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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.2

Relevanz der gesetzlichen Definition der Postdienstleistungen im Postgesetz fir die
Bestimmung der Unterscheidungskraft des Zeichens « DIE POST » (E. 5.4 und 6).

E.3

Bedeutung und Rolle des Markenrechts im teilweise monopolisierten Markt, in dem weitere
kUnftige Liberalisierungsschritte nicht ausgeschlossen sind (E. 7.2 7.3).

E.31

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne Unterschel dungskraft
Insbesondere Herkunftsbezei chnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf
Eigenschaften wie beispiel sweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der
Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in
blossen Anspielungen erschépfen (vgl. BGE 135 111 359 E. 2.5.5 akustische Marke, mit
Verweisauf BGE 131 111 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 111 514 E. 4.1 f. Lego und BGE
128111 454 E. 2.1 Y ukon). Als Gemeingut schutzunfahig sind auch Zeichen, diesichin
allgemeinen Qualitatshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschopfen (vgl. Urtell
des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129
[11 225 E. 5.1 Masterpiece).

E.3.2

Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist aus Sicht der
angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (vgl. Willi, aa.O., Art. 2 N. 41; Eugen
Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: Zeitschrift fir ImmaterialgUter-, Infor-
mations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007 S. 3 ff. [nachfolgend: Verkehrskreise]). Bei
der Beurteilung der Freihaltebedirftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen
Verkehrskrei se dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den
Konkurrenten des Hinterlegers (vgl. Willi, aa.O., Art. 2 N. 44; Marbach, Verkehrskreise, S.
6). Zur Annahme von Gemeingut gentigt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der
Adressaten, zum Beispiel die Fachleute, das Zeichen a's beschreibend erachtet (vgl. Urteil
der Rekurskommission fir Geistiges Eigentum [RKGE] vom 28. Juni 1999 E. 4 Pedi-Med,
in: sicl 5/1999 S. 557, mit Verweis auf Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz,
in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und M odellgesetz, Basel/Genf/Mtnchen 1999, Art. 2 N. 9;



vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4
Salesforce.com; Urteil der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 4 SMArt, in: sic! 10/2003 S. 807, je
mit Verweis auf David, a.a.O., Art. 2 N. 18). Zur Bestimmung der massgeblichen
Verkehrskreise gehort die Abwéagung der tblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu
beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgter des taglichen Bedarfs
und alltagliche Dienstlei stungen werden mit eher geringer oder durchschnittlicher
Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bel teuren und seltener erworbenen Waren oder
Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer hoheren Aufmerksamkeit auszugehen (vgl.
David Aschmann, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern
2009, Art. 2 Bst. aN. 26 mit Verweis auf BGE 134 |11 547 S. 552 Freischwinger Panton 11,
BGE 122 111 382 S. 388 Kamillosan sowie BGE 84 11 441 S. 445 Xylokain).

E.33

Gemass konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfahigkeit
fuhren, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert und dies
zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens fihrt (vgl. Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B 958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 Post und B 2125/2008
vom 15. Mai 2009 E. 2.3 Total Trader; Urteil der RKGE vom 14. Juni 2006 E. 4 Royal, in:
sicl 4/2007 S. 269). Andersist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist;
in einem solchen Fall kann die Moglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den
Gemeingutcharakter nicht aufheben (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1.
Dezember 2008 E. 4.3 Post und 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen).
Schliesslich erfillt ein Zeichen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere
mogliche Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung
hinauslaufen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 516/2008 vom 23. Januar 2009
E. 5.2.1 After hours und B 958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 Post). An die Stelle einer bel
abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger
Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer
bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (vgl. Urtell des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, in: sic! 4/2005 S. 279). Im Falle
mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prifen, welche Bedeutung im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb
fUr die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B 7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 Gipfeltreffen; Urtell
der RKGE vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in: sic! 9/2004 S. 671).

E.34

Die Rechtsprechung berlicksichtigt, dass der Konsument in einer Bezeichnung stets einen
ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein Zeichen als Einheit fir den Abnehmer
keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem néchsten Schritt versuchen,
sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen
Fantasienamen ausgeht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 1710/2008 vom 6.
November 2008 E. 3.3 SWISTEC). Bel Wortverbindungen oder aus mehreren
Einzelwortern zusammengesetzten Zeichen ist deshalb zunéchst der Sinn der einzelnen
Bestandteile zu ermitteln und dann zu prifen, ob sich ausihrer Verbindung im
Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittel bar
verstandlicher Sinn ergibt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 516/2008 vom 23.



Januar 2009 E. 3 After hours und B 5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow).
Bei der Gesamtwurdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende
Kriterien insbesondere die lexikalische Nahe der Marke, die zeitliche und ortliche
Aktualitdt des Sinngehalts und die Produktnahe aus der Sicht des Marktes zu
berticksichtigen (vgl. Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. aN. 100 ff.). Eine zergliedernde,
analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, zum Beispiel wenn die
Aufgliederung fir den Verkehr nicht naheliegend ist. Diesist insbesondere der Fall, wenn
der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (vgl. Urteil der RKGE vom 14. Juli
1999 Dystar, in: sic! 5/1999 S. 559).

E.35

Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes
Grenzfdlle einzutragen und die endgultige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu Gberlassen
(vgl. BGE 130 111 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband, BGE 129 |11 225 E. 5.3 Masterpiece).

E.4

Die BeschwerdefUhrerin kritisiert die von der Vorinstanz erfolgte Definition der relevanten
Verkehrskreise. Es sel der Schlussfolgerung der Vorinstanz, gemass der sich die strittigen
Waren und Dienstleistungen an ein breites Publikum, das heisst sowohl an Spezialisten als
auch an Durchschnittskonsumenten, richten, nicht vollstandig bei zupflichten, da sich
gewisse strittige Waren und Dienstleistungen wie V erkaufsautomaten oder die Verwaltung
von Kundenadressdatei en ausschliesslich an Fachleute richten wiirden. Welche konkreten
(unterschiedlichen) Rechtsfolgen die Beschwerdefhrerin aus dieser Definition der
Verkehrskreise bei dem strittigen Zeichen, welchesin sprachlicher Hinsicht keine
besonderen Anforderungen stellt (vgl. hierzu Marbach, Verkehrskreise, S. 4 mit Hinweis
auf BGE 120 |1 144 Yeni Raki), konkret ableitet, legt sie jedoch nicht dar. Obwohl, wieim
Folgenden gezeigt werden soll, die nuancierte Definition der Verkehrskreise fur die
Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht oder kaum ausschlaggebend sein durfte, legt
das Bundesverwaltungsgericht ankntipfend an die strittigen Waren und Dienstleistungen die
prazisierte Definition der Beschwerdefhrerin seiner Beurteilung zugrunde.

E.5

Zunéchst ist der Sinngehalt des Zeichens « DIE POST » zu ermitteln beziehungsweise zu
prifen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rechtensiist.

E.51

Strittig ist hierbel nicht der Sinngehalt der einzelnen Elemente des Zeichens, sondern
insbesondere, welche Bedeutung dem zusétzlichen Markenelement « DIE » im
Gesamteindruck und im Unterschied zum hdchstrichterlichen Urteil « Post » (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 Post) zukommt beziehungsweise ob
der bestimmte Artikel « DIE » ausreicht, um aus der Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise dem Zeichen ein bestimmtes, im Postbereich tétiges Unternehmen
zuzuordnen und nicht nur lediglich ein beliebiges derartiges Unternehmen darunter zu
verstehen. Gemass der Vorinstanz vermag der bestimmte Artikel « DIE » an der

mangel nden Unterscheidungskraft und der Zugehorigkeit des Zeichens zum Gemeingut
nichts zu &ndern (...). Die Gleichung « bestimmter Artikel = bestimmte Betriebsstétte »
greife zu kurz. Auch belege das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7426/2006 vom
30. September 2008 E. 3.2 The Roya Bank of Scotland, dass durch das (anpreisende)
Hinzuftigen des bestimmten Artikels gerade kein Hinwels auf eine betriebliche Herkunft



geschaffen werden konne. Die Aussage des Bundesgerichts zum Begriff « Die Post » im
Urteil 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 Post sei lediglich als obiter dictum ohne Ver-
bindlichkeit in Bezug auf die Vorinstanz zu werten (...). Esist an dieser Stellein
allgemeiner Hinsicht anzumerken, dass die Eintragungspraxis naturgemass sehr kasuistisch
ist und selbst geringe Unterschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein kénnen
(vgl. Marbach, SIWR, N. 233 m.w.H.). Insofern ist der Beschwerdefhrerin beizupflichten,
wenn sie rugt, dass die Vorinstanz die Konseguenzen dieses Zusatzes auf die
Unterscheidungskraft des Zeichens nicht ausreichend gewirdigt hat. In diesem
Zusammenhang ist jedoch auch klarzustellen, dass die Aussage in E. 6.4.2 im zitierten
Urtell « Post » den vorliegenden Entscheid nicht dahingehend zu prgjudizieren vermag,
dass von der Eintragung des strittigen Zeichens zwingend auszugehen wére. Auch wenn «
DIE POST » als unterscheidungskréaftiger als « POST » angesehen wurde, ist damit noch
keine bindende Aussage Uber die Frage erfolgt, ob das Zeichen « DIE POST » die
gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft fir die Eintragungsfahigkeit in Bezug auf die
strittigen Waren und Dienstleistungen zu erreichen vermag.

E.5.2

Ohne Weiteres kommt aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz dem bestimmten Artikel «
die » vorliegend eine individualisierende Funktion zu (vgl. [...], Auszug aus dem
Duden/Deutsches Universalworterbuch. Das umfassende Bedeutungswaorterbuch der
deutschen Gegenwartssprache, 6. Aufl., Mannheim/L el pzig/Wien/Zirich 2007). Demnach
handelt es sich bei der von der Beschwerdefuhrerin angefUhrten Argumentation nicht
lediglich um eine verkirzte Gleichung im Sinne « bestimmter Artikel = bestimmtes
Unternehmen », sondern es durfte sogar al's gerichtsnotorische Tatsache anerkannt werden,
dass mit dem Zeichen « DIE POST » von allen betroffenen Verkehrskreisen nur ein
bestimmtes Unternehmen, namlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges,
im Postbereich tétiges Unternehmen (wieder ) erkannt wird. Dass die Schwei zerische Post
diesen Zuordnungseffekt zumindest auch teilweise einer jahrzehntelangen Monopol stellung
zu verdanken hat, muss aus markenrechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben. Zwar ist esdie
Aufgabe der absoluten Ausschlussgriinde, eine Uberschiessende Zeichenmonopolisierung
pro futuro zu verhindern, jedoch kann es Gegebenheiten wie den soeben beschriebenen
Zuordnungseffekt, der unter anderem aus einer frilheren Monopol stellung herrtihren mag,
nicht ungeschehen machen. Auch kann der bestimmte Artikel « die » entgegen der Ansicht
der Vorinstanz vorliegend nicht wie im Beispiel « die schweizerische Bank » (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B 7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.2 The Royal
Bank of Scotland) als lediglich anpreisendes Hinzufligen verstanden werden. Die grosse
Anzahl « schweizerischer » oder « Schweizer » Banken, zu denen die Grossbanken,
Regionalbanken, Privatbankiers, Kantonalbanken, Raiffei senbanken, Sparkassen, Borsen-,
Effekten-, Vermogensverwaltungsbanken et cetera zahlen, verunméglichen in dem
genannten Beispiel einen klaren Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, und der
bestimmte Artikel « die » vermag keine Zuordnung, sondern lediglich einen anpreisenden
Effekt zu bewirken. Die bis anhin nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts tberschau-
bare Liste (altrechtlich) konzessionierter und meldepflichtiger, oftmals auslandischer,
schwerpunktmassig im Geschéaftskundenbereich tatiger und zumindest dem
Durchschnittskonsumenten teilweise nicht oder kaum bekannter Postunternehmen (...)
erlaubt hingegen in casu eine solche Zuordnung mittels des bestimmten Artikels, weshalb
die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts im soeben zitierten Fall The Royal Bank of
Scotland nicht auf die vorliegende Konstellation tbertragbar ist. Sofern sich das Zeichen an



Fachkreise und Geschéaftskunden richtet, ist davon auszugehen, dass diese die
Marktverhaltnisse gut kennen und im strittigen Zeichen afortiori ein bestimmtes
Unternehmen erkennen. Das Zeichen « DIE POST » verweist insofern auf das
Unternehmen « Die Schwei zerische Post » und nicht zugleich auf andere Postfirmen wie
Aramex, DHL, Dynamic Parcel Distribution (DPD), Federal Express Europe (FedEx), TNT
Swiss Post und United Parcel Service (UPS), welche ebenfalls Uber ein schweizerisches
Verteilnetz verfiigen (...). Auch wenn bei der Wirdigung von Internetrecherchen im
Eintragungsverfahren zu Recht eine angemessene Zurlickhaltung geboten ist, so ist der
Beschwerdefihrerin dennoch darin zuzustimmen, dass die von ihr eingereichten
Internetsuchergebnisse immerhin als weiteres Indiz zugunsten der Zuordnung des strittigen
Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen zu werten sind (...).

E.53

Nichtsdestotrotz ist auch das Wortzeichen « DIE POST » mehrdeutig und weist
unbestrittenermassen ebenso auf « das beforderte Gut » (Briefe, Pakete etc.) hin. Auch
wenn die Mehrdeutigkeit eines Zeichens an sich kein Schutzausschlussgrund darstellt (vgl.
E. 3.3), kann letztlich entsprechend dem markenrechtlichen Spezialitatsprinzip nur in Bezug
auf die konkreten Waren und Dienstleistungen und aus der Sicht der betroffenen
Verkehrskreise ermittelt werden, ob eine Bedeutung und, falls ja, welche, dominiert und fir
die Beurteilung ausschlaggebend ist: die individualisierende, unternehmensbezogene
Bedeutung des Zeichens oder die Sachbezeichnung « das beforderte Gut ».

E.54

Bei der Beantwortung der Frage, ob im Hinblick auf die einzelnen strittigen Waren und
Dienstleistungen die unternehmensbezogene Bedeutung oder die Sachbezeichnung des
Zeichens ausschlaggebend ist, vermag - wie von der Beschwerdeftihrerin gefordert - vorab
eine Klarung des Begriffs « Postdienstleistungen » eine Hilfestellung zu geben, da hiermit
die Nahe dieses Begriffs zur Sachbezeichnung « das beférderte Gut » zunéchst in
allgemeiner Weise ermittelt werden kann. Die Beschwerdeflhrerin kritisiert, die V orinstanz
habe diesen Begriff nicht spezifiziert und weit Uber den ermittelten Sinngehalt « das
befdrderte Gut » ausgedehnt und beispiel sweise auch die Beférderung nicht physischer
Guter darunter verstanden. Die Beschwerdefihrerin selbst verwendet den Begriff «
Postdienstleistungen » in ihren « Allgemeinen Geschaftsbedingungen & It; Postdienstleis-
tungen &gt; » (AGB) selbst (Ausgabe 2012, online einsehbar auf der Internetseite<
http://www.post.ch >, besucht am 12. Februar 2013). Auch wenn der Geltungsbereich
dieser AGB in Art. 1 auf das gesamte Produkt- und Dienstleistungsangebot, welchesin den
Broschiren umschrieben ist, verweist, erscheinen die AGB dennoch lediglich auf
Beférderungsdi enstleistungen von Briefen, Paketen et cetera zugeschnitten zu sein, nicht
jedoch auf andere von der Schweizerischen Post angebotene Dienstleistungen. Die
Enzyklopéadie Brockhaus (Der Brockhaus, Multimedia-Edition, Mannheim 2010, Eintrag zu
« Postwesen, Post ») fuhrt hingegen unter dem Stichwort « Postwesen, Post » aus, dass es
sich dabei um den Zweig des Sektors Dienstleistungen handelt, der die Bereiche
Nachrichten-, Glter-, Zahlungs- und Personenverkehr (Postbus) umfassen kann;
Kernbereiche des Postwesens sind der Brief- und der Paketdienst. Insgesamt erscheint es
jedoch angebracht, bei der Begriffsbestimmung der « Postdienstleistungen » die gesetzliche
Definition der « Postdienste » im neuen Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0)
as Interpretationshilfe fr die vorliegende markenrechtliche Beurteilung heranzuziehen.
Die Totalrevision der Postgesetzgebung wurde vom Parlament am 17. Dezember 2010



verabschiedet und ist am 1. Oktober 2012 in Kraft getreten. Die entsprechende, in dieser
Form in der bisherigen Gesetzgebung noch nicht enthaltene Definition erlautert den Begriff
« Postdienste » in Art. 2 PG wiefolgt: Art. 2 Begriffe In diesem Gesetz bedeuten: a.
Postdienste: das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von
Postsendungen; b. Postsendungen: adressierte Sendungen in der endgultigen Form, in der
sie von einer Anbieterin von Postdiensten tbernommen werden, namentlich von Briefen,
Paketen sowie Zeitungen und Zeitschriften; c. Briefe: Postsendungen von maximal 2 cm
Dicke und maximal 2 kg Gewicht; d. Pakete: Postsendungen von mehr as 2 cm Dicke und
bis zu einem Gewicht von 30 kg; e. Zeitungen und Zeitschriften: regelméassig erscheinende
Publikationen in Papierform, welche einer breiten L eserschaft zugestellt werden. f. (...).
Soweit die Frage der Marktoffnung im Postwesen auch im Markenrecht von Bedeutung ist
(vgl. Urtelle des Bundesverwaltungsgerichts B 958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 6.1.2 Post, B
7491/2006 vom 16. Mé&rz 2007 E. 6 Yeni Raki/Yeni Efe), ist an dieser Stelle ausserdem zu
erwdhnen, dassin Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG verankert wird, dass das Gesetz insbesondere die
Rahmenbedingungen fir einen wirksamen Wettbewerb beim Erbringen der Postdienste
schaffen soll. Zusammenfassend kann demnach auch unter Heranziehung der (neuen)
gesetzlichen Definition der Beschwerdefuhrerin hinsichtlich der Argumentation, wonach
der Begriff « Postdienstleistungen » lediglich in einem engeren Sinne, das heisst nur in
Bezug auf die Beforderung physischer Glter wie Briefe, Pakete et cetera und somit in
einem engen Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das beforderte Gut » zu verstehen ist,
zugestimmt werden. Eine solche enge Umschreibung durfte zudem durchaus weder im
Widerspruch zum erwdhnten Brockhaus-Eintrag stehen, geméass dem der Kernbereich des
Postwesens der Brief-und Paketdienst sind, noch zur eigenen Aussage der
Beschwerdefihrerin, wonach das Standardgeschaft mit Briefen und Paketen nach wie vor
das | ogistische Kerngeschéft und Haupteinnahmequelle der Schweizerischen Post ist und
bleibt (vgl. online einsehbare Information auf der Internetseite< http://www.post.ch >
Konzern > Publikationen > Dossiers > L ogistische Kundenl dsungen, besucht am 11.
Oktober 2012). Auch die betroffenen Verkehrskreise dirften sogar mit den
Postdienstleistungen in erster Linie die genannten Beforderungsdienstleistungen in
Verbindung bringen. Dass die Post daneben auch - traditionellerweise oder nicht - weitere
Dienstleistungen anbietet, kann im Zusammenhang mit « dem befdrderten Gut » keine
Rolle spielen. Wie bereits angekindigt (vgl. E. 5.3), ist im Folgenden zu priifen, ob in
Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen die Sach- oder die
Unternehmensbezei chnung ausschlaggebend ist.

E.6.1

Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 sind in der Tat fur Dienstleistungen
im Postbereich bestimmt. Ankntpfend an die obigen Aussagen hinsichtlich des Begriffs der
« Postdienstleistungen » beziehungsweise der « Postdienste » ist bezlglich des
beschreibenden Charakters des Zeichens zu differenzieren.

E.6.1.1

Einrichtungen fur die Uberpriifung von Frankierungen, Zeit- und Datumserfassungsgeréte
sowie Briefwaagen sind lediglich dazu bestimmt, die Abwicklung der Befoérderung von
Postsendungen zu erleichtern, womit der Zusammenhang zu dem « beférderten Gut » und
somit die Dominanz der beschreibenden Sachbezeichnung nicht von der Hand zu weisen
ist. Jaes kann sogar davon ausgegangen werden, dass den genannten Waren keine
eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung zukommt und sie lediglich als Hilfswaren zur



Erbringung von Postdienstleistungen zu qualifizieren sind.

E.6.1.2

Hingegen sind die weiteren Waren dieser Klasse, namentlich Automaten zur Té&tigung von
Geldgeschéften jeglicher Art und zu Informationszwecken sowie die mit Zahlungsmitteln
betétigten Automaten nach der Abschaffung der Briefmarkenautomaten (vgl. hierzu NZZ
vom 12. Februar 2011, online einsehbar unter < http://www.nzz.ch/

aktuell/schwei z/willkommen-buero-kabine-adieu-briefmarkenautomat-1.9485636 >,
besucht am 26. September 2012), nicht fur Postdienstlei stungen im oben umschriebenen
Sinne bestimmt. Esist auch kein anderer Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das
befdrderte Gut » feststellbar, weshalb der mit dem Zeichen verbundene Hinweis auf ein
ganz bestimmtes Unternehmen und nicht irgendein beliebiges (Post )Unternehmen als
Erbringer dieser Zahlungsdienstleistungen zweifel sohne Uberwiegt. Dass die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs, fur welchen die genannten Waren zumindest teilwei se bestimmt
sind, zu den weiteren « traditionellen » Postdienstleistungen zahlt, ist somit unerheblich
(vgl. E. 5.4).

E.6.1.3

Die verbleibenden Waren dieser Klasse, die Programme fir elektronische
Datenverarbeitungsanlagen und -geréte sowie die magnetischen und optischen Datentréger,
besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum. Sie konnen zur Abwicklung der oben
umschriebenen Postdienstleistungen, die einen Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das
befdrderte Gut » aufweisen, wie auch zur Abwicklung anderer (Post ) Dienstleistungen
eingesetzt werden. Diese Konstellation fuhrt dazu, dass das strittige Zeichen in Bezug auf
diese Waren einen unbestimmten Aussagegehalt aufweist, da nicht auszumachen ist, ob die
Sachbezei chnung oder die Unternehmensbezei chnung vorherrschend ist. Gemass konstanter
Praxis (vgl. E. 3.3 m.w.H.) kann demnach dem Zeichen die Schutzfahigkeit diesbeziglich
nicht abgesprochen werden.

E.6.14

Da sich das Bundesverwal tungsgericht in den vorangegangenen Erwdgungen zu den Waren
der Klasse 9 im Sinne der BeschwerdefUhrerin an der Bedeutung « das beférderte Gut »
orientiert, ertbrigt sich eine Prifung der in diesem Zusammenhang geltend gemachten Ver-
letzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung. Der Vollstéandigkeit halber sai hierzu noch
erwahnt, dass der Antrag der Beschwerdefhrerin nicht so verstanden werden kann, dass
sich die Prifung der Unterscheidungskraft des Zeichens einerseits am Sinngehalt « das
beforderte Gut » zu orientieren hat und gleichzeitig die Eintragung des Zeichens fir Waren,
welche in einem engen Zusammenhang zu ebendiesem Sinngehalt stehen, erfolgen muss

(...).
E.6.2
Auch bezuglich der Waren der Klasse 16 gilt es zu differenzieren.

E.6.2.1

Die beanspruchten « Druckererzeugnisse, einschliesslich Bicher, Zeitschriften, Broschiren,
Prospekte und andere Publikationen » dieser Klasse, besitzen ein énlich breites
Anwendungs- und Themenspektrum wie die soeben genannten (el ektronischen) Datentrager
der Klasse 9. Entsprechend vermag die Mehrdeutigkeit, die fir das Zeichen auch in Bezug
auf diese Waren besteht, dessen Schutzfahigkeit nicht zu beeintréchtigen. Dasselbe hat auch



fur die Papeterie- und Schreibwaren derselben Klasse zu gelten. Der gegebenenfallsim
Zeichen mit enthaltene Hinweis auf den Verkaufsort schadet der Schutzfahigkeit des
Zeichens nicht, da der Verkaufsort einem ganz bestimmten Unternehmen zugeordnet
werden kann. Eine Prifung der in Bezug auf diese Waren geltend gemachten Verletzung
des Anspruchs auf Gleichbehandlung ertibrigt sich daher.

E.6.2.2

Hinsichtlich weiterer Waren der Klasse 16, namentlich den Papierwaren fir

V erpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton);
Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hullen, Tlten, Folien sowie den
Briefmarken, vorfrankierten Couverts oder Paketen sowie den Grusskarten ist der
Zusammenhang zu dem beférderten Gut sowie zu den Postdienstleistungen im engeren
Sinne allerdings offensichtlich, da die Bezeichnung « DIE POST » im Sinne von « das
beforderte Gut » beziehungsweise « das Paket » oder « der Brief » untrennbar mit dessen
Verpackung verbunden ist. Erst eine entsprechende Verpackung und Frankierung
ermoglicht dessen Beforderung. Auch in Bezug auf diese Waren erscheint es angebracht,
von einer Qualifikation derselben als Hilfswaren auszugehen (vgl. Urteil der RKGE vom 5.
Februar 2002 E. 5 Die Pogt, in: sic! 4/2002 S. 242 ff.). Die Unternehmensbedeutung des
Zeichens vermag daher hier nicht durchzudringen. Hinsichtlich der geltend gemachten
Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung in Bezug auf eingetragene Marken wie «
The Bookshop » (CH 602075), « werkhaus » (CH 595946), « TAXCENTER » (CH
606565), « CITIZEN OFFICE » (CH 611910), die einen Hinweis auf den V erkaufsort
beinhalten, vermag die BeschwerdefUhrerin nicht durchzudringen, da vorliegend nicht der
Hinweis auf den Verkaufsort, sondern die Dominanz der Sachbezeichnung fur die

mangel nde Unterscheidungskraft ausschlaggebend ist.

E.6.23

Bei den Briefstéandern ist deren Bestimmungszweck als Aufbewahrungsort fir beforderte
Briefe unverkennbar und das Zeichen auch hierfur nicht unterscheidungskréftig.

E.6.3

Hinsichtlich der weiteren beanspruchten V erpackungsmaterialien der Klassen 20 und 22
gilt das unter E. 6.2.2 Gesagte.

E.6.4

Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodelle oder die
Modell-Poststellen, et cetera der Klasse 28 betrifft, ist kein Bezug zu den

Postdienstlei stungen im engeren Sinne ersichtlich. Der Hinwels auf das dargestellte Objekt
vermag die Schutzfahigkeit des Zeichens fur diese Waren insofern nicht zu beeintrachtigen,
als es einen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen darstellt. Eine Priifung der in Bezug
auf diese Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung
erdbrigt sich daher.

E.65

Hinsichtlich der umfassenden und vielfaltigen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und
42 ist ein direkter Bezug zur Sachbezeichnung « das beforderte Gut » beziehungsweise zu
den Postdienstleistungen im engeren Sinne nicht ersichtlich. Sollte ein solcher Bezug
beispielsweise bei den Dienstleistungen mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum wie
dem Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, der Dateienverwaltung



in Computerablagen (Klasse 35) oder dem Erarbeiten von Datenverarbei tungsprogrammen,
dem Design von Webseiten et cetera (Klasse 42) gegeben sein, so erscheint er jedoch nicht
als derart dominant, dass damit der Unternehmenshinweis des Zeichens verdréangt wird. Das
Zeichen ist somit fur diese Dienstleistungen unterscheidungskréftig.

E.6.6

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 40, 41 und 45 gilt Ahnliches.
Wahrend bei den kulturellen Aktivitéten klarerweise nicht von einem Zusammenhang zu
den Postdienstlei stungen weder im engeren noch im weiteren Sinne gesprochen werden
kann, liegt bel den Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung auf
dem Gebiet der Beférderung von Waren und Gutern allenfalls ein Grenzfall vor, welcher
praxisgemass einzutragen ist (vgl. E. 3.5 m.w.H.). Der Gegenstand der Rechtsberatung
hingegen kann wiederum sehr breit gefachert sein, weshalb von einer Dominanz der
Sachbezei chnung nicht ausgegangen werden kann. Das Zeichen ist somit auch fir diese
Dienstleistungen unterscheidungskraftig. Eine Prifung der in Bezug auf diese
Dienstleistungen geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Glei chbehandlung
erdbrigt sich daher.

E. 6.7
Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 ist jedoch zu differenzieren.

E.6.7.1

Bel den Beforderungsdienstleistungen wie der Lieferung, Lagerung, Verpackung,
Beforderung und Verteilung von Waren, Beforderung von Briefen, Briefsendungen sowie
von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderer
Giter; Frankieren von Postsendungen; Kurierdiensten et cetera liegt es auf der Hand, dass
es sich dabei eben um die Postdienstleistungen im oben beschriebenen engeren Sinne
handelt und daher ein enger, jaein engster Bezug zur Sachbezeichnung « das beforderte Gut
» vorliegt, womit das Zeichen fir diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskréftig ist.

E.6.7.2

Was hingegen die tbrigen strittigen Dienstleistungen dieser Klasse betrifft, namentlich die
blosse Vermittlung von Beforderungsl el stungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management
und Durchfihrung von Reisen; Vermietung von Lagerraum fur bewegliche Sachen wie
Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Guter und Fahrzeuge; Vermietung von
Lagercontainern; Erteilung von Auskinften tber Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik)
von VerkehrslGsungen fur Personen- und Guterverkehr, erscheint die Sachbezeichnung
nicht als derart dominant, dass dem Zeichen hierfr die Eintragung verweigert werden
musste. Hinsichtlich der Planung von Verkehrsl6sungen fur den Glterverkehr liegt
maximal ein Grenzfall vor, welcher nach der standigen Praxis ebenfalls einzutragen ist (vgl.
E. 3.5mw.H.).

E.6.8

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass auch das Zeichen « DIE POST » fr
einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie fir die Klassen
20 und 22 nicht unterscheidungskraftig ist. Fur die Ubrigen strittigen Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das Zeichen hingegen
einzutragen.



E.7

Die Vorinstanz hat das Zeichen in Bezug auf die vorliegend noch verbleibenden strittigen
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22 und 39 und soweit sie dieses als
direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht a's freihaltebedirftig erachtet.

E.71

Die Vorinstanz erachtet das Zeichen zudem in Bezug auf denjenigen Tell der
Dienstleistungen der Klasse 39, fir den das Zeichen soeben als nicht unterscheidungskréftig
eingestuft wurde (vgl. E. 6.7.1), als absolut frethaltebedurftig. Die Beschwerdefiihrerin
weist unter anderem darauf hin, dass das Institut der absoluten Freihaltebedurftigkeit
umstritten und in der Doktrin nicht unkritisiert geblieben ist. Nichtsdestotrotz handelt es
sich hierbei um einin der Praxis des Bundesgerichts etabliertes Rechtsinstitut (vgl. Urteile
des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 Post und 4A_129/2007 vom 18.
Juli 2007 Lindor-Kugel; BGE 84 |1 221 Trois plants; weitere Hinweise in Marbach, SIWR,
N. 452), weshalb diese Frage auch vorliegend zu prifen ist. Auch eine von der
Beschwerdefihrerin nicht vorgebrachte andersartige Spruchpraxis der Behodrden der
Européischen Union vermag an der geltenden Rechtslage, gemass der die Schweiz eine
hiervon unabhangige Markenpraxis fuhrt, nichts zu ahdern (Urteil des Bundesgerichts
4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.2 V).

E.7.2

Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absol utes Freihaltebedirfnis insbesondere an
Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (David, a.a.O., Art. 2 N. 6, 38 und 40;
Willi, aa.O., Art. 2 N. 149 151). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug
auf Waren und Dienstlei stungen benétigt werden, sowie jene Zeichen, auf deren
Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht durchsetzungsfahig (Marbach,
SIWR, N. 448 ff. m.w.H.). Gemass der Botschaft zu einem Bundesgesetz tiber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990 wird ein absolutes Freihalte-
bedirfnisim Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks sinngemass bejaht
(BBI 1991 1 20). In der Regel wird ein absolutes Freihaltebedlrfnis zu bejahen sein, wenn
ein langjahriges staatliches Monopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene
Bezeichnungen freigegeben werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 7491/2006
vom 16. Méarz 2007 E. 6 Yeni Raki/Yeni Efe mit Hinweisen auf die Rechtsprechung der
RKGE sowie B 958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 6.1.2 POST). Nach Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des
Monopols regelméassig Marktoffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das
Monopol nicht durch den Markenschutz verlangert werden soll.

E.73

Das Argument der Beschwerdeflhrerin, wonach der grosste Teil der strittigen Waren und
Dienstleistungen niemals dem Postmonopol unterstanden habe, verfangt zumindest fir die
hier in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 39 nicht. Mit dem per 1. Oktober 2012
in Kraft getretenen neuen Postgesetz wird zwar der Rahmen fiir eine vollstandige Offnung
des Postmarktes, welches den Wegfall des bisherigen Beférderungsmonopols fur Briefe bis
50 g umfasst, geschaffen. Ziel des Gesetzesist gemass Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG zudem die
Gewaéhrleistung der Rahmenbedingungen fur einen wirksamen Wettbewerb bel der
Erbringung von Postdienstl eistungen. Jedoch wurde mit den parlamentarischen Beratungen
der Zeitpunkt der vollstandigen Liberalisierung auf unbestimmte Zeit verschoben. Es



erscheint daher angemessen, an dieser Stelle festzuhalten, dass das Markenrecht den nicht
zuletzt aufgrund der verbleibenden Monopolstellung noch zogerlich spielenden Wettbewerb
im Briefmarkt (vgl. Geschéftsbericht 2011 Postregul ationsbehorde [ PostReg], noch online
einsehbar auf der Internetseite des Eidgendssischen Departements fir Umwelt, Energie und
Verkehr < http://www. uvek.admin.ch > Das UVEK > Organisation > Regulie-
rungsbehorden > PostCom > Berichte, besucht am 6. Februar 2013) nicht ex post zu
korrigieren vermag. Andererseits kann im Sinne einer umfassenden I nteressenabwagung
wohl zu Recht davon ausgegangen werden, dass das Markenrecht zeitlich unbestimmte,
aber dennoch wohl nicht ausserhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegende kiinftige
Liberalisierungsschritte und eine entsprechende Entwicklung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse nicht unnétig erschweren soll. Nebenbel sei bemerkt, dass die Behauptung der
Beschwerdefiihrerin, gemass der der Wettbewerb in Landern wie Deutschland und
Frankreich, wo das Zeichen « DIE POST » beziehungsweise « LA POSTE » eingetragen
wurde, problemlos spiele und sich die Konkurrenz etabliert habe, wohl nicht
vollumfanglich zutreffen dirfte. Trotz vollstandiger (formaler) Liberalisierung der
Briefmérkte stellt das Sondergutachten 62 der deutschen Monopolkommission vom
Dezember 2011 unter Kap. 2.3 Rz. 23 fest, dass die Wettbewerbsentwicklung im
Briefmarkt insgesamt stagnierend sei und noch kein funktionierender Wettbewerb bestiinde
(Gutachten online einsehbar auf der Internetseite der deutschen Monopolkommission <
http://www.monopol kommission.de > Aktuell > SG Post, besucht am 6. Februar 2013).
Den Wettbewerbern scheint es offenbar nicht gelungen zu sein, hier Marktanteile
hinzuzugewinnen. In Frankreich war die vollsténdige Marktoffnung fur den 1. Januar 2011
vorgesehen. Eine Evaluation der hierdurch allenfalls veranderten Wettbewerbssituation
liegt nach dem Kenntnisstand dieses Gerichts noch nicht vor. Fur die mit der Schweiz
vergleichbaren Rahmenbedingungen im Briefmarkt vor der vollstdndigen Liberalisierung
stellt die Botschaft zum Postgesetz vom 20. Mai 2009 (BBI 2009 5181 ff.) auf S. 5193 fest,
dassin der Zustellung von adressierten Sendungen im Inland so gut wie kein Wettbewerb
bestehe, im grenziiberschreitenden Briefverkehr, Paket- und Expressmarkt hingegen eine
relativ hohe Wettbewerbsintensitét herrsche. Auch wenn sich nicht feststellen 1&sst, ob und
inwiefern die jeweiligen Markeneintragungen zu einer Wettbewerbsstagnierung beigetragen
haben, |&sst sich anderersaits die Behauptung, dass in den Landern mit diesen Eintragungen
der Wettbewerb problemlos verlaufe, nicht aufrechterhalten.

E.74

In Ubereinstimmung mit der Beschwerdefihrerin ist hingegen festzuhalten, dass seit dem
Urteil des Bundesgerichtsin Sachen « POST » die Verwendung des Zeichens « POST »
alen Mitbewerbern der BeschwerdefUhrerin frei zur Verfligung steht. Esist daher der Frage
nachzugehen, ob die Méglichkeit der freien Verwendung des Zeichens « POST » ein

absol utes Freihaltebedlrfnis am Zeichen « DIE POST » auszuschliessen vermag. Die
Beschwerdefihrerin macht in diesem Zusammenhang ausserdem geltend, dass seit der
freien Verwendung des Zeichens « POST » scheinbar keiner der Mitkonkurrenten von
dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht hat. Bereits im zitierten Urteil « POST » hielt das
Bundesverwaltungsgericht jedoch in E. 6.1.2 fest, dass es nicht massgebend sei, dass die
Bezeichnung « POST » von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht werde, sondern,
dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Begriffe in der deutschen Sprache zur
Verfligung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden
Waren und Dienstleistungen potenziell stark eingeschrankt wére. Esist vorliegend auch
nicht ersichtlich, inwiefern an diesem Mangel an gleichwertigen Alternativen der bestimmte



Artikel « die » etwas zu andern vermag, weshalb das I nteresse des Wirtschaftsverkehrs an
der freien Kommunikation auch in diesem Falle stérker gewichtet werden muss als das
Risiko, dass der von einem Unternehmen geschaffene Goodwill in ausbeuterischer Weise
mitverwendet werden kann (vgl. Marbach, SIWR, N. 261).

E.75

Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass das von der Vorinstanz
angenommene absol ute Freihaltebedlrfnis fur einen Tell der Dienstleistungen der Klasse 39
nachvollziehbar ist. Mit anderen Worten entziehen sich die betroffenen Dienstleistungen
dem Nachwels der Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGE 134 111 314 vom 11. Méarz 2008 E.
2.3.2 M/M-joy), selbst wenn das eingerei chte demoskopi sche Gutachten, welches sich
lediglich auf ebendiese Dienstleistungen bezieht, arte legis erstellt sein sollte.

E.8

Fir die Gbrigen noch strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und 22 kdnnte sich das Zeichen
jedoch im Verkehr durchgesetzt haben. Ausgehend von der obigen Klassifizierung der
betroffenen Waren als Hilfswaren (vgl. E. 6.1.1, 6.2.2 und 6.3) fur die Erbringung von Post-
dienstleistungen im engeren Sinne der Klasse 39, fur die das Zeichen « DIE POST » absolut
freithaltebedurftig ist, ist jedoch fraglich, ob fir diese Waren ein selbststéandiger
Durchsetzungsbeweis moglich wéare. Zumindest wurde ein solcher von der RGKE (vgl.
Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002 E. 5 Die Pogt, in: sicl 4/2002 S. 242 ff.) fur die
Waren der Klassen 16 und 20 abgelehnt. Die Waren der Klassen 9 und 22 standen in dem
soeben zitierten Fall nicht zur Debatte. Ausgehend von der obigen Feststellung, dass es sich
bei al den noch strittigen Waren um Hilfswaren handelt, eribrigt sich demnach eine
weitere Prifung der Verkehrsdurchsetzung, welche somit mangels sel bststandiger
Durchsetzungsmadglichkeit weder glaubhaft gemacht noch gerichtsnotorisch angenommen
werden kann. Selbst wenn die betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 nicht als Hilfswaren
zu qualifizieren wéren, so scheint die Kritik der Vorinstanz (...) an den von der
Beschwerdefihrerin zum Nachweis der V erkehrsdurchsetzung ins Recht gel egten Belegen
(...) im Lichte der bisherigen Praxis (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 958/2007
vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 Post m.w.H. und B 788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 traveltip)
nicht zu beanstanden. Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitétsprinzips ist es zudem
ebenso nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz die Anerkennung einer Art « Ausweitung »
der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung fr die anderen strittigen
Dienstleistungen verweigert. Die BeschwerdefUhrerin wendet dagegen ein, dass sich die
Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung vorliegend aus der Kombination mit den
besonderen Umstanden des Einzelfalls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von
« DIE POST », fir alle strittigen Waren und Dienstleistungen ergebe. Auch wenn das
Bundesgericht im von der BeschwerdefUhrerin zitierten Fall Smarties (BGE 131 111 121)
eine Kombination von verschiedenen Tatsachen und Elementen zur Glaubhaftmachung der
V erkehrsdurchsetzung zulassen mag, so betraf in diesem Falle jedoch keines der Elemente
ein absolut freihaltebedurftiges Zeichen. Von der unstrittigen Omniprasenz der
Beschwerdefihrerin kann auch nicht pauschal auf die gerichtsnotorische markenmassige
Verwendung des Zeichens « DIE POST » in Bezug auf sémtliche verbleibenden strittigen
Waren und Dienstleistungen geschlossen werden. Bei den vorliegend noch zur Diskussion
stehenden Waren der Klassen 9 und 22 handelt es sich bei spiel sweise um
Frankiermaschinen und V erpackungsmaterialien aus Textil. Von Gerichtsnotorietét dirfte
hier nicht gesprochen werden kénnen. Als Zwischenergebnisist daher festzuhalten, dass



das Zeichen « DIE POST » auch hinsichtlich der verbliebenen strittigen Waren der Klassen
9, 16, 20 und 22 der Verkehrsdurchsetzung nicht zugénglich ist, daes sich hierbei um
Hilfswaren zur Erbringung derjenigen Dienstleistungen handelt, fiir welche das Zeichen als
absolut frethaltebedurftig erachtet wurde. Selbst wenn die Qualifikation der betroffenen
Waren der Klassen 9 und 22 als Hilfswaren, fir welche noch keine Praxis vorliegt, anders
ausgefallen wére, so entsprechen die Belege zur Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung nicht den Anforderungen der Rechtsprechung (vgl. Urteile des
Bundesverwal tungsgerichts B 958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 Post m.w.H. und B
788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 traveltip). Auch kann hinsichtlich der betroffenen Waren
nicht von einer Gerichtsnotorietét des Zeichens gesprochen werden.

E.9

Im Subeventualantrag der Beschwerdefhrerin, welcher lediglich in Bezug auf die
verbliebenen strittigen Waren und Dienstleistungen eines Teils der Klassen 9, 16 und 39
sowie fur die Klassen 20 und 22 zu prufen ist, macht diese geltend, dem Zeichen komme bei
einer Schreibwei se ausschliesslich in Grossbuchstaben originare Unterschei dungskraft zu.
Gleichzeitig sei bis anhin die Konstellation einer Schutzeinschrankung bel Wortmarken auf
eine bestimmte Schreibweise in Form eines Disclaimers noch nie Gegenstand einer (htchst
Yrichterlichen Uberpriifung gewesen. Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts
erscheint die Figur des Disclaimers vorliegend obsolet. Eine Marke ist als Ganzes und unter
Einbezug aller Gestaltungselemente zu prifen. Fuhrt erst die Verbindung zur
Unterscheidungskraft, so geniesst jedoch selbstverstéandlich auch einzig die
Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, wahrend das Basiselement als solches durch
die Registrierung nicht gesperrt wird (Marbach, SIWR, N. 480). Auch fuhrt nicht jede
grafische Gestaltung automatisch zur Eintragungsfahigkeit. Vielmehr muss dieselbe so
ausgepragt sein, dass das Erscheinungshild der Marke vom schutzunféhigen Basiselement
Klar differiert. So verlangt das Bundesgericht, die Gestaltung miisse eigenwillig sein
beziehungswel se aus dem Ublichen Rahmen deutlich herausfallen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 Elle; Marbach, SIWR, N. 482 m.w.H.).
Analog zu den Vorgaben im Hinblick auf die grafische Gestaltung ist in Bezug auf die
Schreibweise einer Marke davon auszugehen, dass auch diese aussergewohnlich zu sein hat.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin trifft dies auf eine Schreibweise des
Zeichens in Grossbuchstaben jedoch nicht zu, handelt es sich doch hierbei um ein usserst
banal es Gestaltungselement, das zur Unterscheldungskraft des Zeichens hinsichtlich der
verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nichts beizutragen vermag. Auch das
Zeichen « DIE POST » in Grossbuchstaben bleibt mehrdeutig und kann sich in seiner
Unternehmensbedeutung in Bezug auf die verbleibenden strittigen Waren und
Dienstleistungen nicht gegenuiber der Sachbezeichnung durchsetzen.

E. 10

Subsubeventualiter macht die Beschwerdefhrerin schliesslich geltend, dass sich das
Zeichen mit der Schreibweise in Grossbuchstaben im Verkehr durchgesetzt habe. Aufgrund
der festgestellten Banalitét der beanspruchten Gestaltung des Zeichensist auch nicht
ersichtlich, inwiefern die Schreibweise in Grossbuchstaben an der absoluten
Freihaltebedirftigkeit des Zeichens fir die genannten Dienstleistungen der Klasse 39 etwas
zu andern vermag, selbst wenn so die Schreibweisen « Die Post » oder « die Post » frei
verwendet werden dirften. Auch kann die Schreibweise in Grossbuchstaben die
eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung in Bezug auf die



verbleibenden Waren, sofern der Nachwels der Verkehrsdurchsetzung in diesen Fallen
Uberhaupt moglichist (vgl. E. 8), nicht verbessern. Eine eingehendere Prifung des
Subsubeventual antrages ertibrigt sich daher.

E.11

Schliesslich sei an dieser Stelle noch erwéahnt, dass die von der Beschwerdefuhrerin geltend
gemachte Indizienwirkung der auslandischen Eintragungen des Zeichens « DIE POST » in
Deutschland beziehungsweise des Zeichens « LA POSTE » in Frankreich vorliegend nicht
welter von Bedeutung sein kann. Eine solche Indizienwirkung kommt praxisgemass nur in
einem Grenzfall zum Tragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober
2010 E. 4.2 V). Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bel denen gemass der
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenzfall vorliegt, hat sich dieses
Gericht bereits zugunsten der Eintragung entschieden. Weitere Grenzfalle sind nach der
hier vertretenen Ansicht nicht ersichtlich. Der Vollstandigkeit halber kann in Bezug auf
Deutschland noch bemerkt werden, dass die Eintragung des Zeichens dort nur in Bezug auf
Dienstleistungen der Klasse 39 erfolgt ist und Deutschland wie tbrigens auch Frankreich -
das Institut der absoluten Freihaltebedirftigkeit nicht beziehungsweise unter dem Einfluss
der Rechtsprechung des Européi schen Gerichtshofs nicht mehr kennen (vgl. Rainer 1bel,
Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang im deutschen und franzésischen Markenrecht,
Frankfurt am Main/Berlin/Bern/ Briissel/New Y ork/Oxford/Wien 2007, S. 130 ff. und 162
ff.).

E.12

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des Zeichens « DIE
POST » in Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39
sowie fur die Klassen 20 und 22 zu Recht gestiitzt auf die fehlende konkrete Unter-
scheidungskraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte V erkehrsdurchsetzung sowie auf das
absolute Freihaltebediirfnis verweigert hat. Fr die Ubrigen strittigen Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das Zeichen
hingegen einzutragen. Somit vermag sich die Beschwerdefihrerin hinsichtlich des
Markenschutzes flr einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
durchzusetzen. Hiervon ausgenommen bleibt jedoch der Bereich, welcher das Kerngeschéft
der Beschwerdefuhrerin bildet. Die Beschwerde ist demnach teilwei se gutzuheissen.
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