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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 stellt eine Verfligung 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). Gemass Art. 53 Abs. 2 VGG Ubernimmt das
Bundesverwaltungsgericht bel Zustandigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgendssischen Rekurs- oder
Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hangigen
Rechtsmittel, wobel die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.

E.2

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

E.3

Die BeschwerdefUhrerin macht Rigen formaler Art geltend, indem sie behauptet, ihr
verfassungsmassiger Anspruch auf rechtliches Gehor sei verletzt worden. Im Rahmen der
Uberpriifung der konkreten Unterscheidungskraft habe es die Vorinstanz unterlassen, das
Zeichen in seinem Gesamteindruck, d. h. in der konkret hinterlegten Form mit der gelben,
den Schutzbereich einschréankenden Form, zu wirdigen. Die Vorinstanz fuhrt aus, das
Markeneintragungsgesuch der Beschwerdefuhrerin sei gestiitzt auf Art. 30 Abs. 2 lit. ades
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) i. V. m. Art. 10
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) zurickgewiesen
worden. Dieser Zurickweisungsgrund sei sowohl in der Verfigung als auch in den
vorangehenden Schreiben rechtsgentiglich begriindet worden. Aus der angefochtenen
Verfigung und den von der Vorinstanz ergangenen vorgangigen Schreiben ist zwar nicht
ersichtlich, dass und inwiefern der von der Beschwerdeftihrerin angesprochene
Gesamteindruck thematisiert war. Indessen ist trotzdem den allgemeinen Ausfihrungen der
Vorinstanz zur Begrindungspflicht zu folgen. Sie hat die Zuriickweisung des



Eintragungsgesuches mit der fehlenden graphischen Darstellbarkeit sowie im Rahmen einer
Eventual begriindung mit der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft des Zeichens
"WebStamp" auf Grund seines beschreibenden Charaktersin einer Art und Weise
begrindet, die es der Beschwerdefihrerin erlaubte, ihre Beschwerde sachgerecht zu
begrinden. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehdr ergibt sich insofern entgegen der
Ansicht der Beschwerdefuhrerin keine Verpflichtung der Behérde, zu jedem einzelnen
Vorbringen oder Beweismittel Stellung zu nehmen. Esist erforderlich, aber auch
ausreichend, dass sich die Behtrde mit den fir den Entscheid wesentlichen
Gesichtspunkten auseinandersetzt (BGE 126 1 97 E. 2b S. 102 f. mit Verweisen). Der von
der Vorinstanz vertretene Standpunkt wird hinreichend begrtindet, auch wenn der von der
Beschwerdefuhrerin angesprochene Gesamteindruck nicht explizit hinterfragt wird. Die
Rige der Verletzung des rechtlichen Gehors erweist sich demnach als unbegriindet. Ob und
inwiewelt die Zurtickweisung des Eintragungsgesuchs auf stichhaltigen Argumenten
beruht, ist eine materiellrechtliche Frage, auf die in den nachfolgenden Erwégungen
einzugehen ist.

E.4

Das IGE hat in der angemel deten Kombination eines Wortelements mit bzw. auf einem
farbigen konturlosen Hintergrund kein markenfahiges Zeicheni. S. von Art. 1 Abs. 1
M SchG gesehen und deren graphische Darstellbarkeit verneint; es hat auch deren
Unterscheidungskraft in Abrede gestellt.

E. 41

Bevor im Rahmen der materiellen Markenprifung das V orhandensein von absoluten
Ausschlussgriinden gepruft wird, stellt sich die Frage, ob das zur Eintragung angemeldete
Zeichen Uberhaupt eine Marke im Sinne von Art. 1 MschG darstellen kann und ob die
formellen Voraussetzungen gemass Art. 10 Abs. 1 MSchV erflllt sind.

E.4.2

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet
ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zahlt Beispiele von Markenformen auf. Danach
koénnen Marken aus Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder V erbindungen solcher Elemente untereinander oder mit
Farben bestehen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990, 90.075, S. 19 ff.; Eugen
Marbach, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. 111, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 19). Aus
dem Gesetzeswortlaut ergibt sich, dass fur die abstrakte Markenfahigkeit bel aus Worten
oder Farben bzw. Worten auf konturlosem Hintergrund bestehenden Anmeldungen
gegentber anderen Markenformen, wie Bild- oder Formmarken, keine besonderen oder
zusétzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorliegen missen. Auch die Kombination
von einem Wortelement mit bzw. auf einem konturlosen, farbigen Hintergrund muss daher
die allgemeinen Voraussetzungen der Markenféhigkeit, wie etwa das Erfordernis der
Selbstéandigkeit gegentiber dem Kennzeichnungsgegenstand erfillen konnen (vgl. Christoph
Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 1
N. 21 und 22). Das IGE hat angenommen, dass dem schwarzen Wort "WebStamp" auf
gelbem Hintergrund unter keinen denkbaren Umstanden, die nach Art. 1 Abs. 1 MSchG



erforderliche abstrakte Eignung, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, zukomme. Einer Farbe als solcher kann
Unterscheidungskraft i. S. von Art. 1 Abs. 1 MSchG zukommen, sofern die Marke in der
Wahrnehmung des massgeblichen Publikums geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, fur
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 fur
konturlose Farben und Farbzusammenstellungen mehrfach ausgesprochenen Auffassung
(sic! 2002 S. 243. Die Post; Christoph Willi, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 119; GRUR
2003 S. 604 Libertel; MarkenR 1999, 32 - ARAL-Blau; GRUR 1999, 61 - ARAL/Blau I;
WRP 1999, 329 - Blau/Weil3 |; WRP 1999, 334 - Blauw/Weil3 11). Worter sind ohne Weiteres
abstrakt markenfahig. In dieser Hinsicht ist aus der ange- fochtenen Verfiigung kein Grund
ersichtlich, wonach der Kombination von einem Wortelement mit bzw. auf einem
konturlosen Hintergrund die Markenfahigkeit abgesprochen werden misste. Immerhin ist
nicht auszuschliessen, dass, sowohl um diesem Markentyp gerecht zu werden und damit der
Hinterlegerin die M6glichkeit zu geben, die Marke in gewissem Umfang variabel gestalten
zu konnen, a's auch, um dem registerrechtlichen Bestimmtheitserfordernis zu gentigen,
gewisse Mindestkriterien, wie bei spiel sweise Angaben zum quantitativen Verhaltnis des
Wortelements zum farbigen Hintergrung, verlangt werden kénnten. Es kann jedoch nicht
Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts sein, an Stelle der Vorinstanz die hierfir as
geeignet erscheinenden Kriterien zu entwickeln. So oder andersist aber fur die Beurteilung
der Markenfahigkeit, vorab wegen der Konturlosigkeit 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, fir die
Markenregistrierung als genugend definiert erscheint. Ob und welche Varianten in Bezug
auf die Anordnung der beiden Elemente im Hinblick auf den effektiven Markengebrauch
vom zum Zeitpunkt der Registrierung gegebenen Schutzobjekt noch erfasst sein wirden, ist
im Registrierungsverfahren nicht zu prifen. Dem Zeichen "WebStamp" auf konturlosem,
gelben Hintergrund kann danach nicht mit den Erwagungen des Institutes die abstrakte
Markenfahigkeit generell abgesprochen werden.

E.43

Gemass Art. 10 Abs. 1 MSchV muss die Marke mittels graphischen oder anderen vom IGE
zugel assenen bzw. vorausgesetzten Mitteln darstellbar sein. Art. 10 MSchV hat zum Zidl,
dass Dritte das Schutzobjekt mit Sicherheit erkennen kénnen und dient damit der
Rechtssicherheit, mithin dem Schutz der 6ffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 2 lit. d
MSchG (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006). Nur wenn
diese Voraussetzung erfullt ist, kann das hinterlegte Zeichen vom Konkurrenten als
geschlossenes Ganzes und einpragsames Zeichen erkannt werden (vgl. sic! 2000, 313
Janssen Pharmaceutica). Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit hat nicht den
Zweck, den Registerschutz markenfahiger Zeichen zu erschweren. Vielmehr soll aus
Grunden der Rechtsklarheit sichergestellt werden, dass der Schutzgegenstand einer
eingetragenen Marke unmittelbar und eindeutig aus dem Markenregister ersichtlich ist.
Hierzu muss die Marke registermassig erfasst und dokumentiert werden konnen. Um der
vom Gesetzgeber gewollten Schutzfahigkeit aler markenfahigen Zeichen Geltung zu
verschaffen, ist es also erforderlich, fur jede in Betracht kommende Markenform eine
zweckmassige Darstellung zu finden. Insbesondere kann das Markenregister seine



Publizitatsfunktion nur erfillen, wenn das Schutzobjekt klar und eindeutig definiert ist.

E.44

Die Vorinstanz weist das Eintragungsgesuch mit der Begrtindung zurtick, es gentige den
formalen Erfordernissen an die grafische Darstelbarkeit nicht. Insbesondere die
Darstellung lasse zahlreiche unterschiedliche Kombinationen zu, welche es dem Abnehmer
nicht erlauben, eine bestimmte Kombination, und somit das konkrete Schutzobjekt zu
erkennen. Der Konkurrent kénne sich daher auch keine Vorstellung tber das Schutzobjekt
machen. In einem spateren Konfliktfall ware demzufolge auch der Schutzumfang des
strittigen Zeichens nicht bestimmbar. Es wird von der Vorinstanz hervorgehoben, diese
Kombination sei grundsétzlich vom Markenschutz nicht ausgeschl ossen und beide
Elemente isoliert betrachtet erflllten die Anforderungen von Art. 10 MSchV. Die
Kombination dieser zwei Elemente genlige jedoch den formalen Erfordernissen an die
grafische Darstellbarkeit nicht. Damit das Schutzobjekt klar definiert werden kann, misse
aus der Abbildung die Anordnung der Farbe, bzw. des Wortelements klar hervorgehen. Die
Elemente missten systematisch so angeordnet sein, dass siein vorher festgelegter und
bestandiger Weise verbunden seien. Sie mussten in einem eindeutigen Verhdltnis
zueinander stehen, so dass die Proportionen in jeder erdenklichen Variation hinsichtlich der
Gros se des Zeichens von Bestand sind und das Schutzobjekt somit klar definiert werden
kann. Die Beschwerdefthrerin hdlt der Auffassung der Vorinstanz entgegen, ein
Wortelement sei im Wesentlichen durch eine Buchstabenfolge bestimmt. Dagegen sei die
Flache, die es einnimmt, fUr seine Bestimmung nicht relevant. Entsprechend sei auch das
Flachenverhdtnis zwischen dem Wort- element und seinem Hintergrund fir die
Bestimmung des Schutzobjekts nicht von Bedeutung. Ein konturloser, farbiger Hintergrund
konne durch die Einreichung eines farbigen Quadrates in Kombination mit dem Umstand,
dass sich der Schutz nicht nur auf das Quadrat beschrénke, grafisch dargestellt werden. In
diesem Punkt sei ein konturloser, farbiger Hintergrund mit einer "abstrakten Farbmarke"
vergleichbar.

E.45

Gegenstand der Markenpriifung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen. Fur die
Eintragungsfahigkeit ist allein entscheidend, wie die Marke hinterlegt wird, nicht aber, wie
sie oder die Ware tatsachlich auf dem Markt in Erscheinung tritt (BGE 116 |1 612 E. 2c;
106 Il 247 E. 2b). Hintergriinde oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben
unberiicksichtigt. Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend
gemacht wird, bleiben auch die Umstande einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens
ausser Betracht. Die Art und Weise einer beabsi chtigten zuktinftigen Benutzung
schliesslich, d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers spater
tatséchlich gebraucht werden soll, ist fir die Markenprifung nicht massgebend. Die Frage,
wie und in welcher alenfalls von der Eintragung abweichenden Form der markenmassige
Gebrauch tatséchlich stattfinden wirde, ist nicht Gegenstand der Eintragungsprifung und
insofern auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens,

E.4.6

Das zur Eintragung vorgel egte Zeichen setzt sich aus einem Wortelement und aus einem
konturlosen gelben Hintergrund zusammen. Es handelt sich dabei nicht um eine
Wortbildmarke im tblichen Sinn. Dies, weil das Wortelement auf einem konturlosen
Hintergrund erscheint. Andererseits geht es auch nicht um eine abstrakte Farbmarke im



ublichen 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 festhélt - nicht a priori ausgeschlossen werden, dass
diese Kombination grundsétzlich als Markenform registrierungsféhig ist. Es liegt nicht der
gleiche Markentyp wie bel einer Wort-/Bildmarke oder einer reinen Bildmarke vor, bei
denen die flachenméssige Aufteilung, respektive die Verhaltnisse der einzelnen Elemente
zueinander auf Grund der vorgegebenen Proportionalitdt genau definierbar sind. Bei einer
konturlosen Farbe kombiniert mit einem Wortelement kann kein bestéandiges,
flachenmassiges V erhdltnis ausgemacht werden. Verlangte man bei der Eintragung einer
derartigen Marke Angaben Uber die konkrete raumliche Aufteilung und Gber das
guantitative Verhaltnis der beiden Elemente Farbe und Wort zueinander, wirde man die
Kombination faktisch zu einer Bildmarke umwandeln.

E.47

Im Anmeldegesuch wird der Eindruck erweckt, es handle sich um eine Bildmarkein
Kombination mit einer Farbmarke. Dies wurde von der Beschwerdefihrerin mit dem
Hinweis relativiert, das Kreuz bei der Rubrik "Marque de couleur” sei von der Anmelderin
irrtimlich erfolgt, in der Meinung die Konturlosigkeit des gelben Hintergrunds zu betonen.
Es stellt sich die Frage, ob die durch die Beschwerdeftihrerin wahrend des Schriftverkehrs
erfolgte Korrektur so wesentlich ist, dass von einer das Anmeldedatum verschiebenden
Veradnderung ausgegangen werden muss. Die Frage ist in dem Sinn zu verneinen, as
sowohl geméss dem Erscheinungsbild des Zeichens auf dem Anmeldeformular als auch
nach den bisherigen Ausfihrungen Klar ist, dass und in welcher Bedeutung das
Wortelement "WebStamp" im Vergleich zum gelben Hintergrund fir den Betrachter in
Erscheinung tritt. Auf der anderen Seite muss erwahnt werden, dass das vom IGE zur
Verflgung gestellte Formular, so wie es zur Zeit der Anmeldung offenbar existierte, kaum
geeignet war, sdmtliche Missversténdnisse in Bezug auf eine Marke, welchein
Kombination eines Wortelements mit einem konturlosen Hintergrund zur Anmeldung
gelangt, aus dem Wege zu raumen. Daraus darf dem Markenanmelder kein Rechtsnachtell
erwachsen. Ob die heute verwendeten Formulare hierzu besser geeignet sind, muss
vorliegend nicht beurteilt werden und kann offen bleiben.

E.48

Ausgehend von einem Wortelement auf konturlosem, farbigem Hintergrund, dessen
Kombination nicht durch eine vorgegebene Proportionalitat gepragt ist, musste sich die
Beschwerdefuhrerin fir die Anmeldung ihrer Marke fur eine von vielen méglichen
Darstellungsvarianten entscheiden. Esist davon auszugehen, dass sie sich diesbeziglich fur
eineim Hinblick auf den spateren Markengebrauch verniinftige und naheliegende Variante
entschied, in dem das Wortelement "WebStamp” in seinen Dimensionen so erscheint, dass
dieses klar erkennbar und in Bezug auf den gelben Hintergrund als ein mindestens
gleichwertiges bzw. eher dominantes Element erscheint. Fir die Bestimmung des
Schutzobjekts im Zeitpunkt der Markenregistrierung ist von dieser Darstellung auszugehen.
Sowohl der gelbe Hintergrund wie auch das Wortzeichen "WebStamp" sind fir sich alein
genommen eingetragene Zeichen und gelten diesbeziiglich ohne Weiteres als darstellbar
(vgl. auch E. 4.2 hiervor). Die graphische Darstellung einer abstrakten Farbmarke wird
dadurch erreicht, dass der verwendete Farbton fir die Registrierung eindeutig und bleibend
definiert wird (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2007,
blau/silber; EUGH in GRUR 2003 S. 604 Libertel). Die Beschreibung der Farbe erfolgt



unter Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem. Die Kombination beider Elemente,
die Farbe und das Wortzeichen, lassen sich entgegen den Ausfuhrungen der Vorinstanz
graphisch ebenfalls ohne Weiteres darstellen und umschreiben das Schutzobjekt so wie das
Zeichen bel der Anmeldung in Erscheinung tritt.

E.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 tatséchlich verwendete Marke darf den kennzeichnenden Charakter
der eingetragenen Marke nicht verandern. Die eingetragene und benutzte Marke muss von
den betroffenen Verkehrskreisen a's ein und dassel be Zeichen angesehen werden (vgl.
Christoph Willi, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 51). Eine Markenabweichung veréndert
den kennzeichnenden Charakter einer Marke dann nicht, wenn der Verkehr die eingetragene
und die benutzte Markenform al's ein und dassel be Zeichen ansieht. Es kommt massgeblich
darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke
erkennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (Karl-Heinz Fezer, Markenrecht:
Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandstibereinkunft und zum Madrider
Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europaischen und internationalen
Kennzeichenrechts, 3., neubearb. Aufl., Minchen, C.H. Beck, 2001, N. 122a zu § 26). Das
Ist beispielsweise dann nicht mehr der Fall, wenn der Wortbestandteil so klein erscheinen
wiurde, dass es 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 effektiven
Markengebrauch von diesem zum Zeitpunkt der Registrierung gegebenen Schutzobjekt
noch erfasst sein wirden, kann aber, wie bereits erwahnt, nicht Gegenstand des
Registrierungsverfahrens sein.

E.5

Esist im Folgenden zu prifen, ob das Zeichen fir die Waren und Dienstleistungen, fur die
es angemeldet ist, konkret unterscheidungskraftig ist.

E.51

Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandteile die
Aufmerksamkeit der Markadressaten in unterschiedlichem Ausmass auf sich und
beeinflussen den in Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. Wird
in casu auf das Erscheinungsbild des Zeichens abgestellt, wie es zur Anmeldung gelangte,
wird der Gesamteindruck der strittigen Marke eindeutig vom grafisch hervorgehobenen,
schwarzen Wort-Bestandteil "WebStamp" auf dem konturlosen gelben Hintergrund geprégt,
wobel der mittlere, grossgeschriebene Buchstabe "S' die Dominanz des Wortelements noch
verstarkt (vgl. auch BGE 127 111 160; 126 111 315; 122 111 382 mit Hinweisen).

E.5.2

Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks (vgl. sic! 2000, 286 runde Tablette; BGE
120 11 149) folgt, dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestanteile enthélt, nicht bereits
deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist. Entscheidend ist, dass der Gesamteindruck
nicht von gemeinfreien Elementen gepragt wird (Christoph Willi, Kommentar MSchG, Art.
2 N. 21). Im vorliegenden Fall fuhrt die Beschwerdeflhrerin aus, selbst wenn das
Wortelement al's beschreibend betrachtet wirde, so gelte dies nicht flr das strittige Zeichen
in seinem Gesamteindruck, da dieser durch das Element "gelber Hintergrund” wesentlich



beeinflusst werde und an Unterscheidungskraft gewinne.

E.53

Dass die Marke nach dem Willen der Anmelderin nicht als Wort-Bild-Marke, sondern as
Kombination einer Farb- mit einer Wortmarke registriert werden soll, wirde angesichts der
theoretischen fast unbeschrénkt vorhandenen Variationsméglichkeiten der beiden Elemente
zueinander nahelegen, die beiden Elemente gesondert zu betrachten. Denn die
Konturlosigkeit des farbigen Hintergrunds in Verbindung mit dem fehlenden vorgegebenen
Gréssenverhaltnis zum Wortelement impliziert, dass der Gesamteindruck potenziell sowonhl
vom farbigen Hintergrund als auch vom Wortelement gepragt sein konnte. Bei dieser
Ausgangslage wurde es sich aufdrangen, das Zeichen in Bezug auf die beantragten Waren
und Dienstleistungen auf jene Schnittmenge hin zu prtfen, fir welche die
Markenanmeldung sowohl als Farbe wie auch als Wortmarke in Frage kommt. Diese
Betrachtungsweise wirde zweifellos zu einer erheblich schwacheren Kennzei chnungskraft
fuhren als fur jene, die der Wortmarke allein zuk&me. 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 K ombination des Wortzeichens mit dem gelben
Hintergrund eine Umgehung der Einschrénkungen erreichen kann, welche sich aus der
Zulassung der bereits bestehenden Farbmarke ergab.

E.54

Nach dem Gesagten ist flr die Frage der konkreten Unterscheidungskraft ebenfalls vom
Gesamteindruck der angemeldeten Marke, mithin von den Dimensionen der beiden
zueinander stehenden Elemente Wortzeichen und farbiger Hintergrund, auszugehen, wie sie
far die Anmeldung 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 fir jene Waren und Dienstleistungen
zugelassen werden kann, fir die die Wortmarke "WebStamp" bereits besteht. Damit verliert
das Element des gelben Hintergrunds zwar erheblich an Bedeutung, diesist von der
Beschwerdeftihrerin nach dem bisher Gesagten jedoch hinzunehmen. Andernfalls, das
heisst im Rahmen einer gesonderten Prifung des konturlosen Farbelementes in Verbindung
mit der damit zusammenhéngenden, fehlenden, vorausdefinierten Dimensionierung der
beiden Elemente zueinander, misste sie ndmlich gewartigen, dass die Marke alein fir
Waren und Dienstleistungen in Frage kame, fir welche die bereits registrierte Farbmarke
zugelassen ist. Ausgehend vom Umstand, dass das Wortelement "WebStamp”, in seinem
Erscheinungsbild und in seinen Dimensionen, wie das Zeichen zur Anmeldung gelangte, al's
dominant und der gelbe Hintergrund als relativ bedeutungsl os zu betrachten ist, ergibt sich,
dass die angemel dete Marke primér fir jene Waren und Dienstleistungen in Frage kéme, fur
welche auch die registrierte aktive Wortmarke "WebStamp" (Markennummer 516779)
bereits Schutz gewahrt. Der im Vergleich zur bereits registrierten Wortmarke bestehende
Unterschied bel der graphischen Darstellung scheint diesbeziiglich gering und kaum
ausschlaggebend. Bezliglich desin casu hangigen Registrierungsverfahrens bleibt somit zu
prifen, ob mit der angemeldeten Marke Schutz fir zusétzliche Waren und Dienstleistungen
verlangt wird bzw. ob der dominant erscheinende Wortbestandteil "WebStamp™ hierfir als
konkret unterschel dungskréftig betrachtet werden kann. In diesem Sinn hat die Vorinstanz,
wenn auch nur in ihrer Eventual begriindung und unter Verweis auf den zwischen ihr und
der Beschwerdefuhrerin gefiihrten Schriftverkehr, der angemeldeten Marke den Schutz in
Bezug auf jene Waren und Dienstleistungen abgesprochen, fir welche im Vergleich zur



bereits registrierten Marke WEBSTAMP im nun héngigen Gesuchsverfahren zusétzlich
Schutz verlangt wurde.

E.6

Nach Art. 2 lit. aM SchG steht ein Zeichen bereitsim Gemeingut, wenn es nur einen der
beiden Aspekte der Tatbestande, fehlende Unterscheidungskraft oder Freihaltebedirfnis,
erflillt. Als Gemeingut sind vorab Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von
Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen und vom Publikum nicht al's Hinweis auf eine
bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, in: Kommentar zum

schwei zerischen 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, fir welche die Marke
bestimmt ist (BGE 114 Il 172 E.2 amit Hinweisen). Blosse Gedankenverbindungen oder
Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstlei stung hindeuten, machen eine
Marke indessen noch nicht zur Sachbezeichnung; enthdt die Marke eilnen Sachbegriff,
muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware/Dienstleistung derart sein, dassihr
beschreibender Charakter ohne besonderen Phantasieaufwand zu erkennenist (vgl. Lucas
David, Kommentar, MSchG Art. 2 N. 6). Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen,
welche im Sprachgebrauch oder im Geschéftsverkehr, allgemein oder im Zusammenhang
mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen, tblicherweise
verwendet werden. Hierzu gehdren 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 hinaus al jenen Zeichen, welche gegentiber den vorgenannten nur geringfiigige
Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden
und/oder tblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer
Terminologie, welche den einheitlichen Prifungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das
Institut alle vorgenannten Zeichen als banale Zeichen (vgl. BGE 127 111 160; 118 Il 181;
100 Ib 250).

E.6.1

Die haufigste Ursache fir den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel
Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden
Angaben bezuglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschopfen, fur die sie
beansprucht werden, fehlt in aler Regel die konkrete Unterscheidungskraft. Solche Zeichen
sind zudem grundsétzlich freihaltebedurftig. Die fur den Markenschutz erforderliche,
konkrete Unterscheidungskraft fehlt im Weiteren Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend
sind, aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
ubliche Ausdriicke darstellen. Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betreffend
Waren oder Dienstleistungen. Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als
individualisierender Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende
Unterscheidungskraft) und sollen grundsétzlich fir jedermann zum Gebrauch freigehalten
werden (Freihaltebedurfnis) (vgl. BGE 114 11 171 E. 3). Als Beschaffenheitsangaben,
Sachbezei chnungen oder Deskriptivzeichen gelten Worte und Bilder, die ausschliesslich
aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art,
Zusammensetzung, Qualitét, Quantitét, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert,
Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen
(BGE 116 11 609; Alois Troller, Immaterialgiterrecht, Band I, 3. Aufl., S. 292).



E.6.2

Um beurteilen zu kénnen, ob "WebStamp" in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt, ist zunachst der Sinngehalt der
einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prifen, ob die Verbindung dieser
Wortelemente einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Phantasi eaufwand al's Sachbezei chnung
verstanden wird (vgl. sic! 2005, 284 Teleweb; sic! 2004, 500 Bahncard; sic! 2003, 425
Weblearn).

E.6.3

Das Zeichen "WebStamp" besteht aus den Elementen "Web" und "Stamp™. "Web" ist die
Kurzform fur den Begriff "World Wide Web" und hat sich als Kurzbezeichnung fir 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" a's auch das Wort
"stamp, to stamp" dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz bekannt und dirftenim
Sinne von "Internet-Briefmarke" oder "Internet-Stempel" aufgefasst werden. Die
Verbindung der beiden Bestandteile, d.h. die Wortkombination "WebStamp", ist nicht ein
bestehender Ausdruck der englischen Sprache. Vielmehr handelt es sich um eine neue
Wortschopfung. Auch neue, bisher ungebrauchliche Ausdriicke kdnnen beschreibend sein,
wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen al's Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen aufgefasst werden (sic! 1997 S. 302 Allfit; Lucas David, Kommentar,
MSchG Art. 2 N. 10). Fir die Beurteilung der Schutzfahigkeit des Zeichens "WebStamp"
ist entscheidend, ob das Zeichen als Ganzes fur das schweizerische Publikum einen
erkennbaren Wortsinn ergibt. Die Bezeichnung "WebStamp" weckt im Zusammenhang mit
den von der streitigen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Vorstellung,
dass es sich um solche handelt, die mit dem Frankieren im und um das Web zu tun haben.
Das hinterlegte Zeichen bedeutet "liber das Internet digitale Briefmarken ausdrucken™ oder
"Briefmarken direkt Ubers Internet kreieren”. Das hinterlegte Zeichen wird von den
Abnehmerkreisen ohne Weiteres und ohne besondere intellektuelle Anstrengung in diesem
Sinne verstanden.

E.64

Esist heutzutage tblich, verbindliche Siegel auch auf elektronischem Wege zu
ermoglichen. So bezweckt bei spiel sweise auch das Bundesgesetz tber
Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur ein breites Angebot an
sicheren Diensten der elektronischen Zertifizierung zu fordern, die Verwendung
qualifizierter elektronischer Signaturen zu begiinstigen sowie die internationale
Anerkennung der Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten und ihrer Leistungen zu
ermoglichen. Deshalb ist es moglich und denkbar, dass auch Wertzeichen und Stempel Gber
das Internet vermittelt werden, um bestimmte Waren und Dienstleistungen zu legitimieren
oder zu kennzeichnen. Fur diein der Klasse 16 beanspruchten "Briefmarken” beschreibt das
Zeichen direkt die Art des Produktes, insofern es sich bel Internet-Briefmarke um eine Art
von Briefmarken handelt. Fir Waren und Dienstleistungen der Klasse 35 beschreibt das
Zeichen direkt den Zweck, insofern der Detailhandel mittels "Internet-Stempel” legitimiert
wird. Die Bezeichnung "WebStamp" erweist sich deswegen als blosse
Beschaffenheitsangabe und entbehrt folglich der Schutzfahigkeit fur diese Waren und



Dienstleistungen.

E.6.5

Aus den aktenkundigen Stellungnahmen der Vorinstanz ist zu enthehmen, dass das
hinterlegte Zeichen, ausser fur jene Klassen, fur welche es a's beschreibend erachtet wurde,
als Marke eingetragen werden konnte. In ihrer Stellungnahme besteht die
Beschwerdefihrerin jedoch auf einer Registrierung fur alle Waren und Dienstlei stungen der
angemeldeten Klassen. Uberdies, verweist die Beschwerdefiihrerin auf die eingetragene
Farbmarke "Postgelb" und die Wortmarke "WEBSTAMP'. Letztere beispielsweise ist fur
"Vermittlung von Beférderungsleistungen und Kurierdienste" sowie
"Beratungsdienstleistungen bezlglich aler vorgenannten Dienstleistungen” in der Klasse
39 bereits zugelassen. Mit dem materiellrechtlichen Hauptbegehren stellt die
Beschwerdefuhrerin den Antrag, die angefochtene Verfligung aufzuheben und die Marke
"fur samtliche beantragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutragen”.
Damit, bzw. mangels eines entsprechend gestellten Eventual antrages, gibt sie zu erkennen,
dasssie an einer Teileintragung im Sinne von Art. 17a MschG der im Rahmen der

Eventual begrindung der Vorinstanz, d.h. unter der von der Vorinstanz hypothetisch
gestellten Pramisse einer zu bejahenden abstrakten Schutzféhigkeit und graphischen
Darstellbarkeit an sich zuzulassenden Waren und Dienstleistungen der beantragten Klassen
nicht interessiert ist. Dies steht in Ubereinstimmung mit dem Umstand, dass die Waren und
Dienstleistungen fir welche die Marke als eintragungsfahig zu betrachten wére, im
Wesentlichen bereits vom Schutzbereich der eingetragenen Wortmarke erfasst sind bzw.
dass esbel den Waren und Dienstleistungen, fur welche die konkrete Unterschel dungskraft
In casu verneint werden muss, um jene geht, die fur die registrierte Farbmarke teilweise
nicht zugel assen wurden oder vom Schutzbereich der eingetragenen Wortmarke nicht
erfasst sind. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, nachdem
feststeht, dass die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die strittigen Waren in den Klassen
16 und 35 ohne Welteres verneint werden muss. Demzufolge kann die Frage, ob das
angemeldete Zeichen auch hinsichtlich der strittigen Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9 das Mittel beschreibt, insoweit es sich um eine Software handeln kann, die den
Gebrauch von Internet-Briefmarken ermdglicht, und ob "WebStamp" als Hilfsmittel in
Bezug auf alle geltend gemachten und von der Vorinstanz abgel ehnten Dienstleistungen der
Klasse 39 aslegitimierend 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 beztiglich der Klasse 39 anzumerken, dass die Dienstleistungen
dieser Klassen mittels Stempel bzw. Briefmarke via Internet erbracht werden konnen. Der
Begriff WebStamp konnte diesbezlglich as Hilfsmittel zur Bentitzung der beanspruchten
Dienstleistungen betrachtet werden (vgl. sic! 6/2004, 500 Bahncard).

E.7

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Vorinstanz keine formelle Rechtsverweigerung im
Sinne einer Verletzung der Begrindungspflicht vorgeworfen werden kann und dass die
konkrete Unterscheidungskraft der zur Registrierung angemel deten Marke zumindest in
Bezug auf einen Teil der geltend gemachten Waren und Dienstleistungen verneint werden
muss. Damit erweist sich sowohl der eventualiter gestellte Riickwei sungsantrag, wel cher,
soweit ersichtlich, einzig mit der Verletzung des rechtlichen Gehérs begriindet wird, als
auch das unter Ziffer 1 gestellte Rechtsbegehren, wonach der angefochtene Entscheid



aufzuheben und die Marke fur samtliche beantragten Waren und Dienstleistungen im
Markenregister einzutragen sei, al's unbegriindet, womit die Beschwerde abzuweisen ist.

E.8

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdefhrerin
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 bereits
bei eher unbedeutenden Zeichen 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). Im vorliegenden Fall wurde der Gerichtskostenvorschuss noch von der
ehemal's zustandigen Rekurskommission fr geistiges Eigentum eingefordert. Vor dem
Bundesverwaltungsgericht war eine 6ffentliche Verhandlung durchzufihren. Vorliegend,
unter Berticksichtigung der Praxis des Bundesverwaltungsgerichtsin
Markenregistrierungssachen, rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten mit Fr. 3'000.- zu
beziffern. Bei diesem Verfahrensausgang ist keine Partel entschédigung auszurichten (Art.
64 VWV G und Art. 7 Abs. 3VGKE).
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