
iiber elektronische Kanile; Ubermittlung von Daten aus einer Daten-
bank; Zurverfiigungstellen von Zugriff auf globale Computernetz-
werke und Computerdatenbanken; Beratung auf dem Gebiet der
elektronischen Ubermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und
Informationen sowie auf dem Gebiet der Ubermittlung von Infor-
mationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommuni-
kation, mittels Computer oder iiber elektronische Kanile; Beratungs-
dienstleistungen beziiglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 39

Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beforderung und Verteilung von
Waren, Beforderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sons-
tigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und
andere Giiter; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen
sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Giitern; Ver-
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mittlung von Beforderungsleistungen; Kurierdienste; Lagerung von
beweglichen Sachen wie Briefe, Briefsendungen; Dokumente, Wert-
sachen, Waren und andere Giiter, Vermietung von Lagerraum fiir be-
wegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Giiter
und Fahrzeuge, Beratungsdienstleistungen beziiglich aller vorge-
nannten Dienstleistungen.

Klasse 40
Druckarbeiten.
Klasse 42

Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit auf
Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung
von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutz-
rechten und Verwertung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine
Datenbank; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von
Speicherpldtzen zur Benutzung als Webseiten fiir Dritte (Hosting);
Programmieren und Instandhalten, einschliesslich Optimieren, von
Webseiten fiir Dritte; Entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln
von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herun-
terladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bilder iiber
elektronische Medien (Internet); Beratungsdienstleistungen beziiglich
aller vorgenannten Dienstleistungen; Rechtsberatung.

Klasse 45
Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.

Am 13. Januar 2004 beanstandete die Vorinstanz, das Schutzobjekt sei
nicht klar bestimmbar. Es wiirden zwei Farben beansprucht, nidmlich
schwarz und gelb, es sei aber nicht klar, wie weit sich die gelbe Farbe er-
strecke, d. h. ob sie iiber den Rand des 8x8 cm grossen Quadrates hinaus-
gehe oder in dessen Grenzen bleibe. Zudem sei auf der schwarzweissen
Abbildung nur eine Farbe erkennbar, ndmlich schwarz. Ausserdem sei das
Zeichen « WebStamp » in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 16, 35 und 39 beschreibend und gehdére zum Gemeingut. Fiir
alle anderen Klassen kdonne es eingetragen werden.

Mit Schreiben vom 5. Mirz 2004, 22. November 2004, 27. April 2005 und
16. Dezember 2005 beantragte die Hinterlegerin, das Zeichen fiir samtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zuzu-
lassen, unter Hinweis darauf, dass es sich weder um eine abstrakte Farb-
marke noch um eine kombinierte Wortbildmarke handle, sondern um eine
unterscheidungskréftige schwarze Abbildung des Zeichens « WebStamp »
auf einem konturlosen gelben Hintergrund.
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Mit Schreiben vom 20. September 2004, 28. Februar 2005, 16. August
2005 und 17. Mérz 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Zuriickweisung fest.

Am 26. Oktober 2006 verfiigte die Vorinstanz die Zuriickweisung des Mar-
keneintragungsgesuchs 04806/2003 fiir samtliche beanspruchten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 42 und 45. Das
hinterlegte Zeichen miisse mangels grafischer Darstellbarkeit zuriickge-
wiesen werden, weil das Schutzobjekt nicht geniigend klar definiert sei.
Das Wortelement und der konturlose, gelbe Hintergrund seien nicht so an-
geordnet, dass sie in vorher festgelegter und bestindiger Weise verbunden
seien. Es kdnne nicht genau festgelegt werden, wo das Wortelement veran-
kert sei, da eine abstrakte Farbmarke dadurch charakterisiert werde, dass
sie konturlos sei, d. h. dass gerade keine flichenméssige Begrenzung auf
8x8 cm bestehe. Beide Elemente miissten in einem eindeutigen Verhéltnis
zueinander stehen, so dass die Proportionen in jeder erdenklichen Variation
hinsichtlich der Grosse des Zeichens von Bestand seien und das Schutz-
objekt somit klar definiert werden konne.

Die Darstellung lasse zahlreiche unterschiedliche Kombinationen zu, wel-
che es dem Abnehmer nicht erlauben, eine bestimmte Kombination, und
somit das konkrete Schutzobjekt zu erkennen. Der Konkurrent kénne sich
daher auch keine Vorstellung iiber den Umfang der geschiitzten Rechte des
Markeninhabers machen. Aus sachlogischen Griinden fehle dem Zeichen
demzufolge auch die Markenfdhigkeit, bzw. die abstrakte Unterschei-
dungskraft.

In der Eventualbegriindung weist die Vorinstanz darauf hin, dass das Zei-
chen die Bestandteile Web und Stamp enthalte, die als gebréuchlicher und
beschreibender Hinweis auf das Internet aufgefasst wiirden und als zum
englischen Grundwortschatz gehorender Begriff fiir Stempel oder Brief-
marken leicht verstanden werden. Diese Wortneuschopfung sei direkt be-
schreibend und werde in den betroffenen Verkehrskreisen ohne grossen
Gedankenaufwand als « Stempel bzw. Briefmarke via Internet » verstan-
den. Selbst wenn das Zeichen darstellbar wére, miisste es aufgrund des
direkt beschreibenden Charakters fiir einen (in der angefochtenen Verfi-
gung umschriebenen) Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zuriickgewiesen werden.

Gegen diese Verfligung richtet sich die am 27. November 2006 an die Eid-
genossische Rekurskommission fiir geistiges Eigentum (RKGE) einge-
reichte Beschwerde mit dem Rechtsbegehren:

1. Es sei die Verfiigung der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 be-
treffend Zuriickweisung des Markeneintragungsgesuch 04806/2003
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aufzuheben und die Marke fiir sdmtliche beantragten Waren und
Dienstleistungen im Markenregister einzutragen.

2. Eventualiter sei die Verfiigung der Vorinstanz vom 26. Oktober
2006 Dbetreffend Zuriickweisung des Markeneintragungsgesuch
04806/2003 aufzuheben und zur geniigenden Begriindung an die Vor-
instanz zurtickzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschidigungsfolgen.

Die Beschwerdefiihrerin brachte zur Begriindung der Schutzfahigkeit des
Zeichens vor, ein Wortelement sei im Wesentlichen durch seine Buchsta-
benfolge bestimmt. Dagegen sei die Flache, die es einnimmt, fiir seine Be-
stimmung nicht relevant. Entsprechend sei auch das Fldchenverhiltnis
zwischen dem Wortelement und seinem Hintergrund fiir die Bestimmung
des Schutzobjektes nicht von Bedeutung. Es entspreche ausserdem einer
jahrelangen Praxis der Vorinstanz, Marken einzutragen, ohne dass weitere
Angaben zu Flachenverhéltnis oder einer systematischen Anordnung ver-
langt werden. Die Vorinstanz habe seit Jahren eine Vielzahl von Marken,
auch anderer Inhaber, eingetragen, die ebenfalls aus Kombinationen von
bestimmten Elementen mit einem konturlosen farbigen Hintergrund beste-
hen.

Beziiglich der Beanstandung, der einzutragenden Marke fehle die abstrakte
Unterscheidungskraft, treffe es nicht zu, dass das schwarze Wort « Web-
Stamp » auf gelbem Hintergrund unter keinen denkbaren Umstédnden vom
Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten oder bestimmbaren Markenin-
habers verstanden und erkannt werden konne.

Im Ubrigen fiihrte die Beschwerdefiihrerin aus, es sei nicht begriindet, wa-
rum dem hinterlegten Zeichen die erforderliche konkrete Unterscheidungs-
kraft fehle. Das IGE unterlasse es, das Zeichen in seinem Gesamteindruck,
d. h. in der konkret hinterlegten Form mit dem gelben, den Schutzbereich
einschrankenden Hintergrund zu wiirdigen. Die Verfiigung entbehre einer
geniigenden Begriindung und verletze somit den verfassungsméssigen
Anspruch auf rechtliches Gehor.

Mit Vernehmlassung vom 19. Januar 2007 beantragt die Vorinstanz unter
Kostenfolge zulasten der Beschwerdefiihrerin die Beschwerde vollumfang-
lich abzuweisen. Zur Begriindung verweist sie im Wesentlichen auf die Be-
grindung der angefochtenen Verfiigung. Die grafische Darstellbarkeit
miisse grundsétzlich und unabhéngig von der Art der einzelnen Elemente
gewdhrleistet sein. Fiir die Beurteilung der grafischen Darstellbarkeit des
Zeichens sei die Bestimmbarkeit des Verhiltnisses der beiden Elemente
zueinander entscheidend.
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Zur Riige der mangelnden Begriindungspflicht verweist die Vorinstanz auf
die Praxis des Bundesgerichts (BGer), wonach die Begriindungspflicht
nicht bereits dadurch verletzt sei, dass sich die urteilende Behorde nicht mit
allen Parteistandpunkten einldsslich auseinandersetzt und jedes einzelne
Vorbringen ausdriicklich widerlegt. Vielmehr konne sie sich auf die fiir den
Entscheid wesentlichen Punkte beschrinken. Die Begriindung miisse so
abgefasst sein, dass sich der Betroffene iiber die Tragweite des Entscheids
Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die hohere
Instanz weiter ziehen kann. Die Vorinstanz erachtet eine zusitzliche, er-
neute Begriindung des im Sinne einer Eventualbegriindung vorgebrachten
Schutzausschlussgrundes der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft
als obsolet, zumal das Gesuch bereits aufgrund der mangelnden grafischen
Darstellbarkeit nicht zum Markenschutz zugelassen werden konne.

Die Beurteilung des bei der RKGE eingeleiteten Beschwerdeverfahrens
wurde per 1. Januar 2007 vom Bundesverwaltungsgericht (BVGer) iiber-
nommen.

Das BV Ger weist die Beschwerde ab.
Aus den Erwdgungen:

3.  Die Beschwerdefiihrerin macht Riigen formaler Art geltend, indem
sie behauptet, ihr verfassungsmaissiger Anspruch auf rechtliches Gehor sei
verletzt worden. Im Rahmen der Uberpriifung der konkreten Unterschei-
dungskraft habe es die Vorinstanz unterlassen, das Zeichen in seinem Ge-
samteindruck, d. h. in der konkret hinterlegten Form mit der gelben, den
Schutzbereich einschrinkenden Form, zu wiirdigen.

Die Vorinstanz flihrt aus, das Markeneintragungsgesuch der Beschwerde-
filhrerin sei gestiitzt auf Art. 30 Abs. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) i.V.m. Art. 10 der Marken-
schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) zuriick-
gewiesen worden. Dieser Zurlickweisungsgrund sei sowohl in der Verfi-
gung als auch in den vorangehenden Schreiben rechtsgentiglich begriindet
worden.

Aus der angefochtenen Verfligung und den von der Vorinstanz ergangenen
vorgangigen Schreiben ist zwar nicht ersichtlich, dass und inwiefern der
von der Beschwerdefiihrerin angesprochene Gesamteindruck thematisiert
war.

Indessen ist trotzdem den allgemeinen Ausfithrungen der Vorinstanz zur
Begriindungspflicht zu folgen. Sie hat die Zuriickweisung des Eintragungs-
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gesuches mit der fehlenden grafischen Darstellbarkeit sowie im Rahmen
einer Eventualbegriindung mit der fehlenden konkreten Unterscheidungs-
kraft des Zeichens « WebStamp » auf Grund seines beschreibenden Cha-
rakters in einer Art und Weise begriindet, die es der Beschwerdefiihrerin
erlaubte, ihre Beschwerde sachgerecht zu begriinden. Aus dem Anspruch
auf rechtliches Gehor ergibt sich insofern entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin keine Verpflichtung der Behorde, zu jedem einzelnen
Vorbringen oder Beweismittel Stellung zu nehmen. Es ist erforderlich,
aber auch ausreichend, dass sich die Behorde mit den fiir den Entscheid
wesentlichen Gesichtspunkten auseinandersetzt (BGE 126 1 97 E.2b
S. 102 f. mit Verweisen). Der von der Vorinstanz vertretene Standpunkt
wird hinreichend begriindet, auch wenn der von der Beschwerdefiihrerin
angesprochene Gesamteindruck nicht explizit hinterfragt wird.

Die Riige der Verletzung des rechtlichen Gehors erweist sich demnach als
unbegriindet. Ob und inwieweit die Zuriickweisung des Eintragungsge-
suchs auf stichhaltigen Argumenten beruht, ist eine materiellrechtliche
Frage, auf die in den nachfolgenden Erwdgungen einzugehen ist.

4. Das IGE hat in der angemeldeten Kombination eines Wortelements
mit bzw. auf einem farbigen konturlosen Hintergrund kein markenféhiges
Zeichen i. S. von Art. 1 Abs. 1 MSchG gesehen und deren grafische Dar-
stellbarkeit verneint; es hat auch deren Unterscheidungskraft in Abrede
gestellt.

4.1 Bevor im Rahmen der materiellen Markenpriifung das Vorhanden-
sein von absoluten Ausschlussgriinden gepriift wird, stellt sich die Frage,
ob das zur Eintragung angemeldete Zeichen iiberhaupt eine Marke im Sin-
ne von Art. 1 MschG darstellen kann und ob die formellen Voraussetzun-
gen gemdss Art. 10 Abs. 1 MSchV erfiillt sind.

4.2  Nach der Legaldefinition von Art. I Abs. I MSchG ist die Marke
ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2
MSchG zéhlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kénnen Marken
aus Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensio-
nalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit
Farben bestehen (vgl. Botschaft zu einem Bundesgesetz {iber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990 [BBI 1991 I
19 ff.]; Eucgen MarsacH, in: Roland von Biiren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. ITI, Kenn-
zeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 19). Aus dem Gesetzeswortlaut
ergibt sich, dass fiir die abstrakte Markenfahigkeit bei aus Worten oder Far-
ben bzw. Worten auf konturlosem Hintergrund bestehenden Anmeldungen
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gegeniiber anderen Markenformen, wie Bild- oder Formmarken, keine be-
sonderen oder zusdtzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorliegen
miissen. Auch die Kombination von einem Wortelement mit bzw. auf ei-
nem konturlosen, farbigen Hintergrund muss daher die allgemeinen Vor-
aussetzungen der Markenfahigkeit, wie etwa das Erfordernis der Selbstén-
digkeit gegeniiber dem Kennzeichnungsgegenstand erfiillen konnen (vgl.
CuristopH WiLLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Beriicksichtigung des europdischen und internati-
onalen Markenrechts, Ziirich 2002, Art. 1 N. 21 und 22).

Das IGE hat angenommen, dass dem schwarzen Wort « WebStamp » auf
gelbem Hintergrund unter keinen denkbaren Umsténden, die nach Art. 1
Abs. 1 MSchG erforderliche abstrakte Eignung, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternechmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden, zukomme.

Einer Farbe als solcher kann Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 1
Abs. 1 MSchG zukommen, sofern die Marke in der Wahrnehmung des
massgeblichen Publikums geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, fiir
die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder diese Dienstleistung von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies entspricht auch
der von der Judikatur und Lehre fiir konturlose Farben und Farbzusam-
menstellungen mehrfach ausgesprochenen Auffassung (sic! Zeitschrift fiir
Immaterialgiiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 2002 S. 243 « Die
Post »; WiLLI, a.a.0., Art. 2 N. 119; Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht [GRUR] 2003 S. 604 « Libertel »; Zeitschrift fiir deutsches, euro-
paisches und internationales Markenrecht [MarkenR] 1999 S. 32 — ARAL-
Blau; GRUR 1999 S. 61 — ARAL/Blau I; Wettbewerb in Recht und Praxis
[WRP] 1999 S. 329 — Blaw/Weil I; WRP 1999 S. 334 — Blau/Weil3 II).
Worter sind ohne Weiteres abstrakt markenfahig. In dieser Hinsicht ist aus
der angefochtenen Verfligung kein Grund ersichtlich, wonach der Kombi-
nation von einem Wortelement mit bzw. auf einem konturlosen Hinter-
grund die Markenféhigkeit abgesprochen werden miisste. Immerhin ist
nicht auszuschliessen, dass, sowohl um diesem Markentyp gerecht zu wer-
den und damit der Hinterlegerin die Mdoglichkeit zu geben, die Marke in
gewissem Umfang variabel gestalten zu konnen, als auch, um dem regis-
terrechtlichen Bestimmtheitserfordernis zu geniigen, gewisse Mindestkrite-
rien, wie beispielsweise Angaben zum quantitativen Verhéltnis des Worte-
lements zum farbigen Hintergrung, verlangt werden konnten. Es kann je-
doch nicht Aufgabe des BVGer sein, an Stelle der Vorinstanz die hierfiir
als geeignet erscheinenden Kriterien zu entwickeln. So oder anders ist aber
fiir die Beurteilung der Markenfahigkeit, vorab wegen der Konturlosigkeit
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des Hintergrundes, von der Abbildung, so wie sie zur Anmeldung gelangte,
auszugehen. Mit anderen Worten ist festzuhalten, dass das Schutzobjekt,
ein klar erkennbares Wortzeichen auf gelbem Hintergrund in Verbindung
mit dem Hinweis auf dessen Konturlosigkeit, fiir die Markenregistrierung
als geniigend definiert erscheint. Ob und welche Varianten in Bezug auf die
Anordnung der beiden Elemente im Hinblick auf den effektiven Marken-
gebrauch vom zum Zeitpunkt der Registrierung gegebenen Schutzobjekt
noch erfasst sein wiirden, ist im Registrierungsverfahren nicht zu priifen.

Dem Zeichen « WebStamp » auf konturlosem, gelben Hintergrund kann
danach nicht mit den Erwdgungen des Institutes die abstrakte Marken-
fahigkeit generell abgesprochen werden.

4.3  Gemiss Art. 10 Abs. | MSchV muss die Marke mittels grafischen
oder anderen vom IGE zugelassenen bzw. vorausgesetzten Mitteln darstell-
bar sein. Art. 10 MSchV hat zum Ziel, dass Dritte das Schutzobjekt mit Si-
cherheit erkennen konnen und dient damit der Rechtssicherheit, mithin
dem Schutz der dffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG
(vgl. Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006). Nur wenn
diese Voraussetzung erfiillt ist, kann das hinterlegte Zeichen vom Konkur-
renten als geschlossenes Ganzes und einprégsames Zeichen erkannt wer-
den (vgl. sic! 2000 S. 313 « Janssen Pharmaceutica »). Das Erfordernis der
grafischen Darstellbarkeit hat nicht den Zweck, den Registerschutz mar-
kenféhiger Zeichen zu erschweren. Vielmehr soll aus Griinden der Rechts-
klarheit sichergestellt werden, dass der Schutzgegenstand einer eingetrage-
nen Marke unmittelbar und eindeutig aus dem Markenregister ersichtlich
ist. Hierzu muss die Marke registermassig erfasst und dokumentiert werden
konnen. Um der vom Gesetzgeber gewollten Schutzfihigkeit aller marken-
fahigen Zeichen Geltung zu verschaffen, ist es also erforderlich, fiir jede in
Betracht kommende Markenform eine zweckmaéssige Darstellung zu fin-
den. Insbesondere kann das Markenregister seine Publizitétsfunktion nur
erfiillen, wenn das Schutzobjekt klar und eindeutig definiert ist.

4.4 Die Vorinstanz weist das Eintragungsgesuch mit der Begriindung
zuriick, es genilige den formalen Erfordernissen an die grafische Darstell-
barkeit nicht. Insbesondere die Darstellung lasse zahlreiche unterschied-
liche Kombinationen zu, welche es dem Abnehmer nicht erlauben, eine
bestimmte Kombination, und somit das konkrete Schutzobjekt zu erken-
nen. Der Konkurrent konne sich daher auch keine Vorstellung iiber das
Schutzobjekt machen. In einem spéteren Konfliktfall wére demzufolge
auch der Schutzumfang des strittigen Zeichens nicht bestimmbar. Es wird
von der Vorinstanz hervorgehoben, diese Kombination sei grundsitzlich
vom Markenschutz nicht ausgeschlossen und beide Elemente isoliert be-
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trachtet erfiillten die Anforderungen von Art. 10 MSchV. Die Kombination
dieser zwei Elemente geniige jedoch den formalen Erfordernissen an die
grafische Darstellbarkeit nicht. Damit das Schutzobjekt klar definiert
werden kann, miisse aus der Abbildung die Anordnung der Farbe, bzw. des
Wortelements klar hervorgehen. Die Elemente miissten systematisch so an-
geordnet sein, dass sie in vorher festgelegter und bestéindiger Weise ver-
bunden seien. Sie miissten in einem eindeutigen Verhéltnis zueinander ste-
hen, so dass die Proportionen in jeder erdenklichen Variation hinsichtlich
der Grosse des Zeichens von Bestand sind und das Schutzobjekt somit klar
definiert werden kann.

Die Beschwerdefiihrerin hilt der Auffassung der Vorinstanz entgegen, ein
Wortelement sei im Wesentlichen durch eine Buchstabenfolge bestimmt.
Dagegen sei die Fliche, die es einnimmt, fiir seine Bestimmung nicht rele-
vant. Entsprechend sei auch das Flachenverhdltnis zwischen dem Wort-
element und seinem Hintergrund fiir die Bestimmung des Schutzobjekts
nicht von Bedeutung. Ein konturloser, farbiger Hintergrund kénne durch
die Einreichung eines farbigen Quadrates in Kombination mit dem Um-
stand, dass sich der Schutz nicht nur auf das Quadrat beschrinke, grafisch
dargestellt werden. In diesem Punkt sei ein konturloser, farbiger Hinter-
grund mit einer « abstrakten Farbmarke » vergleichbar.

4.5  Gegenstand der Markenpriifung ist das zur Eintragung angemeldete
Zeichen. Fiir die Eintragungsfahigkeit ist allein entscheidend, wie die Mar-
ke hinterlegt wird, nicht aber, wie sie oder die Ware tatséchlich auf dem
Markt in Erscheinung tritt (BGE 116 II 612 E. 2c, BGE 106 II 247 E. 2b).
Hintergriinde oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberiick-
sichtigt. Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend
gemacht wird, bleiben auch die Umstdnde einer bereits erfolgten Benut-
zung des Zeichens ausser Betracht. Die Art und Weise einer beabsichtigten
zukiinftigen Benutzung schliesslich, d. h. die Frage, ob und wie die Marke
nach dem Willen des Hinterlegers spéter tatsédchlich gebraucht werden soll,
ist fiir die Markenpriifung nicht massgebend. Die Frage, wie und in wel-
cher allenfalls von der Eintragung abweichenden Form der markenmaéssige
Gebrauch tatsdchlich stattfinden wiirde, ist nicht Gegenstand der Eintra-
gungspriifung und insofern auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfah-
rens.

4.6  Das zur Eintragung vorgelegte Zeichen setzt sich aus einem Wort-
element und aus einem konturlosen gelben Hintergrund zusammen. Es
handelt sich dabei nicht um eine Wortbildmarke im iiblichen Sinn. Dies,
weil das Wortelement auf einem konturlosen Hintergrund erscheint. An-
dererseits geht es auch nicht um eine abstrakte Farbmarke im iiblichen
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Sinn, da der Farbanspruch nicht abstrakt, sondern eben in Kombination
mit einem Bild- bzw. Wortelement erfolgt. Entsprechend dem Wortlaut
von Art. 1 Abs. 2 MSchG kann — wie die Vorinstanz zu Recht festhalt —
nicht a priori ausgeschlossen werden, dass diese Kombination grundsétz-
lich als Markenform registrierungsfahig ist. Es liegt nicht der gleiche Mar-
kentyp wie bei einer Wort-/Bildmarke oder einer reinen Bildmarke vor, bei
denen die flaichenmaéssige Aufteilung, respektive die Verhiltnisse der
einzelnen Elemente zueinander auf Grund der vorgegebenen Proportiona-
litdt genau definierbar sind. Bei einer konturlosen Farbe kombiniert mit
einem Wortelement kann kein bestéindiges, flichenmissiges Verhéltnis
ausgemacht werden. Verlangte man bei der Eintragung einer derartigen
Marke Angaben iiber die konkrete raumliche Aufteilung und tiber das
quantitative Verhéltnis der beiden Elemente Farbe und Wort zueinander,
wiirde man die Kombination faktisch zu einer Bildmarke umwandeln.

4.7 Im Anmeldegesuch wird der Eindruck erweckt, es handle sich um
eine Bildmarke in Kombination mit einer Farbmarke. Dies wurde von der
Beschwerdefiihrerin mit dem Hinweis relativiert, das Kreuz bei der Rubrik
«Marque de couleur » sei von der Anmelderin irrtlimlich erfolgt, in der
Meinung, die Konturlosigkeit des gelben Hintergrunds zu betonen. Es stellt
sich die Frage, ob die durch die Beschwerdefiihrerin wihrend des Schrift-
verkehrs erfolgte Korrektur so wesentlich ist, dass von einer das Anmelde-
datum verschiebenden Verdnderung ausgegangen werden muss. Die Frage
ist in dem Sinn zu verneinen, als sowohl gemiss dem Erscheinungsbild des
Zeichens auf dem Anmeldeformular als auch nach den bisherigen Ausfiih-
rungen klar ist, dass und in welcher Bedeutung das Wortelement « Web
Stamp » im Vergleich zum gelben Hintergrund fiir den Betrachter in Er-
scheinung tritt. Auf der anderen Seite muss erwahnt werden, dass das vom
IGE zur Verfiigung gestellte Formular, so wie es zur Zeit der Anmeldung
offenbar existierte, kaum geeignet war, sémtliche Missverstindnisse in Be-
zug auf eine Marke, welche in Kombination eines Wortelements mit einem
konturlosen Hintergrund zur Anmeldung gelangt, aus dem Wege zu réu-
men. Daraus darf dem Markenanmelder kein Rechtsnachteil erwachsen.
Ob die heute verwendeten Formulare hierzu besser geeignet sind, muss
vorliegend nicht beurteilt werden und kann offen bleiben.

4.8  Ausgehend von einem Wortelement auf konturlosem, farbigem
Hintergrund, dessen Kombination nicht durch eine vorgegebene Propor-
tionalitét geprégt ist, musste sich die Beschwerdefiihrerin fiir die Anmel-
dung ihrer Marke fiir eine von vielen moglichen Darstellungsvarianten
entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass sie sich diesbeziiglich fiir eine
im Hinblick auf den spéteren Markengebrauch verniinftige und nahelie-
gende Variante entschied, in dem das Wortelement « WebStamp » in sei-
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nen Dimensionen so erscheint, dass dieses klar erkennbar und in Bezug auf
den gelben Hintergrund als ein mindestens gleichwertiges bzw. eher do-
minantes Element erscheint. Fiir die Bestimmung des Schutzobjekts im
Zeitpunkt der Markenregistrierung ist von dieser Darstellung auszugehen.
Sowohl der gelbe Hintergrund wie auch das Wortzeichen « WebStamp »
sind fiir sich allein genommen eingetragene Zeichen und gelten dies-
beziiglich ohne Weiteres als darstellbar (vgl. auch E. 4.2 hiervor). Die gra-
fische Darstellung einer abstrakten Farbmarke wird dadurch erreicht, dass
der verwendete Farbton fiir die Registrierung eindeutig und bleibend de-
finiert wird (vgl. BVGE 2007/22; Urteil des Gerichtshofs der Europdischen
Gemeinschaften (EuGH) publiziert in: GRUR 2003 S. 604 « Libertel »).
Die Beschreibung der Farbe erfolgt unter Bezugnahme auf ein Farbklassi-
fikationssystem.

Die Kombination beider Elemente, die Farbe und das Wortzeichen, lassen
sich entgegen den Ausfiihrungen der Vorinstanz grafisch ebenfalls ohne
Weiteres darstellen und umschreiben das Schutzobjekt, so wie das Zeichen
bei der Anmeldung in Erscheinung tritt.

4.9  Eine Grenze in der Gestaltungsmoglichkeit des Hinterlegers wird
durch Art. 11 MSchG gesetzt. Diese betrifft den Schutzbereich bzw. die
Verwechslungsgefahr des registrierten Markenzeichens. Die tatsdchlich
verwendete Marke darf den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen
Marke nicht verandern. Die eingetragene und benutzte Marke muss von
den betroffenen Verkehrskreisen als ein und dasselbe Zeichen angesehen
werden (vgl. WiLL, a.a.0., Art. 11 N. 51). Eine Markenabweichung verén-
dert den kennzeichnenden Charakter einer Marke dann nicht, wenn der
Verkehr die eingetragene und die benutzte Markenform als ein und dassel-
be Zeichen ansieht. Es kommt massgeblich darauf an, ob der angesproche-
ne Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der be-
nutzten Form noch dieselbe Marke sieht (KarL-Hemwz Fezer, Markenrecht:
Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsiibereinkunft und
zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europa-
ischen und internationalen Kennzeichenrechts, 3. Aufl. (neubearb.), Miin-
chen 2001, N. 122a zu § 26). Das ist beispielsweise dann nicht mehr der
Fall, wenn der Wortbestandteil so klein erscheinen wiirde, dass er seine im
Vergleich zur registrierten Fassung zukommende Bedeutung verliert und
das Publikum nur noch die Farbe wahrnimmt. Ob und welche Varianten in
Bezug auf die Anordnung der beiden Elemente im Hinblick auf den effek-
tiven Markengebrauch von diesem zum Zeitpunkt der Registrierung gege-
benen Schutzobjekt noch erfasst sein wiirden, kann aber, wie bereits er-
wihnt, nicht Gegenstand des Registrierungsverfahrens sein.
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5.  Es ist im Folgenden zu priifen, ob das Zeichen fiir die Waren und
Dienstleistungen, fiir die es angemeldet ist, konkret unterscheidungskraftig
ist.

5.1  Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Be-
standteile die Aufmerksamkeit der Markadressaten in unterschiedlichem
Ausmass auf sich und beeinflussen den in Erinnerung verbleibenden Ge-
samteindruck unterschiedlich stark. Wird in casu auf das Erscheinungsbild
des Zeichens abgestellt, wie es zur Anmeldung gelangte, wird der Gesamt-
eindruck der strittigen Marke eindeutig vom grafisch hervorgehobenen,
schwarzen Wort-Bestandteil « WebStamp » auf dem konturlosen gelben
Hintergrund geprédgt, wobei der mittlere, grossgeschriebene Buchstabe
« S » die Dominanz des Wortelements noch verstarkt (vgl. auch BGE 127
III 160, BGE 126 111 315, BGE 122 I1I 382 mit Hinweisen).

5.2 Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks (vgl. sic! 2000
S. 286 « runde Tablette »; BGE 120 II 149) folgt, dass ein Zeichen, das ge-
meinfreie Bestanteile enthélt, nicht bereits deshalb vom Markenschutz aus-
genommen ist. Entscheidend ist, dass der Gesamteindruck nicht von ge-
meinfreien Elementen gepragt wird (WiLLi, a.a.0., Art. 2 N. 21). Im vor-
liegenden Fall fiihrt die Beschwerdefiihrerin aus, selbst wenn das Wortele-
ment als beschreibend betrachtet wiirde, so gelte dies nicht fiir das strittige
Zeichen in seinem Gesamteindruck, da dieser durch das Element « gelber
Hintergrund » wesentlich beeinflusst werde und an Unterscheidungskraft
gewinne.

5.3  Dass die Marke nach dem Willen der Anmelderin nicht als Wort-
Bild-Marke, sondern als Kombination einer Farb- mit einer Wortmarke re-
gistriert werden soll, wiirde angesichts der theoretischen fast unbeschrénkt
vorhandenen Variationsmoglichkeiten der beiden Elemente zueinander
nahelegen, die beiden Elemente gesondert zu betrachten. Denn die Kontur-
losigkeit des farbigen Hintergrunds in Verbindung mit dem fehlenden vor-
gegebenen Grossenverhéltnis zum Wortelement impliziert, dass der Ge-
samteindruck potenziell sowohl vom farbigen Hintergrund als auch vom
Wortelement gepréagt sein konnte. Bei dieser Ausgangslage wiirde es sich
aufdrangen, das Zeichen in Bezug auf die beantragten Waren und Dienst-
leistungen auf jene Schnittmenge hin zu priifen, fiir welche die Marken-
anmeldung sowohl als Farbe wie auch als Wortmarke in Frage kommt.
Diese Betrachtungsweise wiirde zweifellos zu einer erheblich schwécheren
Kennzeichnungskraft fiihren als fiir jene, die der Wortmarke allein zu-
kdme. Vor diesem Hintergrund wére sodann aber auch zu bedenken, dass
die Markenanmelderin nicht in die Lage versetzt werden soll, dass sie
allein durch eine entsprechende Kombination des Wortzeichens mit dem
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gelben Hintergrund eine Umgehung der Einschriankungen erreichen kann,
welche sich aus der Zulassung der bereits bestehenden Farbmarke ergab.

5.4 Nach dem Gesagten ist filir die Frage der konkreten Unterschei-
dungskraft ebenfalls vom Gesamteindruck der angemeldeten Marke, mit-
hin von den Dimensionen der beiden zueinander stehenden Elemente
Wortzeichen und farbiger Hintergrund, auszugehen, wie sie fiir die Anmel-
dung zur Darstellung gelangten. Mit anderen Worten vom gut leserlichen,
mithin dominanten Wortzeichen « WebStamp » auf dem konturlosen
gelben Hintergrund. Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, dass das Zeichen
fiir jene Waren und Dienstleistungen zugelassen werden kann, fiir die die
Wortmarke « WebStamp » bereits besteht. Damit verliert das Element des
gelben Hintergrunds zwar erheblich an Bedeutung, dies ist von der Be-
schwerdefiihrerin nach dem bisher Gesagten jedoch hinzunehmen. An-
dernfalls, das heisst im Rahmen einer gesonderten Priifung des konturlosen
Farbelementes in Verbindung mit der damit zusammenhéngenden, feh-
lenden, vorausdefinierten Dimensionierung der beiden Elemente zueinan-
der, miisste sie ndmlich gewartigen, dass die Marke allein fiir Waren und
Dienstleistungen in Frage kdme, fiir welche die bereits registrierte Farb-
marke zugelassen ist.

Ausgehend vom Umstand, dass das Wortelement « WebStamp », in seinem
Erscheinungsbild und in seinen Dimensionen, wie das Zeichen zur Anmel-
dung gelangte, als dominant und der gelbe Hintergrund als relativ bedeu-
tungslos zu betrachten ist, ergibt sich, dass die angemeldete Marke primér
fiir jene Waren und Dienstleistungen in Frage kéme, fiir welche auch die
registrierte aktive Wortmarke « WebStamp » (Markennummer 516779)
bereits Schutz gewéhrt. Der im Vergleich zur bereits registrierten Wortmar-
ke bestehende Unterschied bei der grafischen Darstellung scheint diesbezii-
glich gering und kaum ausschlaggebend. Beziiglich des in casu héngigen
Registrierungsverfahrens bleibt somit zu priifen, ob mit der angemeldeten
Marke Schutz fiir zusitzliche Waren und Dienstleistungen verlangt wird
bzw. ob der dominant erscheinende Wortbestandteil « WebStamp » hierfiir
als konkret unterscheidungskréftig betrachtet werden kann. In diesem Sinn
hat die Vorinstanz, wenn auch nur in ihrer Eventualbegriindung und unter
Verweis auf den zwischen ihr und der Beschwerdefiihrerin gefiihrten
Schriftverkehr, der angemeldeten Marke den Schutz in Bezug auf jene
Waren und Dienstleistungen abgesprochen, fiir welche im Vergleich zur
bereits registrierten Marke « WebStamp » im nun héngigen Gesuchs-
verfahren zusitzlich Schutz verlangt wurde.

6.  Nach Art. 2 Bst. a MSchG steht ein Zeichen bereits im Gemeingut,
wenn es nur einen der beiden Aspekte der Tatbestédnde, fehlende Unter-
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scheidungskraft oder Freihaltebediirfnis, erfiillt. Als Gemeingut sind vorab
Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleis-
tungen dienen kdnnen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas Davip, in: Kommen-
tar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 5). Als Gemeingut im Sinne
dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf die Funktion oder
Bestimmung der Erzeugnisse, fiir welche die Marke bestimmt ist (BGE
114 11 172 E. 2a mit Hinweisen). Blosse Gedankenverbindungen oder An-
spielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten,
machen eine Marke indessen noch nicht zur Sachbezeichnung; enthélt die
Marke einen Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der
Ware/Dienstleistung derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne
besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (vgl. Davip, a.a.0., MSchG
Art. 2 N. 6). Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, welche im
Sprachgebrauch oder im Geschéftsverkehr, allgemein oder im Zusammen-
hang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen,
iiblicherweise verwendet werden. Hierzu gehodren insbesondere Zeichen,
die sich in Angaben erschopfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der
Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen
konnen. Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft dartiber hin-
aus all jenen Zeichen, welche gegeniiber den vorgenannten nur geringfligi-
ge Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich
von beschreibenden und/oder iiblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass
unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen
Priifungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen (vgl. BGE 127 III 160, BGE 118 II 181, BGE
100 Ib 250).

6.1  Die héufigste Ursache fiir den Schutzausschluss von Wortzeichen
unter dem Titel Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen,
die sich in beschreibenden Angaben beziiglich der Waren und/oder Dienst-
leistungen erschopfen, fiir die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel
die konkrete Unterscheidungskraft. Solche Zeichen sind zudem grundstz-
lich freihaltebediirftig. Die fiir den Markenschutz erforderliche, konkrete
Unterscheidungskraft fehlt im Weiteren Wortzeichen, die zwar nicht be-
schreibend sind, aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen {ibliche Ausdriicke darstellen. Beschreibende
Angaben sind sachliche Hinweise betreffend Waren oder Dienstleistungen.
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisie-
render Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (feh-
lende Unterscheidungskraft) und sollen grundsétzlich fiir jedermann zum
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Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebediirfnis) (vgl. BGE 114 1I 171
E. 3). Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptiv-
zeichen gelten Worte und Bilder, die ausschliesslich aus Zeichen oder An-
gaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung,
Qualitdt, Quantitdt, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungs-
ort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich be-
ziehen (BGE 116 II 609; Avors TroLLER, Immaterialgiiterrecht: Patent-
recht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbs-
recht, Basel/Frankfurt am Main, Bd. I, 3. Aufl. [vollig iiberarbeitete],
1983, S. 292).

6.2  Um beurteilen zu kdnnen, ob « WebStamp » in Bezug auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe dar-
stellt, ist zundchst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln
und dann zu priifen, ob die Verbindung dieser Wortelemente einen lo-
gischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne besonderen Phantasieaufwand als Sach-
bezeichnung verstanden wird (vgl. sic! 2005 S. 284 « Teleweb », sic! 2004
S. 500 « Bahncard », sic! 2003 S. 425 « Weblearn »).

6.3 Das Zeichen « WebStamp » besteht aus den Elementen « Web »
und « Stamp ». « Web » ist die Kurzform fiir den Begriff « World Wide
Web » und hat sich als Kurzbezeichnung fiir das Internet durchgesetzt.
« Stamp » kommt vom englischen « stamp, to stamp » und bedeutet
« Stempel, Briefmarke » (PONS Grossworterbuch englisch/deutsch,
2001). Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, sind sowohl das Wort
« Web » als auch das Wort « stamp, to stamp » dem Durchschnittskonsu-
menten in der Schweiz bekannt und diirften im Sinne von « Internet-
Briefmarke » oder « Internet-Stempel » aufgefasst werden. Die Verbin-
dung der beiden Bestandteile, d. h. die Wortkombination « WebStamp »,
ist nicht ein bestehender Ausdruck der englischen Sprache. Vielmehr han-
delt es sich um eine neue Wortschopfung. Auch neue, bisher ungebriuch-
liche Ausdriicke konnen beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprach-
gebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen als Aussage iiber bestimmte Eigenschaften der bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden (sic! 1997
S. 302 « Allfit »; Davip, a.a.0., MSchG Art. 2 N. 10). Fiir die Beurteilung
der Schutzfahigkeit des Zeichens « WebStamp » ist entscheidend, ob das
Zeichen als Ganzes fiir das schweizerische Publikum einen erkennbaren
Wortsinn ergibt. Die Bezeichnung « WebStamp » weckt im Zusammen-
hang mit den von der streitigen Marke beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen die Vorstellung, dass es sich um solche handelt, die mit dem
Frankieren im und um das Web zu tun haben. Das hinterlegte Zeichen
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bedeutet « liber das Internet digitale Briefmarken ausdrucken» oder
« Briefmarken direkt iibers Internet kreieren ». Das hinterlegte Zeichen
wird von den Abnehmerkreisen ohne Weiteres und ohne besondere intel-
lektuelle Anstrengung in diesem Sinne verstanden.

6.4 Es ist heutzutage {iiblich, verbindliche Siegel auch auf elektro-
nischem Wege zu ermdglichen. So bezweckt beispielsweise auch das Bun-
desgesetz dem 19. Dezember 2003 iiber Zertifizierungsdienste im Bereich
der elektronischen Signatur (SR 943.03) ein breites Angebot an sicheren
Diensten der elektronischen Zertifizierung zu fordern, die Verwendung
qualifizierter elektronischer Signaturen zu begiinstigen sowie die interna-
tionale Anerkennung der Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten und
ihrer Leistungen zu ermoglichen. Deshalb ist es moglich und denkbar, dass
auch Wertzeichen und Stempel iiber das Internet vermittelt werden, um
bestimmte Waren und Dienstleistungen zu legitimieren oder zu kennzeich-
nen. Fir die in der Klasse 16 beanspruchten « Briefmarken » beschreibt
das Zeichen direkt die Art des Produktes, insofern es sich bei Internet-
Briefmarke um eine Art von Briefmarken handelt. Fiir Waren und Dienst-
leistungen der Klasse 35 beschreibt das Zeichen direkt den Zweck, inso-
fern der Detailhandel mittels « Internet-Stempel » legitimiert wird. Die
Bezeichnung « WebStamp » erweist sich deswegen als blosse Beschaf-
fenheitsangabe und entbehrt folglich der Schutzféhigkeit fiir diese Waren
und Dienstleistungen.

6.5 Den aktenkundigen Stellungnahmen der Vorinstanz ist zu ent-
nehmen, dass das hinterlegte Zeichen, ausser fiir jene Klassen, fiir welche
es als beschreibend erachtet wurde, als Marke eingetragen werden konnte.
In ihrer Stellungnahme besteht die Beschwerdefiihrerin jedoch auf einer
Registrierung fiir alle Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Klas-
sen. Uberdies verweist die Beschwerdefithrerin auf die eingetragene
Farbmarke « Postgelb » und die Wortmarke « WebStamp »». Letztere bei-
spielsweise ist fiir « Vermittlung von Beforderungsleistungen und Kurier-
dienste » sowie « Beratungsdienstleistungen beziiglich aller vorgenannten
Dienstleistungen » in der Klasse 39 bereits zugelassen. Mit dem materiell-
rechtlichen Hauptbegehren stellt die Beschwerdefiihrerin den Antrag, die
angefochtene Verfligung aufzuheben und die Marke « fiir sémtliche bean-
tragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutragen ».
Damit, bzw. mangels eines entsprechend gestellten Eventualantrages, gibt
sie zu erkennen, dass sie an einer Teileintragung im Sinne von Art. 17a
MSchG der im Rahmen der Eventualbegriindung der Vorinstanz, d. h. un-
ter der von der Vorinstanz hypothetisch gestellten Prémisse einer zu beja-
henden abstrakten Schutzfahigkeit und grafischen Darstellbarkeit an sich
zuzulassenden Waren und Dienstleistungen der beantragten Klassen nicht
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interessiert ist. Dies steht in Ubereinstimmung mit dem Umstand, dass die
Waren und Dienstleistungen, fiir welche die Marke als eintragungsfihig zu
betrachten wire, im Wesentlichen bereits vom Schutzbereich der eingetra-
genen Wortmarke erfasst sind bzw. dass es bei den Waren und Dienst-
leistungen, fiir welche die konkrete Unterscheidungskraft in casu verneint
werden muss, um jene geht, die fiir die registrierte Farbmarke teilweise
nicht zugelassen wurden oder vom Schutzbereich der eingetragenen Wort-
marke nicht erfasst sind.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, nach-
dem feststeht, dass die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die strittigen
Waren in den Klassen 16 und 35 ohne Weiteres verneint werden muss.

Demzufolge kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen auch hinsichtlich
der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 das Mittel be-
schreibt, insoweit es sich um eine Software handeln kann, die den Ge-
brauch von Internet-Briefmarken ermdglicht, und ob « WebStamp » als
Hilfsmittel in Bezug auf alle geltend gemachten und von der Vorinstanz
abgelehnten Dienstleistungen der Klasse 39 als legitimierend und den
Kunden zur Inanspruchnahme derselben Dienstleistungen berechtigend zu
betrachten ist, da die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die strittigen
Waren in den Klassen 16 und 35 ohne Weiteres verneint werden muss,
offen bleiben. Immerhin bleibt beziiglich der Klasse 39 anzumerken, dass
die Dienstleistungen dieser Klassen mittels Stempel bzw. Briefmarke via
Internet erbracht werden kénnen. Der Begriff « WebStamp » konnte dies-
beziiglich als Hilfsmittel zur Beniitzung der beanspruchten Dienstleistun-
gen betrachtet werden (vgl. sic! 2004 S. 500 « Bahncard »).

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Vorinstanz keine formelle Rechts-
verweigerung im Sinne einer Verletzung der Begriindungspflicht vorge-
worfen werden kann und dass die konkrete Unterscheidungskraft der zur
Registrierung angemeldeten Marke zumindest in Bezug auf einen Teil der
geltend gemachten Waren und Dienstleistungen verneint werden muss.
Damit erweist sich sowohl der eventualiter gestellte Riickweisungsantrag,
welcher, soweit ersichtlich, einzig mit der Verletzung des rechtlichen Ge-
hors begriindet wird, als auch das unter Ziffer 1 gestellte Rechtsbegehren,
wonach der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Marke fiir simitli-
che beantragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutra-
gen sei, als unbegriindet, womit die Beschwerde abzuweisen ist.
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