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Einleitung

1. In diesen Rechtssachen geht es um eine
Reihe von Fragen nach den Umstinden,
unter denen sich der Inhaber einer Marke
auf die Rechte aus seiner Marke berufen
kann, um zu verhindern, dass seine Mar-

1 — Originalsprache: Englisch.

kenprodukte von einem Parallelimporteur
umgepackt werden.

2. In beiden Rechtssachen fand eine ge-
meinsame miundliche Verhandlung statt,
und es erscheint angebracht, sie in ge-
meinsamen Schlussantrigen zu behandeln.
Da der Gegenstand der Rechtssache
C-143/00, Boehringer Ingelheim u. a., um-
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fassender ist und in dieser Rechtssache eine
Reihe von Fragen vorgelegt wurden, die die
in der Rechtssache C-443/99, Merck, Sharp
& Dohme, vorgelegte Frage der Sache nach
einschliefen, werde ich auf sie zuerst ein-
gehen.

Der Sachverhalt in der Rechtssache Boeh-
ringer Ingelheim

3. Die Kligerinnen der Ausgangsverfahren
in der Rechtssache Boehringer Ingelheim,
die Boehringer Ingelheim KG und die Bo-
ehringer Ingelheim Pharma KG (im Fol-
genden gemeinsam: Boehringer Ingelheim),
die Glaxo Group Ltd und The Wellcome
Foundation Ltd (im Folgenden gemeinsam:
Glaxo Wellcome), Eli Lilly and Company
(im Folgenden: Eli Lilly) sowie die Smith-
Kline Beecham plc, die Beecham Group plc
und SmithKline and French Laboratories
Ltd (im Folgenden gemeinsam: SmithKline
Beecham) sind bekannte Pharmaunterneh-
men, die Arzneimittel herstellen und ver-
kaufen. Die Beklagten der Ausgangs-
verfahren, die Swingward Ltd und die Do-
welhurst Ltd (im Folgenden: Swingward),
sind Parallelimporteure von Arzneimitteln,
zu denen auch, aufgrund einer Genehmi-
gung der Behdrden des Vereinigten Konig-
reichs, von den Kligerinnen hergestellte
Erzeugnisse gehoren.

4.Im Vorlagebeschluss fithrt das vor-
legende Gericht aus, dass verschiedene von
den Klagerinnen innerhalb der Ge-
meinschaft unter einer Marke vertriebene
Arzneimittel (Inhalatoren und Tabletten)
von den Beklagten gekauft und in das
Vereinigte Konigreich eingefithrt worden
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seien. In jedem dieser Fille hitten die Be-
klagten in gewissem Umfang Ver-
inderungen an der Verpackung der Er-
zeugnisse und ihren Beipackzetteln vor-
genommen.

5. Die verschiedenen Erzeugnisse wurden
offenbar in unterschiedlicher Weise umge-
packt. In einigen Fillen wurde auf der
Originalpackung ein Etikett aufgeklebt
(ohne die Marke zu verdecken), auf dem
die Marke und einige wichtige Informatio-
nen wie der Name des Parallelimporteurs
und die Lizenznummer fiir den Parallel-
import enthalten sind. Auf solchen Pak-
kungen bleiben nicht-englische Worte
sichtbar. In anderen Fillen wurde das Er-
zeugnis in Packungen umgepackt, die vom
Parallelimporteur gestaltet wurden und auf
denen die Originalmarke wiedergegeben
wird. SchliefSlich wurde das Erzeugnis in
manchen Fillen in eine vom Parallel-
importeur gestaltete Packung umgepackt,
die nicht die Marke tragt. Stattdessen be-
findet sich der Gattungsname des Erzeug-
nisses auf der Packung. In dieser Packung
tragt bei Tabletten die innere Verpackung
(Blister) die Originalmarke, die aber mit
einem Etikett Gberklebt ist, auf dem der
Gattungsname des Erzeugnisses und An-
gaben zum Lizenzinhaber fur den Parallel-
import stehen. In einem dieser Fille wird
auf dem Etikett die Marke wiedergegeben.
In einem anderen Fall enthilt er (in eng-
lischer Sprache) neben den Blistern, in de-
nen sich die Tabletten befinden, die Namen
der Wochentage. Handelt es sich bei dem
unter seinem Gattungsnamen umgepackten
Erzeugnis um einen Inhalator, so wurde
dieser, der urspriinglich die Marke trug, mit
dem Gattungsnamen iiberklebt. In allen
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Fillen enthalten die Packungen einen Bei-
packzettel in englischer Sprache, auf dem
sich die Marke befindet; bei Tabletten steht
die Marke auch auf diesen selbst.

6. Die Kldgerinnen wenden sich gegen alle
oben genannten Aufmachungen ihrer Er-
zeugnisse und vertreten die Ansicht, ein
solches Umpacken und Uberkleben sei zur
Vermarktung der importierten Waren im
Vereinigten Koénigreich nicht erforderlich;
deshalb seien die Parallelimporteure nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofes nicht
berechtigt, ihre Erzeugnisse in dieser Weise
umzupacken. Die Kligerinnen haben aus
diesem Grund vor dem High Court of Ju-
stice of England and Wales Klagen wegen
Verletzung ihrer Marken erhoben.

7. Ich mochte an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass ich den Begriff ,,umpacken® in
den vorliegenden Schlussantrigen ganz all-
gemein zur Bezugnahme auf alle oben ge-
nannten Vorgehensweisen, insbesondere
das Uberkleben mit der Marke, das Um-
packen mit der Marke und das Umpacken
ohne die Marke, verwende, es sei denn, aus
dem Kontext ergibt sich, dass eine speziel-
lere Bedeutung gemeint ist.

8. Die Vorlage wurde durch Zweifel des
vorlegenden Gerichts an der richtigen
Auslegung der einschligigen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft und der

Rechtsprechung des Gerichtshofes in die-
sem Bereich ausgel6st. Bevor ich mich den
acht Einzelfragen, um deren Beantwortung
das vorlegende Gericht ersucht, sowie dem
Sachverhalt und der Vorlagefrage in der
Rechtssache Merck, Sharp & Dohme zu-
wende, ist es sinnvoll, diese Rechts-
vorschriften darzustellen und die ein-
schlagige  Rechtsprechung  zusammen-
zufassen.

Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen

9. Vor dreiflig Jahren stellte der Gerichts-
hof den Grundsatz auf, dass der Vertrag
zwar den Bestand der durch die nationale
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats einge-
rdumten gewerblichen Schutzrechte nicht
bertihre, die Ausibung dieser Rechte aber
unter die Verbote des Vertrages fallen
kénne 2.

10. Artikel 28 EG verbietet mengenmaifSige
Einfuhrbeschrankungen sowie Mafinahmen
gleicher Wirkung zwischen den Mitglied-
staaten. Nach Artikel 30 Satz 1 EG steht
Artikel 28 Verboten oder Beschrinkungen
nicht entgegen, die zum Schutz des ge-
werblichen oder kommerziellen Eigentums
gerechtfertigt sind. Nach Artikel 30 Satz 2
diirfen diese Verbote oder Beschrinkungen
jedoch weder ein Mittel zur willkiirlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte
Beschrinkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen.

2 — Urteil vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Deutsche
Grammophon, Slg. 1971, 487, Randnr. 11).
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11. Wenn einem Markeninhaber gestattet
wird, seine Marke zu benutzen, um die
Einfuhr und den Verkauf von Waren zu
verhindern, die mit seiner Zustimmung in
einem anderen Mitgliedstaat in den Ver-
kehr gebracht wurden, so fithrt dies natiir-
lich zu einer mengenmifSigen Beschrinkung
oder zu einer MafSnahme gleicher Wirkung
im Sinne von Artikel 28. Der Gerichtshof
hat schon friith entschieden, dass die Aus-
tibung der Markenrechte durch einen
Markeninhaber zu dem Zweck, einen sol-
chen Parallelhandel zu verhindern, nicht
nach Artikel 30 gerechtfertigt sein kénne 3.

12. Dieser Grundsatz der gemeinschafts-
weiten Erschépfung wurde sodann in
Artikel 7 Absatz 1 der Markenrichtlinie 4
verankert, der lautet:

»Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht
das Recht, einem Dritten zu verbieten, die
Marke fiir Waren zu benutzen, die unter
dieser Marke von ihm oder mit seiner Zu-
stimmung in der Gemeinschaft in den Ver-
kehr gebracht worden sind.*

13. Der Gerichtshof erkannte aber auch an,
dass es Umstinde gibt, unter denen ein
Markeninhaber nach Artikel 30 berechtigt
sein kann, sich der Einfuhr von Erzeug-
nissen aus einem anderen Mitgliedstaat zu
widersetzen, die von ithm oder mit seiner
Zustimmung in den Verkehr gebracht

3 — Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74
(Centrafarm, Slg. 1974, 1183, Randnr. 12)

4 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).
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worden waren. Auf solche Umstinde wird,
soweit sie fiir den vorliegenden Fall von
Bedeutung sind, nachfolgend eingegangen.
Diese Einschrinkung des Grundsatzes der
Erschopfung der Rechte kommt in Artikel 7
Absatz 2 der Markenrichtlinie zum Aus-
druck, der lautet:

»Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn
berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass
der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der
Waren widersetzt, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehr-
bringen verandert oder verschlechtert ist.*

14. Die Analyse des in diesem Bereich an-
wendbaren Rechts durch das vorlegende
Gericht konzentriert sich auf die Artikel 28
EG und 30 EG und nicht auf Artikel 7 der
Richtlinie. Der Gerichtshof hat jedoch —
worauf das vorlegende Gericht hinweist —
klargestellt, dass Artikel 7 die Frage der
Erschopfung der Rechte aus der Marke fiir
Waren, die in der Gemeinschaft in den
Verkehr gebracht worden sind, ab-
schliefend regeleS, und wiederholt aus-
gefuhrt, dass Artikel 30 EG und Artikel 7
der Richtlinie gleich auszulegen seien é.

5 — Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93,
C-429/93 und C-436/93 (antol -Myers Squibb u. a., Slg.
1996,1-3457, Randnrn. 25 und 26) und vom 20. Miirz 1997
in der Rechissache C-352/95 (Phytheron International, Slg.
1997, 1-1729, Randnr. 17).

6 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., angefiihrt in Funote 5,
Randnr. 40, Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen
C-71/94, C.72/94 und C-73/94 (Eurim-Pharm, Slg. 1996,
1-3603, ’Randnr. 27) und in der Rechtssache (%232/94
(MPA Pharma Slg. 1996, 1-3671, Randnr. 13), Urteil vom
4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Parfums
Christian Dior, Slg. 1997, 1-6013, Randnr. 53) und Urteil
vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95
(Loendersloot, Slg. 1997, 1-6227, Randnr. 18).
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Die einschligige Rechtsprechung

15. Das nationale Gericht duflert sich in
seinem  Vorlagebeschluss  kritisch  zur
Rechtsprechung des Gerichtshofes in die-
sem Bereich und ersucht den Gerichtshof
der Sache nach, seine fritheren Ent-
scheidungen in bestimmten Aspekten zu
revidieren’. Die Kritik des vorlegenden
Gerichts und die beim Gerichtshof einge-
reichten Erklarungen lassen sich am besten
nach einer relativ eingehenden Darstellung
der Entwicklung dieser Rechtsprechung
wiirdigen.

Die ersten Rechtssachen

16. Der Gerichtshof stellte den Grundsatz
der Erschopfung von Rechten in Bezug auf
Marken im Urteil Centrafarm?® auf. In
dieser Rechtssache ging es um den Versuch
des Inhabers eines Warenzeichens, unter
Berufung auf seine innerstaatlichen Rechte
den Parallelimport von Arzneimitteln in
threr urspriinglichen Verpackung zu ver-
hindern. Der Gerichtshof entschied, dass
Artikel 36 EG-Vertrag (der Vorginger von
Artikel 30 EG) als Ausnahme von einem
der grundlegenden Prinzipien des Gemein-
samen Marktes Beschrinkungen des freien
Warenverkehrs nur erlaube, soweit sie zur
Wahrung der Rechte berechtigt seien, die
den spezifischen Gegenstand dieses Wa-
renzeichens ausmachten. Der spezifische
Gegenstand des Warenzeichens bestehe
darin, dass der Inhaber das ausschliefSliche
Recht habe, das Warenzeichen zu benut-
zen, um von thm geschiitzte Erzeugnisse
erstmals in den Verkehr zu bringen, und
solle ihn somit vor Konkurrenten schiitzen,

7 — Nibheres siehe unten, Nrn. 54 bis 57.
8 — Angefihrt in Fuffinote 3.

die durch widerrechtliche Verduflerung mit
diesem Zeichen versehener Erzeugnisse die
aufgrund des Warenzeichens erworbene
Stellung und Kreditwiirdigkeit ausnutzen
wollten. Sei das Erzeugnis in dem Mit-
gliedstaat, aus dem es eingefihrt worden
sei, durch den Inhaber des Warenzeichens
oder mit seiner Zustimmung rechtmifig
auf den Markt gebracht worden, so dass
von einem Missbrauch oder einer Verlet-
zung des Zeichenrechts keine Rede sein
konne, so sei es nicht gerechtfertigt, dem
Inhaber des Warenzeichens zu gestatten,
den Handel mit dem Erzeugnis zu ver-
hindern”®.

17. Im Urteil Hoffmann-La Roche 1© hatte
der Gerichtshof tiber die Anwendung des
Grundsatzes der Erschépfung von Waren-
zeichenrechten in einem Fall zu ent-
scheiden, in dem ein Parallelimporteur von
Arzneimitteln diese umgepackt und die
neue Verpackung ohne Zustimmung des
Inhabers des Warenzeichens mit diesem
versehen hatte. Das Umpacken wurde vor-
genommen, weil das Erzeugnis im Ausfuhr-
und im Einfuhrmitgliedstaat in unter-
schiedlichen Stiickelungen verkauft wurde.

18. Der Gerichtshof wiederholte in seinem
Urteil die Ausfiihrungen im Urteil Cen-
trafarm zum Umfang der Ausnahmen vom
Grundsatz des freien Warenverkehrs in
Artikel 36 und zur Bedeutung des spezi-
fischen Gegenstands des Warenzeichens 11
und figte hinzu, fir die Beantwortung der

9 — Randnrn. 7, 8 und 10 des Urteils.

10 — Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Slg.
1978, 1139).

11 — Randnrn. 6 und 7 des Urteils.
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Frage, ob der spezifische Gegenstand des
Warenzeichens die Befugnis umfasse, sich
der Anbringung des Warenzeichens durch
einen Dritten nach Umpacken des Erzeug-
nisses zu widersetzen — und ob ein solches
Vorgehen folglich nach Artikel 36 gerecht-
fertigt sei —, sei die Hauptfunktion des
Warenzeichens zu bericksichtigen. Diese
bestehe darin, dem Verbraucher oder End-
abnehmer die Ursprungsidentitit des ge-
kennzeichneten Erzeugnisses zu garan-
tieren, indem ihm ermoglicht werde, dieses
Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von
Erzeugnissen anderer Herkunft zu unter-
scheiden. Diese Herkunftsgarantie schliefe
ein, dass der Verbraucher oder End-
abnehmer sicher sein diirfe, dass an einem
gekennzeichneten Erzeugnis nicht durch
einen Dritten ohne Zustimmung des Wa-
renzeicheninhabers ein  Eingriff vor-
genommen worden sei, der den Original-
zustand des Erzeugnisses beriihrt habe. Das
Recht des Zeicheninhabers, jede Benutzung
des Warenzeichens zu verhindern, die die
so verstandene Herkunftsgarantie ver-
filschen konnte, gehore somit zum spezi-
fischen Gegenstand des Warenzeichen-
rechts 12.

19. Der Gerichtshof fithrte aus, nach
Artikel 36 Satz 1 habe der Inhaber eines
Warenzeichens daher das Recht, den Im-
porteur eines Markenerzeugnisses daran zu
hindern, nach dem Umpacken der Ware das
Warenzeichen ohne Zustimmung des Zei-
cheninhabers auf der neuen Verpackung
anzubringen 13,

20. Der Gerichtshof schriankte diese Fest-
stellung dann unter Hinweis darauf ein,
dass jedoch noch zu priifen sei, ob die

12 — Randanr. 7 des Urteils.
13 — Randnr. 8 des Urteils.
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Ausiibung dieses Rechts eine verschieierte
Beschrinkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36
Satz 2 darstellen konne. Eine derartige Be-
schrinkung konnte sich daraus ergeben,
dass der Inhaber des Warenzeichens das
gleiche Erzeugnis in verschiedenen Mit-
gliedstaaten in unterschiedlicher Verpak-
kung auf den Markt bringe und sich dabei
auf die aus dem Warenzeichen flieffenden
Rechte berufe, um ein Umpacken zu ver-
hindern, selbst wenn dieses unter solchen
Bedingungen vorgenommen werde, dass die
Ursprungsidentitit der gekennzeichneten
Ware und deren Originalzustand dadurch
nicht beeintrachtigt werden konnten 4,
Dies kénne zum Beispiel dann der Fall sein,
wenn sich das Umpacken nur auf die du-
Bere einer doppelten Verpackung beziehe,
wihrend die innere Verpackung unberiihrt
bleibe. Werde die Hauptfunktion auf diese
Weise gewahrt, so konnte der Umstand,
dass der Inhaber sein Warenzeichenrecht
ausiibe, eine verschleierte Beschrinkung
darstellen, wenn dies unter Beriicksichti-
gung des von ihm angewandten Ver-
marktungssystems zur kunstlichen Ab-
schottung der Mirkte zwischen den Mit-
gliedstaaten beitragen wiirde 5.

21. Der Gerichtshof fiigte hinzu, im Hin-
blick auf das Interesse, das der Zeichen-
inhaber daran habe, dass der Verbraucher
nicht iiber die Herkunft der Ware ir-
regefithrt werde, diirfe dem Hindler die
Befugnis, die umgepackte Ware zu ver-
kaufen, nur zuerkannt werden, wenn er den
Zeicheninhaber vorher unterrichte und auf
der neuen Packung darauf hinweise, dass
die Ware von ihm umgepackt worden
set 16,

14 — Randnr. 9 des Urteils.
15 — Randnr. 10 des Urteils.
16 — Randnr. 12 des Urteils.
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22. Der Gerichtshof entschied daher wie
folgt:

»a) Es 1st im Sinne von Artikel 36 Satz 1
EWG-Vertrag gerechtfertigt, wenn sich
der Inhaber eines in zwei Mitglied-
staaten gleichzeitig geschiitzten Wa-
renzeichenrechts dagegen zur Wehr
setzt, dass ein in einem dieser Staaten
rechtmiflig mit dem Warenzeichen
versehenes Erzeugnis nach dem Um-
fiillen in eine neue Packung, auf der das
Warenzeichen durch einen Dritten an-
gebracht wurde, in dem anderen Mit-
gliedstaat auf den Markt gebracht
wird.

b) Diese Abwehr stellt jedoch eine ver-
schleierte Beschrinkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne
von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages dar,

— wenn erwiesen ist, dass die Gel-
tendmachung des Warenzeichen-
rechts durch den Inhaber unter
Beriicksichtigung des von ihm an-
gewandten Vermarktungssystems
zur kinstlichen Abschottung der
Mirkte zwischen den Mitglied-
staaten beitragen wiirde,

— wenn dargetan ist, dass das Um-
packen den Originalzustand des
Erzeugnisses nicht beeintrachtigen
kann,

— wenn der Inhaber des Warenzei-
chens vorher von dem Feilhalten
des umgepackten Erzeugnisses un-
terrichtet wird und

— wenn auf der neuen Packung an-
gegeben ist, von wem das Erzeug-
nis umgepackt wurde.*

23. Nach dem Urteil Hoffmann-La Roche
ist die Rechtmafigkeit der Parallelimporte
umgepackter Arzneimittel, auf denen das
Warenzeichen angebracht wurde — abge-
sehen vom Erfordernis vorheriger Unter-
richtung, auf das ich gesondert eingehen
werde 17, und den Anforderungen an die
Angaben auf der neuen Packung, um die es
in den vorliegenden Fillen nicht geht —
deshalb wie folgt zu beurteilen.

24. Zunichst ist der Inhaber des Waren-
zeichens — da das Umpacken die Her-
kunftsgarantie verfilschen konnte und da
das Recht des Zeicheninhabers, jede Be-
nutzung des Warenzeichens zu verhindern,
die dies zur Folge haben kénnte, zum spe-
zifischen Gegenstand des Warenzeichen-
rechts gehort — prima  facie  nach
Artikel 36 Satz 1 berechtigt, einen Im-
porteur daran zu hindern, das Warenzei-
chen auf der neuen Packung anzubringen.

17 — Siehe unten, Nrn. 118 bis 134.
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25. Die Ausiibung dieses Rechts kann je-
doch unter bestimmten Umstinden eine
verschleierte Beschriankung im Sinne von
Artikel 36 Satz 2 darstellen und deshalb
rechtswidrig sein.

26. Dies konnte der Fall sein, wenn der
Inhaber des Warenzeichens in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten unterschiedli-
che Verpackungen verwendet und sich auf
die aus dem Warenzeichen fliefenden
Rechte beruft, um ein Umpacken zu ver-
hindern, das die Ursprungsidentitit und
den Originalzustand der gekennzeichneten
Ware nicht beeintriachtigen konnte. Dann
wiirde die Ausiibung der Zeichenrechte zur
kiinstlichen Abschottung der Mirkte zwi-
schen den Mitgliedstaaten beitragen.

27. Kurz nach dem Vorabentscheidungs-
ersuchen in der Rechtssache Hoffmann-La
Roche wurde der Gerichtshof in der
Rechtssache American Home Products!®
ersucht, iiber einen Fall zu entscheiden, in
dem der Importeur die Ware nicht nur
umpacken, sondern auch ein anderes Wa-
renzeichen anbringen wollte. American
Home Products war Inhaberin des im Be-
neluxgebiet eingetragenen Warenzeichens
Seresta und des im Vereinigten Konigreich
eingetragenen Warenzeichens Serenid D fiir
Beruhigungsmittel mit identischen thera-
peutischen Eigenschaften, die in den Nie-
derlanden unter dem Namen Seresta und
im Vereinigten Konigreich unter dem Na-
men Serenid D vermarktet wurden. Cen-
trafarm kaufte Beruhigungsmittel im Ver-
einigten Konigreich und vermarktete sie in
den Niederlanden mit neuer Verpackung

18 — Urteil vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78 (Slg.
1978, 1823).
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und unter dem Warenzeichen Seresta.
American Home Products beantragte, ihr
dies zu untersagen; der Gerichtshof wurde
gefragt, ob die Artikel 30 und 36 den In-
haber des Warenzeichens daran hinderten,
von der ithm nach nationalem Recht zu-
stehenden Befugnis Gebrauch zu machen,
sich einer solchen Vermarktung zu wider-
setzen.

28. Der Gerichtshof verkiindete sein Urteil
im Oktober 1978, fiinf Monate nach dem
Urteil Hoffmann-La Roche. Er wiederholte
seine  Ausfuhrungen in der fritheren
Rechtssache zum spezifischen Gegenstand
und zur Hauptfunktion eines Warenzei-
chens (als Herkunftsgarantie). Er fuhr fort:

»Diese Herkunftsgarantie schliefdt ein, dass
nur der Inhaber das Erzeugnis durch die
Anbringung des Warenzeichens identifizie-
ren darf.

Die Herkunftsgarantie wire gefihrdet,
wenn es einem Dritten gestattet wire, das
Warenzeichen auf der Ware — mag sie

auch vom Zeicheninhaber stammen —
anzubringen.
Das dem Warenzeicheninhaber einge-

rdumte Recht, sich jeder unbefugten An-
bringung des Warenzeichens auf seinem
Erzeugnis zu widersetzen, gehort somit
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zum spezifischen Gegenstand des Waren-
zeichenrechts.“ 19

29. Der Gerichtshof wandte sich dann der
Frage zu, ob die Ausiibung dieses Rechts
eine verschleierte Beschrinkung des Han-
dels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne
von Artikel 36 Satz 2 darstellen kénnte. Er
hat sein Ergebnis zu diesem Punkt mitt-
lerweile im Urteil Upjohn2° modifiziert,
um die Rechtsprechung zum ,,Rebranding*
(der Ersetzung einer Marke durch eine an-
dere des gleichen Inhabers) mit der zur
Wiederanbringung einer Marke an einem
umgepackten Erzeugnis in Einklang zu
bringen 21,

Bristol-Myers  Squibb und verwandte

Rechtssachen

30. Die Rechtssache Bristol-Myers Squibb
und die zwei verwandten Rechtssachen
Eurim-Pharm und MPA Pharma 22 betrafen
in dhnlicher Weise die Umstinde, unter
denen der Inhaber einer Marke einen Par-
allelimporteur am Umpacken seiner mit der
Marke versehenen Arzneimittel hindern
konnte. Der Gerichtshof wihlte sein Urteil
Hoffmann-La Roche als Ausgangspunkt
fur eine Fortentwicklung seiner Recht-
sprechung 23,

19 — Randnrn. 13, 14 und 17 des Urteils.

20 — Urteil vom 12. Oktober 1999 in der Rechtssache C-379/97
(Slg. 1999, 1-6927).

21 — Siehe unten, Nr. 51.

22 — Angefithrt in Funoten 5 und 6.

23 — Die nachfolgenden Fuffnoten verweisen auf Randnummern
des Urreil Bristol-Myers Squibb; die Urteile in den beiden
anderen Rechtssachen stimmen inhaltlich damit iiberein.

31. Der Gerichtshof stellte zunichst klar,
dass der Erlass der Markenrichtlinie am
wesentlichen Inhalt der oben behandelten
Rechtsprechung nichts geindert habe. Da-
her stehe Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie
abgesehen von den Fillen des Artikels 7
Absatz 2 der Berufung eines Marken-
inhabers auf die Marke zu dem Zweck,
einen Importeur am Vertrieb einer Ware zu
hindern, die vom Markeninhaber oder mit
seiner Zustimmung in einem anderen Mit-
gliedstaat in den Verkehr gebracht worden
sei, auch dann entgegen, wenn dieser Im-
porteur die Ware umgepackt und die
Marke ohne Zustimmung des Inhabers
wieder darauf angebracht habe2*. Zur
Klarung der Frage, ob sich ein Marken-
inhaber gemifl Artikel 7 Absatz 2 der
Richtlinie dem Vertrieb von Waren wider-
setzen konne, die umgepackt worden seien
und auf denen die Marke wieder an-
gebracht worden sei, sei auf die Recht-
sprechung des Gerichtshofes zu Artikel 36
zuriickzugreifen 25,

32. Unter Bezugnahme auf das Urteil
Hoffmann-La Roche bekriftigte der Ge-
richtshof das Grundprinzip der Erschop-
fung von Rechten 26, wiederholte dann die
in dieser Rechtssache in Bezug auf die
Hauptfunktion und den spezifischen Ge-
genstand der Marke aufgestellten Grund-
sitze?” und kam zu dem Ergebnis, dass
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie somit
dahin auszulegen sei, dass sich ,ein Mar-
keninhaber dem weiteren Vertrieb eines
Arzneimittels widersetzen kann, wenn der
Importeur es umgepackt und die Marke
wieder darauf angebracht hat, es sei denn,
die vier im Urteil Hoffmann-La Roche...

24 — Randnr. 37 des Urteils.
25 — Randnr. 41 des Urteils.
26 — Randnrn. 42 bis 45 des Urteils.
27 — Randnrn 47 und 48 des Urteils.
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genannten  Voraussetzungen sind  er-
fulle“ 28, Wie bereits ausgefithrt, regeln
diese vier Voraussetzungen die Umstdnde,
unter denen es eine verschleierte Be-
schrinkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 30
Satz 2 EG darstellt, wenn der Marken-
inhaber die Rechte aus der Marke austbt,
um eine Vermarktung zu verhindern; sie
gehen dahin, dass i) die Geltendmachung
des Rechts aus der Marke in Anbetracht des
vom Markeninhaber angewandten Ver-
marktungssystems zur kiinstlichen Ab-
schottung der Mirkte beitragen wiirde, ii)
das Umpacken den Originalzustand der
Ware nicht beeintrichtigen kann, iii) der
Markeninhaber vorher unterrichtet wird
und iv) auf der neuen Packung angegeben
ist, von wem die Ware umgepackt wurde.

33. Der Gerichtshof ging dann niher auf
jedes dieser vier Erfordernisse ein.

34. Zur kiinstlichen Abschottung der
Mairkte zwischen den Mitgliedstaaten
fihrte er aus:

»Die Geltendmachung einer Marke durch
den Markeninhaber zu dem Zweck, sich
dem Vertrieb der umgepackten Waren un-

28 — Randnr. 50 des Urteils.
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ter der Marke durch einen Dritten zu wi-
dersetzen, wiirde insbesondere dann zu ei-
ner Abschottung der Mirkte zwischen den
Mitgliedstaaten beitragen, wenn der In-
haber das gleiche Arzneimittel in unter-
schiedlichen Packungen in verschiedenen
Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht
hat und das Arzneimittel in dem Zustand,
in dem es vom Markeninhaber in einem
Mitgliedstaat vertrieben worden ist, von
einem Parallelimporteur nicht in einen an-
deren Mitgliedstaat eingefihrt und dort in
den Verkehr gebracht werden kann.

Daraus folgt, dass sich ein Markeninhaber
dem Umpacken der Ware in eine neue du-
Bere Verpackung nicht widersetzen kann,
wenn Packungen der Gréfle, die er in dem
Mitgliedstaat, in dem der Importeur die
Ware gekauft hat, verwendet, im Einfuhr-
mitgliedstaat nicht vertrieben werden kon-
nen, insbesondere weil dort nur Packungen
einer bestimmten Gréfle zulidssig sind oder
eine entsprechende nationale Praxis be-
steht, weil Krankenversicherungs-
vorschriften die Erstattung der Krank-
heitskosten von der Packungsgrofie ab-
hingig machen oder weil feste drztliche
Verschreibungsgewohnheiten bestehen, die
u. a. auf durch Berufsverbinde und Kran-
kenversicherungstriager empfohlenen
Normgrofen beruhen.

Dagegen kann sich der Markeninhaber dem
Umpacken der Ware in eine neue duflere
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Verpackung widersetzen, wenn es dem
Importeur moglich ist, eine im Einfuhr-
mitgliedstaat vertriebsfihige Packung zu
schaffen, indem er z. B. auf der dufleren
oder inneren Originalverpackung neue Eti-
ketten in der Sprache des Einfuhrmitglied-
staats anbringt ...

Die Befugnis des Inhabers einer in einem
Mitgliedstaat geschiitzten Marke, sich dem
Vertrieb umgepackter Waren unter dieser
Marke zu widersetzen, darf nimlich nur
insoweit beschrinkt werden, als das Um-
packen durch den Importeur erforderlich
ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat
vertreiben zu konnen.

SchlieSlich ist klarzustellen, dass die Ver-
wendung des Begriffes ,kiinstliche Ab-
schottung der Mirkte* durch den Ge-
richtshof entgegen der Ansicht der Kli-
gerinnen der Ausgangsverfahren nicht be-
deutet, dass der Importeur nachweisen
muss, dass der Markeninhaber durch das
Inverkehrbringen einer identischen Ware in
verschiedenen Packungen bewusst versucht
hat, die Mirkte zwischen Mitgliedstaaten
abzuschotten. Der Gerichtshof wollte
durch die Feststellung, dass es sich um eine
kiinstliche Abschottung handeln muss,
hervorheben, dass sich der Inhaber stets auf
seine Marke berufen kann, um sich dem
Vertrieb umgepackter Waren zu widerset-
zen, wenn dies durch die Notwendigkeit,
die Hauptfunktion der Marke zu wahren,
gerechtfertigt ist; denn die sich daraus er-

gebende Abschottung kann in diesem Fall
nicht als kiinstlich angesehen werden,« 29

35. Der Gerichtshof stellte damit zwei
Aspekte der ersten im Urteil Hoffmann-La
Roche aufgestellten Voraussetzung fiir eine
verschleierte Beschrinkung des Handels
klar, die darin besteht, dass die Geltend-
machung des Rechts aus der Marke durch
den Inhaber zur kiinstlichen Abschottung
der Mirkte beitrigt.

36. Erstens war in der fritheren Rechts-
sache allgemein von der ,,Beriicksichtigung
des [vom Markeninhaber] angewandten
Vermarktungssystems* die Rede, wihrend
in den spiteren Entscheidungen ein Beispiel
fir ein solches Vermarktungssystem ge-
nannt wird — dass nimlich der Inhaber
das gleiche Arzneimittel in verschiedenen
Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Pak-
kungen in den Verkehr gebracht hat und
das Arzneimittel in dem Zustand, in dem es
vom Markeninhaber in einem Mitgliedstaat
vertrieben worden ist, von einem Parallel-
importeur nicht in einen anderen Mit-
gliedstaat eingefiihrt und dort in den Ver-
kehr gebracht werden kann. Der Gerichts-
hof hob hervor, dass es fiir die Frage, ob der
Markeninhaber aus diesem Grund sein
Prima-facie-Recht verliere, sich der Ver-
marktung umgepackter Erzeugnisse zu wi-
dersetzen, darauf ankomme, ob das Um-
packen durch den Importeur erforderlich
sei, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat
vertreiben zu konnen.

29 — Randnrn. 52 bis 57 des Urteils.
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37. Zweitens bestitigte der Gerichtshof,
dass es — wie schon im Urteil Hoffmann-
La Roche angedeutet — nicht als Beitrag
zur kiinstlichen Abschottung der Mairkte
zwischen den Mitgliedstaaten anzusehen
ist, wenn sich der Markeninhaber auf seine
Rechte beruft, um die Hauptfunktion der
Marke zu wahren.

38. Hinsichtlich der Voraussetzung, dass
das Umpacken nicht geeignet sein darf, den
Originalzustand der Ware zu beein-
trachtigen, hob der Gerichtshof zunichst
hervor, dass es um den Zustand der Ware
gehe, die in der Verpackung enthalten sei.
Ein Markeninhaber kénne sich daher einem
Umpacken immer dann widersetzen, wenn
dieses das Risiko mit sich bringe, dass die in
der Verpackung enthaltene Ware Manipu-
lationen oder Einflissen ausgesetzt werde,
die ihren Originalzustand beeintrichtigten.
Dies sei nicht der Fall, wenn sich das Um-
packen nur auf die duflere von zwei Ver-
packungen beziehe, wihrend die innere
Verpackung unberiihrt bleibe. Wenn Bli-
sterstreifen, Flaschen, Ampullen oder In-
halatoren aus ihrer &dufleren Original-
verpackung herausgenommen und in eine
neue auflere Verpackung umgepackt wiir-
den, koénne dies folglich den Original-
zustand der in der Verpackung enthaltenen
Ware nicht beeintrachtigen 39.

39. Der Gerichtshof kam zu dem Ergebnis,
dass die Hauptfunktion der Marke — die
Herkunftsgarantie — gewahrt sei, wenn
das Umpacken unter Bedingungen erfolge,
die den Originalzustand der in der Ver-
packung enthaltenen Ware nicht beein-

30 — Randnrn. 58 bis 61 des Urteils.
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trichtigen konnten; der Verbraucher oder
Endabnehmer werde nicht tber die Her-
kunft der Waren irregefithrt, sondern er-
halte tatsachlich unter der alleinigen Kon-
trolle des Markeninhabers hergestellte
Waren. Der Markeninhaber kénne sich
daher dem Vertrieb der durch einen Im-
porteur umgepackten Waren unter seiner
Marke nicht unter Berufung auf die Marke
widersetzen. Damit werde dem Importeur
jedoch eine bestimmte Befugnis -einge-
rdumt, die unter normalen Umstinden dem
Markeninhaber selbst vorbehalten sei. Im
Interesse des Markeninhabers und zu sei-
nem Schutz vor Missbrauch sei dem Im-
porteur diese Befugnis daher, wie der Ge-
richtshof im Urteil Hoffmann-La Roche
festgestellt habe, nur insoweit zuzuer-
kennen, als er bestimmte sonstige Er-
fordernisse beachte 31.

40. Erstens miisse im Hinblick auf das In-
teresse des Markeninhabers daran, dass der
Verbraucher oder Endabnehmer nicht zu
der Annahme veranlasst werde, er sei fur
das Umpacken verantwortlich, auf der
neuen Verpackung klar angegeben sein,
wer die Ware umgepackt habe und von
wem sie hergestellt worden sei 32.

41. Selbst wenn diese Voraussetzung ein-
gehalten werde, konne die Aufmachung
einer umgepackten Ware jedoch geeignet
sein, den Ruf der Marke und ihres Inhabers
zu schidigen; dann habe der Marken-
inhaber ein durch den spezifischen Gegen-
stand des Markenrechts bedingtes berech-
tigtes Interesse daran, sich dem Vertrieb der

31 — Randnrn. 67 bis 69 des Urteils.
32 — Randnrn. 70 bis 74 des Urteils.
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Ware widersetzen zu konnen. Bei der Be-
urteilung der Frage, ob die Aufmachung der
umgepackten Ware geeignet sei, den Ruf
der Marke zu schidigen, seien die Art der
Ware und der Markt, fiir den sie bestimmt
sei, zu beriicksichtigen. Bei Arzneimitteln
hingen die Anforderungen, denen die Auf-
machung nach dem Umpacken geniigen
miisse, davon ab, ob es sich um eine Ware
handele, die an Krankenhiuser oder aber
itber Apotheken an die Verbraucher ver-
kauft werde. Im erstgenannten Fall wiirden
die Arzneimittel den Patienten von Fach-
kriften verabreicht, fiir die die Auf-
machung der Ware keine grof8e Bedeutung
habe. Im zweiten Fall sei die Aufmachung
der Ware fiir den Verbraucher von gréflerer
Bedeutung, auch wenn bei verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln schon dieser
Umstand allein geeignet sei, beim Ver-
braucher ein gewisses Vertrauen in die
Qualitdt der Ware zu erwecken 33,

42. Schliefflich bestitigte der Gerichtshof,
dass der Importeur den Markeninhaber
vorab vom Feilhalten der umgepackten
Ware unterrichten und ithm auf Verlangen
ein Muster der umgepackten Ware liefern
miisse. Dann koénne der Markeninhaber
nachpriifen, ob das Umpacken nicht in ei-
ner Weise vorgenommen werde, die den
Originalzustand der Ware unmittelbar oder
mittelbar beeintrichtige, und ob deren
Aufmachung nach dem Umpacken nicht
den Ruf der Marke schidige; ferner er-
leichtere dieses Erfordernis es dem Mar-
keninhaber, sich vor den Aktivititen von
Falschern zu schiitzen 34,

33 — Randnrn. 75 bis 77 des Urteils.
34 — Randnr. 78 des Urteils.

43.In allen drei Urteilen entschied der
Gerichtshof, dass Artikel 7 Absatz 2 der
Markenrichtlinie oder Artikel 36 EG-
Vertrag zur Folge habe, dass sich ein Mar-
keninhaber dem weiteren Vertrieb eines
Arzneimittels widersetzen kénne, wenn der
Importeur es umgepackt und die Marke
wieder darauf angebracht habe, es sei denn,
folgende Voraussetzungen seien erfiillt:

»— Es ist erwiesen, dass die Geltendma-
chung einer Marke durch den Mar-
keninhaber zu dem Zweck, sich dem
Vertrieb der umgepackten Waren unter
der Marke zu widersetzen, zu einer
kiinstlichen Abschottung der Mirkte
zwischen Mitgliedstaaten beitragen
wiirde. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn der Markeninhaber das
gleiche Arzneimittel in unterschiedli-
chen Packungen in verschiedenen Mit-
gliedstaaten in den Verkehr gebracht
hat und das Umpacken durch den Im-
porteur zum einen erforderlich ist, um
das Arzneimittel im Einfuhrmitglied-
staat vertreiben zu kénnen, und zum
anderen unter solchen Bedingungen
erfolgt, dass der Originalzustand des
Arzneimittels dadurch nicht beein-
trachtigt werden kann. Diese Voraus-
setzung bedeutet nicht, dass der Im-
porteur nachweisen muss, dass der
Markeninhaber beabsichtigt hat, die
Mirkte zwischen Mitgliedstaaten ab-
zuschotten.

— Esist dargetan, dass das Umpacken den
Originalzustand der in der Verpackung
enthaltenen Ware nicht beeintrachtigen
kann. Dies ist insbesondere der Fall,
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wenn der Importeur nur Handlungen
vorgenommen hat, mit denen kein Ri-
siko einer Beeintrichtigung verbunden
ist, so z. B. wenn Blisterstreifen, Fla-
schen, Ampullen oder Inhalatoren aus
ihrer dufleren Originalverpackung her-
ausgenommen und in eine neue duflere
Verpackung umgepackt werden, auf
der inneren Verpackung der Ware
Aufkleber angebracht werden oder in
die Verpackung neue Beipack- oder
Informationszettel oder ein zusitzlicher
Artikel eingelegt werden. Das nationale
Gericht hat zu priifen, ob der Origi-
nalzustand der in der Verpackung ent-
haltenen Ware insbesondere dadurch
mittelbar beeintrichtigt wird, dass die
duffere oder innere Verpackung der
umgepackten Ware oder ein neuer
Beipack- oder Informationszettel be-
stimmte wichtige Angaben nicht ent-
halt oder aber unzutreffende Angaben
enthalt oder dass ein vom Importeur in
die Verpackung eingelegter zusitzlicher
Artikel, der zur Einnahme und zur
Dosierung des Arzneimittels dient,
nicht der Gebrauchsanweisung und den
Dosierungsempfehlungen des Herstel-
lers entspricht.

— Auf der neuen Verpackung ist klar an-
gegeben, von wem das Arzneimittel
umgepackt worden ist und wer der
Hersteller ist. Diese Angaben miissen
so aufgedruckt sein, dass sie ein nor-
malsichtiger Verbraucher bei An-
wendung eines normalen Mafles an
Aufmerksamkeit verstehen kann. Fer-
ner muss die Herkunft eines zu-
satzlichen Artikels, der nicht vom
Markeninhaber stammt, in einer Weise
angegeben sein, die den Eindruck aus-
schliefit, dass der Markeninhaber dafiir
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verantwortlich ist. Dagegen braucht
nicht angegeben zu werden, dass das
Umpacken ohne Zustimmung des
Markeninhabers erfolgt ist.

— Das umgepackte Arzneimittel ist nicht
so aufgemacht, dass dadurch der Ruf
der Marke und ihres Inhabers ge-
schadigt werden kann. Die Verpackung
darf folglich nicht schadhaft, von
schlechter Qualitit oder unordentlich
sein.

— Der Importeur unterrichtet den Mar-
keninhaber vorab vom Feilhalten des
umgepackten Arzneimittels und liefert
ihm auf Verlangen ein Muster der
umgepackten Ware.* 33

44. Der Gerichtshof machte somit im Urteil
Bristol-Myers Squibb nihere Angaben zu
den Umstidnden, unter denen sich ein
Markeninhaber unter Berufung auf seine
Rechte aus der Marke dem Umpacken
durch einen Parallelimporteur widersetzen
kann; dies ist nicht zuldssig, wenn es zur
kiinstlichen Abschottung der Markte bei-
trigt — z. B. wenn das Umpacken zur
Vermarktung erforderlich ist — und wenn
das Umpacken so vorgenommen wird, dass
die berechtigten Interessen des Marken-
inhabers gewahrt bleiben. Der Schutz die-
ser berechtigten Interessen bedeutet ins-
besondere, dass der Originalzustand der
Ware nicht beeintrachtigt werden darf und

35 — Randnr. 79 und Tenor des Urteils.
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dass das Umpacken nicht in einer Weise
vorgenommen wird, die dem guten Ruf der
Marke und ihres Inhabers schaden konn-
te36; auflerdem ist der Importeur ver-
pflichtet, den Markeninhaber iiber das
Umpacken zu unterrichten, ihm ein Muster
der umgepackten Ware zu liefern und auf
dieser den Verantwortlichen fiir das Um-
packen anzugeben.

Die Urteile Loendersloot und Upjohn

45. In jungster Zeit wurde die oben zu-
sammengefasste Rechtsprechung vom Ge-
richtshof in den Urteilen Loendersloot 37
und Upjohn 38 bestidtigt (abgesehen von ei-
nem Punkt) und weiter ausgebaut.

46. In der Rechtssache Loendersloot (in der
es nicht um Arzneimittel ging) fiihrte der
Gerichtshof aus, dass sich nach seiner
Rechtsprechung ein Markeninhaber dem
weiteren Vertrieb eines Arzneimittels
grundsitzlich widersetzen konne, wenn der
Importeur es umgepackt und die Marke
wieder darauf angebracht habe; in solchen
Fillen sei das mit der Marke versehene
Erzeugnis von einem Dritten ohne Geneh-
migung des Markeninhabers in einer Weise
geandert worden, die die von der Marke

36 — Vgl. das in FuBnote 6 angefithrte Urteil Loenderslioot,
Randnrn. 28 bis 30, und das in Fufnote 20 angefiihrte
Urteil Upjohn, Randnr. 17.

37 — Angefiihrt in Fuffnote 6.
38 — Angefiihrt in Fuf$note 20.

erbrachte Herkunftsgarantie verfilschen
konnte 3%,

47. Im Urteil Upjohn stellte der Gerichtshof
fest, dass nach der fritheren Recht-
sprechung die Befugnis eines Marken-
inhabers, sich aufgrund nationalen Rechts
dem Umpacken von Waren bei Wieder-
anbringung der Originalmarke zu wider-
setzen, nach Artikel 36 gerechtfertigt sei,
soweit nicht erwiesen sei, dass ein der-
artiges Vorgehen insbesondere zu einer
kinstlichen Abschottung der Mirkte zwi-
schen den Mitgliedstaaten fithren wiirde #0.
Er fasste das Urteil American Home Pro-
ducts dahin gehend zusammen, dass die
Hauptfunktion der Marke gefahrdet wire,
wenn es einem Dritten gestattet wire, die
Marke auf der Ware — auch wenn diese
vom  Markeninhaber  stamme — an-
zubringen, und dass das dem Marken-
inhaber eingerdumte Recht, sich jeder un-
befugten Anbringung der Marke auf seinem
Erzeugnis zu widersetzen, zum spezifischen
Gegenstand der Marke gehore. Es sei daher
nach Artikel 36 Satz 1 gerechtfertigt, wenn
sich der Markeninhaber gegen den Eingriff
des Parallelimporteurs zur Wehr setze 41,

Die Voraussetzung der Erforderlichkeit

48. Bei der Erérterung des Konzepts der
kinstlichen Abschottung der Mairkte in

39 — Randnrn. 26 und 27 des Urteils.
40 — Randnr. 31 des Urteils.
41 — Randnr. 21 des Urteils.
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Fillen, in denen der Markeninhaber das
gleiche Produkt in verschiedenen Mitglied-
staaten in unterschiedlichen Packungen
vermarktet hatte, fiihrte der Gerichtshof im
Urteil Bristol-Myers Squibb aus, dass die
Befugnis des Markeninhabers, sich dem
Vertrieb umgepackter Waren zu widerset-
zen, nur insoweit beschrinkt werden diirfe,
als das Umpacken erforderlich sei, um die
Ware im Einfuhrstaat vertreiben zu kén-
nen 42, Der Gerichtshof wiederholte dies im
Urteil Loendersloot 43, in dem er ausfiihrte,
dass in Fallen, in denen es um das Um-
packen von Arzneimitteln gehe, die na-
tionalen Gerichte zu prifen hitten, ob auf
den Mirkten ihrer eigenen Staaten Bedin-
gungen herrschten, die objektiv ein Um-
packen erforderlich machten.

49. Erlduterungen zu den Umstinden, un-
ter denen ein Umpacken durch den Im-
porteur als ,erforderlich® angesehen wer-
den kann, sind im Urteil Bristol-Myers
Squibb zu finden. Der Gerichtshof verwies
in diesem Urteil auf den Fall, dass eine
Vermarktung im Einfuhrmitgliedstaat ins-
besondere wegen nationaler Regelungen
oder Praktiken, Krankenversicherungs-
vorschriften, die die Erstattung von
Krankheitskosten regeln, oder festen irzt-
lichen Verschreibungsgewohnheiten nicht
moglich ist#4. Dagegen hielt er ein Um-
packen nicht fir erforderlich, wenn es dem
Importeur moglich sei, ,eine im Einfuhr-
mitgliedstaat vertriebsfihige Packung zu
schaffen, indem er z. B. auf der dufleren
oder inneren Originalverpackung neue Eti-
ketten in der Sprache des Einfuhrmitglied-
staats anbringt [oder] neue Beipack- oder

42 — Randnr. 56 des Urteils.
43 — Angefiihrt in Fufinote 6, Randnr. 38 des Urteils.
44 — Randnr. 53 des Urteils.
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Informationszettel in der Sprache des Ein-
fuhrmitgliedstaats beilegt...“ 4

50. Weitere Erlauterungen zur Bedeutung
von ,objektiv erforderlich wurden seit-
dem vom Gerichtshof in den Urteilen Lo-
endersloot ¢ und Upjohn 47 gegeben.

51. Das Urteil Upjohn betraf die Frage, ob
ein Parallelimporteur auf importierten
Waren die Marke benutzen durfte, die der
Inhaber im Einfuhrstaat fiir die gleichen
Waren benutzte, auch wenn sie sich von der
Marke unterschied, unter der die fraglichen
Waren im Ausfuhrstaat vom Marken-
inhaber in den Verkehr gebracht wurden.
Obwohl dies ein anderer Fall als das Um-
packen im oben dargestellten Sinn ist,
stellte der Gerichtshof klar, dass es im
Rahmen der Prifung, ob das Verhalten des
Markeninhabers zur kiinstlichen Ab-
schottung der Mairkte beigetragen habe,
keinen Unterschied zwischen beiden Fillen
gebe 48,

52. Der Gerichtshof fithrte im Urteil Up-
john aus, die Voraussetzung der Er-
forderlichkeit sei erfillt, wenn in einem
konkreten Fall der tatsichliche Zugang des

45 — Randnr. 55 des Urteils.

46 — Angefiihrt in Funote 20, Randnrn. 43 und 44 des Urteils.
47 — Angefiihrt in Fufnote 6.

48 — Vgl. Randnrn. 37 bis 39 des Urteils.
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Parallelimporteurs zu den Mirkten des
Einfuhrmitgliedstaats behindert wire, falls
ihm die Ersetzung der Marke (das Um-
packen) verboten wire; dies sei dann der
Fall, wenn Regelungen oder Praktiken im
Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der be-
treffenden Ware auf dem Marke dieses
Staates unter der Marke, die sie im Aus-
fuhrmitgliedstaat trage (in der im Aus-
fuhrmitgliedstaat verwendeten Verpak-
kung), verhinderten. Die Voraussetzung der
Erforderlichkeit sei dagegen nicht erfiille,
wenn die Ersetzung der Marke (das Um-
packen) ihren Grund ausschlieflich darin
habe, dass der Parallelimporteur einen
wirtschaftlichen Vorteil erlangen wolle 4%,

53. Im Urteil Loendersloot fithrte der Ge-
richtshof aus, selbst wenn die Neuetiket-
tierung (die dort statt eines Umpackens in
Rede stand) erforderlich sei, um das Er-
zeugnis im Einfuhrstaat abzusetzen, miisse
sie so vorgenommen werden, dass sie den
Parallelhandel ermégliche, aber den spezi-
fischen Gegenstand des Markenrechts
moglichst wenig beeintrachtige. So sei es
nicht erforderlich, die Originaletiketten zu
entfernen und wieder anzubringen oder zu
ersetzen, wenn sie den Etikettierungs-
vorschriften des Einfuhrstaats zwar ent-
sprachen, diese aber zusitzliche Angaben
vorschrieben, da es dann geniige, auf den
fraglichen Flaschen ein Zusatzetikett mit
den zusitzlichen Angaben anzubringen 3°.

49 — Randnrn. 43 und 44 des Urteils.
50 — Randnrn. 45 und 46 des Urteils.

Der Vorlagebeschluss und die -fragen in der
Rechtssache Boehringer Ingelheim

54. Aus dem sehr langen und detaillierten
Vorlagebeschluss ergibt sich, dass der High
Court nicht davon iiberzeugt ist, dass die
oben wiedergegebene Rechtsprechung in
jeder Hinsicht zutrifft. Speziell in zwei
Fillen hilt er diese Rechtsprechung fiir
unklar und/oder unzutreffend.

55. Erstens ist das vorlegende Gericht der
Ansicht, dass ein Widerspruch zwischen
dem erstmals im Urteil Hoffmann-La Ro-
che zum Ausdruck gebrachten Grundsatz,
dass sich ein Markeninhaber auf die Rechte
aus seiner Marke berufen koénne, um sich
dem Parallelimport umgepackter, mit der
Marke versehener Waren zu widersetzen,
soweit dies zur Wahrung der Rechte ge-
rechtfertigt sei, die den spezifischen Ge-
genstand der Marke ausmachten, und dem
erstmals im Urteil Bristol-Myers Squibb
zum Ausdruck gebrachten Grundsatz be-
stehe, dass die Befugnis des Marken-
inhabers, sich dem Parallelimport solcher
Waren zu widersetzen, nur insoweit be-
schrinkt werden diirfe, als das Umpacken
erforderlich sei, um die Ware vertreiben zu
konnen. Fir das vorlegende Gericht ist
nicht ersichtlich, weshalb das Kriterium der
Erforderlichkeit eine Rolle spielen sollte;
wenn die Vermarktung der umgepackten
Waren den spezifischen Gegenstand der
Marke nicht verletzen konne, sollte der
Markeninhaber nach der fritheren Recht-
sprechung nicht berechtigt sein, sich ihr zu
widersetzen.
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56. Spiele das Kriterium der Erforderlich-
keit aber — entgegen seiner Rechts-
auffassung — eine Rolle, so gebe es in der
Rechtsprechung des Gerichtshofes keine
ausreichenden Erliuterungen zu dessen
Bedeutung. Fraglich sei insbesondere, ob
das Umpacken von Arzneimitteln als ,er-
forderlich* bezeichnet werden konne,
wenn das Anbringen von Aufklebern den
gleichen Erfolg hitte, die Produkte aber auf
einem bestimmten Markt erheblich weniger
wettbewerbsfahig machen wiirde.

57. Zweitens hilt das vorlegende Gericht
das vom Gerichtshof in seiner Recht-
sprechung entwickelte Erfordernis einer
vorherigen Unterrichtung vom Umpacken
nicht fiir iiberzeugend. Es ersucht den Ge-
richtshof, dieses Erfordernis zu iiber-
denken. Sollte er daran festhalten, bittet
das vorlegende Gericht um Erliuterungen
zu Form und Umfang einer solchen Unter-
richtung und zu den Folgen ihrer Unter-
lassung.

58. Es hat dem Gerichtshof daher folgende
Fragen vorgelegt:

1. Kann der Inhaber einer Marke seine
Rechte dazu benutzen, die Einfuhr sei-
ner eigenen Waren aus einem Mit-
gliedstaat in einen anderen zu untersa-
gen oder zu behindern oder deren spi-
teren Vertrieb oder Absatzférderung zu
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2.

behindern, wenn Einfuhr, Vertrieb
oder Absatzférderung den spezifischen
Gegenstand seiner Rechte nicht oder
nicht wesentlich beeintrichtigen?

Ist die vorstehende Frage anders zu
beantworten, wenn sich der Marken-
inhaber darauf beruft, dass der Im-
porteur oder spater der Verkiufer seine
Marke in einer Weise benutzt, bei der
zwar ihr spezifischer Gegenstand nicht
beeintrachtigt wird, die aber nicht er-
forderlich ist?

Falls der Importeur der Waren des
Markeninhabers oder ein Hindler mit
diesen Importwaren nachzuweisen hat,
dass seine Benutzung der Marke ,er-
forderlich* ist, ist diese Voraussetzung
dann erfiilit, wenn nachgewiesen wird,
dass eine Benutzung der Marke ver-
niinftigerweise ndtig ist, um ihm a) ei-
nen Teil des Marktes fur die Waren
oder b) diesen gesamten Markt zu 6ff-
nen, oder bedeutet dies, dass die Be-
nutzung der Marke fir den Markt-
zugang dieser Waren wesentlich gewe-
sen sein muss? Sollte dies alles nicht
zutreffen, welches ist dann der Sinn
von ,erforderlich*?

Falls der Markeninhaber prima facie
berechtigt ist, seine nationalen Mar-
kenrechte gegen jede nicht er-
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forderliche Benutzung seiner Marke bei
oder im Zusammenhang mit Waren
durchzusetzen, stellt dann die Gel-
tendmachung dieser Berechtigung zu
dem Zweck, Parallelimporte seiner ei-
genen Waren, die den spezifischen Ge-
genstand oder die Hauptfunktion der
Marke nicht gefihrden, zu behindern
oder  auszuschlieffen, ein  miss-
brauchliches Verhalten und eine ver-
schleierte Handelsbeschrankung im
Sinne von Artikel 30 Satz 2 EG dar?

Muss ein Importeur oder ein Hindler
mit importierten Waren, der die Marke
bei oder im Zusammenhang mit diesen
Waren benutzen will, ohne dass diese
Benutzung den spezifischen Gegen-
stand der Marke beeintrichtigt oder
beeintrachtigen wird, gleichwohl dem
Markeninhaber vorab die beabsichtigte
Benutzung der Marke mitteilen?

Falls die vorstehende Frage zu bejahen
ist: Bewirkt die Unterlassung dieser
Mitteilung durch den Importeur oder
Haindler, dass der Markeninhaber die
Befugnis erhilt, die Einfuhr oder den
weiteren Vertrieb dieser Waren zu un-
terbinden oder zu behindern, obwohl
diese den spezifischen Gegenstand der
Marke nicht beeintrichtigen?

Falls ein Importeur oder ein Hindler
mit importierten Waren den Marken-

c)

inhaber vorab iiber die Benutzung der
Marke zu unterrichten hat, auch wenn
diese den spezifischen Gegenstand der
Marke nicht beeintrichtigt,

gilt dieses Erfordernis fiir sdmtliche
Nutzungen der Marke einschlieflich
Werbung, Umetikettierung und Um-
packen oder nur fiir bestimmte Nut-
zungen, und wenn ja, fiir welche,

hat der Importeur oder Handler den
Markeninhaber zu unterrichten oder
geniigt es, dass dieser anderweitig da-
von erfihrt,

welchen Umfang muss diese Unter-
richtung haben?

Ist das nationale Gericht eines Mit-
gliedstaats befugt, auf Antrag des In-
habers von Markenrechten auf einst-
weilige Anordnungen, Schadensersatz,
Herausgabe oder sonstige Rechts-
behelfe in Bezug auf importierte Wa-
ren, deren Verpackung oder die Wer-
bung fir sie zu erkennen, wenn eine
solche Entscheidung a) den freien
Handel mit Waren, die vom Marken-
inhaber oder mit seiner Zustimmung in
der EG in den Verkehr gebracht wur-
den, verhindert oder erschwert, aber b)
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nicht zu dem Zweck ergeht, eine Be-
eintrichtigung des spezifischen Gegen-
stands der Rechte zu verhindern, und
zur Verhinderung einer solchen Beein-
trichtigung nicht beitragt?

Der Sachverhalt und die Vorlagefrage in
der Rechtssache Merck, Sharp & Dohme

59. Die Klagerin des Ausgangsverfahrens in
der Rechtssache C-443/99, die Merck,
Sharp & Dohme GmbH (im Folgenden:
Merck), vertreibt in Osterreich Arznei-
mittel unter der Marke Proscar. Die Be-
klagte des Ausgangsverfahrens, die Pa-
ranova Pharmazeutika Handels GmbH (im
Folgenden: Paranova), ist ein Parallel-
importeur von Arzneimitteln; u. a. im-
portiert sie mit Genehmigung der osterrei-
chischen Behorden Proscar. Paranova
kaufte in Spanien Proscar-Tabletten und
packte sie zum Zweck ihrer Vermarktung
in Osterreich um. Dabei wurden die Bli-
sterpackungen der Tabletten in neue Au-
Benverpackungen umgepackt, auf denen
die Marke angebracht war, sonstige Un-
terlagen wie die Gebrauchsinformation er-
stellt oder angepasst (insbesondere iiber-
setzt) und auf der neuen Verpackung die fiir
den  Vertrieb in  Osterreich  vor-
geschriebenen Angaben angebracht.

60. Auf Antrag von Merck, der damit be-
grindet wurde, dass das Umpacken (und
damit das Wiederanbringen der Marke)
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durch Paranova einen unzulissigen Eingriff
in ihr Markenrecht darstelle, wurde Pa-
ranova eine solche Benutzung der Marke
untersagt, wobei das erstinstanzliche Ge-
richt 31 ausfithrte, dass der Austausch der
Originalverpackung gegen eine neue Ver-
packung nur dann zulissig wire, wenn das
Arzneimittel nicht durch Aufkleber an die
osterreichischen Rechtsvorschriften ange-
passt werden konnte.

61. Im Rekursverfahren hat das Ober-
landesgericht Wien dem Gerichtshof fol-
gende Frage zur Vorabentscheidung vor-
gelegt:

Ist Artikel 7 Absatz 2 der Ersten Richtlinie
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten  iiber  die  Marken
(89/104/EWG) dahin auszulegen, dass sich
ein Markeninhaber dem Vertrieb eines un-
ter seiner Marke in den Verkehr gebrachten
Arzneimittels widersetzen kann, wenn der
Importeur es umgepackt und die Marke
wieder darauf angebracht sowie die wei-
teren in den Entscheidungen C-427/93,
C-429/93 und C-436/93 des Europiischen
Gerichtshofes  angefithrten  Vorausset-
zungen erfullt hat (keine Beeintrichtigung
der in der Verpackung enthaltenen Ware,
klare Angabe iiber Hersteller und Her-
kunft, keine Schidigung der Marke und
ihres Inhabers durch schlechte Verpackung
sowie Verstindigung des Markeninhabers
vom Feilhalten des umgepackten Arznei-
mittels), die Verkehrsfihigkeit der Ware
aber allein deshalb chne ein solches Um-
packen gefihrdet wire, weil ein nicht un-
erheblicher ~ Teil der  Arzneimittel-

51 — Das Handelsgericht Wien.
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konsumenten im Importstaat Arzneimitteln
misstrauisch gegeniibersteht, die ersichtlich
fir den Marke eines anderen (fremd-
sprachigen) Staates produziert und deren
Verpackungen lediglich durch Aufkleber an
die fiir das Feilhalten von Arzneimitteln
geltenden innerstaatlichen Vorschriften
angepasst wurden?

62. Aus dem Vorlagebeschluss ergibt sich,
dass das Oberlandesgericht Wien Zweifel
hinsichtlich der zutreffenden Auslegung der
oben dargestellten Rechtsprechung des
Gerichtshofes und insbesondere des Urteils
Bristol-Myers Squibb hat, die mit denen
vergleichbar sind, die den High Court of
Justice of England and Wales zur Vorlage
der Fragen in der Rechtssache Boehringer
Ingelheim veranlasst haben.

63. Im Einzelnen fithrt das Oberlandes-
gericht aus, es erscheine insbesondere bei
Arzneimitteln fraglich, unter welchen Vor-
aussetzungen davon gesprochen werden
konne, dass die Geltendmachung einer
Marke durch ihren Inhaber zu dem Zweck,
sich dem Vertrieb der umgepackten Waren
unter der Marke zu widersetzen, zu einer
kiinstlichen Abschottung der Mirkte zwi-
schen Mitgliedstaaten beitragen wiirde.
Sollte — wie es der Fall zu sein scheine —
ein nicht unerheblicher Teil der Ver-
braucher Misstrauen gegen Arzneimitte!
haben, die durch die Verwendung von
Aufklebern an die 6sterreichischen Vor-
schriften iber die Prisentation von Arz-
neimitteln angepasst worden seien, so
konne durchaus davon gesprochen werden,
dass ein Verbot des Umpackens derartiger
Arzneimittel zu einer kiinstlichen Ab-
schottung der Mairkte beitragen wiirde.
Daher sei dariiber zu entscheiden, ob solche
Produkte nur dann umgepackt werden
diirften, wenn auf andere Weise ein den

Rechtsvorschriften des Einfuhrstaats ent-
sprechender Zustand nicht hergestellt wer-
den konne, oder auch dann, wenn das
Verwenden von Aufklebern zwar rechtlich
zuldssig sei, aber zu einer tatsichlichen
Beeintrichtigung der Absatzchancen ge-
geniiber dem ,,Originalprodukt fiihren
wiirde. Es geht mit anderen Worten darum,
was genau damit gemeint ist, dass das
Umpacken ,erforderlich® sein muss, um
das importierte Produkt zu vermarkten.
Diese Frage stimmt im Wesentlichen mit
der iberein, die der High Court auf-
geworfen hat und die oben unter Nummer
56 zusammengefasst wurde.

Erklarungen der Verfahrensbeteiligten

64. In der Rechtssache Merck, Sharp &
Dohme haben Merck, Paranova, die belgi-
sche Regierung und die Kommission
schriftliche Erklarungen abgegeben. Merck,
Paranova und die Kommission nahmen an
der miindlichen Verhandlung teil.

65. In der Rechtssache Boehringer Ingel-
heim haben Boehringer Ingelheim, Glaxo
Wellcome, Eli Lilly und SmithKline Bee-
cham (gemeinsam), Swingward, die deut-
sche und die norwegische Regierung$? so-
wie die Kommission schriftliche Er-
klirungen abgegeben und alle an der
miindlichen Verhandlung teilgenommen.

52 — Letztere gemif8 Artikel 20 Absatz 3 der EG-Satzung des
Gerichtshofes.
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66. Speziell die schriftlichen Erklirungen
beschiftigen sich zum Teil mit den Sach-
verhalten, die zu den Ausgangsverfahren
fithrten. Die vorlegenden Gerichte haben
die Vorlagefragen jedoch in beiden Fallen
zutreffend auf der Grundlage allgemeiner
Grundsitze formuliert, so dass die Ant-
worten des Gerichtshofes auch in anderen
Zusammenhingen herangezogen werden
konnen. Auch ich werde bestrebt sein, mich
nicht durch Einzelheiten des Sachverhalts
ablenken zu lassen, da ich es fir moglich
und angebracht halte, die Fragen auf der
Grundlage allgemeiner Grundsitze zu be-
antworten.

67. Soweit sie sich mit einschlagigen all-
gemeinen Grundsdtzen befassen, konnen
die Erklarungen wie folgt zusammengefasst
werden. Die Erklirungen der Verfahrens-
beteiligten zu Fragen, die das Erfordernis
der vorherigen Unterrichtung betreffen,
werden spiter im Rahmen der Erorterung
dieses Erfordernisses angesprochen.

68. Merck tragt vor, die Vorlagefrage des
Oberlandesgerichts Wien sei in der Recht-
sprechung des Gerichtshofes, zuletzt im
Urteil Upjohn, bereits beantwortet worden:
Ein wirtschaftlicher Vorteil — wie die
Uberwindung der Abneigung der Ver-
braucher gegen mit Aufklebern versehene
Packungen — konne  einen  Parallel-
importeur nicht zum Umpacken eines im-
portierten Produkts berechtigen. Fiir den
Fall, dass der Gerichtshof dem nicht folgen
sollte, traigt Merck vor, das Verbot des
Umpackens sei keine Handels-
beschrinkung, wenn der Importeur die
Originalpackung anpassen konne, auch
wenn die Verbraucher umgepackte Pro-
dukte bevorzugten. In einer Marktwirt-
schaft sei es Sache des Parallelimporteurs,
diese Abneigung zu iiberwinden. Die wirt-
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schaftlichen Interessen des Importeurs seien
subjektiver Art und durften bei der Prifung
der Rechtmafigkeit seines Verhaltens nicht
herangezogen werden, da sonst der
Grundsatz der Rechtssicherheit verletzt
wiirde. Zudem verlange der Grundsatz der
Verhiltnismifligkeit, dass die  Ein-
schrinkung eines Grundrechts nicht iiber
das hinausgehen diirfe, was zur Erreichung
des angestrebten Zieles geeignet und er-
forderlich sei.

69. Boehringer Ingelheim tragt vor, das
Verbot der Benutzung einer Marke durch
andere als den Markeninhaber stelle kein
Hindernis fiir den freien Handel zwischen
Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 28
EG dar, wenn der Parallelimporteur tat-
sachlich Zugang zu den Mirkten des Ein-
fuhrstaats erlangen konne, ohne in die
Rechte des Markeninhabers einzugreifen.
Umgekehrt hindere das Gemeinschaftsrecht
den Markeninhaber nicht daran, sich eines
Eingriffs in seine Markenrechte zu wider-
setzen, es sei denn, dieser Eingriff sei fur
den Zugang zum Markt des Einfuhrstaats
erforderlich und beeintrichtige den spezi-
fischen Gegenstand der Marke so wenig
wie moglich, und andere berechtigte Inte-
ressen des Markeninhabers blieben ge-
wahrt. Ein Eingriff in die Rechte des Mar-
keninhabers sei nur dann erforderlich,
wenn Rechtsvorschriften des Einfuhrstaats
und Praktiken mit gleicher Wirkung den
Importeur ohne einen solchen Eingriff an
der Vermarktung des Produkts im Ein-
fuhrstaat hindern wiirden. Der Marken-
inhaber sei daher berechtigt, sich einem
Eingriff, der darauf beruhe, dass die 6rtli-
chen Verbraucher eine bestimmte Verpak-
kung vorzogen, zu widersetzen, sofern die
in diesem Staat bestehenden Vorschriften
und Praktiken es dem Parallelimporteur
erlaubten, das Produkt ohne den Eingriff zu
vermarkten.
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70. Glaxo macht geltend, das Umpacken
der Waren eines Markeninhabers und das
Wiederanbringen der Marke ohne Zu-
stimmung des Inhabers seien ein Eingriff in
den spezifischen Gegenstand der Marke.
Schon dieser Eingriff allein rechtfertige
unter den vier im Urteil Hoffmann-La Ro-
che genannten Voraussetzungen eine Klage
wegen Markenverletzung. Insbesondere
miisse nicht nachgewiesen werden, dass das
Umpacken schidlich sei oder den spezi-
fischen Gegenstand der Marke beein-
trichtige oder verletze.

71. Zur Voraussetzung der Erforderlichkeit
fihrt Glaxo aus, der Gerichtshof habe
zwischen Anderungen der Verpackung, die
notig seien, damit die Waren in Verkehr
gebracht werden kénnten, und Anderungen
differenzieren wollen, die ,erforderlich*
seien, um die wirtschaftliche Akzeptanz
dieser Waren auf dem Markt zu maximie-
ren — wie z. B. Anderungen, die es den
Parallelimporteuren erméglichen sollten,
hohere Preise fiir ihre Waren zu verlangen,
die diese in anderer Weise fiir die Ver-
braucher attraktiver machten oder die den
Absatz steigerten. Wenn nicht dargetan
werde, dass das Umpacken erforderlich sei,
um das Produkt im Einfuhrmitgliedstaat zu
vermarkten, liege keine kiinstliche Ab-
schottung des Marktes durch den Mar-
keninhaber vor. Diirfe der Importeur um-
packen, falls dies zur Vermarktung er-
forderlich sei, so werde der Grundsatz des
freien Warenverkehrs nicht verletzt.

72. SmithKline Beecham trigt vor, aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofes ergebe
sich, dass die Frage des Beweises fiir eine

Schidigung des Rufes der Marke eine fiir
Artikel 30 Satz 2 EG relevante Erwigung
sein konne, aber keine Voraussetzung fiir
die Anwendung von Artikel 30 Satz 1 sei.
Schidigung und Erforderlichkeit seien
voneinander zu trennen. Wenn es er-
forderlich sei, das Umpacken in einer be-
stimmten Form zuzulassen, um eine ver-
schleierte Beschrinkung zu verhindern,
bleibe die Tatsache, dass das Umpacken
den Markeninhaber schidige, eine rele-
vante Erwidgung. Die Tatsache, dass das
Umpacken keinen Schaden verursachen
wiirde, konne fiir sich genommen das Um-
packen nicht erforderlich machen. ,Er-
forderlich* bedeute unentbehrlich fiir die
Vermarktung des Produkts in dem Sinne,
dass das Produkt ohne das Umpacken nicht
in Verkehr gebracht werden kénnte. Die
Uberwindung der Abneigung der Ver-
braucher gegen iiberklebte Produkte sei
kein berechtigter Grund fiir das Umpacken.

73. Paranova fithrt aus, das Erfordernis,
die Proscar-Packungen zu iiberkleben statt
sie zu ersetzen, wirde ihren Absatz behin-
dern und zu einer unerwiinschten Ab-
schottung der Mirkte fithren. Das Um-
packen von Arzneimitteln aus anderen
Mitgliedstaaten sei grundsitzlich zulissig,
sofern der Importeur die vom Gerichtshof
in seiner Rechtsprechung aufgestellten
Voraussetzungen einhalte. Im Urteil Bri-
stol-Myers Squibb habe der Gerichtshof
hervorgehoben, dass es sich bei Arznei-
mitteln um einen sensiblen Bereich handele,
in dem die Aufmachung des Produkts das
Vertrauen der Offentlichkeit wecken (und
auch zerstoren) kénne. Die besondere Si-
tuation des Marktes fiir solche Produkte sei
zu berticksichtigen, ohne dem wirt-
schaftlichen oder nicht-wirtschaftlichen
Charakter der verschiedenen Aspekte der
Aufmachung Gewicht beizumessen. Im
Kontext eines Marktes, auf dem die na-
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tionalen Behorden umgepackte Arznei-
mittel gegeniiber iiberklebten Packungen
bevorzugten, wiirde ein Beharren auf dem
Uberkleben ein wesentlich groferes Han-
delshemmnis als die unterschiedlichen
Packungsgroffen darstellen, um die es im
Urteil Bristol-Myers Squibb gegangen sei.

74. Zur Voraussetzung der Erforderlichkeit
fithrt Paranova aus, sie sei unklar und je-
denfalls nicht das ausschlaggebende Krite-
rium, Die Auslegung durch den Gerichtshof
im Urteil Upjohn stehe im Widerspruch zur
friiheren Rechtsprechung. Um die Fille
miteinander in Einklang zu bringen, sollte
die Frage der Erforderlichkeit nur an-
gesprochen werden, wenn der spezifische
Gegenstand der Marke beeintriachtigt wor-
den sei. Werde die Voraussetzung dagegen
fir anwendbar erachtet, so sollte sie in
weiter Auslegung dahin verstanden werden,
dass sie einen tatsichlichen Zugang zum
Markt ermdgliche, so dass nur Umstinde
ausgeschlossen seien, die in die subjektive
Sphire des Parallelimporteurs selbst fielen.

75. Nach Ansicht von Swingward geht aus
der Rechtsprechung des Gerichtshofes klar
hervor, dass die Berufung auf eine Marke
nur zuldssig sei, wenn eine spezielle und
substanzielle Schiadigung des spezifischen
Gegenstands der Marke vorliege. Um-
stinde, unter denen das Verhalten in Bezug
auf eine Marke nicht erforderlich sei, ligen
nur dann vor, wenn es allein mit Versuchen
des Parallelimporteurs zu erkliren sei, sich
einen wirtschaftlichen Vorteil zu sichern.
Ein wirtschaftlicher Vorteil im Sinne des
Urteils Upjohn sei ein unfairer oder miss-
brauchlicher wirtschaftlicher Vorteil.
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76. Die deutsche Regierung trigt in der
Rechtssache Boehringer Ingelheim vor, die
Rechtsprechung des Gerichtshofes mache
deutlich, dass das Umpacken oder Neu-
kennzeichnen von Markenware Rechte des
Markeninhabers einschlieSlich derer, die
den spezifischen Gegenstand des Marken-
rechts ausmachten, gefihrden konne; es
bestehe kein Anlass, von dieser gefestigten
Rechtsprechung abzuriicken. Der Ge-
richtshof habe auch klare Leitlinien zu den
Umstinden geschaffen, unter denen das
Umpacken und die Neuetikettierung mar-
kenrechtlich geschiitzter Arzneimittel zu-
lissig seien, und dabei auf die Er-
forderlichkeit abgestelle. Blofle  wirt-
schaftliche Vorteile wie die weitere Steige-
rung des Absatzes eines Produkts reichten
nicht aus, um das Umpacken oder die
Neuetikettierung als erforderlich an-
zusehen. Eine objektive Zwangslage zum
Umpacken bestehe daher beispielsweise
nicht, wenn die Akzeptanz fiir iiberklebte
oder fremdsprachige Packungen geringer
sei. Wenn dagegen der potenzielle Ab-
nehmermarkt tatsichlich einem unver-
inderten importierten Produkt den Absatz
ganz erheblich erschwere, dann miisse das
Umpacken als erforderlich angesehen wer-
den.

77. Die norwegische Regierung macht in
der Rechtssache Boehringer Ingetheim gel-
tend, der Wortlaut von Artikel 30 EG setze
voraus, dass Einfuhrbeschrankungen nur
dann gerechtfertigt seien, wenn das ge-
werbliche oder kommerzielle Eigentum
sonst gefihrdet wire; eine die Er-
forderlichkeit betreffende Voraussetzung
wiirde zudem gegen Artikel 30 EG ver-
stoflen, da sie eine unangemessene Ein-
fuhrbeschrinkung wire. Die Abschnitte in
der Rechtsprechung des Gerichtshofes, auf
die sich die Gegenmeinung berufe, stiitzten
nicht die Schlussfolgerung, dass sich ein
Markeninhaber der Einfuhr umgepackter
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Produkte widersetzen konne, bei der weder
der Originalzustand des Produkts beein-
trichtigt noch der Ruf der Marke und ihres
Inhabers geschadigt werde. Wenn die vier
im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten
Voraussetzungen erfiillt seien, bleibe dem
Markeninhaber kein berechtigter Grund,
sich der Einfuhr des umgepackten Produkts
zu widersetzen. Der Rechtsprechung des
Gerichtshofes lasse sich die Voraussetzung
der Erforderlichkeit folglich nicht entneh-
men. Sollte eine solche Voraussetzung je-
doch aufgestellt werden, dann miisste sie
als erfiilllt angesehen werden, wenn der
Parallelimporteur das Umpacken fiir er-
forderlich halte, um das Produkt zu ver-
markten.

78. In der Rechtssache Merck, Sharp &
Dohme fiigt die norwegische Regierung
hinzu, die Voraussetzung der Erforderlich-
keit sei erfullt, wenn ein grofler Teil der
Verbraucher ohne das Umpacken nicht ge-
willt sei, die Produkte zu kaufen, weil ein
erheblicher Prozentsatz der Kunden und
Benutzer misstrauisch gegenuiber Arznei-
mitteln sei, die eindeutig fiir den Markt
eines anderen, fremdsprachigen Staates
herstellt worden seien.

79. Die Kommission trigt in der Rechts-
sache Merck, Sharp & Dohme vor, die
»Erforderlichkeit, die das Umpacken
durch einen Parallelimporteur objektiv
rechtfertige, konne rechtlicher Art sein (wie
im Urteil Loendersloot) oder tatsichlicher
Art (wie im Urteil Bristol-Myers Squibb).
Als Ausnahme vom gemeinschaftsrecht-
lichen Grundsatz des Verbots eines Ein-
griffs in das Markenrecht set die An-
erkennung einer objektiven Notwendigkeit
eng auszulegen. Der Parallelimporteur
misse den spezifischen Gegenstand der
Marke moglichst wenig beeintrichtigen. Er

diirfe die Ware z. B. nicht umpacken, wenn
die Anbringung von Etiketten moglich sei.
Es gebe keinen Anhaltspunkt dafiir, dass
das Umpacken im vorliegenden Fall recht-
lich oder tatsichlich erforderlich sei. Nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofes liege
eine kinstliche Abschottung der Mirkte
erst dann vor, wenn die Ablehnung der
importierten Produkte so grofS sei, dass
dem Parallelimporteur der tatsichliche
Zugang zu den Mirkten des Einfuhrstaats
versperrt werde; selbst ein erheblicher Wi-
derstand der Verbraucher erscheine daher
nicht ausreichend. Auch wenn das na-
tionale Gericht feststellen sollte, dass der
Absatz iiberkiebter Packungen erheblich
niedriger oder sogar unbedeutend sei,
miisste es die Grinde fiir diese Ablehnung
priffen; wenn sie tatsichlich auf un-
zureichenden Informationen beruhen sollte,
misste sich das nationale Gericht fragen,
ob der Importeur nicht Schritte zur Auf-
klarung der Verbraucher und Apotheker
unternehmen sollte.

80. In der Rechtssache Boehringer Ingel-
heim fiihrt die Kommission aus, die Kern-
frage laute, ob die Voraussetzung der Er-
forderlichkeit mit den Voraussetzungen
kombiniert werden miisse, die den Schutz
des spezifischen Gegenstands einer Marke
betrifen. Auch wenn das Urteil Bristol-
Myers Squibb insoweit nicht véllig frei von
Unklarheiten sei, hitte der Gerichtshof,
wenn er das Wesen der im Urteil Hoff-
mann-La Roche aufgestellten Liste von
Voraussetzungen hitte dndern und einige
von ihnen als Alternativen hitte aus-
gestalten wollen, dies im erstgenannten
Urteil ohne weiteres tun kénnen. Daher sei
davon auszugehen, dass die Voraussetzung
der ,Erforderlichkeit* zu den Kriterien
hinzukomme, die den Schutz des spezi-
fischen Gegenstands einer Marke betrifen.
Die Erforderlichkeit des Uberklebens sei
leichter zu rechtfertigen als die des Um-
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packens unter der Marke, bediirfe aber
gleichwohl einer solchen Rechtfertigung.
Beim Umpacken ohne Anbringen der
Marke erscheine es uberfliissig, die Vor-
aussetzung der , Erforderlichkeit* auf-
zustellen, da die Marke nicht iiber das zum
Weiterverkauf der Waren unerlissliche
MafS hinaus benutzt werde. In solchen
Fillen sollten nur die letzten vier Voraus-
setzungen aus dem Urteil Bristol-Myers
Squibb angewandt werden, die den spezi-
fischen Gegenstand betrifen. Zur Bedeu-
tung des Wortes ,,Erforderlichkeit* trigt
die Kommission vor, die Ablehnung durch
die Verbraucher mache das Umpacken
nicht im Sinne der Rechtsprechung des
Gerichtshofes erforderlich, sofern sie nicht
so grof sei, dass sie durch niedrigere Preise
und bessere Information nicht tiberwunden
werden konne.

81. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Kommission in ihren schriftlichen Er-
kldrungen in der Rechtssache Boehringer
Ingelheim die erste, die fiinfte, die siebente
und die achte Frage des High Court inso-
fern als unzulissig ansieht, als sie sich auf
die Benutzung einer Marke zu Werbe-
zwecken beziehen, da es im Vor-
lagebeschluss keinen Anhaltspunkt dafiir
gebe, dass die Streitigkeiten zwischen den
verschiedenen Beteiligten an den Aus-
gangsverfahren Werbemafinahmen  be-
trifen. Diesem Vorbringen wurde in der
miindlichen Verhandlung nicht wider-
sprochen. Daher erscheint das Ergebnis
unabweisbar, dass das vorlegende Gericht
in diesem Punkt bei der Entscheidung iiber
die ihm vorliegenden Rechtssachen keiner
Erlduterung des Gemeinschaftsrechts be-
darf. Meines Erachtens braucht daher auf
die Vorlagefragen nicht eingegangen zu
werden, soweit sie die Werbung oder Ab-
satzforderung durch Parallelimporteure
betreffen.
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Das Verhaltnis zwischen dem spezifischen
Gegenstand einer Marke und der Er-
forderlichkeit des Umpackens

82. Die erste, die zweite, die vierte und die
achte Vorlagefrage in der Rechtssache Bo-
ehringer Ingelheim gehen alle im Wesentli-
chen dahin, ob sich ein Markeninhaber auf
seine Markenrechte berufen darf, um einen
Parallelimporteur daran zu hindern, ver-
schiedene Umpackvorginge vorzunehmen,
die nach nationalem Recht als Verlet-
zungen der Marke angesehen werden, wenn
der spezifische Gegenstand oder die
Hauptfunktion der Marke nicht bedroht
sind und/oder wenn es nicht erforderlich
ist, dass der Parallelimporteur ein solches
Umpacken vornimmt.

83. Wie oben erwihnt, ergibt sich aus dem
Vorlagebeschluss, dass der Gerichtshof
nach Ansicht des nationalen Gerichts bei
der Aufstellung der verschiedenen Voraus-
setzungen in Bezug auf den spezifischen
Gegenstand einer Marke und die Er-
forderlichkeit des Umpackens nicht wider-
spruchsfrei vorgegangen ist.

84. Ich vermag jedoch in der Aufstellung
der verschiedenen Voraussetzungen weder
einen Widerspruch noch fehlende Uber-
einstimmung zu erkennen, da diese Vor-
aussetzungen verschiedene Stufen bei der
Priifung der Frage betreffen, ob sich ein
Markeninhaber auf seine Markenrechte
berufen darf, um einen Parallelimporteur
daran zu hindern, Markenwaren um-
zupacken.
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85. Erstens geht aus der Rechtsprechung
klar hervor, dass ein Markeninhaber nach
Artikel 30 Satz 1 EG oder nach Artikel 7
Absatz 2 der Richtlinie prima facie be-
rechtigt ist, sich dagegen zu wehren, dass
nach dem Umpacken ohne seine Zu-

stimmung wieder seine Marke angebracht
wird 33,

86. Meines Erachtens gilt dieser Grundsatz
fur alle hier in Rede stehenden Formen des
Umpackens, weil i) jeder dieser Umpack-
vorginge grundsitzlich geeignet ist, die mit
einer Marke verbundene Garantie zu be-
eintrichtigen, dass auf ein diese Marke
tragendes Produkt kein Dritter ohne Zu-
stimmung des Markeninhabers eingewirkt
hat, und ii) der spezifische Gegenstand der
Marke das Recht einschliefSt, jede Benut-
zung der Marke zu verhindern, die diese
Herkunftsgarantie wahrscheinlich  ver-
falschen wird, wovon bei jedem dieser
Umpackvorginge auszugehen ist 54,

87. Zwreitens ist jedoch die Ausiibung die-
ses Widerspruchsrechts nach Artikel 30
Satz 2 nicht gerechtfertigt, wenn sie eine
verschleierte Beschrinkung des Handels
zwischen Mitgliedstaaten darstellt.

88. Der Gerichtshof hat in seiner oben zu-
sammengefassten Rechtsprechung Leit-

53 — Randnr. 8 des in Fufinote 10 angefithrten Urteils Hoff-
mann-La_Roche, oben in Nr. 19 zusammengefasst;
Randnr, 50 des in FufSnote S angefithrten Urteils Bristol-
Myers Squibb, oben in Nr. 32 zitiert.

54 — Randnr. 7 des Urteils Hoffmann-La Roche, oben in Nr. 18
zusammengefasst.

linien fiir die Priifung aufgestellt, ob die
Ausiibung der Rechte aus der Marke durch
den Markeninhaber eine verschleierte Be-
schrinkung des Handels im Sinne von
Artikel 30 Satz 2 darstellt.

89. Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich
insbesondere, dass die Ausiibung der
Rechte aus der Marke durch den Marken-
inhaber eine verschleierte Beschrinkung
darstellt, wenn sie zur kiinstlichen Ab-
schottung der Mirkte beitragt 55,

90. Ein Fall, in dem die Ausiibung dieser
Rechte durch den Markeninhaber zur
kiinstlichen Abschottung der Mirkte bei-
trigt, liegt vor, wenn der Inhaber in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten unterschiedli-
che Verpackungen verwendet und das
Umpacken fiir einen tatsichlichen Zugang
zum Markt des Einfuhrstaats erforderlich
ist 36,

91. Die Frage, ob das Umpacken er-
forderlich ist, kann sich somit stellen, wenn
gepriift wird, ob die Ausiibung der Rechte
aus der Marke durch den Markeninhaber,
obwohl sie prima facie nach Artikel 30 Satz
1 gerechtfertigt ist, im konkreten Fall gegen
Artikel 30 Satz 2 verstof3t.

55 — Randnr. 10 des Urteils Hoffmann-La Roche, oben in Nr.
20 zusammengefasst.

56 — Randnr. 52 des Urteils Bristol-Myers Squibb, oben in Nr.
34 zitiert.
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92. Das vorlegende Gericht und die Be-
klagten in der Rechtssache Boehringer In-
gelheim sind jedoch der Ansicht, wenn dies
eine zutreffende Wiedergabe der Recht-
sprechung des Gerichtshofes sei, sollte diese
Rechtsprechung geindert werden.

93. Das vorlegende Gericht weist darauf
hin, dass der Gerichtshof im Urteil Bristol-
Myers Squibb Folgendes ausgefiihrt habe:

»Aus der Rechtsprechung des Gerichts-
hofes ergibt sich, dass Artikel 36 Aus-
nahmen von dem fundamentalen Grund-
satz des freien Warenverkehrs im Gemein-
samen Markt nur zulisst, soweit sie zur
Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die
den spezifischen Gegenstand des fraglichen
gewerblichen Schutzrechts ausmachen.>7

94. Da nach den Feststellungen des vor-
legenden Gerichts die in den Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden Umpack-
vorginge den spezifischen Gegenstand der
Marken der Kligerinnen nicht beein-
triachtigen oder auch nur gefahrden, vertritt
es die Ansicht, dass keine Ausnahme vom
Grundsatz des freien Warenverkehrs ge-
rechtfertigt sei. Die Voraussetzung der Er-
forderlichkeit habe mit dem oben ge-
nannten fundamentalen Grundsatz nichts
Zu tun.

95. Meines Erachtens besteht jedoch kein
Widerspruch zwischen den oben zitierten

57 — Randnr. 42 des Urteils.
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Ausfiihrungen des Gerichtshofes und der
Feststellung, dass die Kligerinnen grund-
siatzlich (d. h. vorbehaltlich Artikel 30 Satz
2) ihre Rechte aus der Marke auch ohne
tatsichliche oder drohende Schidigung
geltend machen diirfen. Der Gerichtshof
duflerte sich im Kontext von Erwigungen
zur Auslegung von Artikel 7 Absatz 2 der
Markenrichtlinie.  Die  anschlieffenden
Randnummern des Urteils zeigen, dass der
Gerichtshof seine Auffassung im Urteil
Hoffmann-La Roche bestitigte, wonach
sich der Markeninhaber, da das Umpacken
die Herkunftsgarantie verfilschen konnte,
grundsitzlich auf seine Rechte berufen
koénne, um die Vermarktung umgepackter
Erzeugnisse zu verhindern 38,

96. Eine solche Auslegung bedeutet natiir-
lich, dass es Fille geben mag, in denen sich
der Markeninhaber auf seine Rechte beru-
fen kann, auch wenn anscheinend keine
konkrete Beeintrachtigung des spezifischen
Gegenstands oder der Hauptfunktion der
Marke vorliegt. Ich teile jedoch nicht die
vom vorlegenden Gericht offenbar ver-
tretene Meinung, dass dies zwangsliufig
ein unerwiinschtes oder unlogisches Er-
gebnis sei.

97. Es ist klar, dass nach der Auslegung der
relevanten Bestimmungen des Vertrages
durch den Gerichtshof Eingriffe eines

58 — Vgl. insbesondere Randnrn. 47 bis 49 des Urteils Bristol-
Myers Squibb.



MERCK, SHARP & DOHME

Dritten — z. B. eines Parallel-
importeurs — in Rechte am geistigen Ei-
gentum wie die eines Markeninhabers ge-
meinschaftsrechtlich nur dann gerecht-
fertigt sein kénnen, wenn die ungehinderte
Ausiibung dieser Rechte den freien Wa-
renverkehr beeintrichtigen wiirde. Mit der
Einfihrung des Kriteriums der Er-
forderlichkeit, das alle derartigen Eingriffe
rechtfertigt, wenn sie fiir einen wirksamen
Zugang zum Markt des Einfuhrstaats er-
forderlich sind, hat der Gerichtshof eine
Formel entwickelt, die diese Abwigung
genau widerspiegelt.

98. Es ist zu beriicksichtigen, dass das
Umpacken eines mit einer Marke ver-
sehenen Produkts unabhingig davon, ob
die Marke wieder an der neuen dufSeren
Verpackung angebracht oder einfach ent-
fernt und nicht ersetzt wird, eine besonders
einschneidende Form der  Marken-
verletzung ist.

99. Ferner darf nicht aufSer Acht gelassen
werden, dass die meisten der oben be-
handelten ,,Umpackfille’‘ Arzneimittel be-
trafen und dass der Arzneimittelmarkt aus
Griinden, auf die spiter niher eingegangen
wird 39, bestimmte Merkmale aufweist, die
ihn von den Mirkten fiir viele andere Wa-
ren unterscheiden.

100. Das vorlegende Gericht und die Be-
klagten in der Rechtssache Boehringer In-

59 — Nrn. 112 und 113.

gelheim haben Bedenken in Bezug auf eine
von ihnen als unausweichlich angesehene
Folge der Billigung des Kriteriums der Er-
forderlichkeit in Verbindung mit einer en-
gen Auslegung des Begriffes der Er-
forderlichkeit geduflert, die dahin gehen,
dass Markeninhaber den Marken auch
dann Geltung verschaffen kénnen, wenn
ihre Unternehmensstrategie darauf abzielt,
die Mairkte abzuschotten. Diese Folge ist
aber nicht zwingend. Es ist zu beriicksich-
tigen, dass das Kriterium der Erforderlich-
keit vom Gerichtshof nur im Kontext eines
Beispiels fiir ein Verhalten eingefiihrt wur-
de, das zur kiinstlichen Abschottung der
Mairkte beitragen und somit eine ver-
schleierte Beschriankung des Handels zwi-
schen Mitgliedstaaten im Sinne von
Artikel 30 Satz 2 EG darstellen wiirde. Es
ist meines Erachtens nicht das einzige Bei-
spiel. Wie ich in meinen Schlussantrigen in
der Rechtssache Upjohn ausgefiihrt habe,
wiirde, wenn der Nachweis erbracht wer-
den konnte, dass die Praxis des Marken-
inhabers, unterschiedliche Marken in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten zu benutzen,
auf die Abschottung der Mairkte abzielte,
dies allein genugen, um den Markeninhaber
daran zu hindern, sich unter Berufung auf
seine Markenrechte dem Anbringen einer
anderen Marke durch den Importeur zu
widersetzen 6%; das Gleiche gilt, wenn es
nicht um das Anbringen einer anderen
Marke, sondern um das Wiederanbringen
einer Marke nach dem Umpacken geht 61,

101. Die Beklagten in der Rechtssache Bo-
ehringer Ingelheim berufen sich ferner auf
das Urteil Sabel des Gerichtshofes 62, aus
dem sie ableiten, dass sich Markeninhaber
ohne hinreichend substantiierten Nach-

60 — Nr. 42.
61 — Siehe oben, Nr. 51.

62 — Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache
C-251/95 (Slg. 1997, 1-6191, Randnrn. 22 bis 26).

I-3733



SCHLUSSANTRAGE VON HERRN JACOBS —

weis, dass der Gegenstand der Marke be-
eintrdchtigt worden sei, nicht auf ihre
Rechte berufen kénnten. Das Urteil Sabel
betraf jedoch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
b der Richtlinie, der vorsieht, dass eine
Marke von der Eintragung ausgeschlossen
ist oder im Fall der Eintragung der Ungiil-
tigerklarung unterliegt, ,wenn wegen ihrer
Identitit oder Ahnlichkeit mit der ilteren
Marke und der Identitidt oder Ahnlichkeit
der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fiir das Pu-
blikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht...« Diese Bestimmung verlangt so-
mit ausdriicklich den Nachweis einer Ver-
wechslungsgefahr. Die Ausgangsverfahren
in der Rechtssache Boehringer Ingelheim
betreffen jedoch nicht dhnliche Marken
oder dhnliche Waren; sie betreffen (zu-
mindest teilweise) die Verwendung einer
identischen Marke auf identischen Waren.
Fiir eine Verletzung gilt in diesem Fall
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a, der nicht
den Nachweis einer Verwechslungsgefahr
(oder einer anderen Beeintrichtigung) ver-
langt.

102. Das vorlegende Gericht fithrt in der
Rechtssache Boehringer Ingelheim im Vor-
lagebeschluss aus, es sei davon aus-
gegangen, dass die Kligerinnen eine Mar-
kenverletzung nach britischem Recht
schliissig vorgetragen hitten. Nebenbei be-
merkt wurden, wie im vorhergehenden
Absatz  ausgefithrt, die Verletzungs-
tatbestinde mittlerweile durch die Mar-
kenrichtlinie 3 harmonisiert, so dass im
nationalen Recht nun nicht mehr frei dar-
uber entschieden werden kann, welches
Verhalten als Verletzung einzustufen ist.

63 — Angefiihrt in Fuffnote 4.
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103. Ich komme deshalb zu dem Ergebnis,
dass ein Markeninhaber seine Rechte aus
der Marke benutzen kann, um den Par-
allelimporteur eines Arzneimittels an des-
sen Umpacken zu hindern, sofern eine sol-
che Ausitbung seiner Rechte nicht zur
kiinstlichen Abschottung der Mirkte der
Mitgliedstaaten beitrigt oder eine sonstige
verschleierte Beschriankung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten darstellt. Ein
Markeninhaber, der seine Rechte aus der
Marke benutzt, um einen Parallelimporteur
an einem erforderlichen Umpacken zu hin-
dern, tragt zu einer solchen kiinstlichen
Abschottung bei. Dies ist die un-
ausweichliche Folge der oben dargestellten
Rechtsprechung, und ich sehe keinen
Grund, von ihr abzugehen. Dieses Ergebnis
wirft jedoch die Frage auf, wie der Begriff
werforderlich® auszulegen ist; ihr wende ich
mich nun zu.

Die Bedeutung von ,erforderlich*

104. Die dritte Frage in der Rechtssache
Boehringer Ingelheim und die Frage in der
Rechtssache Merck, Sharp & Dohme be-
treffen den Anwendungsbereich des Be-
griffes ,erforderlich*, den der Gerichtshof
als Kriterium fiir die Priifung entwickelt
hat, ob die Berufung eines Markeninhabers
auf seine Rechte aus der Marke zur kiinst-
lichen Abschottung der Mairkte beitrigt
und damit eine verschleierte Beschrinkung
des Handels im Sinne von Artikel 30 Satz 2
EG darstellt.
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105. Verschiedene Auslegungen dieses Be-
griffes sind vorgetragen worden. Das vor-
legende Gericht in der Rechtssache Boeh-
ringer Ingelheim vertritt in seiner dritten
Frage die Ansicht, er konnte entweder be-
deuten, dass die Benutzung der Marke
»vernunftigerweise notig ist, um [dem Im-
porteur den Markt] zu 6ffnen* (ich werde
spater auf das ebenfalls in der dritten Frage
aufgeworfene Problem eingehen, welches
der relevante Markt ist), oder dass sie dafiir
»wesentlich* ist. Die Klidgerinnen machen
verstindlicherweise geltend, dass er-
forderlich® nichts weniger bedeute als
»wesentlich®, wihrend die Beklagten
ebenso verstiandlicherweise vortragen, dass
dieses Kriterium (sofern es iiberhaupt rele-
vant sei) unter Bezugnahme auf den tat-
sichlichen Zugang zum Markt im wei-
testen Sinne zu verstehen sei.

106. Aus den beim Gerichtshof einge-
reichten Erkldarungen geht hervor, dass die
unterschiedlichen Auffassungen der Betei-
ligten in Bezug auf die zutreffende Aus-
legung des Begriffes der Erforderlichkeit
weitgehend auf Ausfithrungen des Ge-
richtshofes im Urteil Upjohn ¢4 und speziell
auf folgende Randnummern zuriick-
zufithren sind:

»Ist der Begriff der kunstlichen Ab-
schottung der Mairkte, wie er im Urteil
Bristol-Myers Squibb u. a. definiert wurde,
somit auch auf den Fall der Ersetzung einer
Marke anzuwenden, so folgt daraus —
entgegen dem Vorbringen der Beklagten —,
dass das Recht des Markeninhabers, sich
der Ersetzung der Marke zu widersetzen,
nur dann ausgeschlossen ist, wenn diese

64 — Angefiihrt in Fufinote 20.

Ersetzung im Sinne des genannten Urteils
objektiv notwendig ist.

Die nationalen Gerichte haben daher zu
untersuchen, ob im Zeitpunkt des Ver-
triebes bestehende Umstinde den Parallel-
importeur objektiv dazu zwingen, die ur-
sprungliche Marke durch die des Einfuhr-
mitgliedstaats zu ersetzen, um die be-
treffende Ware in diesem Mitgliedstaat in
den Verkehr bringen zu koénnen. Dieses
Tatbestandsmerkmal der Zwangslage ist
gegeben, wenn im Einzelfall der tatsich-
liche Zugang des Parallelimporteurs zu den
Mirkten des Einfuhrmitgliedstaats behin-
dert wire, falls ihm die Ersetzung der
Marke verboten wire. Das ist dann der
Fall, wenn Regelungen oder Praktiken im
Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der be-
treffenden Ware auf dem Markt dieses
Staates unter der Marke, die sie im Aus-
fuhrmitgliedstaat tragt, verhindern, wenn
also etwa eine Verbraucherschutzvorschrift
die Benutzung der im Ausfuhrmitgliedstaat
angebrachten Marke im Einfuhrmitglied-
staat verbietet, weil sie zur Irrefiihrung der
Verbraucher geeignet ist.

Das Tatbestandsmerkmal der Zwangslage
ist dagegen nicht erfiillt, wenn die Erset-
zung der Marke ihren Grund ausschliefSlich
darin hat, dass der Parallelimporteur einen
wirtschaftlichen Vorteil erlangen méchte.

Es ist Sache der nationalen Gerichte, in je-
dem Einzelfall zu bestimmen, ob der Par-
allelimporteur objektiv gezwungen war, die
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im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke
anzubringen, um die importierten Waren in
den Verkehr bringen zu konnen,* 65

107. Merck versteht diese Erwdgungen und
insbesondere die zweite der oben zitierten
Randnummern®é dahin, dass nach den
Ausfihrungen des Gerichtshofes ,behin-
dern* als ,verhindern* auszulegen sei, was
wiederum ,unméglich machen* bedeute;
das Umpacken sei daher nur zulissig, wenn
eine Vermarktung sonst unmoglich wire.
Dies erscheint mir zu eng. Es ist natiirlich
richtig, dass eine Regelung oder Praxis, die
den Zugang zum Markt verhindert oder
unmoglich macht, als ,,Behinderung® des
Zugangs anzusehen ist. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass nur solche Regelungen
oder Praktiken als ,,Behinderung* des Zu-
gangs angesehen werden konnen. Der Ge-
richtshof gab in dieser Randnummer des
Urteils Upjohn nur ein Beispiel fir Um-
stinde, unter denen das Umpacken als er-
forderlich anzusehen wiire; er wollte keinen
Anspruch auf Vollstiandigkeit erheben.

108. Aus den Entscheidungen des Ge-
richtshofes ergibt sich, dass das Umpacken
»objektiv¢‘ erforderlich sein muss. Daher
kann entgegen dem Vorbringen der nor-
wegischen Regierung nicht der Parallel-
importeur dariiber entscheiden, was er-
forderlich ist. Die Feststellung des vor-
legenden Gerichts in der Rechtssache Bo-
ehringer Ingelheim, dass es immer

65 — Randnrn. 42 bis 45 des Urteils.
66 — Randnr. 43 des Urteils.
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alternative Moglichkeiten des Umpackens
gebe, so dass kein bestimmter Weg er-
forderlich sein koénne, geht meines Er-
achtens aus dem gleichen Grund fehl.

109. Paranova hat vorgetragen, dass in ei-
nigen Mitgliedstaaten — sie nennt Oster-
reich, Dianemark und Finnland (sowie
Norwegen im Europdischen Wirtschafts-
raum) — der Vertrieb von Arzneimitteln
in tiberklebten Packungen nicht zulissig sei.
Falls dies zutrifft, ist es eindeutig ein Bei-
spiel fiir eine Situation, in der das Umpak-
ken fiir den Zugang zum Markt objektiv
erforderlich wire.

110. Meines Erachtens kann das Umpak-
ken aber auch in anderen, weniger ein-
deutigen Situationen als objektiv er-
forderlich angesehen werden. Kommt das
nationale Gericht — wie das vorlegende
Gericht in der Rechtssache Boehringer In-
gelheim — zu dem Ergebnis, dass es bei
den relevanten Verbrauchern eine , weit
verbreitete erhebliche Abneigung gegen
iiberklebte Packungen gibt, und fihrt diese
Abneigung dazu, dass der Parallel-
importeur praktisch vom Markt aus-
geschlossen wire, wenn er nicht umpacken
diirfte, dann wire das Umpacken meiner
Ansicht nach mit Sicherheit als objektiv
erforderlich fiir einen tatsichlichen Markt-
zugang in dem Sinne anzusehen, dass es fiir
diesen Zugang verniinftigerweise noétig ist.
Es ist zwar klar, dass zu den ,,Regelungen
[und] Praktiken‘‘ 67 keine bloflen Vorlieben
der Verbraucher gehoren koénnen, aber

67 — Randnr. 43 des Urteils Upjohn; wiedergegeben in Nr. 104.
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wenn solche Vorlieben hinreichend aus-
gepragt, weit verbreitet und weithin aner-
kannt sind, so dass sie sich z. B. auf die
Verschreibungspraktiken der Arzte oder die
Einkaufspraktiken der Apotheker aus-
wirken und ein ,tatsichlicher Zugang*
nicht gewihrleistet ist, dann kann das
Umpacken als objektiv erforderlich ange-
sehen werden.

111. Aus der oben dargestellten Recht-
sprechung des Gerichtshofes geht meines
Erachtens auch klar hervor, dass eine be-
stimmte Umpackmethode nicht als er-
forderlich angesehen werden kann, wenn
eine andere, weniger stark in die Rechte des
Markeninhabers eingreifende Methode
ausreicht, um dem Parallelimporteur einen
tatsichlichen Zugang zum Markt des Ein-
fuhrstaats zu verschaffen ¢8. Stellt das na-
tionale Gericht daher fest, dass iiberklebte
Packungen tatsichlich Zugang zum Markt
haben, dann kann es fiir den Parallel-
importeur nicht erforderlich sein, ein-
schneidendere Formen des Umpackens wie
das Neuverpacken zu wihlen.

112. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass
alle oben genannten Fille mit Ausnahme
der Rechtssache Loendersloot, die nur in-
sofern erwihnt wird, als sie diese fritheren
Entscheidungen bestitigt, Arzneimittel be-
trafen. Der Arzneimittelmarkt weist eine
Reihe von Merkmalen auf, die ihn in
wichtigen Punkten von den Mirkten fiir
viele andere Produkte unterscheiden. Ins-
besondere werden die Preise im All-
gemeinen von nationalen  Aufsichts-
behorden festgesetzt oder beeinflusst und
spiegeln nicht das normale Verhiltnis von

68 — Vgl. Randnr. 55 des Urteils Bristol-Myers Squibb, wie-
dergegeben in Nr. 34, und Randnr. 46 des Urteils
Loendersloot, zusammengefasst in Nr. 53.

Angebot und Nachfrage wider; Grof$- und
Einzelhdndler konnen die Arzneimittel-
preise auf einem bestimmten nationalen
Markt nicht frei anpassen, um den Absatz
zu erh6hen. Zudem kann ein unvorsichtiges
Umpacken von  Arzneimitteln  Aus-
wirkungen auf die offentliche Gesundheit
haben und damit tiber die Schidigung der
Rechte des Markeninhabers hinausgehen.

113. Diese Merkmale des Marktes liegen
vielleicht dem offenbaren Zoégern des Ge-
richtshofes zugrunde, das Recht des Mar-
keninhabers, sich dem Umpacken zu wi-
dersetzen, ibermifig einzuschrinken. So
bedeutet z. B. die begrenzte Wirkung nor-
maler Marktkrifte auf einem weitgehend
reglementierten Markt, dass unterschiedli-
che Preise auf verschiedenen nationalen
Mirkten nicht zwangsldufig darauf zu-
ruckzufithren sind, dass sich der Marken-
inhaber die Abschottung nationaler Mirkte
zunutze macht; sie kann auch bedeuten,
dass Parallelimporteure nicht wie die Im-
porteure der meisten anderen Produkte
niedrigere Preise als Mittel zur Uber-
windung einer Abneigung der Verbraucher
gegen die von ihnen importierten Produkte
einsetzen koénnen. Wiederum scheint mir,
dass die Rechtsprechung des Gerichtshofes
den widerstreitenden Interessen gerecht
wird: Einerseits diirfte z. B. das Recht des
Markeninhabers, sich auf Artikel 30 Satz 1
EG zu berufen, um sich einem Umpacken
zu widersetzen, die Vermarktung im-
portierter Arzneimittel verhindern, die
durch das Umpacken Schaden genommen
haben; andererseits ist der Importeur im
Allgemeinen zum sorgfiltigen Umpacken
berechtigt, soweit es fiir einen tatsichlichen
Zugang zum Markt erforderlich ist, und
kann daher eine geeignete neue Verpackung
verwenden, um die Abneigung der Ver-
braucher zu Gberwinden.
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114. Swingward hat vorgetragen, die Aus-
filhrungen des Gerichtshofes im Urteil Up-
john, dass die Voraussetzung der Er-
forderlichkeit nicht erfillt sei, wenn die
Ersetzung (oder Wiederanbringung) der
Marke ihren Grund ausschliefftich darin
habe, dass der Parallelimporteur einen
wirtschaftlichen Vorteil erlangen wolle,
miissten so verstanden werden, dass damit
ein unbilliger oder missbriuchlicher wirt-
schaftlicher Vorteil gemeint sei; nur unter
diesen Umstanden sei die Verwendung der
Marke auf der Packung nicht erforderlich.

115. Aus dem Kontext der Ausfithrungen
des Gerichtshofes im Urteil Upjohn ergibt
sich jedoch, dass er Faktoren, die sich —
wie nationale Regelungen und Prakti-
ken — der Kontrolle des Importeurs ent-
ziehen, dem Wunsch des Importeurs nach
groffitmoglichem Absatz gegeniiberstellen
wollte. Ein Eingriff des Importeurs, der
nicht zur Uberwindung objektiver Faktoren
erforderlich ist, sondern den der Importeur
fur absatzfordernd hilt, ist nicht ,zwin-
gend“ im Sinne des Urteils Upjohn. Es gibt
in diesem Urteil keinen Anhaltspunkt da-
fiir, dass der Gerichtshof einen Eingriff, der
einen ,billigen* (im Gegensatz zu einem
Hunbilligen oder ,,missbriuchlichen®)
wirtschaftlichen Vorteil bringt, als er-
forderlich einstufen wollte 6°.

116. Zum zweiten Aspekt der dritten Vor-
lagefrage in der Rechtssache Boehringer
Ingelheim, der dahin geht, ob die Benut-
zung der Marke durch den Parallel-

69 — Vgl. auch Nr. 54 meiner Schlussantrige in der Rechtssache
Upjohn.
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importeur erforderlich sein muss, um ihm
a) einen Teil des Marktes fur die Waren
oder b) diesen gesamten Markt zu 6ffnen,
geht meines Erachtens aus der Recht-
sprechung des Gerichtshofes klar hervor,
dass die Versagung des Zugangs zu einem
Teil des Marktes nicht zuldssig ist. Dies
folgt aus dem Urteil Bristol-Myers
Squibb 79, in dem der Gerichtshof Folgen-
des ausfiihrte:

~Verwendet der Markeninhaber ent-
sprechend den Vorschriften und der Praxis
im Einfuhrmitgliedstaat dort verschiedene
Packungsgroflen, so kann daraus allein,
dass eine dieser Grofien auch im Ausfuhr-
mitgliedstaat vertrieben wird, nicht ge-
schlossen werden, dass ein Umpacken der
Ware nicht erforderlich ist. Es ldge namlich
eine Abschottung der Mirkte vor, wenn der
Importeur die Ware nur auf einem be-
schrankten Teil des Markrtes fur diese Ware
vertreiben konnte.* 71

117. Das vorlegende Gericht fithrt aus,
nach den ihm vorliegenden Informationen
bestehe kein Zweifel daran, dass einige
Apotheker neu etikettierte Waren aufgrund
der hiufig auf Erfahrung beruhenden Be-
fiurchtung nicht kaufen wiirden, dass einige
ihrer Kunden sie nicht akzeptierten, so dass
neu etikettierte Ware von einem Teil des
Marktes vollig ausgeschlossen sei. Wenn
die Ware auf diese Weise vom Markt aus-
geschlossen wird, denke ich, dass ein Um-
packen erforderlich ist, damit die Beklagten
einen tatsachlichen Zugang zum relevanten
Markt erhalten.

70 — Angefihrt in Fufnote 5, Randnr. 54 des Urteils.
71 — [Betrifft nur die englische Fassung.}
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118. Ich komme somit zu dem Ergebnis,
dass ein Parallelimporteur nach dem Ge-
meinschaftsrecht berechtigt ist, Arznei-
mittel umzupacken, sofern dies ver-
niinftigerweise nétig ist, um ihm einen tat-
sdchlichen Zugang zum Markt des Ein-
fuhrmitgliedstaats (oder einem
wesentlichen Teil davon) zu verschaffen,
und sofern andere, weniger einschneidende
Umpackmethoden es ihm nicht er-
moglichen, tatsidchlichen Zugang zu diesem
Markt (oder einem wesentlichen Teil da-
von) zu erlangen; dabei sind nicht nur
rechtliche Hindernisse — wie die Rechts-
vorschriften des Einfuhrmitgliedstaats —,
sondern auch tatsichliche Hindernisse ein-
schliefflich der Abneigung der Verbraucher
z. B. gegen mit Aufklebern versehene Pak-
kungen zu beriicksichtigen, wenn sie sich
auf die Verschreibungs- oder Verkaufs-
praxis auswirken.

119. Dieses Ergebnis scheint mir — wie
mein Ergebnis zur ersten Frage’2 — eine
korrekte Auslegung der Rechtsprechung zu
sein, die zu einem fairen Ausgleich zwi-
schen den widerstreitenden Interessen des
Parallelimporteurs an der Ausnutzung des
freien Warenverkehrs und des Marken-
inhabers am Schutz seiner Rechte am gei-
stigen Eigentum fithrt. Dieser Ausgleich
wird jedoch zu Ungunsten des tragenden
Grundsatzes des freien Warenverkehrs ge-
stért, wenn nationale Verfahrensregeln
oder Praktiken zur Beweislast den Par-
allelimporteur im Ergebnis daran hindern,

72 — Siehe oben, Nr. 101.

die Erforderlichkeit des Umpackens unter
bestimmten Umstinden nachzuweisen.

Das Erfordernis der vorherigen Unter-
richtung

120. Mit der fiinften, der sechsten und der
siebenten Vorlagefrage in der Rechtssache
Boehringer Ingelheim wird der Gerichtshof
im Wesentlichen aufgefordert, das in seiner
friiheren Rechtsprechung aufgestellte Er-
fordernis der vorherigen Unterrichtung
uber das Umpacken zu iiberdenken. Das
vorlegende Gericht fragt insbesondere, ob
es einer Unterrichtung auch dann bedarf,
wenn das beabsichtigte Umpacken den
spezifischen Gegenstand der Marke nicht
beeintrichtigt, und, wenn ja, welchen Um-
fang die Unterrichtung haben muss, ob sie
durch den Importeur erfolgen muss oder ob
es geniigt, dass der Markeninhaber von
anderer Seite unterrichtet wird, und welche
Auswirkung eine fehlende Unterrichtung
hat.

121. Boehringer Ingelheim trigt vor, es
gebe keinen stichhaltigen Grund fiir ein
Uberdenken des vom Gerichtshof entwik-
kelten Erfordernisses vorheriger Unter-
richtung. Dieses Erfordernis stelle fiir den
Parallelimporteur keine unzumutbare Be-
lastung dar und behindere weder den freien
Warenverkehr noch verzogere es die Ver-
marktung der importierten Waren oder er-
schwere diese spurbar. Da das Erfordernis
nicht von einer Benutzung der Marke ab-
hinge, die deren spezifischen Gegenstand
beeintrichtige, konne sich der Marken-
inhaber jeder Benutzung seiner Marke
durch einen Parallelimporteur widersetzen,
sofern dieser ihn nicht vorher davon un-
terrichtet habe.
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122. Glaxo ist der Ansicht, das Erfordernis
vorheriger Unterrichtung sei keine Bela-
stung und sei sinnvoll. Es solle durchgesetzt
werden, wie es der Gerichtshof seit dem
Urteil Hoffmann-La Roche in stindiger
Rechtsprechung verlange. Die vorherige
Unterrichtung miisse durch den Parallel-
importeur erfolgen. Sie miisse lange genug
vor dem Inverkehrbringen vorgenommen
werden, um die Prifung von Einwinden zu
ermoglichen, und das Unterbleiben einer
Unterrichtung durch den Parallelimporteur
miisse geahndet werden, da sonst kein An-
reiz fir die Einhaltung des Erfordernisses
bestiinde und es in der Praxis nie zu einer
Unterrichtung kommen wiirde. Eine Un-
terrichtung 28 Tage im Voraus sei an-
gebracht.

123. Swingward trdgt vor, nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofes sei das
Erfordernis, dass ein Importeur den Mar-
keninhaber vorab unterrichten miisse, ver-
fahrensrechtlicher Art und solle den Mar-
keninhaber in die Lage versetzen, die Ein-
haltung seiner legitimen Rechte zu tiber-
wachen; es sei ein Mittel zum Zweck, aber
kein Selbstzweck. Nach der Gemein-
schaftsterminologie sei es ein sekundires
Verfahrensrecht. Als solches unterliege es
dem Grundsatz der Verhaltnismafigkeit.
Wenn der spezifische Gegenstand der
Marke nicht beeintrachtigt werde, werde
der Markeninhaber durch die fehlende
Unterrichtung in keiner Weise geschidigt.
Es stinde daher aufler Verhiltnis zum
Zweck des Erfordernisses, wenn durch
dieses Versdumnis aus einer harmlosen Be-
nutzung der Marke eine Markenverletzung
wiirde. Die vom vorlegenden Gericht ge-
nannte Frist von zwer Tagen sei an-
gemessen. Schlieflich sei dem Erfordernis
der Unterrichtung Geniige getan, wenn der
Markeninhaber unterrichtet werde, gleich-
giltig von wem.
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124. Die deutsche Regierung macht gel-
tend, wenn der Markeninhaber vor dem
Inverkehrbringen der umgepackten Waren
nicht ausreichend uber den Umpack-
vorgang informiert worden sei, um in an-
gemessener Zeit priifen zu kénnen, ob die
vom  Gerichtshof  aufgestellten  An-
forderungen an das Umpacken erfiillt seien,
liege ein Grund vor, der den umpackenden
Parallelimporteur daran hindere, sich auf
die Erschopfung der Markenrechte zu be-
rufen. Die Unterrichtung misse so recht-
zeitig erfolgen, dass der Markeninhaber
den Vorgang priifen kénne. Sie miisse vom
Parallelimporteur vorgenommen werden.

125. Die Kommission triagt vor, das Un-
terrichtungserfordernis in Verbindung mit
der Moglichkeit, vom Parallelimporteur die
Ubersendung eines Musters der umge-
packten oder neu etikettierten Ware zu
verlangen, erlaube es dem Markeninhaber,
den Schutz des spezifischen Gegenstands
seines Rechts sicherzustellen. Das Er-
fordernis sei daher ein Instrument fiir den
Schutz des spezifischen Gegenstands der
Markenrechte. Die Rechtsprechung zeige,
dass nach Ansicht des Gerichtshofes jede
der aufgestellten Voraussetzungen erfillt
sein miisse, bevor einem Markeninhaber
das Recht genommen werden kénne, sich
der weiteren Vermarktung eines umge-
packten Arzneimittels zu widersetzen. Aus
dieser Rechtsprechung folge, dass sich ein
Markeninhaber der weiteren Vermarktung
widersetzen konne, wenn er nicht tiber die
beabsichtigte Nutzung seiner Marke un-
terrichtet worden sei. Die Unterrichtungs-
frist sei allein anhand der Rechte des Mar-
keninhabers zu berechnen und werde daher
normalerweise recht kurz sein. Sie ver-
lingere sich, wenn der Parallelimporteur
die Unterrichtung ohne gleichzeitige Uber-
sendung eines Musters vornehme. In die-
sem Fall werde zusidtzliche Zeit benétigt,
damit sich der Markeninhaber zur An-
forderung eines Musters entschliefen und
es erhalten konne.
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126. Das Unterrichtungserfordernis
stammt aus dem Urteil Hoffmann-La Ro-
che73, in dem der Gerichtshof ausfiihrte,
dass im Hinblick auf das Interesse, das der
Markeninhaber daran habe, dass der Ver-
braucher nicht iiber die Herkunft der Ware
irregefithrt werde, dem Hindler die Befug-
nis, die umgepackte Ware zu verkaufen,
nur zuerkannt werden diirfe, wenn er den
Markeninhaber vorher unterrichte und auf
der neuen Packung darauf hinweise, dass
die Ware von ihm umgepackt worden sei.

127. Im Urteil Bristol-Myers Squibb 74
filhrte der Gerichtshof aus, dass ,der
Markeninhaber... vom Feilhalten der um-
gepackten Ware vorab unterrichtet wer-
den‘ miisse, und zwar durch den Im-
porteur. Im Urteil Loendersloot”> be-
stitigte er dies fir den speziellen Kontext
von Arzneimitteln und fagte hinzu, auch im
groferen Kontext des dortigen Sachverhalts
(Neuetikettierung von Whisky) wiirden
»die Interessen des Markeninhabers, ins-
besondere sein Interesse daran, Nach-
ahmungen bekdmpfen zu konnen,... hin-
reichend beriicksichtigt, wenn [der Im-
porteur] den Markeninhaber vorab vom
Verkauf der neu etikettierten Erzeugnisse
unterrichtet 76,

128. Das Erfordernis, dass der Parallel-
importeur den Markeninhaber unterrichtet,
bevor die umgepackte Ware in den Verkauf
gelangt, besteht somit schon seit langer Zeit
und beruht auf stichhaltigen Griinden.

73 — Angefihrt in Fulnote 10, Randnr. 12 des Urteils.

74 — Angefihrt in Fuffnote 5, Randnr. 78 des Urteils, zu-
sammengefasst in Nr. 42, sowie Randnr. 79 und Tenor des
Urteils, wiedergegeben in Nr. 43.

75 — Angefithrt in Fulnote 6.

76 — Randnrn. 30, 47, 48 und 49 des Urteils.

129. Das vorlegende Gericht in der
Rechtssache Boehringer Ingelheim hat je-
doch Zweifel, ob dieses Erfordernis an-
gemessen ist, wenn der spezifische Gegen-
stand der Marke nicht beeintrichtigt wird.

130. Meines Erachtens kann das Unter-
richtungserfordernis nicht davon abhingen,
ob der spezifische Gegenstand der Marke
tatsdchlich beeintrichtigt wird. Wie oben
ausgefiihrt, kann nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofes der blole Umpack-
vorgang den spezifischen Gegenstand der
Marke beeintrichtigen. Die vorherige Un-
terrichtung des Markeninhabers gibt ihm
Gelegenheit zur Priifung, ob der spezifische
Gegenstand oder die Hauptfunktion der
Marke tatsichlich beeintrichtigt wird. Ein
Verzicht auf das Erfordernis der Unter-
richtung wiirde dem Parallelimporteur das
Recht zur ersten Entscheidung dariiber
verleihen, ob die gewihlte Art des Um-
packens diese berechtigten Interessen des
Markeninhabers tatsichlich beeintrichtigt.
Dies wiirde gegen die ganz klaren Stel-
lungnahmen des Gerichtshofes seit der
Einfithrung des Unterrichtungserforder-
nisses im Urteil Hoffmann-La Roche, dem
ersten das Umpacken betreffenden Fall, im
Jahr 1978 verstofSen. Meines Erachtens
spricht nichts fiir eine solche Anderung der
Rechtsprechung.

131. Ich sehe auch keinen Grund fiir eine
Abweichung von der klaren Feststellung
des Gerichtshofes, dass die Unterrichtung
durch den Parallelimporteur zu erfolgen
hat. Swingward hat vorgetragen, da die
Medicines Control Agency (MCA) im
Vereinigten Konigreich den Markeninhaber
informiere, wenn sie eine Produktlizenz
(Parallelimport) erteile, werde der Mar-
keninhaber auf diese Weise ausreichend
iiber beabsichtigte Parallelimporte unter-
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richtet. Ich kann dem aus zwei Griinden
nicht folgen.

132. Erstens ergibt sich aus dem Muster,
das den Erklirungen von Boehringer In-
gelheim beigefiigt ist, dass eine Mitteilung
des MCA keine Angaben dariiber enthilt,
wie das fragliche Produkt umgepackt wur-
de. Sie kann daher keinesfalls eine Unter-
richtung im Sinne der Rechtsprechung des
Gerichtshofes darstellen.

133. Zweitens muss den  Parallel-
importeuren in der gesamten Union be-
wusst sein, welche Pflichten sie haben und
wie diese zu erfiillen sind. Die Erfiillung
eines vom Gerichtshof aufgestellten Er-
fordernisses kann nicht an den rechtlichen
Rahmen in einem bestimmten Mitglied-
staat geknipft werden. Das Erfordernis,
dass der Importeur den Markeninhaber
unterrichtet, ist einfach zu handhaben und
einfach zu erfiillen; es trigt damit zur ein-
heitlichen Anwendung des Gemeinschafts-
rechts bei.

134. Die Unterrichtungsfrist muss natiir-
lich angemessen sein. Insbesondere muss
dem Markeninhaber — bei dem es sich im
Fall von Arzneimitteln in der Regel um ein
grofles Unternehmen handeln wird, von
dem mehrere Abteilungen, méglicherweise
in mehr als einem Land, in ithren berech-
tigten Interessen betroffen sind — genug
Zett fiir die Priifung bleiben, ob er mit der
beabsichtigten Verpackung einverstanden
ist. Meines Erachtens durfte im All-
gemeinen eine Frist von drei bis vier Wo-
chen angemessen sein. Ich méchte hin-
zufiigen, dass nach Angaben von Boehrin-
ger Ingelheim die British Association of
Parallel Importers drei Wochen vor-
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geschlagen hat. Es mag besondere Um-
stinde geben, die in einem konkreten Fall
eine kurzere oder lingere Frist recht-
fertigen; ob dies zutrifft, hat das nationale
Gericht zu beurteilen.

135. SchlieSlich fragt das nationale Ge-
richt, welche Folge das Unterbleiben einer
Unterrichtung haben sollte. Thm wurde
vorgetragen, es wire absurd, wenn ein
Markeninhaber Parallelimporte unter sol-
chen Umstinden blockieren konnte, denn
selbst wenn es ein Unterrichtungs-
erfordernis gebe, wire es vollig unverhilt-
nismifig, einem Markeninhaber zu ge-
statten, die weitere Vermarktung von Par-
allelimporten wegen der Nichtbeachtung
einer Verfahrensregel in einem Fall zu ver-
hindern, in dem der spezifische Gegenstand
der Marke nicht beeintrichtigt worden sei.

136. Das Ergebnis, dass das Umpacken ei-
ne Markenverletzung darstellt, wenn der
Parallelimporteur es versiumt, den Mar-
keninhaber in angemessener Form vorab
dariiber zu unterrichten, erscheint jedoch
unausweichlich. Die vom Gerichtshof in
den Urteilen Hoffmann-La Roche und Bri-
stol-Myers Squibb gewdhlten Formulie-
rungen zeigen, dass nach seiner Auffassung
jede der dort aufgestellten Voraussetzungen
einschliefSlich des Erfordernisses vorheriger
Unterrichtung erfillt sein muss, bevor ein
Markeninhaber das Recht verliert, sich dem
Umpacken zu widersetzen. Hinzu kommt
das pragmatische Argument, dass eine
Haftung wegen Markenverletzung die ein-
zige realistische Sanktion fiir das Unter-
bleiben einer vorherigen Unterrichtung
durch den Parallelimporteur ist und dass es
keinen Sinn hitte, wenn der Gerichtshof ein
sanktionsloses Erfordernis aufstellen wiir-
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Ergebnis

137. Ich bin daher der Ansicht, dass die dem Gerichtshof in den vorliegenden
Rechtssachen gestellten Fragen wie folgt beantwortet werden sollten:

In der Rechtssache C-443/99, Merck, Sharp & Dohme:

Artikel 7 Absatz 2 der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(89/104/EWG) berechtigt einen Markeninhaber nicht, sich dem Vertrieb eines
unter seiner Marke in den Verkehr gebrachten Arzneimittels zu widersetzen,
wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht
sowie die weiteren im Urteil des Gerichtshofes in den Rechtssachen C-427/93,
C-429/93 und C-436/93, Bristol-Myers Squibb u. a., angefiihrten Vorausset-
zungen erfiillt hat (keine Beeintrichtigung der in der Verpackung enthaltenen
Ware, klare Angabe tiber Hersteller und Herkunft, keine Schidigung der Marke
und ihres Inhabers durch schlechte Verpackung sowie Verstindigung des Mar-
keninhabers vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels), sofern das Um-
packen und die Wiederanbringung der Marke verniinftigerweise nétig sind, um
dem Importeur einen tatsichlichen Zugang zum Markt des Einfuhrmitgliedstaats
(oder einem wesentlichen Teil davon) zu verschaffen, und sofern andere, weniger
einschneidende Umpackmethoden es ihm nicht erméglichen, tatsichlichen Zu-
gang zu diesem Markt (oder einem wesentlichen Teil davon) zu erlangen; dabei
sind nicht nur rechtliche Hindernisse wie die Rechtsvorschriften des Einfuhr-
mitgliedstaats, sondern auch tatsichliche Hindernisse einschlieSlich der Ab-
neigung der Verbraucher z. B. gegen mit Aufklebern versehene Packungen zu
beriicksichtigen, die sich auf die Verschreibungs- oder Verkaufspraxis auswirken.
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In der Rechtssache C-143/00, Boehringer Ingelheim u. a.:

1. Weder die Artikel 28 EG und 30 EG noch Artikel 7 Absatz 2 der Ersten
Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten Giber die Marken (89/104/EWG) verbieten es
einem Markeninhaber, seine Rechte aus der Marke zu benutzen, um den
Parallelimporteur eines Arzneimittels an dessen Umpacken zu hindern, sofern
eine solche Ausiibung seiner Rechte nicht zur kiinstlichen Abschottung der
Mairkte der Mitgliedstaaten beitrigt oder eine sonstige verschleierte Be-
schrinkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellt. Ein Mar-
keninhaber, der seine Rechte aus der Marke benutzt, um einen Parallel-
importeur an einem erforderlichen Umpacken zu hindern, trigt zu einer
solchen kiinstlichen Abschottung bei.

2. Das Umpacken ist erforderlich, wenn es verniinftigerweise notig ist, um dem
Importeur einen tatsichlichen Zugang zum Markt des Einfuhrmitgliedstaats
(oder einem wesentlichen Teil davon) zu verschaffen, und wenn andere, we-
niger einschneidende Umpackmethoden es ihm nicht ermoglichen, tatsach-
lichen Zugang zu diesem Markt (oder einem wesentlichen Teil davon) zu
erlangen; dabei sind nicht nur rechtliche Hindernisse wie die Rechts-
vorschriften des Einfuhrmitgliedstaats, sondern auch tatsichliche Hindernisse
einschliefflich der Abneigung der Verbraucher z. B. gegen mit Aufklebern
versehene Packungen zu beriicksichtigen, die sich auf die Verschreibungs-
oder Verkaufspraxis auswirken.

3. Ein Parallelimporteur, der mit einer Marke gekennzeichnete umgepackte
Waren in Verkehr bringen will, muss den Markeninhaber unter allen Um-
stinden in angemessener Form vorab unterrichten. Eine Unterrichtungsfrist
von drei bis vier Wochen ist in der Regel als angemessen anzusehen. Ein
Parallelimporteur, der eine angemessene Unterrichtung des Markeninhabers
unterlassen hat, kann sich in einem gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen
Markenverletzung nicht auf Artikel 30 EG oder auf Artikel 7 Absatz 2 der
Richtlinie berufen.
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