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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 300 85 089

Verkindet am:

2. April 2009
Fuhringer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Prof. Dr. Buscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 17. Januar
2006 an Verkiundungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Mar-

ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurickverwiesen.

Grinde:

|. Die Antragstellerin hat die Loschung der am 20. November 2000 angemel-
deten und am 5. Februar 2001 fur die Markeninhaberin fir "Pharmazeutische Er-

zeugnisse, insbesondere  Humanarzneimittel"  eingetragenen  Wortmarke
Nr. 300 85 089

Cordarone

beantragt, weil diese bdsglaubig angemeldet worden sei.



Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Ldschungsantrag zurtickge-
wiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbe-

schwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurtickzuweisen.

Il. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der L&schungsgrund
nach 8§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben sei, weil die Markenin-
haberin die Marke nicht bdsglaubig angemeldet habe. Zur Begriindung hat es ausge-
fuhrt:

Von einer bosglaubigen Markenanmeldung sei auszugehen, wenn die Anmel-
dung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig sei, wobei die Bosglaubigkeit bereits
zum Anmeldezeitpunkt gegeben sein misse. Insoweit bestiinden bei der in Rede

stehenden Markenanmeldung keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Ein bosglaubiger Markenerwerb koénne darin liegen, dass der Anmelder in
Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwirdigen Besitzstands des Vorbenut-
zers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ahnliche Mar-
ke fur gleiche oder @hnliche Waren anmelde, mit dem Ziel der Stérung des Besitz-
standes des Vorbenutzers oder in der Absicht, fir diesen den weiteren Gebrauch der
Marke zu sperren. Die Antragstellerin habe die Marke "Cordarone" jedoch nicht im
Inland, sondern nur im Ausland (z.B. in Osterreich) benutzt. In Deutschland werde
das entsprechende Arzneimittel unter der Marke "CORDAREX" vertrieben. Es gebe
auch keine Anzeichen dafir, dass die Markeninhaberin mit der Markenanmeldung in
rechtsmissbréauchlicher Weise beabsichtigt habe, die Antragstellerin vom Einsatz ih-
rer auslandischen Marke auf dem deutschen Markt abzuhalten. Eine entsprechende
wettbewerbswidrige Sperrabsicht sei nicht erkennbar, da zum damaligen Zeitpunkt

nichts darauf hingedeutet habe, dass die Antragstellerin die im Ausland geschutzte



Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wolle. Die Schutzrechtser-
streckung der IR-Marke "Cordarone" der Antragstellerin auf Deutschland sei erst
nach dem Anmeldezeitpunkt erfolgt. Die zum damaligen Zeitpunkt bestehende bloRRe
Mdglichkeit, dass die Antragstellerin eines Tages ihre Marken auf dem européischen
Markt vereinheitlichen wolle, reiche fur die Annahme einer Bdsglaubigkeit der Mar-

kenanmeldung nicht aus.

Aus dem Umstand, dass die Markeninhaberin systematisch Marken angemel-
det habe, die fur Arzneimittel im Ausland von der Antragstellerin oder anderen Arz-
neimittelunternehmen benutzt wirden, welche im Inland unter einer anderen Be-
zeichnung vertrieben wirden (so genannte Zwei-Marken-Strategie), konne allein
noch nicht auf eine Bosglaubigkeit bei der Anmeldung geschlossen werden. Da es
sich bei der Markeninhaberin um eine Markenagentur handele, entspreche es ihrer
Geschéftstatigkeit, dass sie eine Vielzahl von Marken anmelde und systematisch
vorgehe. Weder das Geschaftsprinzip, Marken anzumelden, die im Inland nicht ge-
schitzt seien und im Ausland von einem anderen benutzt wirden, noch der zeitliche
Rahmen der vorliegenden wie auch weiterer Anmeldungen lie3en hinreichend er-
kennen, dass die Marken tatsachlich bésglaubig als Sperr- und Behinderungsmarken
angemeldet worden seien. Es lagen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die
Markeninhaberin den Parallelimport behindern oder etwa als Strohmann fir einen
Parallelimporteur eine Zwangslage schaffen wolle, so dass dieser fir die importierten
Waren die Inlandsmarke der Antragstellerin benutzen dirfe. Nur denkbare, kinftige
wettbewerbswidrige Handlungen kdnnten eine LOschung wegen bdsglaubiger An-
meldung nicht rechtfertigen, wenn sie noch keinen greifbaren Niederschlag gefunden
hatten und auch nicht als zwangslaufige Folge des Erwerbs des Markenrechts ange-

sehen werden kdnnten.
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lll. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde
haben Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen fur eine Loschung
der Marke nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG rechtsfehlerhaft verneint.

1. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3
Abs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen,
dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung
der Ungultigerklarung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung
der Marke bdsglaubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder
Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen
ist oder im Falle der Eintragung der Ungdltigerklarung unterliegt, wenn und soweit die
Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung
der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der

Anmelder die Anmeldung bdsglaubig eingereicht hat.

Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL
zunéchst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bosglaubige Anmeldung in
§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. nur als einen auf einen Léschungsantrag zu bertck-
sichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Ge-
schmacksmusterreformgesetzes vom 12. Marz 2004 (BGBI. | 2004, 390) ist die bds-
glaubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach 8 8 Nr. 10 MarkenG ein bereits im
patentamtlichen Prifungsverfahren zu berilicksichtigendes absolutes Eintragungs-
hindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfiigung, um rechts-
missbrauchliche oder sittenwidrige Markenanmeldungen zu verhindern oder zur LO-
schung zu bringen (vgl. Begrindung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsre-
formgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89
zu 8 50 MarkenG). In erster Linie sollen Falle erfasst werden, bei denen die Anmel-
dung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzanspriche gegen
Dritte durchzusetzen (Begriindung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmus-
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terreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BIPMZ 2004, 222, 253). Mit dem
Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Féllen begegnet werden, in
denen Privat- oder Geschaftsleute bestimmte Bezeichnungen als "Hinterhaltsmar-
ken" schitzen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung unge-
rechtfertigter Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsanspriiche auszunutzen
(BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 23.11.2000 - | ZR 93/98,
GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E).

2. Mit dem Begriff der Bosglaubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Ge-
setzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff tbernommen (vgl.
BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff
ist allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl.
auch Schlussantrage der Generalanwaltin Sharpston v. 12. Marz 2009, Tz. 36 in der
Sache C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Springli/Franz Hauswirth). Nach der
Rechtsprechung des Senats ist eine Markenanmeldung bdsglaubig i.S. von 88
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Mar-
ke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als In-
haber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbrauchlichen
oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41
- FUSSBALL WM 2006; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - | ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582
= WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance, jeweils m.w.N.; vgl. auch Sharpston
aaO Tz. 48/49). Die Bosglaubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut
folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung
ist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Ent-
scheidung Uber die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM
2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu 8§ 50 Abs. 2 MarkenG). Einer Marke ist auch
dann die Eintragung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu versagen, wenn die Anmel-
dung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung tber die Eintragung als bosglaubig zu be-

urteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstande konnen dagegen als solche das
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Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begrinden. Sie kdnnen je-
doch im Léschungsverfahren nach 8 50 Abs. 1, 8 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu be-
achten sein, wenn sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bdsglaubig
war. Im Loschungsverfahren ist unter Berticksichtigung aller Umsténde des Falles zu
beurteilen, ob nach der Uberzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmel-
dung bosglaubig war. Anders als im Anmeldeverfahren muss die Bosglaubigkeit der
Anmeldung im Ldschungsverfahren nicht ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG), d.h.
nicht ohne weiteres erkennbar sein (vgl. Begrindung des Regierungsentwurfs zum
Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BIPMZ 2004, 222,
253; Strobele in Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 428).

3. Von diesen Grundséatzen ist zwar auch das Bundespatentgericht ausgegan-
gen. Seiner Auffassung, es seien keine ausreichenden Anhaltspunkte flr eine Bos-
glaubigkeit der Markeninhaberin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung festzustellen,
kann jedoch aus Rechtsgrinden nicht gefolgt werden. Das Bundespatentgericht hat
die relevanten objektiven Umstande des vorliegenden Falles, anhand deren die Fra-
ge der Bdsglaubigkeit der Anmeldung zu beurteilen ist, nicht hinreichend gewdirdigt
(Verstol3 gegen § 286 ZPO).

a) Der Anmelder eines Zeichens, der weil3, dass ein anderer dasselbe Zei-
chen fir gleiche Waren benutzt, ohne hierfir einen formalen Kennzeichenschutz er-
worben zu haben, handelt bei der Anmeldung bésglaubig, wenn besondere Umstan-
de hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbréauchlich
oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstande kdnnen darin liegen, dass
der Anmelder in Kenntnis eines schutzwirdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oh-
ne zureichenden sachlichen Grund fir gleiche oder gleichartige Waren die gleiche
oder eine zum Verwechseln éhnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Stérung des Be-
sitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, fir diesen den Gebrauch der Be-
zeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008
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-1ZR 8/05, GRUR 2008, 621 Tz.1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v.
26.6.2008 -1 ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz.20 = WRP 2008, 1319 - EROS,

m.w.N.).

b) Die Rechtsbeschwerdefuhrerin hat die Bezeichnung "Cordarone" nach den
Feststellungen des Bundespatentgerichts im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der
Antragsgegnerin im Inland nicht benutzt. Sie hat lediglich im Ausland die Marke
"Cordarone” eintragen lassen und fir ein pharmazeutisches Préparat verwendet.
Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitatsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6
PVU) ist es, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, an sich
grundsatzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in
Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im be-
nachbarten Ausland als Marke fur gleiche oder sogar identische Waren benutzt
(BGHZ 173, 230 Tz. 19 - CORDARONE, m.w.N.).

c) Als besondere Umstande, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland
hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bosglaubig erscheinen lassen kon-
nen, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitdtsgrundsatzes nur solche
Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Uber einen
inlandischen Besitzstand an der Bezeichnung "Cordarone" hat die Rechtsbeschwer-
defuhrerin mangels Benutzung im Inland nicht verfiigt. Auch ohne einen inlandischen
Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bos-
glaubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen auslan-
dischen Zeichens, der dieses demnachst auch auf dem inlandischen Markt benutzen
will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zei-
chenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m.w.N.).
Die Antragstellerin hat zwar, nachdem die Antragsgegnerin ihre Marke am 20. No-
vember 2000 angemeldet hatte, am 19. Januar 2001 die Erstreckung ihrer IR-Marke
"Cordarone” auf Deutschland beantragt. Nach den Feststellungen des Bundespa-
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tentgerichts deutete jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Antragsgeg-
nerin nichts darauf hin, dass die Rechtsbeschwerdefiihrerin ihre im Ausland ge-
schitzte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wollte. Das entspre-
chende Praparat wurde in Deutschland vielmehr unter einer anderen Bezeichnung
("CORDAREX") vertrieben. Die Rechtsbeschwerde verweist insoweit ohne Erfolg auf
den Vortrag der Antragstellerin, diese so genannte "Zwei-Marken-Strategie" habe im
Regelfall ihre Ursache darin, dass bei Markteinfihrung eines neuen Praparats nicht
immer in allen dafiir vorgesehenen Landern Markenschutz verflgbar sei, etwa well
dort bereits identische oder &hnliche Marken eingetragen seien. Diesem Vorbringen
lasst sich schon nicht entnehmen, dass und aus welchen Griinden die Antragstellerin
vor der Anmeldung der Marke durch die Markeninhaberin daran gehindert war, ihr
Arzneimittel auch in Deutschland unter der im Ausland verwendeten Bezeichnung
"Cordarone” zu vertreiben und diese Bezeichnung im Inland als Marke schitzen zu
lassen, und die Rechtsbeschwerdegegnerin daher mit einer entsprechenden Mar-
kenanmeldung der Antragstellerin nach einem Wegfall des Eintragungshindernisses

rechnen musste.

d) Auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann
jedoch die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Drit-
te, die identische oder ahnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbrauchli-
cher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprichen zu tberziehen (vgl.
BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Die Annahme des Bundespatentgerichts,
davon konne bei der Anmeldung der Markeninhaberin nicht ausgegangen werden,
halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht hat darauf abgestellt, dass es sich bei der Mar-
keninhaberin um eine Markenagentur handele, deren Geschaftstatigkeit es entspre-
che, eine Vielzahl von Marken anzumelden und dabei systematisch vorzugehen. Es

hat seiner Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt, dass die Markeninhaberin bei
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der Anmeldung der Marke in der Absicht gehandelt habe, diese nach der Eintragung
im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit als Markenagentur zu verwenden. Diese tatrich-
terliche Feststellung kann zwar als solche im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf
Uberpruft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden ist oder ob das Bun-
despatentgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssatze verstof3en hat. Ein derar-
tiger Rechtsfehler wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Sie riigt aber mit
Erfolg, dass das Bundespatentgericht es rechtsfehlerhaft unterlassen hat, den Um-
stand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prifung der
Bdsglaubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstande

einzubeziehen.

bb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bésgléaubig
beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berucksichtigung aller sich aus den
relevanten Umstanden des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston
aaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl.
Sharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Boésglaubigkeit
der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredli-
chen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den

relevanten objektiven Umstanden zu schliel3en (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58).

cc) Die Anmeldung einer Marke ist grundsatzlich bosglaubig, wenn sie in der
Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) ande-
re an ihrer Benutzung zu hindern. Da eine Bindung der Marke an den Geschéaftsbe-
trieb nicht (mehr) besteht (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 MarkenG), genugt es fur das Vorlie-
gen eines Benutzungswillens des Anmelders allerdings, wenn er die Absicht hat, die
Marke im geschéftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten - im
Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Ubertragung - zuzufithren (BGH GRUR
2001, 242, 244 - Classe E). Ein solcher genereller Benutzungswille kann demnach
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auch bei Markenagenturen gegeben sein, die im Hinblick auf eine bestehende oder
potentielle Geschaftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anmelden, um sie diesen
fur deren spezielle Vermarktungsbedirfnisse zur Verfigung zu stellen (BGH GRUR
2001, 242, 244 - Classe E). Es ist auch hinsichtlich solcher Anmelder grundsatzlich
von der Vermutung auszugehen, dass sie die Marke jedenfalls der Benutzung durch
einen Dritten zufihren wollen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

dd) Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders - wie hier -
nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder VeraufRerung an Dritte in Be-
tracht, kann bereits die Anmeldung als bdsglaubig zu beurteilen sein, wenn nach den
tatsachlichen Umstédnden des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder
werde in rechtsmissbrauchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Marken-
rechte zu veranlassen. Die tatsédchliche Vermutung, der Anmelder werde unter
rechtsmissbrauchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschlief3lichkeits-
rechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Verauf3erung der Marke auf Dritte einwir-
ken, kann insbesondere dann begrindet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf ei-
ne Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls
nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat an-
gemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Verauf3erung an einzel-
ne, bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Marken-
rechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begriindet wird, dass sie in-
folge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang

ungeschutzten Kennzeichnung gehindert werden kdnnen.

Das Bundespatentgericht ist insoweit zwar mit Recht davon ausgegangen,
dass nur denkbare kinftige unlautere Handlungen, die fur die Zukunft nicht ausge-
schlossen werden konnen, fir die es jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch kei-
nen greifbaren Anhaltspunkt gibt und die auch nicht als zwangslaufige Folge des Er-
werbs des Markenrechts angesehen werden konnen, zur Widerlegung der Vermu-
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tung nicht ausreichen, die Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung die
Absicht gehabt, die Marke in zulassiger Weise im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit
als Markenagentur der Benutzung durch einen Dritten zuzufiihren. Andererseits setzt
die Annahme, die Anmeldung sei bdsglaubig erfolgt, aber auch nicht voraus, dass fir
den Zeitpunkt der Eintragung jede - auch noch so theoretische - Moéglichkeit, die
Marke in rechtlich unbedenklicher Weise zu benutzen, ausgeschlossen werden kann.
Es ist vielmehr fur die Beurteilung mal3geblich darauf abzustellen, welche Benut-
zungshandlungen - aus der Sicht der im Zeitpunkt der Anmeldung gegebenen Um-
stande - nach der Lebenserfahrung naheliegen, wobei davon auszugehen ist, dass
der Anmelder im Regelfall nur von einer fur ihn wirtschatftlich sinnvollen Verwendung

der Marke Gebrauch machen wird.

Das Bundespatentgericht hat insoweit nicht hinreichend berlcksichtigt, dass
unter den besonderen Umstanden des vorliegenden Falles die Moglichkeiten der
Markeninhaberin, die Marke durch Lizenzierung oder Veraul3erung einer wirtschaftli-
chen Nutzung zur Kennzeichnung von Arzneimittel zuzufuhren, schon im Zeitpunkt
der Anmeldung erheblich eingeschrankt waren. Es kamen nur bestimmte Unterneh-
men in Betracht, flr die eine Nutzung der Marke "Cordarone" flr Arzneimittel von
Interesse sein konnte. Allerdings benotigten diese Unternehmen im Zeitpunkt der
Anmeldung fur ihre Zwecke keinen Markenschutz an der Bezeichnung "Cordarone".
Diese Lage anderte sich dagegen mit der Eintragung der Marke fir die Antrags-
gegnerin, weil nunmehr damit gerechnet werden musste, dass diese aus ihrer Marke
gegen die Verwendung der Bezeichnung "Cordarone" durch Dritte vorgehen werde.
Unter diesen Umstanden begriindete bereits die Anmeldung die objektiv naheliegen-
de Gefahr, die Markeninhaberin werde von ihren durch die Eintragung begrindeten
Ausschlie3lichkeitsrechten nur zu dem Zweck Gebrauch machen, um eines der in
Betracht kommenden Unternehmen zu einem Erwerb eigener Kennzeichenrechte an
der Bezeichnung "Cordarone" zu veranlassen. Dies genigt fir den Schluss auf eine

rechtsmissbrauchliche Verwendungsabsicht schon bei der Anmeldung.
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(1) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschaftsprinzip gemacht, Marken
fur Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschitzt sind, im Ausland von an-
deren Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt wer-
den. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter
der jeweiligen auslandischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will
die Markeninhaberin nicht selbst fur den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; viel-
mehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu verau-
Bern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenz-
nehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umstanden nur der Her-
steller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es
im Inland vertreiben. Fir sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Mar-
kenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entspre-
chende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von

Interesse.

(2) Die Antragstellerin als Herstellerin des Arzneimittels hatte im Zeitpunkt der
Anmeldung allerdings gleichfalls kein Interesse an einer eigenen inlandischen Marke
fur die Bezeichnung "Cordarone", weil sie flr das unter dieser Bezeichnung im Aus-
land vertriebene Arzneimittel in Deutschland die Marke "CORDAREX" verwendete.
Ein solches Interesse konnte sich aber zukinftig fur den Fall ergeben, dass die An-
tragstellerin etwa aus Grinden der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen
Marktauftritts beabsichtigte, das Arzneimittel in allen dafir vorgesehenen Landern
unter derselben Bezeichnung zu vertreiben. Daran ware sie hinsichtlich der Bezeich-
nung "Cordarone” durch die Markeneintragung der Antragsgegnerin gehindert. Zwar
kann, wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, von einer Bos-
glaubigkeit der Anmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein An-
melder den Umstand, dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht
aber im Inland geschitzten Marken vertrieben werden, fur eigene Zwecke ausnutzt,

indem er die Bezeichnung im Inland fir sich als Marke anmeldet und mit ihr gekenn-
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zeichnete - aus dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGHZ
173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht
selbst fur den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen, sondern lasst er sie in der Erwar-
tung, der Hersteller des Arzneimittels konne die Marke in Zukunft zur Vereinheitli-
chung der Kennzeichnung seines Arzneimittels bendtigen, zu dem Zweck eintragen,
sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handelt er den anstandigen
Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit boésglaubig i.S. von § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL (zur Bosglaubigkeit der Anmel-
dung bei Verstol3 gegen anstandige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vgl.
Sharpston aaO Tz. 51 ff., 60 m.w.N.).

(3) Die Unternehmen, die das Arzneimittel aus dem Ausland parallelimportier-
ten und im Inland unter der Beibehaltung der Kennzeichnung "Cordarone" vertrieben,
bendtigten im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gleichfalls keine eigenen Marken-
rechte an dieser Bezeichnung. Der Vertrieb des aus dem Ausland importierten Arz-
neimittels unter der mit der auslandischen Bezeichnung Ubereinstimmenden, im In-
land jedoch nicht geschiitzten Marke war weder markenrechtlich zu beanstanden
(vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch stellte er eine nach 88 3, 4
Nr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung dar, da es schon an der Tatbestands-
voraussetzung einer Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers fehlte. Entgegen
der Auffassung der Antragsgegnerin konnte ein Interesse eines Parallelimporteurs an
dem Erwerb eines (eigenen) Markenschutzes an der Bezeichnung "Cordarone" auch
nicht deswegen angenommen werden, weil er als Inhaber der Markenrechte davon
hatte absehen kénnen, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europai-
schen Gemeinschaften fur einen zuldssigen Parallelimport geforderten Vorausset-
zungen einzuhalten (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, 1-3391
= GRUR 2007, 586 Tz. 21 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).
Diese Rechtsprechungsgrundsétze kommen von vornherein nur zum Tragen, wenn

der Vertrieb des gekennzeichneten Arzneimittels im Inland an sich nach § 14 Abs. 2
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Nr. 1, 8 24 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung einer mit der auslandischen Kennzeich-
nung Ubereinstimmenden inlandischen Marke darstellte. Weder die Antragstellerin
noch ein sonstiges Unternehmen verflgte jedoch vor der Anmeldung der Antrags-
gegnerin im Inland Uber einen Markenschutz an der Bezeichnung "Cordarone"”, so
dass der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung
markenrechtlich unbedenklich war. Die arzneimittelrechtlichen Zulassigkeitsbedin-
gungen flr einen Parallelimport des Arzneimittels mussten dagegen unabhangig von
dem Bestehen eines Markenschutzes eingehalten werden. Auch fur Parallelimporteu-
re konnte ein etwaiges Bedurfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung
"Cordarone” zu erwerben, mithin erst durch die Eintragung der Marke auf die An-
tragsgegnerin und der damit verbundenen Gefahr entstehen, dass der weitere Paral-
lelimport des Arzneimittels unter der bisherigen eingefiihrten Kennzeichnung "Corda-
rone" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt
werden konnte. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmel-
der mit der Anmeldung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der
Eintragung die aus der Marke folgenden Ausschlie3lichkeitsrechte gegebenenfalls
Dritten gegenuber geltend zu machen. Unter den Umstanden des vorliegenden Fal-
les folgt daraus die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre
Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenuber (nur) zu dem Zweck geltend
macht, sich die Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkau-
fen zu lassen. Dies genugt fur die tatsachliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin
auch im Hinblick auf eine mdgliche Lizenzierung oder Veraul3erung der Markenrech-
te an einen Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmiss-

brauchlicher Absicht und damit bdsglaubig gehandelt hat.

(4) Stand somit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass nur einzelne
bestimmte Unternehmen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angemelde-
ten Marke in Betracht kamen, und war im Hinblick auf eine Lizenzierung oder Verau-

Berung an diese Interessenten von der naheliegenden Gefahr des rechtsmissbrauch-
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lichen Einsatzes der Markenrechte auszugehen, so ist aufgrund der dadurch begrtn-
deten tatsachlichen Vermutung der Schluss begriindet, die Markeninhaberin habe
bei der Anmeldung b6sglaubig i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt.

IV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurlck-

zuverweisen (8 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm Pokrant Buischer

Bergmann Koch

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.01.2006 - 25 W(pat) 225/03 -



