BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 93/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das L6schungsverfahren gegen die Marke 2 104 912

BPatG 152
10.99



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung am 29. Marz 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-

wie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zuriickgewiesen.

Griunde

Die Bezeichnung Omepa wurde am 4. Marz 1992 als Marke fur

"Pharmazeutische Erzeugnisse, namlich rezeptpflichtige Magen-

und Darmmittel"

angemeldet und am 10. Juni 1998 im Markenregister eingetragen. Inhaberin ist die

Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin hat die Léschung der Marke wegen fehlender Schutzfahigkeit
nach 8§ 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3, und 9 MarkenG beantragt. Der Léschungsantrag vom
11. Februar 1999 ist der Markeninhaberin am 30. Marz 1999 zugestellt worden.
Mit am 27. Mai 1999 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 25. Mai 1999

hat die Markeninhaberin dem Léschungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den LO-
schungsantrag mit Beschlul3 vom 7. April 2000 als unbegriindet zuriickgewiesen.
Die Bezeichnung "Omeprazol" stelle bereits die vorgeschriebene Abkurzung fur
die entsprechende chemische Wirkstoffbezeichnung dar, weshalb schon keine

Veranlassung zu einer weiteren offiziellen Abklirzung bestehe. Die Behauptung



der Antragstellerin, die angegriffene Marke sei eine geringfigige Abwandlung der
in der medizinischen Fachliteratur fir "Omeprazol" tblichen Abkirzung "Omep",
werde durch die vorgelegten Auszige einer Datenbankrecherche nicht bestatigt.
Die als Verkehrskreise auch angesprochenen medizinischen Laien wirden "Ome-
pa" ohnehin als phantasievolles Kunstwort auffassen. Aber auch Fachleute wir-
den "Omepa" eine herkunftshinweisende Eigenart beimessen, da sich diese Be-
zeichnung klanglich wie schriftbildlich hinreichend deutlich von dem Fachbegriff
"Omeprazol" abhebe. Wegen der Loschungsgrinde der fehlenden Unterschei-
dungskraft und eines Freihaltungsbedirfnisses werde auf die BGH-Entschei-
dung "Metropoloc” und die BPatG-Entscheidung "Omeprazok” (BPatGE 41, 50)
Bezug genommen, die der vorliegenden vergleichbar seien. Es sei daher weiterhin
kein Interesse der Mitbewerber an der ungehinderten Verwendung der Bezeich-
nung "Omepa" feststellbar. "Omepa” sei auch keine "lUbliche Bezeichnung" im Sin-
ne von 8 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG, da dies ohnehin nur die allgemein gebrauchliche
korrekte Bezeichnung, nicht aber eine willkirliche Verstimmelung sein kdnne.
Schliel3lich liege auch kein Léschungsgrund nach 8 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG vor.
Denn die von der Antragstellerin zitierte Richtlinie 92/27 EG vom 31. Méarz 1992
Uber die "Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln" betreffe
die Frage, in welcher Art und Weise eine Marke im Geschéftsverkehr verwendet
werde und damit einen von der markenrechtlichen Prifung nach § 8 MarkenG ver-

schiedenen Rechtsgegenstand.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin mit der vorsorglichen
Anregung, wegen der grundsatzlichen Bedeutung des Anwendungsbereichs der

Richtlinie 92/27 EG die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Bei dem Markenwort "Omepa" handele es sich um eine freihaltungsbedurftige, zur
Beschreibung der beanspruchten Waren ublich gewordene Bezeichnung im Sinne
von 8 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG, die in Fachkreisen als Abkirzung fur den
Wirkstoff "Omeprazol” gebraucht werde. Dabei sei nicht erforderlich, dal3 es sich

um eine anerkannte Abklrzung oder einen Fachbegriff handele. Ausreichend sei,



dal3 der Verkehr darin den Fachbegriff als solchen erkenne, was hier der Fall sei.
Entscheidend fur die Verwechslungsgefahr sei nicht ein Vergleich zwischen "Ome-
prazol" und "Omepa", sondern die frappante Ahnlichkeit der Begriffe "Omep" und
"Omepa". Auch der Léschungsgrund nach 8§ 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG sei gegeben.
Zwar sei durch die 5. AMG-Novelle die Bestimmung Art 1 Abs 2, 1. und 2. Spiegel-
strich der Richtlinie 92/27 EG vom 31. Marz 1992, wonach Phantasiebezeichnun-
gen fur Arzneimittel nicht zu Verwechslungen mit der gebrauchlichen Bezeichnung
fuhren duarften, nicht umgesetzt. Diese sei aber nunmehr unmittelbar zu bertck-
sichtigen, da die Richtlinie bis zum 1. Januar 1993 umzusetzen war und der Rege-
lungsgegenstand eindeutig und aus sich heraus verstandlich sei. Hierbei handele
es sich nicht um die Berufung auf eine horizontale Drittwirkung der Richtlinie. Die
unmittelbare Wirkung der Richtlinie erstrecke sich jedoch tber § 8 Abs 2 Nr 9 Mar-
kenG auf das Eintragungsverfahren, so dal das BPatG sowie das DPMA als Tra-

ger hoheitlicher Gewalt zur Beachtung der Richtlinie verpflichtet seien.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Antragsgegnerin nimmt Bezug auf ihren Schriftsatz vom 1. Dezember 2000 im
Loschungsverfahren "Omep" (25 W (pat) 92/00). Dort hat sie ua ausgefuhrt, daid
die von der Antragstellerin vorgelegte Datenbankrecherche die Behauptung,
"Omep" sei eine Ubliche Bezeichnung im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 Mar-
kenG nicht stutzen kdnne. Den 24 von der Antragstellerin vorgelegten "Antworten”
standen aufgrund eigener Recherchen in derselben Datenbank gefundene
5.211 Treffer zu "Omeprazol" gegentber, wovon in 653 Fundstellen "Omeprazol"
mit "Ome" wiedergegeben sei. Selbst bei den 24 Antworten der Antragstellerin
werde "Omep" nicht einheitlich fir den INN "Omeprazol" verwendet. Vielmehr wer-
de der INN durch die Datenbank-Ersteller in eher willktrlicher Weise sowohl mit
"Omep", "Omep.", als auch nur mit "O" abgekdrzt. In einem Fall stehe "Omep" so-

gar fur "otitis media with effusion pathogenesis". Schlief3lich liege auch kein Ver-



sto3 gegen 8 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG in Verbindung mit der EG-Richtlinie 92/27
vor. Da "gebrauchliche Bezeichnung" definiert werde mit der "von der WHO emp-
fohlenen international gebrauchlichen Bezeichnung (INN)" bzw - in Ermangelung
dessen - als "die Ubliche gebrauchliche Bezeichnung", es aber den INN "Omepra-
zol" gebe, sei die zweite Alternative hier schon gar nicht einschlagig. Eine Ver-
wechslung von "Omep" und "Omeprazol" sei nicht zu beflrchten. Aus diesen
Grunden sei auch "Omepa" als Marke schutzfahig und nicht mit dem genannten

INN verwechselbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschlul3 der Markenabteilung so-
wie auf die Schriftsatze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Beschwerde der Loschungsantragstellerin ist zulassig, insbesondere statthaft

sowie form- und fristgerecht eingelegt, 8 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Nach Auffassung des Se-
nats ist der Loschungsantrag, dem die Antragsgegnerin gemal3 8§ 54 Abs 3 Satz 2
MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, zu Recht zuriickgewiesen worden, da die
angegriffene Marke nicht entgegen 8§ 8 Abs 2 Nr1, 2, 3 und 9 MarkenG (8 50
Abs 1 Nr 3 MarkenG) eingetragen worden ist und Schutzhindernisse nach diesen
Vorschriften auch im Zeitpunkt der Entscheidung (8 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG)

nicht vorliegen.

Die angegriffene Marke "Omepa" ist keine freihaltungsbedurftige beschreibende
Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, da diese Bezeichnung weder der
internationalen Wirkstoffbezeichnung (INN) "Omeprazol" so nahe kommt, dal3 der
insoweit maRgebliche Fachverkehr in "Omepa" ohne weiteres die Wirkstoffbe-
zeichnung selbst — und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf diese — erkennt,

noch die Bezeichnung "Omepa" als solche eine internationale chemische Kurzbe-



zeichnung, einen medizinischen Fachausdruck oder die in Fachkreisen ubliche

Abklrzung fur "Omeprazol" darstellt.

Zunachst unterscheidet sich die Bezeichnung "Omepa” von dem INN "Omeprazol”
durch die dem gemeinsamen Lautbestand "Omep-" nachfolgenden Wortelemente
"-a" gegenuber "-razol" klanglich und schriftbildlich so deutlich, daf3 der Fachver-
kehr "Omepa" nicht irrtimlich fir den genannten INN halt. Dies bedarf auch im
Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zur Schutzfahigkeit von an INN ange-
naherten Markenwdortern, die sogar bei Wortbildungen bejaht wurde, die erheblich
enger an die Wirkstoffangabe angelehnt sind (vgl zB BGH GRUR 1994, 803 "TRI-
LOPIROX" — INN: "Rilopirox" und GRUR 1995, 48 "Metoproloc" — INN: "Metopro-
lol") als dies vorliegend der Fall ist, keiner néheren Begriindung und wird auch so

von der Antragstellerin nicht behauptet.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist fir Frage der Annéherung der an-
gegriffenen Marke an eine beschreibende und daher freizuhaltende Wirkstoffbe-
zeichnung und mdglicherweise Verwechselbarkeit mit dieser allein auf die interna-
tionale Wirkstoffbezeichnung (INN) "Omeprazol”, nicht aber auf die Bezeich-
nung "Omep", die ebenfalls fur die Antragsgegnerin als Marke (Nr 2 104 748) ge-
schitzt ist, abzustellen. Der Senat hat in seinem Beschluf3 vom 22. Februar 2001
in dem Léschungsverfahren 25 W (pat) 92/00 zwischen den gleichen Beteiligten
festgestellt, dafl3 keine ausreichenden Anhaltspunkte daftir vorliegen, daf3 die Be-
zeichnung "Omep" selbst eine in Fachkreisen tbliche Abkirzung fir "Omeprazol”
oder eine internationale chemische Kurzbezeichnung oder einen medizinischen
Fachausdruck darstellt und hat daher den Léschungsantrag zurtickgewiesen. Auf
die Griinde des Senatsbeschlusses vom 22. Februar 2001 in dem Ldschungsver-
fahren 25 W (pat) 92/00 und insbesondere auf die dortigen Ausfuihrungen zur Re-
levanz der Ergebnisse der genannten Datenbankrecherche wird hiermit ergénzend

Bezug genommen.



Die von der Antragstellerin im vorliegenden Ldschungsverfahren wie bereits in
dem die Marke 2104748 "Omep" Dbetreffenden Loschungsverfahren
25 W (pat) 92/00 eingereichte, insgesamt 24 "Answers" umfassende Recherche in
einer Datenbank "DDFU" bezieht sich ausschlief3lich auf die Bezeichnung "Omep".
Diese Rechercheergebnisse sind daher ersichtlich nicht geeignet, eine gegen die
Schutzfahigkeit der hier verfahrensgegenstandlichen Marke "Omepa" sprechende
Gebrauchlichkeit dieser Bezeichnung als eine in Fachkreisen ubliche Abkurzung
oder als Synonym fur den INN "Omeprazol" zu belegen. Weitere entsprechende
Anhaltspunkte sind nicht vorgetragen. Vom Senat durchgefiihrte Recherchen in
einschlagigen Fachlexika und Abkurzungsverzeichnissen (zB: Zetkin/Schaldach,
Lexikon der Medizin, 16. Aufl; Roche Lexikon Medizin, 4. Aufl; Pschyrembel, Klini-
sches Worterbuch, 258. Aufl; Hunnius, Pharmazeutisches Woérterbuch, 8. Aufl;
Rompp, Lexikon, 10. Aufl; Lexikon medizinischer Abklrzungen, Sandoz AG,
6. Aufl) haben ebenfalls keinerlei Hinweise darauf ergeben, dal3 "Omepa" Uber-
haupt als Abkirzung, oder gar als ubliche und fachlich anerkannte Kurzbezeich-
nung fur "Omeprazol" verwendet wird. Auch eine Internetrecherche mit den Begrif-
fen "Omepa" und/oder "Omeprazol” mit den Suchmaschinen "Alta Vista" und "Ya-
hoo" hat aul3er das mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Produkt der
Markeninhaberin betreffende Ergebnisse keine Dokumente ergeben, die eine Ver-
wendung von "Omepa" als Abkirzung der genannten Wirkstoffbezeichnung bele-

gen.

Zwar bedarf es zur Bejahung des Schutzhindernisses nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 Mar-
kenG nicht zwingend eines lexikalischen oder sonstigen Nachweises, daf} das
fragliche Zeichen bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl hierzu
BGH GRUR 1997, 634, 635 "Turbo II"). Gleichwohl mag das Fehlen jeglicher ent-
sprechender Belege — gerade, wenn es sich wie hier nicht um eine aus gelaufigen
Elementen zusammengesetzte neue Wortverbindung, sondern um einen unveran-
derten Teil einer bekannten Fachbezeichnung (hier der INN "Omeprazol") han-
delt — in gewissem Umfang gegen das Bedirfnis des Fachverkehrs an einer freien

Verwendung des Zeichens sprechen. In gleicher Weise legt auch der Umstand,



dal es sich bei den INN selbst bereits um "Kurzbezeichnungen definierter chemi-
scher Substanzen" handelt (vgl Rote Liste 2001, Seite 37 "Verzeichnis chemischer
Kurzbezeichnungen von Wirkstoffen"), nicht von vornherein die Vermutung nahe,
dal3 ein Interesse und eine Neigung des Verkehrs besteht, von einer solchen
Kurzbezeichnung nochmals eine Kurzform zu bilden und diese als Fachbezeich-
nung zu verwenden. Voraussetzung fur die Annahme eines Freihaltungsbeddrfnis-
ses ist allerdings, dal3 der betreffende Ausdruck aufgrund eines im Eintragungs-
zeitpunkt feststehenden Sinngehalts geeignet ist, als beschreibende Angabe ver-
wendet zu werden (BGH "Turbo 11", aaO). Ein solcher, fir den Fachverkehr ein-
deutigen, beschreibenden Sinngehalt von "Omepa" im Hinblick auf den INN "Ome-
prazol" ist — wie ausgefuhrt — nicht feststellbar.

Unter diesen Umstanden kommt eine Léschung des angegriffenen Zeichens auch
nicht mangels Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG in Be-
tracht. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Anmel-
dung erfal3ten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenuber sol-
chen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden. Nicht unterscheidungskraftig
sind danach Bezeichnungen, bei denen es sich um warenbeschreibende Angaben
oder gebrauchliche Worter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache
handelt, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung
in der Werbung - stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungs-
kennzeichen verstanden werden (vgl BGH BIPMZ 2000, 332, 333 "LOGO" mwN).

Der angegriffenen Bezeichnung "Omepa" kann — wie dargelegt — in dieser sprach-
lichen Form kein fur die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreiben-
der Begriffsgehalt zugeordnet werden. Selbst bei einem Verstandnis von "Omepa”
als - objektiv nicht korrekter - Verkirzung des warenbeschreibenden Fachaus-
drucks und INN "Omeprazol" ist danach nicht davon auszugehen, daf} der Fach-
verkehr, wenn ihm die Wirkstoffbezeichnung "Omeprazol" bekannt ist, "Omepa" flr

die Sachbezeichnung selbst halt und darin nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme



auf "Omeprazol" sieht (vgl BGH GRUR 1995, 48, 49 "Metropoloc”; GRUR 1994,
803 "Trilopirox"). Dabei braucht die Frage, ob auch unter der Geltung des Marken-
gesetzes die Rechtsprechung, wonach ohne weiteres erkennbare Abwandlungen
beschreibender Angaben bzw zu diesen hochgradig ahnliche Bezeichnungen nicht
schutzfahig sind, Uberhaupt fortgefuhrt werden kann (bejahend: Fezer, Marken-
recht, 2. Aufl, 8 8 MarkenG, Rdn 255, 256 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 8§ 8,
Rdn 59; weitgehend verneinend: Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, §8
Rdn 150, 151), hier nicht ndher behandelt zu werden. Denn gemessen an der ge-
nannten Rechtsprechung des BGH hélt die angegriffene Marke "Omepa" zu dem

INN "Omeprazol" einen weitaus deutlicheren Abstand ein.

Wie ebenfalls dargelegt, handelt es sich bei "Omepa" auch nicht um einen in der
deutschen oder einer bekannten Fremdsprache — hier insbesondere der engli-
schen — gebréuchlichen Ausdruck zur Bezeichnung des Wirkstoffes "Omeprazol”,
der folglich vom Verkehr wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-
bung oder auch im wissenschaftlich-medizinischen Bereich nicht stets nur als sol-

cher und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefal3t und verwendet wird.

Aus diesen Umstanden folgt weiterhin, dal3 ein Loschungsgrund auch nach § 50
Abs 1 Nr 3 iVm 8 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG nicht vorliegt. Unter der Voraussetzung,
dal3 "Omepa" inhaltlich erkennbar auf den INN "Omeprazol" Bezug nimmt und die-
ser Wirkstoff in den Waren der angegriffenen Marke enthalten ist, mag es zwar an
sich nicht an einem nach der Rechtsprechung des BGH (vgl Althammer/Strébele,
MarkenG, 6. Aufl, 8 8 Rdn 168 mit zahlreichem Nachweis) fur erforderlich gehalte-
nen unmittelbaren beschreibenden Warenbezug fehlen. Wie dargelegt, liegen je-
doch keine ausreichenden Anhaltspunkte daftr vor, daf? "Omepa” im Sinne von
8 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG die allgemein sprachgebrauchliche oder im Bereich der
medizinischen Wissenschaft und Praxis verkehrsiubliche und allgemein verwende-
te Abkurzung fur die Wirkstoffbezeichnung "Omeprazol” bzw fur die diesen Wirk-

stoff enthaltenen Erzeugnisse geworden ist.
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Schliel3lich besteht auch kein Léschungsgrund unter dem Gesichtspunkt der son-
stigen gesetzlichen Benutzungsverbote im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG iVm
der Richtlinie 92/27 EG vom 31. Marz 1992 uber die "Etikettierung und die Pak-
kungsbeilage von Humanarzneimitteln". Nach Auffassung des Senats kann im vor-
liegenden Fall die Frage dahinstehen, ob die noch nicht in das nationale Recht
umgesetzte europaische Richtlinie eine sog. "horizontale Direktwirkung" entfaltet
(vgl hierzu BPatGE 41, 50, 54 "Omeprazok™ mwN; Althammer/Strébele, aaO, § 8
Rdn 296), auf die sich die Antragstellerin ausdricklich auch nicht beruft, oder ob
- die diese meint - sich die unmittelbare Wirkung der Richtlinie Gber § 8 Abs 2 Nr 9
MarkenG auf das Eintragungsverfahren erstreckt und das BPatG sowie das DPMA
als Trager hoheitlicher Gewalt zur Beachtung der Richtlinie verpflichtet sind. Denn
selbst bei unterstellter unmittelbarer Wirkung dieser Richtlinie wére ein LO6-
schungsgrund zu verneinen, da Verwechslungen im Sinne von Art 1 Abs 2 erster
Spiegelstrich der Richtlinie zwischen der angegriffenen Marke "Omepa" und dem
INN "Omeprazol" wegen der auffalligen Verschiedenheit der Bezeichnungen nicht
zu befirchten sind und "Omepa" — wie ausgefuhrt — auch nicht die Bedeutung ei-

ner eigenstandigen Fachbezeichnung hat.

Der Senat hat keinen Anlal3 gesehen, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Er hat
im vorliegenden Verfahren die von der Antragstellerin insoweit aufgeworfene
Rechtsfrage bereits als nicht entscheidungserheblich angesehen, so dald es hier
insoweit nicht mehr darauf ankommt, ob die Rechtsfrage von grundsatzlicher Be-
deutung oder eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs hiertiber zur Rechtsfort-
bildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist.

Nach alledem war die Beschwerde der Antragstellerin zurtickzuweisen.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Engels Brandt

PU



