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Sachverhalt:

A.

Mit Gesuch vom 19. September 2006 ersuchte die Beschwerdefiihrerin
die Vorinstanz um Schutz fur die Bildmarke 58411/2006 (fig.). Die Mar-
ke sieht wie folgt aus:

Sie wurde hinterlegt fur die folgenden Waren und Dienstleistungen:

"9: Computer-Software im Bereich der Psychologie zur Durchfih-
rung von psychologischen Tests zur Erstellung von Auswertungen,
Vergleichen, Diagnosen und Recherchen der Testresultate zur Er-
forschung von Diagnoseverfahren.

16: Blicher, Tafeln und andere Drucksachen zur Durchfihrung psy-
chologischer Tests, Lehr- und Unterrichtsmittel soweit in Klasse 16
enthalten zur Einfihrung in die Methodik solcher Tests.

35: Geschaftsfuhrung und Unternehmensverwaltung; Werbung; Her-
ausgabe von Statistiken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Zusam-
menstellung von Daten in Computerdatenbanken; Online-Bereitstel-
lung von Informationen via globalem Computernetzwerk lber die
Selektion von Waren.

44: Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische Analysen im
Zusammenhang mit Behandlungen von Einzelnen; Online-Bereit-
stellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk
Uber den Gebrauch von Diagnoseverfahren."”
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B.

Am 23. November 2006 teilte das Eidgendssische Institut flir Geistiges
Eigentum (Vorinstanz) der Beschwerdefihrerin mit, dem Zeichen fehle
es an konkreter Unterscheidungskraft. Es stelle eine sogenannte
Klecksografie dar. Diese wirden in psychologischen Tests, wie dem
vom Psychoanalytiker Hermann Rorschach entwickelten und nach ihm
benannten Rorschachtest, verwendet. Das Zeichen werde daher fir
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang
mit psychologischen Tests nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unter-
nehmen, sondern als Hinweis auf den Rorschach- oder ein dhnliches
Testverfahren verstanden.

C.

Die Beschwerdefuhrerin machte am 9. Januar 2007 geltend, auch di-
rekt beschreibende Bildzeichen seien schutzfahig, wenn die Darstel-
lung als solche individuellen Charakter aufweise. Das angemeldete
Bildzeichen weise zahlreiche Eigenheiten in Form von Ausbuchtungen,
Aussparungen und Schattierungen auf, durch die es sich Uberaus
deutlich von anderen Bildern unterscheide. Im Weiteren sei das Zei-
chen flr psychologische Tests nicht beschreibend, da es keine direk-
ten Angaben Uber das Wesen, den Ablauf, den Zweck oder die Quali-
tat von psychologischen Testverfahren mache. Der Vollstandigkeit hal-
ber sei zu erwahnen, dass die Beschwerdefihrerin Inhaberin samtli-
cher Rechte am Rorschachtest sei.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. April 2007 an der Zurlck-
weisung des Gesuchs fir die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9, 16 und 44 fest. Sie machte geltend, im Zusammen-
hang mit diesen Waren und Dienstleistungen fehle es dem Zeichen an
Unterscheidungskraft. Axialsymmetrische Tintenkleckse wirden Ubli-
cherweise in psychologischen Testverfahren verwendet. Die angespro-
chenen Verkehrskreise der Waren und Dienstleistungen - Psycholo-
gen oder Personen mit einem besonderen Interesse an psychologi-
schen Testverfahren - wirden im Zeichen keinen Hinweis auf eine be-
triebliche Herkunft, sondern ein Mittel fir die Durchfiihrung eines psy-
chologischen Tests sehen. Die grafische Darstellung erschépfe sich im
Naheliegenden, auch wenn jeder Tintenklecks individuell sei. Die geo-
metrischen Einzelelemente solcher Tinten- oder Farbkleckse seien
derart komplex zusammengefugt, dass man nicht einzelne Ausbuch-
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tungen, Aussparungen oder Schattierungen voneinander unterscheide,
sondern den Klecks als Ganzes wahrnehme.

E.

Am 23. Mai 2007 verwies die Beschwerdefuhrerin auf ihr Schreiben
vom 9. Januar 2007 und beantragte fir den Fall, dass die Vorinstanz
an der Beanstandung festhalte, um Zustellung einer beschwerdefahi-
gen Verfligung.

F.

Mit Verfuigung vom 21. August 2007 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch gestitzt auf Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30
Abs. 2 Bst. ¢ MschG fur die oben genannten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9, 16 und 44 ab und trug das Zeichen Nr. 58411/2006
(fig.) fur die in Klasse 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen
ins Markenregister ein. Sie fuhrte aus, das Zeichen zeige einen axial-
symmetrischen Tintenklecks, wie er Ublicherweise in psychologischen
Testverfahren verwendet werde. Es werde von den betroffenen Ver-
kehrskreisen - Psychologen, Psychiater und an Psychologie interes-
sierte Personen - nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
verstanden, sondern vielmehr als Hinweis auf ein Mittel zur Durchfuh-
rung psychologischer Testverfahren. Die grafische Gestaltung erschop-
fe sich im Naheliegenden, und dies obwohl jedes dieser Klecksbilder
individuell sei. Die Einzelelemente solcher Kleckse seien derart kom-
plex zusammengefigt, dass nicht einzelne Ausbuchtungen, Ausspa-
rungen oder Schattierungen, sondern der Klecks als Ganzes wahrge-
nommen werde. Zwar mache die Beschwerdeflihrerin geltend, sie sei
Inhaberin sdmtlicher Rechte am Rorschachtest. Dessen ungeachtet
werde aufgrund der weiten Verbreitung von psychologischen Tests, die
diesem ahnlich seien, der Klecks nicht als Hinweis auf eine betriebli-
che Herkunft wahrgenommen. Ein psychologisches Testverfahren wer-
de mittels der in Klasse 9 beanspruchten Waren ausgewertet, in denen
der Klasse 16 beschrieben und sei Gegenstand der in Klasse 44 be-
anspruchten Dienstleistungen. Das Zeichen werde daher mangels kon-
kreter Unterscheidungskraft nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
verstanden. Da es den Zeichen an Unterscheidungskraft mangle, kén-
ne die Frage des Freihaltebedirfnisses offen bleiben.
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G.

Die Beschwerdeflhrerin reichte am 24. September 2007 Beschwerde
ein. Sie beantragt, die vorinstanzliche Verfigung vom 21. August 2007
sei aufzuheben, das Markeneintragungsgesuch Nr. 58411/2006 (fig.)
gutzuheissen und die Marke fir alle beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen einzutragen. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg
zu erledigen. Zur Begrindung erklart sie, das Zeichen kénne nicht
dem Gemeingut zugerechnet werden. Es bilde nicht die beanspruchte
Ware ab. Es sei auch nicht beschreibend fiir psychologische Tests.
Zwar kénnten solche Kleckse im Rahmen von psychologischen Tests
eingesetzt werden; die Tests kdnnten aber auch andere Inhalte haben.
Zudem wirden die massgeblichen Abnehmerkreise - Personen mit
Fachwissen im Bereich Psychologie - die markenmassige Kennzeich-
nung der beanspruchten Produkte von deren Inhalt unterscheiden.
Auch die Bemerkung der Vorinstanz, das Zeichen kénne als Hinweis
auf den Rorschachtest - an dem sie Inhaberin sdmtlicher Rechte sei -
verstanden werden, zeige die Fahigkeit des Zeichens als Herkunftshin-
weis zu dienen. Selbst wenn das Zeichen aber beschreibend waére,
musste es aufgrund seiner individuellen Formgebung, die unterschei-
dungskraftig sei, eingetragen werden. Es gebe auch keinen Grund,
dass das Zeichen freihaltebedirftig ware. Die tatsachliche oder mogli-
che Gebrauchsform sei im Eintragungsverfahren irrelevant; es reiche
fur die Eintragungsfahigkeit aus, wenn auch nur die Mdglichkeit eines
kennzeichenmdassigen Gebrauchs vorliege. Die Vorinstanz unterlasse
die wichtige Unterscheidung zwischen dem Gebrauch im Einzelfall und
der grundsatzlichen Eintragungsfahigkeit. Zudem scheine die Vorin-
stanz zu Unrecht sinngemass einen Degenerationstatbestand anzu-
nehmen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 19. November 2007 beantragt die Vorinstanz
die vollumfangliche Abweisung der Beschwerde. In Erganzung zu der
angefochtenen Verflgung weist sie darauf hin, Gegenstand der Mar-
kenprifung sei das zur Eintragung angemeldete Zeichen. Wenn nicht
eine Markendurchsetzung geltend gemacht werde, bleibe die Benut-
zung des Zeichens ausser Betracht. Die Abnehmerkreise wirden nicht
nur Personen mit Fachwissen im Bereich Psychologie, sondern auch
Durchschnittsabnehmer mit einem gewissen Interesse an psychologi-
schen Testverfahren umfassen. Gerade letzteren wirden die Kenntnis-
se fehlen, um beliebige Tintenkleckse einem Unternehmen zuzuord-
nen. Die Frage nach dem Freihaltebedirfnis kbénne offen bleiben. Die
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Verfiigung sei nicht mit einer Degeneration zum Freizeichen begrin-
det; im Sinne einer Eventualbegrindung wird jedoch zu dieser Frage
Stellung genommen.

l.
Mit Eingabe vom 7. Dezember 2007 beantragt die Beschwerdefuhrerin
einen erneuten Schriftenwechsel.

Mit Replik vom 14. Februar 2008 nimmt sie zu den Fragen der Dege-
neration und der Umschreibung der Verkehrskreise Stellung.

J.
Mit Stellungnahme vom 31. Marz 2008 hélt die Vorinstanz an der Ab-
weisung der Beschwerde fest.

K.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die von
ihnen eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind,
in den Erwagungen eingegangen.

L.

Die Beschwerdefiihrerin hat ein ausschliesslich schriftliches Verfahren
beantragt und somit auf die Durchfihrung einer 6ffentlichen Verhand-
lung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwéagung:

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfligung nach Art. 5 Abs.
1 Bst. ¢ des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Ver-
waltungsverfahren dar (VwWVG, SR 172.021). Diese Verfugung kann im
Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungs-
rechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VWVG i.V.m. Art. 31 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 Uber das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32).

1.2 Die Beschwerdefiihrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teil-
genommen und ist durch die angefochtene Verfligung besonders be-
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rahrt. Sie hat zudem ein als schutzwirdig anzuerkennendes Interesse
an deren Aufhebung und Anderung, weshalb sie zur Beschwerde legi-
timiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VWVG), der Vertreter hat sich rechtsgentglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemass
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Ubrigen Sachurteilsvorausset-
zungen liegen vor (Art. 44 ff. VWVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Marken-
schutzgesetz, MschG, SR 232.11).

2.2 Eine Marke muss in ihrer Anmeldung zumindest so genau spezifi-
Ziert sein, dass sie auf absolute Ausschlussgrinde geprift werden
kann (Art. 28 Abs. 2 Bst. b MSchG; Eucen MareacH, Kennzeichenrecht,
SIWR Band I11/1, Basel 2009, Rz. 109).

2.3 Die absoluten Ausschlussgriunde sind in Art. 2 MSchG aufgefuhrt.
Nach dieser Bestimmung sind unter anderem Zeichen, die Gemeingut
sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich
als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fur
die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Nach der Recht-
sprechung sind solche Zeichen schutzunfahig entweder weil sie im All-
tagsleben unentbehrlich und daher als freihaltebeddrftig nicht monopo-
lisiert werden durfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungs-
kraftig sind (BGE 131 Ill 121 E. 4.1 Smarties/M&M's, BGE 4A.13/1995
vom 20. August 1996 E. 4.a Elle, publ. in Zeitschrift fur Immaterialgu-
ter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis
auf BGE 118 11 181 E. 3 Duo).
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3.1 Als Marke kommen somit nur unterscheidungskraftige Zeichen in
Frage. Das Zeichen muss insbesondere geeignet sein, beim Betrach-
ter wegen seiner Eigenart eine gewisse Erinnerung zurickzulassen
(Lucas Davip, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1999, MschG Art. 1,
Rz. 12 ). Ein Zeichen muss vom Menschen sinnlich erfasst werden
kénnen; fehlt diese Grundvoraussetzung, ist das Zeichen keine Marke
(MareacH, a.a.0., Rz. 119). Als Beispiele fehlender Markeneignung
werden in der Literatur Strichcodes (MarsacH. a.a.0., Rz. 120, Ivan
CuerpiLLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 59; eben-
falls: Eidg. Institut fir Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen
vom 1. Juli 2008, Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 2, publ. unter:
www.ige.ch) genannt. Diese sind zwar Informationstrager. Da der
Mensch kaum in der Lage ist, diese Art Zeichen als individualisieren-
des Merkmal zu erfassen und spéater wieder zu erkennen, fehlt ihnen
aber die fur die Marke erforderliche abstrakte Unterscheidungskraft
(MareacH, a.a.0., Rz. 120). Als weiteres Beispiel aufgefihrt werden
auch lange Texte (CherriLLoD, a.a.0., S. 59; Richtlinien IGE, a.a.O., Tell
4, Ziff. 2).

3.2 Die hier zu beurteilende Bildmarke besteht in der Abbildung eines
axialsymmetrischen Tintenklecks. Dass es sich auch um einen Farb-
klecks handeln kdnnte, ist fir die weiteren Ausfihrungen nicht von Be-
deutung. Axialsymmetrische Tinten- bzw. Farbkleckse, wie der vorlie-
gende, variieren in Form und Komplexitat. Die Formen sind nicht klar
vorgegeben, sondern zeigen das dem Zufall tberlassene Verlaufen der
Tinte oder Farbe auf. Dabei entstehen keine vollig geraden Linien und
Ecken, sondern abgerundete, oft ausgefranste Formen. Die mdgliche
Formenvielfalt ist Ausserst gross. Begrenzt ist die Variabilitat allerdings
dadurch, dass die Kleckse seitengleich sind und die durch die verlau-
fende Tinte oder Farbe bedingten typischen Formmerkmale enthalten.

Die Tintenklecksbilder kdnnen aufgrund ihrer Unbestimmtheit von den
Betrachtern unterschiedlich wahrgenommen werden.

Beim Wahrnehmen von Objekten geht es, vereinfacht dargelegt, dar-

um, dass das visuelle System ein von Gegenstanden und Oberflachen
reflektiertes komplexes Muster des Lichts entschlisselt. Fur deren In-
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terpretation muss ein breites Spektrum des Wahrnehmens, Wiederer-
kennens und Kategorisierens eingesetzt werden (Bruce GoLDSTEIN,
Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg/Berlin 2003, S.187
ff.). Bei schwierig zu erkennenden oder mehrdeutigen Bildern kann
das gleiche Reizmuster mehr als nur eine Wahrnehmung hervorrufen
(GovbsTEN, a.a.0., S. 186).

Weil axialsymmetrische Klecksbilder vom Betrachter auf sehr verschie-
dene Arten gesehen und gedeutet werden kénnen, sind sie fir die Ver-
wendung in projektiven psychologischen Tests tauglich. Ein bekannter
- aber nicht der einzige - dieser Tests ist der Rorschachtest. Dieser ist
ein psychodiagnostisches Verfahren, das 1921 erstmals publiziert wur-
de. Hermann Rorschach entwickelte ihn, indem er Personen Klecksbil-
der vorlegte, sie fragte, was dies sein kénnte, und aus deren Antwort
Schlisse zog (Rita Sieher, Archiv und Sammlung Hermann Rorschach,
Herausgegeben von der Universitatsbibliothek Bern, Archiv und Sam-
mlung Hermann Rorschach, und vom Verlag Hans Huber, Hogrefe AG,
Bern 2007, S. 12 ff.). Die Methode wird wie folgt beschrieben: "Da der
Test darin besteht, unbestimmte Formen zu interpretieren, erfasst er
die Vp. (Versuchsperson), durch das Medium der Wahrnehmung und
durch das der Vorstellung,..." (Richaro MeiLi, Lehrbuch der psychologi-
schen Diagnostik, 3. Aufl., Bern 1961, S. 204).

3.3 Die Frage stellt sich, ob ein Zeichen, das geradezu dazu pradesti-
niert ist, verschieden wahrgenommen zu werden, genigend unter-
scheidungskraftig ist.

Als Marke muss ein Zeichen, wie oben dargelegt, insbesondere geeig-
net sein, beim Betrachter wegen seiner Eigenart eine gewisse Erinne-
rung zuriickzulassen. Die Erinnerung, die ein Zeichen beim Betrachter
zuricklasst, darf indessen nicht nur kurzfristig sein. Das Kennzeichen
muss sich vielmehr derart in der Erinnerung einpragen, dass es dem
Adressaten auch langfristig erlaubt, das gekennzeichnete Produkt ei-
nes bestimmten Unternehmens in der Menge des Angebots wiederzu-
finden (BGE 134 Il 547 E. 2.3.1 Freischwinger Panton [3D]).

Der Adressat muss das Zeichen aber nicht aus der Erinnerung darstel-
len kbnnen. Dass die Erinnerung an ein Zeichen oft ungenau und ver-
schwommen ist, hat die Rechtsprechung und Literatur bereits im Zu-
sammenhang mit dem Vergleich von Marken in Widerspruchsverfahren
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festgestellt (vgl. BGE 121 |ll 377 E. 2.a Boss; CHristorH WiLLi, Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berucksichtigung des européischen und internationalen Markenrechts,
Zurich 2002, Art. 3 MSchG N. 67). Da die Marke ihren Zweck erfullt,
wenn der Adressat dadurch ein Produkt identifizieren kann, genugt es,
dass er sich an ein friher wahrgenommenes Zeichen erinnert, wenn er
dieses wieder sieht. Massgebend ist also nicht die Frage, wie der Ad-
ressat das Klecksbild auslegt (als dies oder das) und in Erinnerung be-
halt, sondern allein die Erinnerungsfahigkeit. Die Tatsache, dass ein
axialsymmetrisches Klecksbild von verschiedenen Betrachtern unter-
schiedlich interpretiert und in Erinnerung behalten wird, I&sst deshalb
noch keinen Schluss auf seine Eignhung als Marke zu. Es muss viel-
mehr beim konkreten Zeichen geprift werden, ob es aufgrund seines
ganz besonderen Erscheinungsbildes so gestaltet ist, dass es langer-
fristig in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (Urteil des Bun-
desgerichts 4A.566/2008 vom 7. April 2009 E. 2.5.3 Fis-Duir).

3.4 Das vorliegende Zeichen ist durch seine starke Farbgebung gut
sichtbar. Seine Konturen sind deutlich. Erkennbar bleiben die durch die
auslaufende Tinte oder Farbe bedingten Schattierungen wie auch die
abgerundeten, teils etwas ausgefransten Formen. Das Zeichen ist
symmetrisch und seine Darstellung nicht allzu kompliziert. Auffallig
sind die klaren grossen Ausbuchtungen, die oben deutlich breitere
Umrissform und die dreieckigen Auslassungen nahe der Mittelachse.
Aufgrund derart besonderer, charakteristischer Merkmale kann davon
ausgegangen werden, dass ein durchschnittlicher Betrachter das Zei-
chen, wenn er es - auch nach langerer Zeit - erneut sieht, wieder er-
kennt und einem Unternehmen zuordnen kann.

4.

4.1 Weil es ihnen an der erforderlichen Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft fehlt, sind nach der Rechtsprechung auch Zeichen
dem Gemeingut zuzurechnen, die sich in Angaben Uber die Beschaf-
fenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschop-
fen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammen-
setzung, Qualitat, Quantitat, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert,
Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie
sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss
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von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienst-
leistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand un-
mittelbar erkannt werden koénnen (Urteil des Bundesgerichts
4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs, mit Verweis auf BGE
131 111 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 128 Ill 447 E. 1.5 Premiere).

4.1.1 Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt,
ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise fur die Waren zu
beurteilen (BGE 128 Ill 447 E. 1.6 Premiere, BGE 116 Il 609 E. 2.c
Fioretto), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter fur ei-
nen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere
Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 Peach Mallow und
B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel'n learn/See'n learn).

4.1.2 Waren oder Dienstleistungen kdnnen ihren wirtschaftlichen Wert
hauptsachlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen
Bauteilen haben. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf
dem geistigen Inhalt, kann es fur sie naheliegen, auch den Sinngehalt
des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hin-
weis anstatt als Hinweis auf physische, daussere Merkmale zu interpre-
tieren. Das Bundesverwaltungsgericht kam in einem Urteil vom 26. Fe-
bruar 2008 zum Schluss, dass nicht vorausgesetzt werden kann, ein
solches Zeichen dirfe Uberhaupt keinen Hinweis auf einen mdglichen
thematischen Inhalt enthalten, sondern dass, wenn das Zeichen
gleichzeitig geeignet bleibt, diese Waren oder Dienstleistungen im Sin-
ne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von
den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen, die Mar-
ke in ihrem Gesamteindruck zu priufen ist (vgl. die sehr ausfihrlichen
Erwégungen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007
vom 26. Februar 2008 E. 3 Pirates of the Caribbean, mit zahlreichen
Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung, zum Teil anderer Mei-
nung). Allerdings betonte es in diesem Zusammenhang die Notwendig-
keit, bei Marken fur inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ein
allfalliges Freihaltebedurfnis des Marktes zu prifen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 Pira-
tes of the Caribbean).
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4.2 Die Marke wird in Klasse 9 beansprucht fir "Computer-Software
im Bereich der Psychologie zur Durchfihrung von psychologischen
Tests zur Erstellung von Auswertungen, Vergleichen, Diagnosen und
Recherchen der Testresultate zur Erforschung von Diagnoseverfahren”
und in Klasse 16 fur "Bicher, Tafeln und andere Drucksachen zur
Durchfiihrung psychologischer Tests, Lehr- und Unterrichtsmittel so-
weit in Klasse 16 enthalten zur Einfuhrung in die Methodik solcher
Tests".

4.2.1 Diese Waren haben alle einen klaren Bezug zu psychologischen
Tests. Axialsymmetrische Tintenkleckse kdnnen, wie dies auch aus
den eingereichten Unterlagen der Beschwerdeflihrerin und der Vorin-
stanz hervorgeht, in psychologischen Tests gebraucht werden. Durch
die beanspruchten Produkte sind in erster Line Psychologen, Psychia-
ter aber auch an Psychologie interessierte Personen angesprochen.
Es ist davon auszugehen, dass diesen die Verwendung von axialsym-
metrischen Tintenklecksen als Testmethode bekannt ist.

Der Sinngehalt des Kennzeichens ist demzufolge auch als inhaltlicher
beziehungsweise thematischer Hinweis zu prifen.

Axialsymmetrische Tintenkleckse kénnen Bestandteil von psychologi-
schen Tests sein. Sie stellen jedoch lediglich eine von zahlreichen
Mdglichkeiten dar. Es gibt, wie dies auch von der Beschwerdefihrerin
geltend gemacht wird, noch viele andere Testmethoden und -inhalte.
Mit der Beschwerde wird als Beispiel ein Intelligenztest mit Buchsta-
ben, Zahlen und geometrischen Mustern eingereicht. Das klinische
Wodrterbuch Pschyrembel halt zum Stichwort "Testverfahren, psycholo-
gische" unter anderem fest: "Die meisten p. T. umfassen eine komplexe
Eigenschaft durch Messung mehrerer beitragender Einzelleistungen
mit Aufgaben od. Fragen (sog. Items). Das Gesamtergebnis (z.B. Intel-
ligenz) ergibt sich aus der Gesamtheit der Ergebnisse der Einzelleis-
tungen (z.B. Raumvorstellung, schlussfolgerndes Denken, Merkfahig-
keit, Sprachflissigkeit)" (Pscuyremser, Klinisches Worterbuch, Berlin
New York 2007). Selbst unter den sogenannten projektiven Tests wer-
den als Beispiele nicht nur der Rorschachtest, sondern auch themati-
sche Apperzeptionstests oder Picture-frustation-Tests genannt
(PscHyremeeL, a.a.0.).
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Die Verwendung axialsymmetrischer Klecksbilder ist nicht auf psycho-
logische Tests beschrankt. Es ist durchaus denkbar, dass sie, wie z.B.
geometrische Symbole - die wiederum auch als Testinhalte figurieren
kénnen -, auch anders, z. B. als dekoratives Element, gebraucht wer-
den.

Axialsymmetrische Tintenkleckse sind somit zwar ein moglicher Inhalt
psychologischer Tests, allerdings nur einer unter vielen, und sie lassen
sich auch anders verwenden. Das bedeutet, dass sie, wenn sie als
Marke gebraucht werden, bezilglich der beanspruchten Waren der
Klassen 9 und 16 nicht ausschliesslich eine thematische und somit be-
schreibende Aussage haben. Ihre Funktion als Hinweis auf den Inhalt
dieser Waren ist zudem - durch die genannte Vielzahl anderer Testin-
halte und der Méglichkeit anderer Verwendung - begrenzt.

Das hier zur Diskussion stehende Zeichen ist einpragsam. Es wirkt mit
seinen klaren aber doch ausgefransten Konturen, der symmetrischen
Darstellung und dem sich ergebenden Gesamtbild originell und ist ge-
eignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Damit eignet es sich
grundsatzlich, Waren und Dienstleistungen im Sinne eines betriebli-
chen Herkunftshinweises zu individualisieren und von denjenigen an-
derer Unternehmen unterscheidbar zu machen.

Im Gesamteindruck ist das Zeichen deshalb, trotz des Hinweises auf
einen mdglichen thematischen Inhalt von Waren, die mit psychologi-
schen Tests in Verbindung stehen, als geeignet zu betrachten, von den
Adressaten in der Absicht der Unterscheidbarkeit der Waren wahrge-
nommen zu werden.

Die Unterscheidungskraft des Zeichens ist somit beztglich der bean-
spruchten Waren der Kategorien 9 und 16 zu bejahen.

4.3 In Klasse 44 beansprucht werden: "Dienstleistungen eines Psy-
chologen; medizinische Analysen im Zusammenhang mit Behandlun-
gen von Einzelnen; Online-Bereitstellung von Informationen via globa-
lem Kommunikationsnetzwerk Uber den Gebrauch von Diagnosever-
fahren".

Seite 13



B-6422/2007

4.3.1 "Dienstleistung eines Psychologen” kénnen sehr vielseitig sein.
Entsprechend unterschiedlich sind die Adressaten: Es kann sich um
Durchschnittskonsumenten oder aber um Personen oder Unternehmen
mit sehr speziellen Anforderungen und Kenntnissen handeln. Der Ad-
ressatenkreis ist also sehr weit gefasst und es wird keine besondere
Gruppe von Personen, Fachleuten oder Angehdrigen einer bestimmten
Branche ausschliesslich angesprochen.

Anders als von den oben erwahnten Personen mit Spezialkenntnissen
kann von den Durchschnittskonsumenten nicht erwartet werden, dass
sie axialsymmetrische Tintenkleckse mit psychologischen Tests in Ver-
bindung bringen. Aus ihrer Sicht ist das Zeichen deshalb fur die
"Dienstleistungen eines Psychologen" nicht beschreibend.

4.3.2 Weiter soll die Marke eingetragen werden fir "medizinische Ana-
lysen im Zusammenhang mit Behandlungen von Einzelnen" und
"online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunika-
tionsnetzwerk tUber den Gebrauch von Diagnoseverfahren”.

Eine Analyse ist eine Untersuchung, eine Diaghose ist die Zuordnung
von Phanomenen zu einer Kategorie bzw. die Zuordnung der Befunde
der Analyse. Bei den Analysen wird prazisiert, dass es sich um solche
medizinischer Art handelt. Bei den Diagnoseverfahren findet sich keine
solche Einschrankung. Der Begriff kann deshalb sehr weit verstanden
werden. Er bezieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch zwar in erster
Linie auf medizinische Aspekte (vgl. z.B. Dupen, online-version: Diag-
nose, die; griech. [Krankheits]erkennung; Zool., Bot. Bestimmung) wird
aber auch in andern Bereichen, z.B. bei Autos oder Computern, ver-
wendet.

Die hier erwéhnten Dienstleistungen richten sich an Fachleute, die
sich mit Analysen und Diagnosen befassen. Angesprochen ist bei den
Analysen ausschliesslich, bei den Diaghosen zumindest hauptséach-
lich, der medizinische Bereich. Dies ist ein sehr umfassender Fachbe-
reich: Es kann sich sowohl um das physische wie auch das psychische
Befinden handeln. Der Begriff "medizinisch" schliesst zudem sowohl
die Human- wie auch die Tiermedizin ein. Bei diesem sehr weit gefass-
ten Adressatenkreis kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
Verwendung von axialsymmetrischen Tintenklecksen als Mittel zur
Durchfuhrung von psychologischen Tests und damit den entsprechen-
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den Analysen und Untersuchungen einem erheblichen Teil der Adres-
saten bekannt ist.

Das Zeichen ist deshalb fiir diese Dienstleistungen nicht beschrei-
bend.

5.1 Schliesslich ist ein allfélliges Freihaltebedurfnis des Marktes zu
prufen.

Konkret unterscheidungskraftige, jedoch fir den Geschéaftsverkehr un-
entbehrliche (d.h. absolut freihaltebediirftige) Zeichen sind ebenfalls
nicht schutzfahig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zuganglich
(vgl. BGE 131 Ill 121 E. 4.2 Smarties/M&M's, BGE 118 Il 181 E. 3.c
Duo).

5.2 Bei der Beurteilung der Freihaltebedurftigkeit eines Zeichens be-
stehen die massgeblichen Verkehrskreise aus den Mitgliedern der be-
treffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterle-
gers (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-5518/2007 vom 18. Ap-
ril 2007 E. 4.2 Peach Mallow und B-6070/2007 vom 24. April 2008 E.
3.1 Trabecular Metall; MarsacH, a.a.0., Rz. 278, WiLL, a. a. O., Art. 2 N.
44).

5.3 Die Markeneintragung betrifft einen bestimmten axialsymmetri-
schen Tintenklecks. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, sie sei In-
haberin der Rechte am Rorschachtest. Es ertbrigt sich, hierauf weiter
einzugehen. Den Konkurrenten steht es namlich frei, andere Kleckse,
auch axialsymmetrische, herzustellen und zu verwenden. Weil dabei
sehr unterschiedliche Formen mdéglich sind, stehen ihnen zahlreiche
Alternativen zur Verfigung. Bereits deshalb besteht an dem hier zur
Diskussion stehenden Zeichen kein Freihaltebedurfnis.

6.

Aus den obigen Erwagungen ergibt sich, dass das Zeichen fur die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 44
schutzfahig ist.
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Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei-
sen, die Marke Nr. 58411/2006 (fig.) fur alle angemeldeten Waren und
Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), und der Beschwerdefihrerin ist der am
15. Oktober 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- zurtick-
zuerstatten.

7.2 Der obsiegenden Beschwerdefuhrerin ist eine Parteientschadi-
gung fur ihr erwachsene notwendige und verhaltnismassig hohe Kos-
ten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die
Kosten und Entschéadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Die Entschadigung wird auf Grund der von der
Beschwerdefuhrerin am 14. Februar 2008 eingereichten Kostennote
fur das Beschwerdeverfahren, die nicht zu beanstanden ist, auf aufge-
rundet Fr. 6'504.-- (inkl. MWST) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

7.3 Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschadi-
gung derjenigen Korperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen,
in deren Namen die Vorinstanz verfigt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach
Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Marz 1995 uber Statut und Aufga-
ben des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum (IGEG; SR
172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener
Rechtspersonlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG).
Gestutzt darauf erliess sie die angefochtene Verfigung in eigenem Na-
men und erhob auch in eigenem Namen die dafiir vorgesehene Ge-
bihr. Die Vorinstanz kann daher zur Zahlung einer Parteientschadi-
gung verpflichtet werden.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfigung vom 21. Au-
gust 2007 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen die
Marke Nr. 58411/2006 (fig.) fur alle angemeldeten Waren und Dienst-
leistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2.

Der Beschwerdeflihrerin werden keine Gerichtskosten auferlegt. Der
am 15. Oktober 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird
ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurlickerstat-
tet.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdefihrerin eine Parteientschadigung
in der Hohe von Fr. Fr. 6'504.- (inkl. MWST) auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdefuhrerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Ruckerstat-
tungsformular)

- die Vorinstanz (Ref.: CH-58411/2006; Gerichtsurkunde)

- das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)

Fur die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Beatrice Briigger
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Erdéffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geflihrt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtsspra-
che abzufassen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe
der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdefiihrer
in Handen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 28. Mai 2009
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