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56. Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Mai 1983 i.S. Janssen Pharmaceutica N.V. gegen Bundesamt fiir geisti-
ges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

Regeste (de):

Eintragung einer international registrierten Marke. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2
PVU.

Schutzfihigkeit der Wortmarke "OKT” fiir chemische Erzeugnisse. Es handelt sich weder um ein Zahlwort
(E. 2) noch um eine allgemeine oder spezifisch chemische Beschreibung (E. 3 u. 4).

Regeste (fr):
Enregistrement d’une marque au bénéfice de 1’enregistrement international. Art. 14 al. 1 ch. 2 LMEF, art. 6quin-
quies lettre B ch. 2. Conv. de Paris pour la protection de la propriété industrielle, revisée a Stockholm.

Est susceptible de protection la marque verbale "OKT” destinée & des produits chimiques. Il ne s’agit ni d’une
indication numérique (consid. 2), ni d’une description générale ou spécifiquement chimique (consid. 3 et 4).

Regesto (it):

Registrazione di una marca al beneficio di una registrazione internazionale. Art. 14 cpv. 1 n. 2 LMEF, art. 6quin-
quies lett. B n. 2 della Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprieta industriale, riveduta a
Stoccolma.

E suscettibile di protezione la marca verbale "OKT” destinata a prodotti chimici. Non si tratta di un’indicazione
numerica (consid. 2), né di una descrizione generale o specificamente chimica (consid. 3, 4).
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A.- Die Janssen Pharmaceutica N.V. in Beerse (Belgien) ist Inhaberin der international unter Nr. 455901 hinter-
legten Wortmarke "OKT”, bestimmt fiir verschiedene Chemikalien und chemische Erzeugnisse. Mit Verfiigung
vom 25. November 1981 verweigerte das Bundesamt fiir geistiges Eigentum vorliufig der Marke den Schutz
fiir die Schweiz, weil sie der notigen Unterscheidungskraft entbehre. Auf Einsprache der Markeninhaberin hielt
das Amt daran fest, dass "OKT” eine geldaufige Vorsilbe mit der Bedeutung von ”acht” und damit eine simple
Zahlenangabe sei, fiir die ein Freihaltebediirfnis bestehe. Am 22. Oktober 1982 wurde daher die vorldufige
Schutzverweigerung als endgiiltig bestitigt.

B.- Die Janssen Pharmaceutica N.V. fiihrt gegen diese Verfiigung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem An-
trag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, der Markeneintragung den Schutz in der Schweiz zu gewéhren.
Das Amt beantragt Abweisung der Beschwerde. Da es sich in seiner Vernehmlassung erstmals ausfiihrlich auf
den chemischen Sprachgebrauch berief, wurde der Beschwerdefiihrerin Gelegenheit zu einer Replik gegeben.

Erwigungen



Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. Zwischen den Benelux-Staaten und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Ei-
gentums (PVU) gemiiss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3; 0.232.04).
Nach Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVU darf die Eintragung in der
Schweiz insbesondere verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aussch-
liesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
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Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen kénnen, oder die im allge-
meinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stidndigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz iiblich sind.
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, wonach die Eintragung u.a.
dann zu verweigern ist, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen
enthilt (BGE 104 Ib 65 E. 1 mit Hinweisen).

2. Als Gemeingut gelten Zeichen, die nicht unterscheidungskriftig sind, wie einfache geometrische Figuren,
einzelne Buchstaben und Zahlen (Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 1975 E. 1 mit Hinweisen, in
PMMBI. 1976 1 S. 26). Das Bundesgericht hat deshalb den Marken ”61”” und ”3x3” den Schutz versagt (Urteil
vom 12. November 1974, in PMMBI. 19751 S. 9; Urteil vom 21. November 1975, in PMMBI. 1976 1 S. 25).
Das miisste ebenfalls fiir die Ziffer ”8” oder auch das Zahlwort ”acht” gelten. Anders aber wenn wie hier auf ein
lateinisches oder griechisches Wort zuriickgegriffen (octo, okto) und dieses iiberdies verstiimmelt wird. BUS-
SE, Kommentar zum deutschen Warenzeichengesetz (5. A. S. 126), auf den das Amt in diesem Zusammenhang
verweist, stellt Zahlworter wie ”Null” der Ziffer gleich, verneint aber schon fiir das franzosische ”Zéro” ein
Freihaltebediirfnis. Fiir schweizerische Verhiltnisse mag sich das mit franzosischen Begriffen anders verhal-
ten; wegen eines lateinischen oder griechischen Anklangs aber auch "OKT” als reines Zahlwort zu verstehen,
geht indes zu weit.

3. Nach der Rechtsprechung gelten Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir
welche die Marke bestimmt ist, als Gemeingut. Blosse Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die nur ent-
fernt auf eine Ware hindeuten, geniigen dafiir aber nicht, vielmehr muss der gedankliche Zusammenhang derart
sein, dass er ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 106 II 246
E. 2 mit Hinweisen). Das Amt belegt an zahlreichen Beispielen die Verwendung von “Okt...” bzw. hiufiger
”Okto...” oder "Okta...” in Ausdriicken wie “Oktett”, ”Oktogon”, ”Oktave”, ”Oktober” usw. Dabei handelt es
sich indes stets um eine Vorsilbe, deren Zahlenbedeutung aus der Verbindung mit dem Stammwort erkennbar
wird. Wird dagegen "OKT” fiir sich allein als Warenzeichen verwendet, so entfillt eine derartige Verbindung
und ist ein beschreibender
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Charakter des Zeichens, selbst wenn darin ein Zahlwort erkannt wird, nicht mehr ersichtlich. Es verhilt sich
hier nicht anders als mit den Silben "VER” oder "ENT”, die zwar als Vorsilben sehr héaufig auftreten, als Wort-
marke aber zweifellos Phantasiecharakter haben.

4. Die Marke "OKT” richtet sich unbestrittenermassen in erster Linie an Fachleute der Chemie. Der Schutz
ist ihr daher schon dann zu verweigern, wenn sie in diesem Kreis als beschreibend verstanden wird (BGE 104
Ib 66 E. 1). Das Amt belegt die zentrale Bedeutung der Silbe Okt” mit der Bezeichnung ”Oktan” fiir bestimm-
te Kohlenwasserstoffe und mit Beispielen wie “Octafluorocyclobutan™ als Hinweis auf acht Fluoratome. Noch
zahlreicher seien allerdings die chemischen Benennungen, bei welchen “Okt” nicht am Anfang, sondern in
der Mitte der Formel stehe, z.B. ”Cyclooktaschwefel”. Die Beschwerdefiihrerin anerkennt das an sich, ldsst es
aber nicht gelten fiir die Bezeichnung "OKT?”, die alleinstehend in der Chemie nicht vorkomme und fiir sich
allein auch vom Chemiker als Phantasiezeichen empfunden werde. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen ist
dem zuzustimmen. Massgebend ist dabei weniger, dass die chemischen Bezeichnungen durchwegs “octo” oder
“octa” lauten. Entscheidend ist vielmehr auch hier, dass sie stets in einem bestimmten Zusammenhang ver-
wendet und nur so verstdndlich werden. Das gilt sogar beim Beispiel von ”Octan”, wo erst durch die Endung
”-an” ersichtlich wird, dass es sich dabei um das achte Glied der Kohlenwasserstoffreihe handelt. Erst recht
gilt das fiir die andern, weit komplizierteren Formeln, in welchen die Silbe ~octo/octa” fiir den Chemiker aus
dem Zusammenhang ihren Sinn bekommt. Dass ein Chemiker aber "OKT”, wenn es fiir sich allein steht und
als Warenzeichen verwendet wird, im spezifischbeschreibenden Sinn der chemischen Nomenklatur versteht, ist
mit den Unterlagen des Amtes nicht belegt. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfiigung des Bundesamtes fiir geistiges Eigentum vom 22. Oktober
1982 aufgehoben und das Amt angewiesen, der internationalen Wortmarke Nr. 455901 "OKT” den Schutz in
der Schweiz zu gewihren.



