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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 stellt eine Verfigung im Sinne des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren dar (VWVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. ¢). Diese Verfugung kann im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwal tungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff. VwV G i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese
besonders beriihrt und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung.
Sieist daher zur BeschwerdefUhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Eingabefrist und
-form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E.3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2 MSchG z&hlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kdnnen Marken aus
Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E.4

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. aM SchG Zeichen, die Gemeingut
sind, daihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein
Freihaltebedirfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter
anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fur welche
das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 11 171 E. 2a Eile
mit Weile mit Hinweisen). Hierzu gehdren auch Zeichen, die nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung frei verfugbar bleiben missen und daher nicht von einem einzelnen
Anbieter monopolisiert werden durfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren
Herkunftsangaben (z.B. Namen von Landern, Stéadten etc.).

E.5



Das eingereichte Zeichen besteht aus den Bestandteilen "basilea’ und
"PHARMACEUTICA". Beim ersteren Begriff handelt es sich um die italienische bzw.
lateinische Bezeichnung fur "Basel". Letzteres Wort ist lateinisch und bedeutet - wie auch
der mit "ph" anstelle von "f" geschriebene italienische Begriff "farmaceutica’ - ins
Deutsche Ubersetzt " Pharmazeutik™ bzw. "Pharmazie". Die Wortkombination wird, wie die
Vorinstanz zutreffend festhdt, im Gesamteindruck zumindest von den italienischsprachigen
Abnehmern ohne Weliteresim Sinne von "Basel Pharmazeutik" bzw. "Basel Pharmazie”
verstanden. Die BeschwerdefUihrerin streitet denn auch nicht ab, dass der Wortverbindung
als solchen aufgrund des versténdlichen Sinngehaltes die notwendige konkrete
Unterscheidungskraft fehle. Dagegen vertritt sie die Ansicht, dass das an sich gemeinfreie
Zeichen infolge seiner grafischen Ausgestaltung einen unterscheidungskraftigen
Gesamteindruck hinterlasse.

E.6

Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich gemass standiger Rechtsprechung nach
seinem Gesamteindruck (RKGE in sic! 2003, 495 Royal Comfort, RKGE in sic! 1999, 31
Warrant Phone, RKGE in sic! 1998, 302 Masterbanking, RKGE in sic! 1997, 558
Eco-Speedster). Dieser resultiert aus der Kombination sémtlicher Zeichenelemente, wie

bei spiel swei se den verwendeten Woértern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie
den benutzten Farben. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine
besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist
nicht die im Gemeingut stehende Bezei chnung al's solche geschiitzt, sondern nur die
gewahlte grafische Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden
erschopfen; ungeniigend war beispiel sweise eine blosse Umrahmung durch ein Band mit
Schleife nebst einer besonderen Schriftart (RKGE in sic! 2000, 297 Cybernet Der Business
Provider mit Hinweis auf L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basdl
1999, Art. 2 MSchG N 37). Im Allgemeinen gilt, je beschreibender oder tblicher die
Wortelemente sind, desto hdhere Anforderungen sind an die grafische Ausschmiickung zu
stellen.

E.7

Esist im Folgenden zu prifen, ob die grafische und farbliche Ausgestaltung der Marke die
fur die Eintragung notwendige Unterscheidungskraft verleiht. Da sich die Wortkombination
in Gemeingut erschopft, sind hohe Anforderungen an die Gestaltung zu stellen. Das
Zeichen besteht aus einem in blau gehaltenen Schriftzug, der sich aus den beiden
Wortelementen "basilea’ und "PHARMACEUTICA" zusammensetzt. Ersterer
Wortbestandteil ist in Kleinbuchstaben geschrieben und verfigt Uber eine Umrandung, die
mit den Oberseiten der Buchstaben "b" und "I" verbunden ist. Letztere Wortkomponente
steht, in Grossbuchstaben von rund dreimal kleinerer Schrifththe verfasst, unterhalb des
Rahmens. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin ist die vorliegend verwendete
Schriftart nicht untiblich, fehlt doch bei vielen gangigen Schriften ein Abstrich beim klein
geschriebenen Buchstaben "a". Ebenfallsist die Kombination aus einem in Klein- und
einem in Grossbuchstaben abgefassten Wort banal und daher nicht geeignet, die
Wortverbindung ausreichend zu verfremden und dem Zeichen auf diese Weise
Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. RKGE in sic! 2003, 808 SMArt mit Hinweis auf
BGer in PMMBI 1994, 45 MASTERtherm). Auch wenn nur der Bestandteil "basilea"
umrandet ist und das Element "PHARMACEUTICA" in kleiner Schriftgrdsse der
Unterstreichung dieses Gebildes dient, Iasst sich der Vorwurf einer etikettenhaften



Umrahmung nicht entkréften, handelt es sich doch bei der zweiten Wortkomponente einzig
um eine Sachbezeichnung fir die beanspruchten Waren. Des Weiteren weist der Rahmen
die Form einer Kapsel bzw. eines Dragees auf und ist daher fir pharmazeutische Préparate
und Substanzen naheliegend und deshalb kaum unterscheidungskraftig. Auch wenn der
Verbindung der Buchstaben "b" und "I" mit dieser Einfassung eine gewisse Originalitat
zugesprochen werden muss, so geniigt diesim Zusammenspiel mit den erwahnten anderen,
weniger charakteristischen Gestaltungsmerkmalen sowie dem Farbanspruch "pantone blau
294" nicht, um der im Gemeingut liegenden Wortkombination "basilea
PHARMACEUTICA" Unterscheidungskraft zu verschaffen. Das Zeichen hinterlasst
demnach in der vorliegenden Ausgestaltung keinen kennzeichnungskréftigen
Gesamteindruck. Zu keinem anderen Ergebnis muss man auch bel einer konsequenten
Anwendung der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007 (vgl. Ziffer 4.6 mit Hinweisen auf
STUCKDEKOR (fig.), Rhein Strom (fig.) und Solar Strom (fig.)) kommen.

E.8

Die Beschwerdefuhrerin fuhrte im Weiteren aus, dass ihre Firma Uber einen hohen
Bekanntheitsgrad verflige, sie aber nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchsetzung der
Marke geltend zu machen. In der Pharmaindustrie dauere es infolge der

M edikamentenzul assungsverfahren lange bis ein Produkt auf den Markt gebracht werden
konne. Es bestehe aber ein Bedlrfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor
dem Markteintritt zu schitzen, da diese ein wesentlicher Bestandteil des
Schutzrechtsportfolios sei. Im Ubrigen sei die Marke in allen wirtschaftlich wichtigen
Lénder eingetragen worden.

E.9

Gemass Art. 2 Bst. aM SchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts fr die beanspruchten
Waren bzw. Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.
Dies bedingt, dass es wahrend langerer Zeit markenmassig gebraucht worden ist. Das
Markenschutzgesetz kennt keine Spezialvorschriften fir Firmenmarken. Die Eintragbarkeit
solcher Marken beurteilt sich wie digjenige jedes anderen Zeichens anhand der
Ausschlusskriterien von Art. 2 MSchG. Da die Beschwerdefuhrerin die Firmenmarke nicht
im Zusammenhang mit Waren resp. Dienstleistungen verwendet hat, scheidet somit eine
Verkehrsdurchsetzung aus. Im Ubrigen beurteilt sich die Zugehtrigkeit eines Zeichens zum
Gemeingebrauch nach dem Eindruck des schweizerischen Publikums, weshalb dem Eintrag
auslandischer Marken keine prgjudizielle Wirkung zukommt (BGer in sic! 2004, 403
Discovery Travel & Adventure Channel mit Hinweis auf BGer in sic! 2003, 428
Masterpiece). Vorliegend handelt es sich auch nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen
wurde, die auslandischen Entscheidungen als Indizien zu berticksichtigen (vgl. BGer in sic!
2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).

E. 10

Infolge Bejahung des absoluten Ausschlussgrundes des Gemeinguts gemass Art. 2 lit. a

M SchG eriibrigt sich die Prifung der Irrefiihrung nach Art. 2 lit. c MSchG. Auf die
alfdlige Bereitschaft der Beschwerdefuhrerin, die angemeldete Marke auf
pharmazeutische Préparate und Substanzen Basler Herkunft in Klasse 5 zu beschrénken, ist
unter diesen Umstanden nicht néher einzugehen.

E.11



Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke
"basilea PHARMACEUTICA" (fig.) fur pharmazeutische Praparate und Substanzen
schweizerischer Herkunft in Klasse 5 zu Recht zurtickgewiesen hat. Die Beschwerde ist
daher al's unbegriindet abzuwei sen.

E.12

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdefuhrerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen. Die Gerichtsgebiihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen,
Art der Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Partelen festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 Uber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebuihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr.
100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni
2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen htheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke.

E. 13

Eine Parteientschadigung ist der unterliegenden Beschwerdefiihrerin nicht zuzusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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