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W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fiinfte Kammer)

27. Oktober 2022 *

»Vorlage zur Vorabentscheidung — Markenrecht — Verordnung (EU) 2017/1001 — Art. 15
Abs. 2 — Richtlinie (EU) 2015/2436 — Art. 15 Abs. 2 — Erschopfung des Rechts aus der Marke —
Kohlendioxid enthaltende Flaschen — Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat durch den
Inhaber der Marke — Titigkeit eines Wiederverkdufers, die in der Wiederbefiillung und
Neuetikettierung der Flaschen besteht — Widerspruch des Inhabers der Marke — Berechtigte
Griinde, sich dem weiteren Vertrieb der mit der Marke versehenen Waren zu widersetzen®

In der Rechtssache C-197/21

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUYV, eingereicht vom Korkein
oikeus (Oberstes Gericht, Finnland) mit Entscheidung vom 9. Mirz 2021, beim Gerichtshof
eingegangen am 29. Mirz 2021, in dem Verfahren

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

gegen

MySoda Oy

erldsst

DER GERICHTSHOF (Fiinfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprasidenten E. Regan sowie der Richter D. Gratsias, M. Ilesic
(Berichterstatter), I. Jarukaitis und Z. Csehi,

Generalanwalt: G. Pitruzzella,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
unter Beriicksichtigung der Erklarungen

— der Soda-Club (CO2) SA und der SodaStream International BV, vertreten durch J. Bonsdorf,
H. Pohjola und B. Rapinoja, Asianajajat,

* Verfahrenssprache: Finnisch.
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— der MySoda Oy, vertreten durch H.-M. Elo und E. Hodge, Asianajajat,

— der finnischen Regierung, vertreten durch S. Hartikainen, A. Laine und H. Leppo als
Bevollmachtigte,

— der Europiischen Kommission, vertreten durch E. Gippini Fournier, M. Huttunen und
T. Sevén als Bevollméchtigte,

nach Anhorung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 12. Mai 2022

folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tiber die Unionsmarke (ABI. 2009, L 78, S. 1) in der
durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 (ABL 2015, L 341, S. 21) gednderten Fassung (im Folgenden: Verordnung
Nr. 207/2009), von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 tiber die Unionsmarke (ABL. 2017, L 154, S. 1), von Art. 7 Abs. 2
der Richtlinie 2008/95/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken (ABL 2008, L 299, S. 25)
und von Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken (ABI. 2015, L 336, S. 1).

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Soda-Club (CO2) SA und der SodaStream
International BV (im Folgenden zusammen: SodaStream) auf der einen und der MySoda Oy auf

der anderen Seite wegen des Vorwurfs der Verletzung der Unionsmarken und nationalen
Marken SODASTREAM und SODA-CLUB, deren Inhaberinnen die zuerst Genannten sind.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Verordnung Nr. 207/2009

Art. 13 (,Erschopfung des Rechts aus der Unionsmarke“) der Verordnung Nr. 207/2009
bestimmte:

»(1) Eine Unionsmarke gewéhrt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke fiir
Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im
Europaischen Wirtschaftsraum [(EWR)] in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) 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 Inverkehrbringen verdandert oder verschlechtert ist.”
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Verordnung 2017/1001

Die Verordnung 2017/1001, die die Verordnung Nr. 207/2009 mit Wirkung zum 1. Oktober 2017
aufgehoben und ersetzt hat, enthélt Art. 9 (,Rechte aus der Unionsmarke®), in dem es heif3t:

»(1) Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschliefSliches Recht an ihr.

(2) Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der
Anmeldung oder dem Prioritdtstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschiftlichen Verkehr ein Zeichen fiir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, wenn

a) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt
wird, die mit denjenigen identisch sind, fiir die die Unionsmarke eingetragen ist;

b) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr &dhnlich ist und fiir Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen dhnlich sind, fiir die
die Unionsmarke eingetragen ist, und fiir das Publikum die Gefahr einer Verwechslung
besteht, die die Gefahr einschlief3t, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird;

c) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr dhnlich ist, unabhéngig davon, ob es fiir
Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen
dhnlich oder nicht dhnlich sind, fiir die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der
Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschitzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt
oder beeintrachtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfiillt, so kann insbesondere verboten werden,

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken
zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

Art. 15 (,Erschopfung des Rechts aus der Unionsmarke®) der Verordnung 2017/1001 bestimmt:
»(1) Eine Unionsmarke gewidhrt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke fiir
Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im [EWR] in
den Verkehr gebracht worden sind.

(2) 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 Inverkehrbringen veréndert oder verschlechtert ist.”
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Richtlinie 2008/95
Art. 7 (,Erschopfung des Rechts aus der Marke*) der Richtlinie 2008/95 sah vor:

»(1) Die Marke gewidhrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke
fir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) 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 Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist.”

Die Richtlinie 2008/95 ist mit Wirkung zum 15. Januar 2019 durch die Richtlinie 2015/2436
ersetzt worden.

Richtlinie 2015/2436
Art. 10 (,Rechte aus der Marke®) Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2015/2436 bestimmt:

»(1) Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr Inhaber ein ausschlieflliches Recht an ihr.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfiillt, so kann insbesondere verboten werden,

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten
Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

“«

Art. 15 (,Erschopfung der Rechte aus der Marke®) der Richtlinie 2015/2436 lautet:

»(1) Eine Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke fiir Waren zu
untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Union in Verkehr
gebracht worden sind.

(2) 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 Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist.”

Finnisches Recht

Im finnischen Recht ist die Erschopfung der Rechte aus einer Marke in § 9 des Tavaramerkkilaki
(544/2019) (Markengesetz [544/2019]) vom 26. April 2019, das am 1. Mai 2019 in Kraft getreten
ist, geregelt. § 9 Abs. 1 sieht vor, dass der Inhaber einer Marke ihre Benutzung nicht fiir Waren
untersagen darf, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht worden sind. Unbeschadet von § 9 Abs. 1 sieht § 9 Abs. 2 vor, dass der
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Markeninhaber die Benutzung der Marke fiir Waren untersagen darf, wenn er einen berechtigten
Grund hat, sich dem weiteren Anbieten oder Inverkehrbringen der Waren zu widersetzen. Der
Markeninhaber kann die Benutzung der Marke insbesondere dann untersagen, wenn der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist.

§ 10a des Tavaramerkkilaki (1715/1995) (Markengesetz [1715/1995]), das bis zum 31. August 2016
in Kraft war, dann § 8 des Tavaramerkkilaki [616/2016]) (Markengesetz [616/2016]), das bis zum
30. April 2019 in Kraft war, entsprachen im Wesentlichen § 9 des Markengesetzes (544/2019), das
seit dem 1. Mai 2019 anwendbar ist.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

SodaStream, ein multinationales Unternehmen, produziert und verkauft Karbonisierungsgerite,
mit denen Verbraucher aus Leitungswasser kohlensdurehaltiges Wasser und aromatisierte
kohlensdurehaltige Getranke herstellen konnen. In Finnland vertreibt SodaStream diese Gerite
mit einer wiederbefiillbaren Kohlendioxid-Flasche, die sie auch getrennt zum Kauf anbietet. Die
Gesellschaften, aus denen SodaStream besteht, sind Inhaberinnen der Unionsmarken und
nationalen Marken SODASTREAM und SODA-CLUB. Diese Marken befinden sich auf der
Etikettierung und sind in den Aluminiumkorper dieser Flaschen eingraviert.

MySoda, eine Gesellschaft mit Sitz in Finnland, vertreibt in diesem Mitgliedstaat Gerdte zur
Karbonisierung von Getrianken unter der Marke MySoda in Verpackungen, die normalerweise
keine Kohlendioxid-Flasche enthalten. Seit Juni 2016 bietet MySoda in Finnland befiillte
Kohlendioxid-Flaschen zum Kauf an, die sowohl mit ihren eigenen Karbonisierungsgeriten als
auch mit denen von SodaStream kompatibel sind. Einige dieser Flaschen wurden urspriinglich
von SodaStream auf den Markt gebracht.

Nachdem MySoda die SodaStream-Flaschen, die Verbraucher leer zuriickgeschickt hatten, tiber
Hiandler erhalten hat, fiillt sie sie wieder mit Kohlendioxid auf. Sie ersetzt die Originaletiketten
durch ihre eigenen Etiketten, wobei die auf dem Flaschenkorper eingravierten Marken von
SodaStream sichtbar bleiben.

Dabei verwendet MySoda zwei verschiedene Etiketten. Auf dem ersten, rosafarbenen Etikett
erscheinen in grofler Schrift das Logo von MySoda und die Worter ,,Finnisches Kohlendioxid fiir
Karbonisierungsgerite” sowie in kleiner Schrift der Name MySoda fiir die Gesellschaft, die die
Flasche befillt hat, und ein Hinweis auf ihre Website fiir weitere Informationen. Auf dem
zweiten, weifSen Etikett befinden sich in Grofibuchstaben und in fiinf verschiedenen Sprachen
das Wort ,Kohlendioxid“ und unter den in kleiner Schrift angegebenen Wareninformationen der
Name MySoda fiir die Gesellschaft, die die Flasche befiillt hat, sowie eine Erkldrung, dass diese
Gesellschaft in keiner Verbindung zum urspriinglichen Lieferanten der Flasche oder zu dessen
Gesellschaft oder zu der eingetragenen Marke stehe, die auf der Flasche erschienen. Dieses
Etikett enthalt ferner einen Hinweis auf die Website von MySoda fiir weitere Informationen.

SodaStream erhob beim Markkinaoikeus (Marktgericht, Finnland) Klage auf Feststellung, dass
MySoda in Finnland die Marken SODASTREAM und SODACLUB dadurch verletzt habe, dass
sie wiederbefiillte Kohlendioxid-Flaschen, die mit diesen Marken versehen seien, ohne
Zustimmung ihrer Inhaber vermarktet und verkauft habe.

ECLI:EU:C:2022:834 5
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SodaStream machte geltend, dass die Praxis von MySoda substanziell in die Rechte aus den
genannten Marken eingreife und bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine erhebliche
Gefahr einer Verwechslung hinsichtlich der Herkunft der Kohlendioxid-Flaschen darstelle, da sie
den falschen Eindruck hervorrufe, dass zwischen SodaStream und MySoda eine kommerzielle
oder wirtschaftliche Verbindung bestehe.

SodaStream betonte ferner, dass die auf dem finnischen Markt verkauften Kohlendioxid-Flaschen
nicht alle von derselben Qualitit seien oder nicht alle dieselben Merkmale aufwiesen. Die
Wiederverkaufer, die die Flaschen der Marke SodaStream ohne Zustimmung befiillten, verfiigten
nicht notwendigerweise iiber die Kenntnisse und das Know-how, die erforderlich seien, um zu
gewihrleisten, dass diese Flaschen sicher und ordnungsgemaf} verwendet und behandelt wiirden.
SodaStream konne nicht fiir Schiden haftbar gemacht werden, die durch von diesen
Wiederverkiaufern wiederbefiillte Kohlendioxid-Flaschen verursacht wiirden.

MySoda entgegnete, dass ein Austausch des Etiketts die Funktion der Marke, auf die Herkunft der
Flasche hinzuweisen, nicht gefihrde, da die mafgeblichen Verkehrskreise verstiinden, dass die
Etikettierung nur die Herkunft des Kohlendioxids und die Identitit des Wiederverkaufers
angebe, der die Flasche wiederbefiillt habe, deren Herkunft auf ihrem Korper eingraviert sei.

Mit Zwischenurteil vom 5. September 2019 gab das Markkinaoikeus (Marktgericht) den Antragen
von SodaStream teilweise statt. Dabei stiitzte sich es sich auf das Urteil vom 14. Juli 2011, Viking
Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

Dieses erstinstanzliche Gericht hielt weder den Nachweis fur erbracht, dass die Praxis von
MySoda die Kohlendioxid-Flasche oder ihren Inhalt verdndere oder verschlechtere oder das
Ansehen von SodaStream wegen der Gefahren fiir die Sicherheit ihrer Produkte beeintrichtige,
noch, dass diese Praxis einen Schaden verursacht habe, der SodaStream einen berechtigten Grund
gebe, sich dieser Praxis zu widersetzen. Hinsichtlich der weiflen Etiketten befand das
erstinstanzliche Gericht, dass diese in Bezug auf die wirtschaftliche Verbindung zwischen
MySoda und SodaStream keinen falschen Eindruck hervorgerufen hitten. Dagegen konne die
Verwendung der rosafarbenen Etiketten bei einem normal informierten und angemessen
aufmerksamen Durchschnittsverbraucher den Eindruck hervorrufen, dass eine solche
Verbindung bestehe. Folglich diirfe sich SodaStream der Praxis von MySoda wegen der
Verwendung dieser rosafarbenen Etiketten widersetzen.

Die gegen dieses Urteil von SodaStream und MySoda beim vorlegenden Gericht, dem Korkein
oikeus (Oberstes Gericht, Finnland), beantragten Rechtsmittel wurden zugelassen.

Das vorlegende Gericht fiihrt zunédchst aus, das Unionsrecht enthalte keine detaillierte Regelung
tiber die Voraussetzungen, unter denen sich feststellen lasse, dass berechtigte Griinde vorldgen,
die es rechtfertigten, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb von Waren nach ihrem
Inverkehrbringen widersetze. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergiaben sich keine klaren
Antworten auf die Fragen, die sich im Ausgangsrechtsstreit stellten.

Erstens gehe aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht klar hervor, ob die im Urteil vom
11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, EU:C:1996:282),
genannten Voraussetzungen auf ein Umpacken von Waren Anwendung finden, die in
demselben Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden seien. Zweitens mochte das vorlegende
Gericht wissen, ob der Austausch des Etiketts des Markeninhabers durch ein neues Etikett als ein
Umpacken im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs anzusehen ist. Ihm stellt sich die Frage,
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welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass im Ausgangsrechtsstreit die betreffende Ware
zum einen aus der vom Markeninhaber stammenden Flasche und zum anderen aus dem vom
Wiederverkaufer stammenden Kohlendioxid besteht. Es sei nicht klar, ob insoweit entscheidend
sei, dass die mafigeblichen Verkehrskreise verstiinden, dass das Etikett nur auf die Herkunft des
Kohlendioxids hinweise, da die Herkunft der Flasche durch die auf ihrem Korper eingravierte
Marke identifiziert werde.

Ferner ist das vorlegende Gericht der Ansicht, dass sich der Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits
von den Umstdnden der Rechtssache unterscheide, in der das Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas
(C-46/10, EU:C:2011:485), ergangen sei. In der zuletzt genannten Rechtssache seien die auf
Gasflaschen angebrachten Marken nédmlich weder entfernt noch verdeckt worden, was
auszuschliefien scheine, dass der Zustand der Flaschen dadurch veriandert worden sei, dass ihre
Herkunft verschleiert werde. Im vorliegenden Fall habe der Wiederverkdufer das Originaletikett
durch sein eigenes Etikett ersetzt, das den grofiten Teil der Flaschenoberfliche bedecke. Dabei
bleibe aber die auf dem oberen Teil der Flasche eingravierte urspriingliche Marke sichtbar.

Das vorlegende Gericht weist schlieSlich darauf hin, dass, sofern der Austausch des
Originaletiketts anhand der im Urteil vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93,
C-429/93 und C-436/93, EU:C:1996:282), genannten Voraussetzungen zu beurteilen sei, aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht klar erkennbar sei, ob — und gegebenenfalls auf welche
Weise — bei der Beurteilung der Voraussetzung der Erforderlichkeit eines solchen Austauschs
der Verwendungszweck der fraglichen Waren bertiicksichtigt werden miisse. Der Umstand, dass
die Kohlendioxid-Flaschen dazu bestimmt seien, mehrfach wiederverwendet und wiederbefiillt zu
werden, sei geeignet, den Zustand der Originaletiketten zu verdndern. Das vorlegende Gericht
mochte wissen, ob die Beschiddigung eines vom Markeninhaber an der Flasche angebrachten
Originaletiketts oder dessen Ablésen von der Flasche bzw. die Tatsache, dass ein
Wiederverkdufer das Originaletikett durch sein eigenes Etikett ersetzt habe, Umstédnde darstellen
konnten, aufgrund deren der Austausch des Etiketts oder sein Ersetzen durch das Etikett des
Wiederverkdufers als erforderlich fiir das Inverkehrbringen der durch den Wiederverkdufer
wiederbefiillten Flasche gehalten werde.

Unter diesen Umstianden hat das Korkein oikeus (Oberstes Gericht) beschlossen, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Werden die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europédischen Union zum Umpacken
und zur Neuetikettierung in Fillen eines Parallelimports herausgebildeten sogenannten
»Bristol-Myers Squibb“-Kriterien und insbesondere die sogenannte Voraussetzung der
»Erforderlichkeit” auch angewandt, wenn es sich um das Umpacken oder die Neuetikettierung
von in einem Mitgliedstaat durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr
gebrachten Waren fiir einen im selben Mitgliedstaat erfolgenden Weiterverkauf handelt?

2. Werden, wenn der Markeninhaber bei Inverkehrbringen der Kohlendioxid enthaltenden
Flasche diese mit seiner Marke versehen hat, die sowohl auf dem Etikett der Flasche
angebracht als auch in den Flaschenhals eingraviert ist, die oben genannten
»Bristol-Myers-Squibb“-Kriterien und insbesondere die sogenannte Voraussetzung der
»Erforderlichkeit® angewandt, wenn ein Dritter die Flasche fiir einen Weiterverkauf mit
Kohlendioxid wiederbefiillt, von ihr das Originaletikett entfernt und durch ein mit seinem
eigenen Kennzeichen versehenes Etikett ersetzt, wihrend gleichzeitig die Marke des
Inverkehrbringers der Flasche weiterhin in der am Flaschenhals befindlichen Gravur sichtbar
ist?

ECLI:EU:C:2022:834 7
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3. Kann in der vorstehend beschriebenen Situation die Auffassung vertreten werden, dass das
Entfernen und Ersetzen des die Marke enthaltenden Etiketts grundsétzlich die Funktion der
Marke als Nachweis der Herkunft der Flasche gefihrdet, oder hat im Hinblick auf die
Anwendbarkeit der Voraussetzungen fiir Umpacken und Neuetikettierung der Umstand
Bedeutung, dass

— davon auszugehen ist, dass die Zielgruppe zu der Auffassung gelangt, dass das Etikett
ausschlieflich auf die Herkunft des in der Flasche enthaltenen Kohlendioxids (und damit
den Abfuller der Flasche) verweist, oder

— davon auszugehen ist, dass die Zielgruppe zu der Auffassung gelangt, dass das Etikett
zumindest teilweise auch auf die Herkunft der Flasche verweist?

4. Kann, sofern das Entfernen und Ersetzen des Etiketts der CO,-Flaschen nach der
Voraussetzung der Erforderlichkeit beurteilt wird, eine zufillige Beschddigung oder Ablésung
der an den vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Flaschen angebrachten Etiketten oder
ihr Entfernen und Ersetzen durch einen fritheren Abfiiller einen Umstand darstellen,
aufgrund dessen das regelmiflige Ersetzen der Etiketten durch ein Etikett des Abfiillers als
erforderlich fiir das Inverkehrbringen der wiederbefiillten Flaschen anzusehen ist?

Zu den Vorlagefragen

Zunichst ist darauf hinzuweisen, dass die Fragen des vorlegenden Gerichts, soweit sie die
Unionsmarken anbelangen, die Auslegung von Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und
von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und, soweit sie die nationalen Marken anbelangen,
die Auslegung von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 und von Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie
2015/2436 betreffen.

Insoweit ist festzustellen, dass auf den Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits, der im Juni 2016
begann, teils die Verordnung Nr. 207/2009 und die Richtlinie 2008/95 und teils die Verordnung
2017/1001 und die Richtlinie 2015/2436 anwendbar sind. Da jedoch die Bestimmungen dieser
Verordnungen und dieser Richtlinien in ihrem Wortlaut im Wesentlichen tibereinstimmen und
die Antworten auf die Fragen des vorlegenden Gerichts wegen dieser Ubereinstimmung
unabhingig davon, welche Verordnung und welche Richtlinie anwendbar sind, die gleichen sind,
ist zur Beantwortung dieser Fragen allein auf Art. 15 der Verordnung 2017/1001 und Art. 15 der
Richtlinie 2015/2436 abzustellen (vgl. entsprechend Urteil vom 9. November 2017, Maio Marques
da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, Rn. 32 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Auflerdem geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass diese Fragen im Rahmen eines
Rechtsstreits gestellt werden, der in Finnland beim spéteren Vertrieb der von SodaStream
hergestellten und urspriinglich vermarkteten Kohlendioxid-Flaschen entstanden ist, die
mehrmals wiederverwendet und wiederbefiillt werden sollen. Nachdem die von Verbrauchern
leer zuriickgeschickten Kohlendioxid-Flaschen von SodaStream iiber Héndler bei MySoda
eingegangen sind, fiillt MySoda diese Flaschen wieder auf, entfernt das Etikett, auf dem die
urspriingliche Marke angebracht war, und ersetzt es durch ihre eigenen Etiketten mit dem Logo
von MySoda. Dabei bleibt die auf dem Flaschenkorper eingravierte urspriingliche Marke sichtbar.

8 ECLI:EU:C:2022:834
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In Anbetracht dieser Ausfithrungen ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seinen
vier Fragen, die zusammen zu priifen sind, im Wesentlichen wissen mochte, ob — und
gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen — sich der Inhaber einer Marke, der in einem
Mitgliedstaat Waren vertrieben hat, die mit dieser Marke versehen sind und mehrfach
wiederverwendet und wiederbefiillt werden sollen, nach Art. 15 Abs. 2 der Verordnung
2017/1001 und Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436 dem weiteren Vertrieb dieser Waren in
diesem Mitgliedstaat durch einen Wiederverkdaufer, der die Waren wiederbefiillt und das die
urspriingliche Marke aufweisende Etikett durch eine andere Etikettierung ersetzt hat, wobei aber
auf diesen Waren die urspriingliche Marke sichtbar bleibt, widersetzen darf.

Insoweit ist zundchst darauf hinzuweisen, dass Art. 9 der Verordnung 2017/1001 und Art. 10 der
Richtlinie 2015/2436 dem Inhaber einer Unionsmarke bzw. dem Inhaber einer nationalen Marke
ein ausschlieflliches Recht verleihen, das es ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, mit seiner
Marke versehene Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken
zu besitzen. Art. 15 Abs. 1 der Verordnung und Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie enthalten eine
Ausnahme von diesem Grundsatz, indem sie vorsehen, dass Erschopfung des Rechts eintritt,
wenn die Waren vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht wurden (vgl. entsprechend Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas, C-46/10,
EU:C:2011:485, Rn. 26 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

In Bezug auf die Art. 10 und 15 der Richtlinie 2015/2436 ist insbesondere hinzuzufiigen, dass sie
eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften iiber die Rechte aus der Marke vornehmen
und somit den materiellen Gehalt der Rechte von Markeninhabern in der Union festlegen (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605,
Rn. 32 und die dort angefiihrte Rechtsprechung, sowie entsprechend Urteil vom 29. Juli 2019,
Pelham u. a., C-476/17, EU:C:2019:624, Rn. 85 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Nach Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436 darf
sich der Markeninhaber allerdings aufgrund eines berechtigten Grundes dem weiteren Vertrieb
der mit seiner Marke versehenen Waren insbesondere dann widersetzen, wenn der Zustand der
Waren nach ihrem Inverkehrbringen verdndert oder verschlechtert ist. Diese
Widerspruchsbefugnis bildet eine Ausnahme vom elementaren Grundsatz des freien
Warenverkehrs und dient allein dem Zweck, dem Markeninhaber die Wahrung der Rechte zu
ermoglichen, die im Licht der Hauptfunktion der Marke zu deren spezifischem Gegenstand
gehoren (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a., C-143/00,
EU:C:2002:246, Rn. 28).

Wie der Gerichtshof schon hiaufig anerkannt hat, besteht der spezifische Gegenstand des
Markenrechts insbesondere darin, dem Inhaber das Recht zu verleihen, die Marke beim
erstmaligen Inverkehrbringen einer Ware zu benutzen, und ihn dadurch vor Konkurrenten zu
schiitzen, die die Stellung und den Ruf der Marke durch den Vertrieb widerrechtlich mit ihr
versehener Waren missbrauchen wollen. Um die genaue Reichweite dieses ausschliefllichen
Rechts des Markeninhabers zu bestimmen, ist die Hauptfunktion der Marke zu beriicksichtigen,
die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitit der
gekennzeichneten Ware zu garantieren, indem sie es ihm ermoglicht, diese Ware ohne
Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom
20. Dezember 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, Rn. 37 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).
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Daher ist die Frage, ob sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der mit seiner Marke
versehenen Waren und insbesondere den MafSnahmen des Wiederverkdufers in Bezug auf die
Entfernung der Originaletiketten und die Anbringung neuer Etiketten auf diesen Waren, wobei
eine urspriingliche Marke sichtbar bleibt, widersetzen kann, unter Beriicksichtigung der
berechtigten Interessen des Markeninhabers zu priifen, insbesondere im Hinblick auf die
Wahrung der Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer
die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Ware zu garantieren.

Wie der Generalanwalt in Nr. 22 seiner Schlussantrdge betont hat, besteht das — zwangsldufig eine
Ausnahme vom elementaren Grundsatz des freien Warenverkehrs bildende — Recht des
Markeninhabers, sich dem weiteren Vertrieb von mit seiner Marke versehenen Waren zu
widersetzen, nicht uneingeschrénkt.

Im vorliegenden Fall steht fest, dass die fraglichen Kohlendioxid-Flaschen erstmals von den
Inhabern der auf ihnen angebrachten Unionsmarken und nationalen Marken im EWR in den
Verkehr gebracht wurden.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs durch den
Verkauf einer wiederbefiillbaren Gasflasche durch den Inhaber der auf ihr angebrachten Marken
die Rechte, die der Markeninhaber aus der Eintragung dieser Marken ableitet, erschopft werden
und das Recht, frei tiber diese Flasche zu verfiigen, einschliefllich des Rechts, sie bei einem
Unternehmen seiner Wahl zu tauschen oder wiederbefiillen zu lassen, auf den Kéufer tibergeht.
Mit diesem Recht des Kaufers geht das Recht der Wettbewerber des Inhabers der auf dieser
Flasche angebrachten Marken einher, leere Flaschen wiederzubefiillen und auszutauschen (vgl.
in diesem Sinne Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, Rn. 35).

Andererseits kann die Téatigkeit des Wiederverkdufers, die darin besteht, die fraglichen, von
Verbrauchern leer zuriickgeschickten Flaschen wiederzubefiillen und auf ihnen seine eigenen
Etiketten anzubringen, nachdem er die mit den urspriinglichen Marken versehenen Etiketten
entfernt hat, dabei aber auf den Flaschen die urspriingliche Marke sichtbar bleibt, in den
Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und Art. 15 Abs. 2 der
Richtlinie 2015/2436 fallen.

Wie in Rn. 34 des vorliegenden Urteils ausgefiihrt, darf sich der Inhaber einer Marke nach Art. 15
Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436 trotz des
Inverkehrbringens der mit seiner Marke versehenen Waren deren weiterem Vertrieb jedoch
widersetzen, wenn berechtigte Griinde dies rechtfertigen. Der in diesen Bestimmungen
ausdriicklich genannte Fall der Verdnderung oder Verschlechterung des Zustands der Waren
wird nur als Beispiel genannt, da diese Bestimmungen keine abschliefende Aufzahlung der
berechtigten Griinde enthalten, die eine Anwendung des Grundsatzes der Erschopfung
ausschlieflen konnen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas, C-46/10,
EU:C:2011:485, Rn. 36 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Im Zusammenhang mit Parallelimporten umgepackter Arzneimittel hat der Gerichtshof eine
Reihe von Voraussetzungen aufgestellt, die in diesem besonderen Kontext einen Rahmen fiir das
Vorliegen solcher Griinde bilden sollen (vgl. u. a. Urteil vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb
u. a., C-427/93, C-429/93 und C-436/93, EU:C:1996:282).
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In einem Kontext, der dem des Ausgangsverfahrens néher ist, hat der Gerichtshof das Bestehen
eines solchen berechtigten Grundes auch fiir den Fall bejaht, dass die Benutzung eines mit einer
Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens durch einen Dritten den Ruf der Marke
erheblich schiadigt oder das Zeichen so benutzt wird, dass der Eindruck erweckt wird, dass eine
wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke und diesem Dritten bestehe, und
insbesondere, dass der Dritte dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehoére oder eine
besondere Beziehung zwischen diesen beiden Personen bestehe (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
8. Juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, Rn. 79 und 80, sowie vom 14. Juli 2011, Viking
Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, Rn. 37).

Daraus folgt, dass ein irriger Eindruck, der bei den Verbrauchern hinsichtlich des Bestehens einer
wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Markeninhaber und einem Wiederverkiaufer
entstehen kann, einer der berechtigten Griinde ist, aus denen sich der Markeninhaber dem
weiteren Vertrieb der mit seiner Marke versehenen Waren durch einen Wiederverkiufer
widersetzen darf, insbesondere wenn Letzterer das Etikett mit der urspriinglichen Marke
entfernt und auf dieser Ware sein eigenes Etikett anbringt, wobei aber eine auf der Ware
eingravierte urspriingliche Marke sichtbar bleibt. Dass die vom Wiederverkdufer zum weiteren
Vertrieb der fraglichen Waren getroffenen Mafinahmen in dem Mitgliedstaat stattfinden, in dem
diese Waren urspriinglich in den Verkehr gebracht wurden, ist fiir die Frage, ob der Widerspruch
des Markeninhabers durch einen solchen berechtigten Grund gerechtfertigt ist, nicht von
entscheidender Bedeutung.

Bei der Beurteilung der Frage, ob solch ein irriger Eindruck besteht, sind samtliche die Tatigkeit
des Wiederverkdufers betreffenden Umstidnde zu beriicksichtigen, wie die Art und Weise, in der
die Flaschen nach der Neuetikettierung den Verbrauchern prasentiert werden, und die
Bedingungen, unter denen sie verkauft werden, insbesondere die in dem betreffenden
Wirtschaftszweig vorherrschenden Praktiken der Wiederbefiillung dieser Flaschen (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, Rn. 39 und 40).

Zwar ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, ob in Bezug auf die wirtschaftliche
Verbindung zwischen den Markeninhabern und dem Wiederverkdufer, der die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Flaschen wiederbefiillt hat, ein irriger Eindruck besteht,
doch kann der Gerichtshof diesem Gericht die Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts geben,
die ihm insoweit dienlich sein konnen (vgl. entsprechend Urteil vom 7. April 2022, Berlin Chemie
A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, Rn. 46 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

So ist erstens festzustellen, dass der Umfang der auf den neuen Etiketten stehenden
Informationen von erheblicher Bedeutung ist. Wie der Generalanwalt in Nr. 51 seiner
Schlussantrdge betont hat, muss namlich der durch die Neuetikettierung vermittelte
Gesamteindruck beurteilt werden, um festzustellen, ob die Informationen tuber den
Markeninhaber, der die Flasche hergestellt hat, und die tiber den Wiederverkaufer, der die
Wiederbefiillung gewéhrleistet, einem normal informierten und angemessen aufmerksamen
Verbraucher eindeutig und unmissverstédndlich erscheinen. Diese Informationen, die auf der
Neuetikettierung angegeben werden, diirfen insbesondere nicht den Eindruck erwecken, dass
zwischen dem Wiederverkaufer, der die Flasche wiederbefiillt hat, und dem Inhaber der
urspriinglichen Marke eine wirtschaftliche Verbindung besteht.
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Zweitens sind zur Beurteilung des durch die Neuetikettierung hervorgerufenen Eindrucks auch
die Praktiken in dem betreffenden Wirtschaftszweig und die Frage zu beriicksichtigen, ob die
Verbraucher daran gewohnt sind, dass die Flaschen von anderen Wirtschaftsteilnehmern als dem
Inhaber der urspriinglichen Marke wiederbefiillt werden.

Insoweit kann der Umstand, dass die in Rede stehende Ware aus einer Flasche, die mehrmals
wiederverwendet und wiederbefiillt werden soll, sowie aus ihrem Inhalt besteht, fir die
Feststellung relevant sein, ob solch ein irriger Eindruck bei den Verbrauchern bestehen kann.
Zwar ist zu beriicksichtigen, dass wegen des funktionellen Zusammenhangs zwischen einer
Flasche und ihrem Inhalt die breite Offentlichkeit moglicherweise annimmt, dass beide
normalerweise dieselbe betriebliche Herkunft haben. Allerdings werden, auch wenn es unmoglich
ist, komprimierte oder verfliissigte Gase ohne die Behilter aus Metall, in denen sie enthalten sind,
zu verwenden, und auch wenn diese Flaschenart daher als Verpackung angesehen werden kann
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. November 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, Rn. 40),
diese Flaschen — soweit sie mit dem Ziel des Recyclings mehrmals wiederverwendet und
wiederbefiillt werden sollen — nicht notwendigerweise so wahrgenommen werden, dass sie
dieselbe betriebliche Herkunft wie das in ihnen enthaltene Gas haben.

Was insbesondere die Bedingungen, unter denen leere Flaschen wiederbefiillt werden, anbelangt,
lasst sich, wie der Generalanwalt in Nr. 56 seiner Schlussantrage ausgefiihrt hat, vermuten, dass
ein Verbraucher, der sich unmittelbar an einen anderen Wirtschaftsteilnehmer als den Inhaber
der urspriinglichen Marke wendet, um eine leere Flasche wiederbefiillen zu lassen oder sie gegen
eine wiederbefiillte Flasche einzutauschen, leichter in der Lage sein wird, zu erkennen, dass
zwischen diesem Wirtschaftsteilnehmer und dem Markeninhaber keine Verbindung besteht.

Im vorliegenden Fall bieten, wie aus der Vorlageentscheidung und den schriftlichen Erklarungen
der Parteien des Ausgangsverfahrens hervorgeht, weder die Inhaber der urspriinglichen Marken
noch der Wiederverkdufer ihre Kohlendioxid-Flaschen unmittelbar den Verbrauchern an, da
diese Flaschen nur in den Geschiften der Handler zum Kauf angeboten werden.

Da aber der Verbraucher keinen unmittelbaren Kontakt zum Wiederverkaufer hat, kann bei ihm
in Bezug auf das Verhiltnis zwischen diesem Wiederverkdufer und den Inhabern der
urspriinglichen Marke die Gefahr einer Verwechslung auftreten. Eine solche Situation kann
daher die Verwirklichung der in Rn. 35 des vorliegenden Urteils angefithrten Hauptfunktion der
Marke gefahrden und somit die Anwendung von Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436 und von
Art. 15 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 rechtfertigen.

Drittens ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Tatsache, dass die
urspriingliche Marke der Flasche trotz der vom Wiederverkdufer vorgenommenen zusétzlichen
Etikettierung sichtbar bleibt, insofern von Bedeutung ist, als sie auszuschlief3en scheint, dass die
Etikettierung den Zustand der Flaschen dadurch verdndert, dass ihre Herkunft verschleiert wird
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Juli 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, Rn. 41).

Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 15 Abs. 2 der Verordnung
2017/1001 und Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2015/2436 dahin auszulegen sind, dass sich der
Inhaber einer Marke, der in einem Mitgliedstaat Waren vertrieben hat, die mit dieser Marke
versehen sind und mehrmals wiederverwendet und wiederbefiillt werden sollen, nach diesen
Bestimmungen dem weiteren Vertrieb dieser Waren in diesem Mitgliedstaat durch einen
Wiederverkaufer, der sie wiederbefiillt und das die urspriingliche Marke aufweisende Etikett
durch eine andere Etikettierung ersetzt hat, wobei aber auf diesen Waren die urspriingliche
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Marke sichtbar bleibt, nicht widersetzen darf, sofern diese Neuetikettierung bei den Verbrauchern
nicht den irrigen Eindruck hervorruft, dass zwischen dem Wiederverkdufer und dem
Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Diese Gefahr einer Verwechslung ist
anhand der Angaben auf der Ware und auf ihrer Neuetikettierung sowie anhand der
Vertriebspraktiken des betreffenden Wirtschaftszweigs und des Bekanntheitsgrades dieser
Praktiken bei den Verbrauchern umfassend zu beurteilen.

Kosten

Fir die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden
Gericht anhédngigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die
Auslagen anderer Beteiligter fiir die Abgabe von Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht
erstattungsfahig.

Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer) fiir Recht erkannt:

Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europidischen Parlaments und des Rates
vom 14. Juni 2017 iiber die Unionsmarke und Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436
des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken

sind dahin auszulegen, dass

sich der Inhaber einer Marke, der in einem Mitgliedstaat Waren vertrieben hat, die mit
dieser Marke versehen sind und mehrmals wiederverwendet und wiederbefiillt werden
sollen, nach diesen Bestimmungen dem weiteren Vertrieb dieser Waren in diesem
Mitgliedstaat durch einen Wiederverkidufer, der sie wiederbefiillt und das die
urspriingliche Marke aufweisende Etikett durch eine andere Etikettierung ersetzt hat,
wobei aber auf diesen Waren die urspriingliche Marke sichtbar bleibt, nicht widersetzen
darf, sofern diese Neuetikettierung bei den Verbrauchern nicht den irrigen Eindruck
hervorruft, dass zwischen dem Wiederverkiufer und dem Markeninhaber eine
wirtschaftliche Verbindung besteht. Diese Gefahr einer Verwechslung ist anhand der
Angaben auf der Ware und auf ihrer Neuetikettierung sowie anhand der
Vertriebspraktiken des betreffenden Wirtschaftszweigs und des Bekanntheitsgrades dieser
Praktiken bei den Verbrauchern umfassend zu beurteilen.

Unterschriften
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