25 W (pat) 151/09 Verkindet am
29. April 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 04 514
(hier: Loschungsverfahren S 147/08 LA)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 29. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richter Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 2. April 2009 wird insoweit auf-
gehoben, als der Léschungsantrag zurtickgewiesen worden
ist.
2. Die Loéschung der Marke 303 04 514 wird angeordnet.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des
patentamtlichen Léschungsverfahrens tragt die Markeninha-

berin.

4. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- € festgesetzt.



Grinde

Die am 29. Januar 2003 fur die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Préaparate fur die Gesund-
heitspflege, insbesondere Humanarzneimittel”

angemeldete Marke

Maxitrol

ist am 28. Marz 2003 unter der Nr. 303 04 514 in das Markenregister eingetragen

worden.

Dagegen hat die Antragstellerin am 9. Mai 2008 Ldschungsantrag nach 88 8
Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 54 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereicht. Die Markeninhaberin hat dem Léschungsantrag fristgerecht wider-

sprochen.

Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 2. April 2009 den Léschungsan-
trag zurickgewiesen. Die Markenabteilung geht davon aus, dass die Markeninha-
berin im Zeitpunkt der Anmeldung nicht bésglaubig war. Sie habe zwar eine Viel-
zahl von Marken angemeldet, und zwar spezifisch in den Klassen 5 und 10, die in
anderen Staaten teilweise fur andere Markeninhaber fir entsprechende Produkte
registriert seien und dort benutzt wirden. Die Markeninhaberin habe auch keinen
eigenen Geschaftsbetrieb im Sinne einer Produktionsstatte. Dies sei aber un-
schadlich, weil Verwertung und Handel mit Immaterialguterrechten nicht unlauter
sei, zumal nicht nachgewiesen werden kdnne, dass die Markeninhaberin Unterlas-

sungs- und Schadenersatzanspriiche erhebe; die Antragstellerin beabsichtige zu-



dem nicht, die streitgegenstandliche Bezeichnung in Deutschland zu nutzen. So-
weit die Markeninhaberin, die auch selbst Marken kreiere, in Deutschland nicht
angemeldete oder nicht benutzte (und deshalb I6schungsreife) Marken ermittle
und fur sich anmelde, sei dies nicht rechtsmissbrauchlich. Dies entspreche im Er-
gebnis auch Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerich-

ten, die in entsprechenden Fallen ergangen seien.

Hiergegen richtet sich die von der Antragstellerin erhobene Beschwerde.

Zur Begrindung nimmt die Antragstellerin Bezug auf Schriftsatze, die sie in einem
auf Zustimmung zur Léschung der angegriffenen Marke gerichteten Rechtsstreit
gegen die Markeninhaberin vor dem LG Minchen | und dem OLG Minchen ein-
gereicht hat. Das LG Munchen | hat die Klage der Antragstellerin mit Endurteil
vom 23. Oktober 2008 abgewiesen. Auf die Berufung der Antragstellerin hat das
OLG Munchen mit Urteil vom 15. Oktober 2009 das Urteil des LG Minchen | vom
23. Oktober 2008 aufgehoben und die Markeninhaberin verurteilt, in die Loschung
der angegriffenen Marke einzuwilligen. Das OLG Minchen hat die Revision gegen
dieses Urteil nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Markeninha-
berin ist derzeit beim BGH unter dem Az. | ZR 186/09 anhangig.

In den Bezugsschriftsdtzen hat die Antragstellerin dargelegt, dass sie in Uber 60
Staaten aufgrund der IR-Marke 713 853 bzw. nationaler Marken, sowie flir das
Gebiet der Europaischen Union aufgrund der Gemeinschaftsmarke 003 521 821
Markenschutz fur die Bezeichnung Maxitrol insbesondere fiir ophthalmologische
pharmazeutische Erzeugnisse erlangt habe. Sie nutze diese Marke(n) insbeson-
dee in européischen Staaten intensiv. Es sei die Strategie der Markeninhaberin,
die seit dem Jahr 2000 ... Marken in Deutschland angemeldet habe, Bezeich-

nungen anzumelden, die von namhaften Pharmaunternehmen im Ausland fir die
Kennzeichnung von dort vertriebenen Arzneimitteln verwendet wirden. Selbst be-
nutze sie diese Marken nicht und habe auch keine Absicht, diese zu benutzen,
insbesondere auch nicht durch Lizensierung an Dritte. Sie habe zum Zeitpunkt der



Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke aufgrund der intensiven Nutzung der
Bezeichnung Maxitrol als Marke durch die Antragstellerin auch Kenntnis gehabt
bzw. damit gerechnet, dass die Antragstellerin beabsichtigte, dieses Zeichen in
absehbarer Zeit auch in Deutschland einzufiihren und zu benutzen. Letzteres er-
gebe sich auch aus der von der Antragstellerin getatigten Gemeinschaftsmarken-
anmeldung 003 521 821 "Maxitrol". Gegen die Eintragung dieser Gemeinschafts-
marke habe die Markeninhaberin beim Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt
einen Loschungsantrag eingereicht, tber den noch nicht entschieden worden sei.
Die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke in der
Absicht gehandelt, die Antragstellerin wettbewerbswidrig zu behindern, was auch
durch ihren auf die angegriffene Marke gestltzten Léschungsantrag gegen die
vorgenannte Gemeinschaftsmarke der Antragstellerin verdeutlicht werde. Soweit
die Rechtsprechung des BGH die Bdsglaubigkeit von Parallelimporteuren, die eine
im Ausland fur den Hersteller als Marke geschiitzte Bezeichnung eines Pharma-
Produktes im Inland anmeldeten, verneint habe, sei dies irrelevant, weil es hier um
eine andere Fallgruppe, namlich den Erwerb einer solchen Marke durch eine Mar-
kenagentur gehe. Die Antragstellerin ist der Auffassung, aus ihrem Vortrag folge
unter Anwendung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 780 — Ivadal) ohne
weiteres, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke
bdsglaubig gewesen sei. Es sei auch kein Grund fir eine Aussetzung des Be-

schwerdeverfahrens gegeben.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 2. April 2009 insoweit aufzuheben, als der
Ldschungsantrag zurickgewiesen worden ist und die Ldéschung
der angegriffenen Marke 303 04 514 anzuordnen und der Marken-
inhaberin die Kosten des Verfahrens einschlie3lich der Kosten des

patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen.



Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurtickzuweisen.

Hilfsweise regt sie an, das Beschwerdeverfahren nach § 82 MarkenG i. V. m.
§ 148 ZPO auszusetzen.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, sie habe bei der Anmeldung der angegrif-
fenen Marke nicht bosglaubig gehandelt. Diese Auffassung habe das LG Mun-
chen | in seinem klageabweisenden Urteil vom 23. Oktober 2008 geteilt. Der BGH
habe in der Entscheidung "lvadal" (GRUR 2009, 780) die Warenverkehrsfreiheit
im europaischen Binnenmarkt unzutreffend gewirdigt. Gegen die darauf ergange-
nen Entscheidungen des Bundespatentgerichts hat die Markeninhaberin zulas-
sungsfreie Rechtsbeschwerde erhoben, Uber die noch nicht entschieden ist. Die
Antragstellerin verfolge eine "Zwei-Marken-Strategie", um das Preisgefélle inner-
halb der EU fur Pharma-Produkte auszunutzen; da sie die Bezeichnung "Maxitrol"
in Deutschland deswegen gar nicht nutzen wolle, habe sie auch keinen eigenen
schutzwirdigen Besitzstand. Es mussten die vom BGH entwickelten Grundsatze
der Entscheidung "Cordarone I" (GRUR 2008, 160) Anwendung finden, wonach
ein Parallelimporteur, der eine im Ausland eingetragene, aber in Deutschland nicht
geschutzte Marke fur die Kennzeichnung eines von ihm importierten und in
Deutschland vertriebenen pharmazeutischen Produktes nutze, nicht bésglaubig
handele. Markenagenturen, deren Téatigkeit durch das Markengesetz er6ffnet wor-
den sei, mussten einem solchen Parallelimporteur gleichgestellt werden, zumal die
Markeninhaberin nicht beabsichtige, gegen die Parallelimporteure, die das betref-
fende pharmazeutische Préaparat unter der Bezeichnung "Maxitrol” bereits vertrei-
ben, aus der angegriffenen Marke vorzugehen. Fir Parallelimporteure ergebe sich
auch ansonsten kein Nachteil, wenn eine Markenagentur eine fur Dritte im Aus-
land als Marke geschiitzte Bezeichnung fur sich im Inland als Marke schitzen las-
se. Sie wirden nach der Rechtsprechung des EuGH dadurch in die Lage versetzt,

die importierten Pharma-Produkte mit der weiteren, im Inland geschitzten Her-



stellermarke umzukennzeichnen. Damit werde eine Abschottung des Binnenmark-
tes, der durch die "Zwei-Marken-Strategie" von Pharma-Herstellern herbeigefihrt
werde, beseitigt. Eine Vorlage an den EuGH sei vor diesem Hintergrund in den
beim BGH anh&ngigen Verfahren angezeigt; deswegen rechtfertige sich auch eine
Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Im vorliegenden Fall sei zu-
dem die angegriffene Marke zwischenzeitlich auf einen Parallelimporteur des be-
treffenden Arzneimittels Ubertragen worden, so dass nach der Entscheidung BGH
GRUR 2008, 160 eine Bdsglaubigkeit vorliegend in keinem Falle mehr angenom-

men werden kdnne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsatze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mundli-
chen Verhandlung vom 29. April 2010 und den weiteren Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

Die Beschwerde ist zulassig und begriindet. Die Markeninhaberin hat die ange-
griffene Marke 303 04 514 "Maxitrol" bosglaubig angemeldet (8 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG), so dass auf die Beschwerde der Antragstellerin der angefochtene Be-
schluss der Markenabteilung aufzuheben und aufgrund des Léschungsantrags der
Antragstellerin die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (88 50
Abs. 1, 54 MarkenG).

1. Nach der Rechtsprechung des BGH handelt der Anmelder eines Zeichens,
der weil3, dass ein anderer dasselbe Zeichen fur gleiche Waren benutzt,
ohne hierfur einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, bei der
Anmeldung bdsglaubig, wenn besondere Umstande hinzutreten, die die Er-
wirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig er-

scheinen lassen. Derartige Umstande kdnnen darin liegen, dass der Anmel-



der in Kenntnis eines schutzwirdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne
zureichenden sachlichen Grund fur gleiche oder gleichartige Waren die
gleiche oder eine zum Verwechseln ahnliche Bezeichnung mit dem Ziel der
Stoérung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, fir diesen
den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (BGH
GRUR 2009, 780, Tz. 13 m. w. N. - lvadal). Mithin kann eine Markenanmel-
dung als boésglaubig zu beurteilen sein, wenn wegen des Unternehmens-
gegenstands des Anmelders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzie-
rung oder VeraufRerung an Dritte in Betracht kommt, und wenn nach den tat-
sachlichen Umstanden des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmel-
der werde in rechtsmissbrauchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der
Markenrechte zu veranlassen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im
Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen um-
schriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, son-
dern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veraul3erung an einzelne, bereits be-
stimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte
jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begrindet wird, dass sie
infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der
bislang ungeschitzten Kennzeichnung gehindert werden konnen (BGH
GRUR 2009, 780, Leitsatz bzw. Tz. 20 - Ivadal).

Diese Voraussetzungen sind auch im vorliegenden Fall erftillt. Die Markenin-
haberin war an dem o. g. Verfahren vor dem BGH als Inhaberin der dort an-
gegriffenen Marke beteiligt. Das Bundespatentgericht hat auf diese Entschei-
dung des BGH im zurtckverwiesenen Verfahren die Loschung der dort an-
gegriffenen Marke nach 88 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG angeordnet.
Abweichende und entscheidungserhebliche Tatsachen, die im vorliegenden

Fall zu einem anderen Ergebnis fiihren kénnten, liegen nicht vor.



Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschéaftsprinzip gemacht, Mar-
ken fur Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschitzt sind, im
Ausland fir andere Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimm-
ter Arzneimittel registriert sind und dort benutzt werden. So liegt es
auch hier. Die Antragstellerin hat flr die Bezeichnung "Maxitrol" in 61
auslandischen Staaten teilweise als IR-Marke, teilweise als nationale
Marke, sowie in der Europaischen Union als Gemeinschaftsmarke
Schutz erlangt. Wie sich aus den zur Benutzung dieser Marken ein-
gereichten Unterlagen der Antragstellerin ergibt, benutzt sie diese Mar-
ken auch fur die Kennzeichnung von Arzneimitteln insbesondere im
ophthalmologischen Bereich, wahrend sie Markenschutz fur die Be-
zeichnung "Maxitrol" zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke im Inland nicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat die Antragstellerin
hat das entsprechende Praparat in Deutschland unter einer anderen

Bezeichnung vertrieben.

Zwar stand zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
durch die Markeninhaberin eine Benutzung der Bezeichnung "Maxitrol"
durch die Antragstellerin fur von ihr hergestellte pharmazeutische Pra-
parate noch nicht unmittelbar bevor. Ein solches Nutzungsinteresse
konnte sich aber ohne weiteres jederzeit fir den Fall ergeben, dass die
Antragstellerin etwa aus Grinden der Kosteneinsparung oder eines ein-
heitlichen Marktauftritts beabsichtigte, das Arzneimittel in allen daftr
vorgesehenen Landern unter derselben Bezeichnung zu vertreiben. Die
von der Markeninhaberin als Argument gegen ein Nutzungsinteresse
der Antragstellerin im Inland geltend gemachte "Zwei-Marken-Strategie"
kann zwar dazu beitragen, aus einem im Binnenmarkt bestehenden
Preisgefélle Vorteile zu ziehen; dies muss aber nicht dauerhaft gegeben
sein. Die von der Antragstellerin eingereichte Gemeinschaftsmarkenan-
meldung stellt ferner ein relevantes Indiz fur die Absicht der zukinftigen

Nutzung der Bezeichnung "Maxitrol" als Herstellermarke durch die An-
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tragstellerin innerhalb der EU einschlief3lich Deutschland dar, zumal die
Antragstellerin in einer Reihe von anderen EU-Mitgliedstaaten bereits
Markenschutz fur die Bezeichnung "Maxitrol" hatte. An der Benutzung
der Bezeichnung "Maxitrol" im Inland wird die Antragstellerin aber durch
die Eintragung der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin gehindert.
Zwar kann von einer Bosglaubigkeit der Anmeldung nicht bereits dann
ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Umstand, dass einzelne
Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland geschutzten
Marken vertrieben werden, fir eigene Zwecke ausnutzt, indem er die
Bezeichnung im Inland fir sich als Marke anmeldet und mit ihr ge-
kennzeichnete - aus dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel ver-
treibt (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 21 ff. - CORDARONE). Will der
Anmelder die Marke dagegen nicht selbst fir den Vertrieb von Arznei-
mitteln benutzen, sondern lasst er sie sich in der Erwartung, der Her-
steller des Arzneimittels kdnne die Marke in Zukunft zur Vereinheit-
lichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benétigen, zu dem
Zweck eintragen, auf Kosten des Arzneimittelherstellers - sei es durch
Verkauf oder Lizenzierung des jeweiligen Markenrechts - daraus Ge-
winn zu ziehen, handelt er den anstandigen Gepflogenheiten in Gewer-
be und Handel zuwider und damit bosglaubig i. S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d der (zum Zeitpunkt der Anmeldung der an-
gegriffenen Marke maf3gebenden) Richtlinie 89/104/EWG (BGH GRUR
2009, 780, Tz. 24 - lvadal m. w. N.).

Die Markeninhaberin hatte nach ihrem eigenen Sachvortrag keinerlei
Absicht, die angegriffene Marke selbst fir den Vertrieb von Arzneimit-
teln benutzen. Vielmehr hat sie die Markenrechte an der Bezeichnung
"Maxitrol" in Deutschland nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu

veraufern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen.
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Neben der Antragstellerin als Herstellerin des betreffenden Praparats
kommen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angegriffenen
Marke nur noch die Parallelimporteure in Betracht, die es im Inland
bereits unter der Bezeichnung "Maxitrol" vertreiben. Fir sonstige Arz-
neimittelunternehmen ist insoweit der Erwerb von Markenschutz wegen
des Umstands, dass unter dieser Bezeichnung bereits entsprechende
parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht

von Interesse.

Auch in Bezug auf die Benutzung der Bezeichnung "Maxitrol" durch
Parallelimporteure ist die Anmeldung der angegriffenen Marke durch
die Markeninhaberin bodsglaubig erfolgt. (Parallel-)Importeure des betr.
Arzneimittels durften dieses unter der - vor der Erlangung des entspre-
chenden Markenschutzes durch die Markeninhaberin in Deutschland
nicht geschutzten - Bezeichnung "Maxitrol" im Inland vertreiben, da dies
weder markenrechtlich zu beanstanden ist (vgl. BGH GRUR 2008, 160,
Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch eine nach 8§ 3, 4 Nr. 9 UWG unlautere
Wettbewerbshandlung darstellt. Insbesondere verfligte weder die An-
tragstellerin noch ein sonstiges Unternehmen vor der Anmeldung durch
die Markeninhaberin im Inland Uber einen Markenschutz an der Be-
zeichnung "Maxitrol", so dass der Vertrieb von parallelimportierten Arz-
neimitteln unter dieser Bezeichnung markenrechtlich unbedenklich war
(vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 25 - Ivadal).

Der Markeninhaberin kann ferner nicht dahingehend zugestimmt wer-
den, dass den Parallelimporteuren auch ansonsten kein Nachteil durch
die von der Markeninhaberin bewirkten Eintragung der angegriffenen
Marke entstanden ist. Auch wenn man unterstellt, dass diejenigen Pa-
rallelimporteure, die an der Bezeichnung "Maxitrol" keine Markenrechte
erwerben, nach der Eintragung der angegriffenen Marke befugt sind,

das entsprechende Praparat mit der im Inland als Herstellermarke ge-
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schitzten Bezeichnung umzukennzeichnen, muss dies fur diese Paral-
lelimporteure kein Vorteil sein, der gleichsam automatisch aus der Ein-
tragung der angegriffenen Marke fur die Markeninhaberin folgt. Denn
jede Umkennzeichnung bedingt einen zusatzlichen Aufwand bei dem
betreffenden Parallelimporteur, ohne dass sich aus der Benutzung der
Herstellerbezeichnung ohne weiteres mehr Umsatz und Gewinn flr den
Parallelimporteur ergeben missen. Ist der Parallelimporteur mit der bis-
lang nur im Ausland als Marke geschitzten Bezeichnung am inlandi-
schen Markt prasent und hat er insoweit auch eine gewisse Marktpo-
sition erlangt, so wird die Mdglichkeit der Umkennzeichnung nicht in
seinem vorrangigen Interesse stehen, sondern die weitere Benutzung

der im Inland bislang nicht als Marke geschutzten Bezeichnung.

Somit entstand auch fur Parallelimporteure ein etwaiges Bedirfnis, ei-
nen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Maxitrol" zu erwer-
ben, erst durch die Eintragung der Marke auf die Markeninhaberin und
der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des
Arzneimittels unter der bisherigen eingefuhrten Kennzeichnung "Maxi-
trol" aufgrund der von der Markeninhaberin erworbenen Markenrechte
untersagt werden konnte. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszu-
gehen, dass ein Anmelder mit der Anmeldung eines Zeichens zumin-
dest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die aus der Marke
folgenden Ausschlief3lichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegentber
geltend zu machen. Hingegen ist die Annahme, dass die Markeninha-
berin aus den durch die Eintragung erworbenen Markenrechte nicht
vorgehen werde, lebensfremd. Zum einen ist diese Annahme bereits
widerlegt, da die Markeninhaberin in Bezug gegen die Antragstellerin
bereits aus der angegriffenen Marke vorgegangen, und zwar gegen die
von der Antragstellerin erlangte Gemeinschaftsmarke 003 521 821.
Zum anderen ist die Markeninhaberin nicht als caritativer Verein son-

dern als Markenagentur tatig und mithin wirtschaftlich darauf angewie-
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sen, Ertrage aus der Lizenzierung oder der Ubertragung von Marken-
rechten zu erzielen. Es gibt aber fir keinen Marktteilnehmer einen
Grund, von der Markeninhaberin durch Lizenzierung oder Ubertragung
entgeltlich Rechte in Bezug auf die angegriffene Marke zu erwerben,
wenn die Markeninhaberin aus dieser Marke Uberhaupt nicht vorgehen
mochte. Vielmehr funktioniert das Geschaftsmodell der Markeninhabe-
rin nur, wenn diejenigen Marktteilnehmer, die die Bezeichnung "Maxi-
trol" beim Vertrieb des entsprechenden pharmazeutischen Praparats
(weiter) benutzen wollen, die rechtliche Position, die die Markeninha-
berin durch die angegriffene Marke erworben hat, auch ernst nehmen,
um bereit zu sein, gegen Entgelt bei der Markeninhaberin eine Lizenz
an der betreffenden Marke oder diese Marke durch Ubertragung zu

erwerben.

Nach allen Umstanden des vorliegenden Falles folgt daraus die objektiv
naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte ein-
zelnen Parallelimporteuren gegentber (nur) zu dem Zweck geltend
macht, hieraus fur sich auf deren Kosten Gewinn zu ziehen. Dies ge-
nigt fur die tatsachliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im
Hinblick auf eine mogliche Lizenzierung oder VeraufRerung der Mar-
kenrechte an einen Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der
Marke in rechtsmissbrauchlicher Absicht und damit bésglaubig gehan-
delt hat.

Die Markeninhaberin kann hierbei auch nicht beanspruchen, einem Pa-
rallelimporteur gleichgestellt zu werden. Die Grundsatze der Entschei-
dung BGH GRUR 2008, 160 - CORDARONE finden - ohne Wertungs-
widerspruch - auf die Markeninhaberin keine Anwendung. Zum einen
gab es bei dem dortigen Sachverhalt keine dem hier vorliegenden
Sachverhalt vergleichbaren Umstédnde, aus denen auf eine Absicht der

Herstellerin, die betreffende Bezeichnung im Inland zu benutzen, ge-
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schlossen werden konnte (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 21 - COR-
DARONE). Zum anderen hat die dortige Markeninhaberin die betref-
fende Marke in einer rechtlich nicht zu beanstandenden Weise zum
Zwecke der Kennzeichnung des betreffenden pharmazeutischen Prépa-
rats selber benutzt (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 24, 25 - CORDA-
RONE) und damit nicht die bloRe Verwertung des betreffenden Mar-
kenrechts durch Verkauf oder Lizenzierung, sondern die Férderung des
eigenen Wettbewerbs auf dem Arzneimittelmarkt und damit die Verfol-
gung eigener legitimer Interessen bezweckt. Schliel3lich konnte auch
- anders als im vorliegenden Fall - davon ausgegangen werden, dass
die dortige Markeninhaberin gegen die dortigen Parallelimporteure nicht
vorgeht (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 26 - CORDARONE). Zwar hat
der BGH in der vorgenannten Entscheidung eine sittenwidrige Behinde-
rung anderer Parallelimporteure auch deswegen verneint, weil diese
dann die Moglichkeit der Umkennzeichnung mit der betreffenden im
Inland geschitzten Herstellermarke hatten (vgl. BGH GRUR 2008, 160,
Tz. 26 - CORDARONE). Bei der Frage der Bosglaubigkeit kommt es
aber auf die Abwagung der Gesamtumstande des Einzelfalles an (vgl.
EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 53 - Lindt Goldhase), wobei insbesondere
auch die Absichten des Markeninhabers in Bezug auf die Nutzung der
jeweiligen Marke eine Rolle spielen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763,
Tz. 43, 44 - Lindt Goldhase). Fehlt es - anders als bei GRUR 2008, 160
- CORDARONE - an dem Willen des Markeninhabers, die betreffende
Marke selber zu benutzen, sondern lassen - wie hier - die Gesamtum-
stande den Schluss zu, der Anmelder bzw. hier: die Markeninhaberin
werde in rechtsmissbrauchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb
der Markenrechte zu veranlassen, so kann die Méglichkeit der Umkenn-
zeichnung durch die (weiteren) Parallelimporteure nicht zu Gunsten der

Markeninhaberin ins Gewicht fallen.
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Die von der Markeninhaberin als Argument gegen die Bdsglaubigkeit
eingefihrte "Zwei-Marken-Strategie" mag im Pharmabereich ein Preis-
gefalle im Binnenmarkt ausnutzen. Gleichwohl fihrt dies nicht dazu,
dass die Bosglaubigkeit der Markeninhaberin in Bezug auf die Anmel-
dung der angemeldeten Marke bei einer Gesamtabwagung der konkre-
ten Fallumstande entfallt. Zum einen sind - wie dargelegt - Mechanis-
men vorhanden, die es (Parallel-)Importeuren ermdglichen, in den
Wettbewerb mit den Herstellern des unter verschiedenen Marken ver-
triebenen pharmazeutischen Praparats einzutreten. Soweit es dennoch
bei einem Preisgefélle bleibt, ist dies eine Frage der Marktregulierung.
Diese Frage kann jedoch nicht mit einer Markenregulierung dahinge-
hend beantwortet werden, dass Anmelder, die selber keine Benut-
zungsabsicht haben, Marken allein mit dem Ziel der entgeltlichen Ver-
aulRerung oder Lizenzierung an einzelne, bereits bestimmte Dritte an-
melden kbnnen, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte im
Wesentlichen nur durch den Umstand begriindet wird, dass sie infolge
der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der legitimen Verwen-
dung der bislang ungeschuitzten Kennzeichnung gehindert werden kon-
nen. Denn der Begriff der Bosglaubigkeit, der in Umsetzung des Art. 3
Abs. 2 lit. d der Richtlinie 89/104/EWG in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG als
absolutes Schutzhindernis eingefuigt wurde, ist mit Blick auf die marken-
rechtlichen Grundsatze auszulegen. Hierbei sind auch mit Blick auf die
Bestimmungen des markenrechtlichen Benutzungszwangs (8 26 Mar-
kenG, der wiederum Art. 10 der Richtlinie 89/104/EWG bzw. Art. 10 der
[konsolidierten] Richtlinie 2008/95/EG umsetzt; vgl. auch den 9. Erwa-
gungsgrund der Richtlinie 2008/95/EG) vor allem auch die konkreten
Umstande im Zusammenhang mit der Benutzung und auch den ent-

sprechenden Absichten der Beteiligten maf3geblich zu berlcksichtigen.



f)
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Die nachtragliche Ubertragung der angegriffenen Marke von der (bis-
herigen) Markeninhaberin auf einen Parallelimporteur andert nichts da-
ran, dass die Markenanmeldung bdsglaubig erfolgt ist. Es kommt inso-
weit auf die Verhaltnisse zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffe-
nen Marke an, wobei auf die Entscheidung Uber die Eintragung abzu-
stellen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 11 - Ivadal). Auf den Zeit-
punkt der Entscheidung Uber den Loschungsantrag, also den Zeitpunkt
dieses Beschlusses, kommt es in Fallen der Bosglaubigkeit indessen
nicht an. Denn § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bezieht sich gerade nicht
auf Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

2. Ein Anlass, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, besteht nicht (8§ 82
Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO).

a)

Soweit es um die Entscheidung des BGH uber die Nichtzulassung der
Revision gegen das Urteil des OLG Munchen vom 15. Oktober 2009
geht, ist dies fur das vorliegende Beschwerdeverfahren rechtlich nicht
vorgreiflich. Denn Gegenstand dieser Nichtzulassungsbeschwerde sind
aus dem UWG resultierende Anspriche, wahrend es hier um den mar-
kenrechtlichen Loschungstatbestand der 88 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1
MarkenG geht. Auch wenn insoweit tatsachliche Zusammenhéange ge-
geben sind, gentgen diese fur eine Aussetzung des Beschwerdever-
fahrens nicht (vgl. dazu auch die Ausfiihrungen bei Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., §43, Rdnr. 76 zur Aussetzung des Wider-
spruchsverfahrens, die wegen der gleichgerichteten Interessenlage

auch im Léschungsverfahren zu bertcksichtigen sind).



b)
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Soweit es um die von der Markeninhaberin erhobene zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde gegen die Senatsbeschlisse in den Markenbe-
schwerdesachen 25 W (pat) 224/03, 25 W (pat) 225/03 und
25 W (pat) 76/05 geht, ist eine Aussetzung dieses Beschwerdever-
fahrens ebenfalls nicht angezeigt. Abgesehen davon, dass es in diesen
Verfahren um andere Marken geht, hat der Senat die vorgenannten Be-
schlisse nach Zurtickverweisung durch den BGH unter Bindung an
dessen rechtliche Beurteilung gefasst (8 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG).
Diese Grundséatze wendet der Senat hier ebenfalls an, wobei der vor-
liegende Fall in tatsachlicher Hinsicht keine entscheidungserheblichen
Abweichungen aufweist. Da sich im tbrigen auch der EuGH insbeson-
dere in der Entscheidung GRUR 2009, 763 - Lindt Goldhase eingehend
zu der Frage der markenrechtlichen Bosglaubigkeit geauf3ert hat, ist
nach Auffassung des Senats im vorliegenden Fall auch keine Rechts-

frage offen, die Gegenstand einer Vorlage an den EuGH sein kdnnte.

Aus den vorgenannten Grinden bestand auch kein Anlass, die Rechtsbe-

schwerde nach 8 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des patentamtlichen

Loschungsverfahrens sind der Markeninhaberin aufzuerlegen (8 71 Abs. 1
Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar tragt in Markenbeschwerdever-

fahren jeder Beteiligte seine Kosten in der Regel selbst. Bei einer bosglau-

bigen Anmeldung jedoch entspricht es grundsatzlich der Billigkeit, dem An-

melder bzw. hier: der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuer-

legen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71, Rdnr. 14). Im vor-

liegenden Fall sind keine Umsténde ersichtlich, davon abzuweichen.
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In markenrechtlichen L&schungsverfahren ist der Gegenstandswert nach
standiger Rechtsprechung an dem Interesse der Allgemeinheit an der L6-
schung des Zeichens zu messen, wobei in erster Linie auf die Benutzung
und Verteidigung der angegriffenen Marke abzustellen ist (vgl. BPatGE 41,
100, 101 - COTTO; BPatGE 21, 140, 141; BPatG MarkenR 2006, 172, 175;
Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 71, Rdnr. 26). Grundsatzlich wird
hierbei von einem Regelwert von 25.000,- € ausgegangen.

Allerdings ist in Fallen, in denen - wie hier - die B&sglaubigkeit des Anmel-
ders gerade darin liegt, dass er die Marke gar nicht selbst benutzen will, son-
dern sie allein zu dem Zweck anmeldet, schutzwirdige Interessen Dritter, na-
mentlich der Parallelimporteure von Arzneimitteln wettbewerbswidrig zu be-
hindern, nicht maf3geblich auf die Benutzung der angegriffenen Marke abzu-
stellen. Vielmehr kommt es vorrangig auf das Interesse der Allgemeinheit an
der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeintrachtigung
und Stérung des Wettbewerbs durch die angegriffene Marke an. In solchen
Fallen erscheint ein Gegenstandswert von 50.000,- € angemessen (vgl.
BPatG vom 18. Januar 2005, PAVIS PROMA 27 W (pat) 68/02 - alphajet).

Merzbach Metternich
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