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2. Fir die Beantwortung der Frage, ob

dieses ausschlieflliche Recht die Be-
fugnis umfaflt, sich der Anbringung
des Warenzeichens durch einen Drit-
ten nach Umpacken des Erzeugnisses
zu widersetzen, ist die Hauptfunk-
tion des Warenzeichens zu beriick-
sichtigen, die darin besteht, dem Ver-
braucher oder Endabnehmer die Ur-
sprungsidentitit des gekennzeichne-
ten Erzeugnisses zu garantieren, in-
dem ihm ermoglicht wird, dieses Er-
zeugnis ohne Verwechslungsgefahr
von Erzeugnissen anderer Herkunft
zu unterscheiden.

Diese Herkunftsgarantie schliefit ein,
daf der Verbraucher oder Endabneh-
mer sicher sein darf, dafl an einem
thm angebotenen gekennzeichneten
Erzeugnis nicht auf einer fritheren
Vermarktungsstufe durch einen Drit-
ten ohne Zustimmung des Warenzei-
cheninhabers ein Eingriff vorgenom-
men wurde, der den Originalzustand
des Erzeugnisses beriihrt hat.

Im Sinne von Artikel 36 Satz 1 des
Vertrages ist es gerechtfertigt, wenn
sich der Inhaber eines in zwei Mit-
gliedstaaten gleichzeitig geschiitzten
Warenzeichenrechts dagegen  zur
Wehr setzt, dafl ein in einem dieser
Staaten rechtmiflig mit dem Waren-
zeichen versehenes Erzeugnis nach
dem Umfiillen in eine neue Packung,
auf der das Warenzeichen durch
einen Dritten angebracht wurde, in
dem anderen Mitgliedstaat auf den

Markt gebracht wird.

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

— wenn erwiesen ist, daf} die Gel-
tendmachung des Warenzeichen-
rechts durch den Inhaber unter
Beriicksichtigung des von ihm an-
gewandten Vermarktungssystems
zur kiinstlichen Abschottung der
Mirkte zwischen den Mitglied-

staaten beitragen wiirde,

— wenn dargetan ist, daff das Um-
packen den Originalzustand des
Erzeugnisses nicht beeintrichui-
gen 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.

. Die Ausiibung des Warenzeichen-

rechts, soweit sie nach Artikel 36 des
Vertrages rechtmiflig ist, verstofit
nicht bereits deshalb gegen Artikel 86
des Vertrages, weil sie durch ein Un-
ternehmen erfolgt, das eine marktbe-
herrschende  Stellung  einnimme,
wenn das Warenzeichenrecht nicht
als Mittel zur miflbriuchlichen Aus-
nutzung einer solchen Stellung einge-
setzt wurde.

In der Rechtssache 102/77

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Land-
gericht Freiburg in dem vor diesem anhingigen Rechtsstreit

1. HorrMaNN-LA RocHE & Co. AG, Basel

2. HorrMaNN-LA RocHE AG, Grenzach-Wyhlen (Bundesrepublik Deutsch-

land)
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gegen

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH,
Bentheim (Bundesrepublik Deutschland),

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung der Artkel

36 und 86 EWG-Vertrag

erliflt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Prisidenten H. Kutscher, der Kammerprisidenten

M. Serensen  und G. Bosco, der

Richter J. Mertens de Wilmars,

A.J. Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe und A. Touffait,

Generalanwalt: F. Capotorti
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf
und die nach Artikel 20 der Satzung des
Gerichtshofes der EWG eingereichten
Erklirungen lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

1. Die Kldgerin des Ausgangsverfabrens
zu 2 (nachstehend: ,,Roche-Deutsch-
land®) ist ein rechtlich selbstindiges Un-
ternehmen der weltweiten  Roche-
SAPAC-Organisation.

Die Roche-SAPAC-Gruppe entwickelte
unter anderem das Psychopharmakon
,,Valium®, in der chemischen Kurzbe-
zeichnung ,,Diazepam®. Roche-Deutsch-
land erzeugt Valium aufgrund einer Li-
zenz der Kligerin des Ausgangsverfah-
rens zu 1 (nachstehend: ,,Roche-Basel*)
und vertreibt es in der Bundesrepublik
unter der  Bezeichnung ,»Valium
Roche®. :

Valium und Roche sind als international
registrierte. Marken fir Roche-Basel ge-
schiitzt. Die Arncimittelspezialitit
wurde gemifl den Bestimmungen des

1141



URTEIL VOM 23. 5. 1978 — RECHTSSACHE 102/77

Arzneimittelgesetzes in das Spezialititen-
register des Bundesgesundheitsamts ein-
getragen. Roche-Deutschland bringt fiir
Einzelabnehmer bestimmte Packungsein-
heiten Valium zu 20 und 50 Tabletten
auf den Markt, die sie als Anstalts-
packung im Finferpack zu 100 oder
250 Tabletten abgibt.

Eine britische Tochtergesellschaft der
Roche-SAPAC-Organisation stellt eben-
falls Valium Roche her und bringt es in
Packungen zu 100 und 500 Tabletten
zu erheblich niedrigeren Preisen auf den
Markt, als sie in Deutschland berechnet
werden.

2. Die Beklagte des Ausgangsverfabrens
ist die rechtich selbstindige deutsche
Vertriebsgesellschaft  der niederlindi-
schen  Arzneimittelfirma  Centrafarm
BV, die sich unter anderem mit dem
grenziiberschreitenden Handel mit Phar-
mazeutika befaflt. Anlafl fir den vorlie-
genden Rechtsstreit war die Praxis der
Beklagten des Ausgangsverfahrens, von
ihrer  niederlindischen  Muttergesell-
schaft Valium Roche zu kaufen, das
diese in den von der britischen Roche-
Tochtergesellschaft auf den britischen
Markt gebrachten Originalpackungen in
Grofibritannien aufgekauft und dann in
den Niederlanden unter der Aufsicht
eines Apothekers in Gebinde zu 1000
Tabletten umgefiillt hatte. Die neuen
Gliser und Schachteln versah sie mit
den Bezeichnungen Valium und Roche
— allerdings in einer anderen dufleren
Aufmachung als auf der Originalpak-
kung —, der Registernummer des Bun-
desgesundheitsamts sowie mit dem Zu-
satz ,,Centrafarm® und dem Vermerk
»in Verkehr gebracht durch Centrafarm
GmbH, 4444 Bentheim-1, Rufnummer:
05922-2525%. lhnen lag ein deutschspra-
chiger Informationszettel bei, der mit
Hoffmann-La Roche unterzeichnet war
und wiederum den Hinweis darauf ent-
hielt, daff das Arzneimittel von Centra-
farm in Verkehr gebracht worden sei.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dafl letz-
tere ihre Absicht bekundet hat, die Ta-

1142

bletten in kleinere, fiir Einzelabnehmer
bestimmte Packungen umzufillen, und
daf sie auch ein Diazepam-Priparat her-
stellt.

3. In dem Vorgehen von Centrafarm
sah Roche-Deutschland eine Verletzung
der Zeichenrechte ihrer Lizenzgeber.
Sie erwirkte am 31. Dezember 1975
beim Landgericht Freiburg (Erste Kam-
mer fiir Handelssachen) im Beschlufi-
wege eine einstweilige Verfiigung,
worin der Centrafarm untersagt wurde:

»- - - im geschiftlichen Verkehr der Arz-
neimittel die Bezeichnung ,,Valium“
und/oder ,,Roche” warenzeichenmiflig
zu benutzen, es sei denn, die Benutzung
besteht im In-den-Verkehr-bringen oder
Feilhalten der Ware in der Originalauf-
machung, wie sie von einem Dritten mit
Erlaubnis der Firma Hoffmann-La
Roche & Co. AG, Basel, in.einem EG-
Staat in den Verkehr gebracht worden
15t

Dieser Beschluff wurde mit Urteil vom
16. Februar 1976 bestitigt.

4. Gegen dieses Urteil legte Centra-
farm beim Oberlandesgericht Karlsruhe,
Zivilsenat Freiburg, Berufung ein.

Dieses legte mit Beschlufl vom 7. Ok-
tober 1976 dem Gerichtshof drei Fragen
zur Vorabentscheidung vor, von denen
zwei mit den nunmehr vorliegenden Fra-
gen nahezu identisch waren. In seinem
Urteil vom 24. Mai 1977 in der Rechts-
sache 107/76 (Slg. 1977, 957) entschied
der Gerichtshof in Beantwortung der er-
sten vom Oberlandesgericht vorgelegten
Frage, dafl ein einzelstaatliches Gericht
in einem Verfahren wegen einstweiliger
Verfiigung zur Vorlage gemifl Artikel
177 Absatz 3 des Vertrages nicht ver-
pflichtet sei. Demgemifl blieben die bei-
den iibrigen Vorlagefragen unbeantwor-
tet.

5. Seit Januar 1976 betreiben die Par-
teien das Hauptsacheverfahren erster In-
stanz vor dem Landgericht Freiburg.
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6. Am 20. Juni 1977 hat das Landge-
richt Freiburg seinerseits beschlossen,
das Verfahren auszusetzen und dem Ge-
richtshof nach Arukel 177 EWG-Ver-
trag folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:

,»1. Ist der Inhaber eines zu seinen Gun-
sten sowohl in dem Mitgliedstaat A
als auch in dem Mitgliedstaat B ge-
schiitzten Warenzeichenrechts ge-
mifl Artikel 36 EWG-Vertrag be-
fugt, unter Berufung auf dieses
Recht zu verhindern, dafl ein Paral-
lelimporteur von dem Zeicheninha-
ber oder mit dessen Ermichtigung
in den Mitgliedstaat A der Gemein-
schaft rechtmiflig mit seinem Wa-
renzeichen versehene und unter die-
sem Warenzeichen abgepackt in
Verkehr gebrachte Arzneimittel auf-
kauft, mit einer neuen Verpackung
versieht, auf dieser das Warenzei-
chen des Zeicheninhabers anbringt
und die so gekennzeichnete Ware
in den Mitgliedstaat B einfuhrt?

2. Ist der Inhaber des Warenzeichens
auch dann hierzu befugt oder ver-
stofft er damit gegen Bestimmungen
des EWG-Vertrags — insbesondere
dessen Artikel 86 —, wenn er hin-
sichtlich des betreffenden Arzneimit-
tels im Mitgliedstaat B eine marktbe-
herrschende  Stellung  einnimmt,
wenn sich das Verbot des Imports
umgefitllter, mit dem Warenzeichen
des Inhabers versehener Ware rein
tatsichlich marktbehindernd  aus-
wirkt, weil in den Lindern A und B
unterschiedliche Packungsgrofien
iblich sind und weil sich der Import
der Ware in anderer Form tatsiich-
lich noch nicht auf dem Markt nen-
nenswert durchgesetzt hat, und

“wenn das Verbot sich tatsichlich da-
hin auswirkt, daf§ zwischen den Mit-
gliedstaaten ein betrichtliches —
moglicherweise unangemessenes —
Preisgefille aufrechterhalten wird,
ohne dafl dem Zeicheninhaber nach-
gewiesen werden kann, er benutze
das Verbot allein oder iberwiegend

zu dem Zweck, an diesem Preisge-
fille festzuhalten?*

7. Wie aus dem Vorlagebeschluf} her-
vorgeht, ist das Landgericht Freiburg
der Auffassung, dafl das geriigte Vorge-
hen von Centrafarm einen Verstofl ge-
gen die Vorschriften des deutschen Wa-
renzeichenrechts darstelle und daf} das
Gemeinschaftsrecht einer Berufung von
Roche-Basel auf seine Warenzeichen-
rechte nicht entgegenstehe. Insoweit ver-
weist es auf sein Urteil vom 16. Februar
1976 und auf die Ausfithrungen im Vor-
lagebeschluff des  Oberlandesgerichts
vom 7. Oktober 1976.

8. Das Oberlandesgericht hatte in sei-
nem Beschlufl ausgefiithrt, Hoffmann-La
Roche koénne nach innerstaatlichem
deutschem Woarenzeichenrecht in dem
in der einstweiligen Verfiigung umschrie-
benen Umfang von Centrafarm verlan-
gen, dafl diese die warenzeichenmiflige
Benutzung der Bezeichnung Valium
und Roche unterlifit. Nach § 15 Absatz
1 des deutschen Warenzeichengesetzes
habe allein Roche-Deutschland  das
Recht, unter anderem die Verpackung
oder Umhiillung ihrer Waren mit dem
Warenzeichen zu versehen und die so
bezeichneten Waren in Verkehr zu brin-
gen. Jeder Dritte, der diese Handlung
ohne Zustimmung des Zeicheninhabers
vornehme, tue dies widerrechtlich. Nach
einer festsichenden Rechtsmeinung ver-
stofle auch das Einfiillen echter Ware in
ein mit dem Zeichen versehenes Behilt-
nis gegen das ausschlieBliche Recht des
Warenzeicheninhabers (vgl. RGZ 103,
359, 363/4 — ,,Singer®; RGZ 124, 273,
275/6 — ,,Stellin®).

9. Unter Hinweis auf die Rechtspre-
chung des Gerichtshofes zu Artikel 36
EWG-Vertrag hatte das Oberlandesge-
richt insbesondere ausgefiihrt, Centra-
farm habe die Funktion des Warenzei-
chens, auf den Ursprung hinzudeuten,
und mithin seinen spezifischen Gegen-
stand beeintrichtigt. Da es sich um Arz-
neimittel handele, diirften die einschligi-
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gen Rechtsvorschriften Hinweise dafiir
geben, welche Anforderungen an den
Herkunftsnachweis gestellt wiirden und
welchen Schutzumfang demgemifl die
Herkunftsfunktion des Warenzeichens
habe. Nach Artikel 4 Absatz 14 des
neuen deutschen Arzneimittelgesetzes in
der Fassung des Gesetzes vom 24. Au-
gust 1976 (BGBL. 1, 2445), das 1978 in
Kraft trete, sei dem ,,Herstellen® das
Umfiillen, Abpacken und Kennzeichnen
gleichgestellt. Mit dem Umlfiillen und
Umpacken eines Arzneimittels werde in
einer so relevanten Weise in den Be-
stand der Ware eingegriffen, dafl gesetz-
liche Schutzmaflnahmen im gleichen
Umfang wie bei der urspriinglichen Her-
stellung erforderlich erschienen. Durch
das Umfillen werde also nicht nur die
Herkunfisfunktion des Warenzeichens,
sondern auch die daraus abgeleitete Ga-
rantiefunktion beeintrichtigt.

Zu Artikel 86 EWG-Vertrag hatte das
Oberlandesgericht aufgrund des Be-
schlusses des Kammergerichts in der
Kartellverwaltungssache Roche-Deutsch-
land/Bundeskartellamt vom 5. Januar
1976 festgestellt, dafl diese eine beherr-
schende Stellung auf dem deutschen
Marke fiir Beruhigungsmittel einnehme.
Auch habe Centrafarm glaubhaft ge-
macht, dafl. Roche-Deutschland diese
Stellung miflbriuchlich aufrechterhalte,
um ein iiberhohtes Preisniveau zu hal-
ten. Das besage jedoch nicht, dafl sich
Roche-Deutschland auf ihre Marken-
rechte unter Verstofi gegen Artikel 86
EWG-Vertrag berufe. Es sei keine mifi-
briuchliche Ausnutzung, wenn ein
Recht in seiner Substanz wahrgenom-
men werde, das dem Unternehmen wie
jedem anderen Inhaber eines gleicharti-
gen Rechts zustehe und das aus Zwek-
ken gerechtfertigt werde, die mit der
Ausnutzung der Marktmacht nicht in
Zusammenhang stiinden.

10. Diesen Ausfithrungen des Oberlan-
desgerichts hat das Landgericht Frei-
burg hinzugefigt:
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»ooweit die Kligerinnen darauf abhe-
ben, dafl mit der — den Beschlufl des
Kammergerichts Berlin vom 5. Januar
1976 authebenden — Entscheidung des
Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember
1976 (KVR 2/76) die Grundlage fiir die
jetzige Vorlagefrage 2 entfallen sei, ver-
mag die Kammer dem nicht zu folgen.
Die Beurteilung eines miflbriuchlichen
Verhaltens nach § 22 Absatz 5 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschrankun-
gen kann mit dem Inhalt der Vorlage-
frage 2 nicht gleichgesetzt werden. Aus
den Kriterien der genannten Bestim-
mung {ibernimmt die Vorlagefrage ledig-
lich den Begriff der ,,marktbeherrschen-
den Stellung™. Insoweit sind aber in der
Entscheidung des Bundesgerichushofs
vom 16. Dezember 1976 (Seite 19) die
Feststellungen des Kammergerichts im
Ergebnis bestitigt worden.”

11. Der Vorlagebeschluf} ist am 2. Au-
gust 1977 in das Register der Kanzlei
des Gerichtshofes eingetragen worden.

Die Parteien des Ausgangsverfahrens,
die Regierung des Vereinigten Konig-
reichs und die Kommission der Euro-
piischen Gemeinschaften haben nach Ar-
tikel 20 des Protokolls iiber die Satzung
des Gerichtshofes der EWG schriftliche
Erklirungen eingereicht.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Be-
richterstatters nach Anhérung des Gene-
ralanwalts beschlossen, ohne vorherige
Beweisaufnahme die miindliche Ver-
handlung zu eréffnen.

II — Beim Gerichtshof abgege-
bene schriftliche Erklidrun-
gen

Zur ersten Frage

A — Erklirungen der Kligerinnen des
Ausgangsverfahrens

Die Kligerinnen des Ausgangsverfah-
rens Hoffmann-La Roche weisen darauf
hin, daf§ der hier zu entscheidende Sach-



HOFFMANN-LA ROCHE / CENTRAFARM

verhalt von Grund auf anders gelagert
sei als die vom Gerichishof bisher beur-
teilten, insbesondere die Parallelimporte
betreffenden Fille. Sie begehrten nichts,

was nach jenen Enischeidungen mit
dem Gemeinschaftsrecht  unvereinbar
wire.

Die Problematik des vorliegenden Falles
beschrinke sich nicht auf Warenzeichen
des Pharma-Bereichs. Die zu findende
Lésung miisse auf das Markenrecht
schlechthin zugeschnitten sein, denn es
gebe nicht Zeichenrechte unterschied-
lichen spezifischen Gehalts. Im ibrigen
zeige sich die besondere Bedeutung,
welche die Anbringung des Warenzei-
chens auf der Verpackung besitze, ge-
rade bei fliissigen Waren, wo die Anbrin-
gung des Warenzeichens auf der Ware
selbst ausgeschlossen sei.

Das Landgericht Freiburg und das Ober-
landesgericht Karlsruhe hitten das Ver-
halten der Beklagten des Ausgangsver-
fahrens zuwreffend als eine nach dewut-
schem Recht eindeutige Warenzeichen-
verletzung qualifiziert.

Lehre und Rechtsprechung aller Mit-
gliedstaaten kdmen iibereinstimmend zu
demselben Ergebnis wie das deutsche
Recht. Nach stindiger Rechtsprechung
_sei in Frankreich das Neuanbringen der
geschiitzten Marke auf der echten Ware
eine eindeutige Markenverletzung. Die
italienische Lehre und Rechtsprechung
teilten diesen Standpunkt. Im Vereinig-
ten Kdnigreich sei die Frage im An-
schluff an frilhere Rechtsprechung im
»Irademarks Act 1938 geregelt. Da-
nach konne der Markeninhaber sich
beim Inverkehrbringen der Ware das
Recht zur erneuten Verpackung und
Wiederanbringung des Zeichens auf der
echten Ware vorbehalten mit der Folge,
dafl jeder spitere Erwerber, der dieses
Recht miflachte, eine Markenverletzung
begehe. Die gleiche Regelung gelte in Ir-
land (Secuion 12 und 14 Trademarks
Act 1963). Im danischen Warenzeichen-
recht gilten nach fritherer Rechtspre-
chung die gleichen Grundsitze wie im

deutschen Warenzeichenrecht. Das neue
Warenzeichengesetz vom 11. Juni 1959,
das mit den Warenzeichengesetzen der
tibrigen skandinavischen Staaten weitge-
hend ubereinstimme, habe bei richtiger
Interpretation an dieser Rechtsprechung
nichts gedndert. Die gleiche Feststellung
sei auch fir das Recht der Benelux-Lin-
der zu treffen. Bis zum Erlaf} eines ein-
heitlichen  Benelux-Warenzeichengeset-
zes hiuen Rechtsprechung und Lehre
einhellig auf dem Standpunkt gestan-
den, daff die Neuanbringung des ge-
schiitzten Zeichens auf der ersten, vom
Markeninhaber in Verkehr gebrachten
Ware eine Markenverletzung darstelle.
Sowohl aus dem Gesamtzusammenhang
als auch aus den Motiven des Gesetzes
ergebe sich, dafl an der fritheren Recht-
sprechung nichts geindert werden solle.

Auch das kiinftige europdische Marken-
recht erkenne das ausschlieflliche Kenn-
zeichnungsrecht des Markeninhabers
an. Die Kligerinnen des Ausgangsver-
fahrens legen dar, wie die verschiedenen
Verordnungsvorentwiirfe fiir ein europi-
isches Markenrecht das hier anstehende
Problem behandelt haben, und weisen
insbesondere darauf hin, dafl bei der
Beratung des Vorentwurfs einer Verord-
nung iber die Gemeinschaftsmarke
durch die Arbeitsgruppe ,,Gemein-
schaftsmarke® der Kommission auf der
Sitzung vom 18. bis 20. Juli 1977 eine
Ausnahme vom Erschopfungsgrundsatz
des Artikels 16 Absatz 1 des Vorent-
wurfs auf Vorschlag der britischen und
franzosischen Sachverstindigen als Ab-
satz 2 dieses Artikels mit folgendem -
Wortlaut angenommen worden ser:

,»§ 1 applies only to goods in the form

in  which they were originally
marketed.”

In dem Ergebnisprotokoll heifle es
dazu:

»In this way § 2 would cover all
exceptions to the exhaustion principle,
especially cases of modification of
packing or where the trademark is
replaced by a third person after the
goods have been put on the market.”
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Das in allen Mitgliedstaaten anerkannte
ausschlieffliche Recht des Zeicheninha-
bers gehdre zum substantiellen Kernbe-
reich und damit zum spezifischen Ge-
genstand des Warenzeichens, der nach
der Rechisprechung des Gerichtshofes
vom geltenden Gemeinschaftsrecht be-
achtet und geschtitzt werde.

Eine der Hauptaufgaben der Marke sei,
die Ursprungsidentitit der Ware zu ga-
rantieren, also dem Verbraucher die Ge-
wihr dafiir zu bieten, daf} die mit dem
Zeichen gekennzeichnete Ware auch tat-
sichlich vom Inhaber des Zeichens
stamme (vgl. Urteil .des Gerichtshofes
vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache
119/75, Terrapin/Terranova — Slg.
1976, 1039).

Diese Funktion des Warenzeichens als
einer Garantie der Ursprungsidentitit
verlange, dafl ausschliefllich der Zeichen-
inhaber befugt sei, die Verpackung der
Ware mit seinem Zeichen zu versehen.
Nur wenn gewihrleistet sei, daf} die
Ware in der vom Zeicheninhaber ge-
wihlten Originalverpackung an den Ver-
braucher gelange, sei der Verkehr gegen
Herkunftstiuschungen und durch Um-
packen verursachte Qualititsbeeintrichti-
gungen geschiitzt.

Den schutzwiirdigen Interessen des Ver-
brauchers werde nicht Geniige getan,
wenn sich- das Ausschliefllichkeitsrecht
des Zeicheninhabers nur auf die Kenn-
zeichnung der Ware selbst erstrecke,
nicht aber die Kennzeichnung der Ver-
packung erfasse. So kdnne auf bestimm-
ten Erzeugnissen ihrer Beschaffenheit
nach die Marke nicht angebracht wer-
den. Vor allem aber niitze es dem Ver-
braucher nichts, wenn er die gekaufte
Ware zuhause auspacke und dort das
auf ihr angebrachte Warenzeichen
finde, denn im Laden, wo er seinen
Kaufentschlu} fasse, konne er sich nur
nach der Verpackung und der auf ihr
angebrachten Marke richten.

Besondere Gefahren bestiinden  bei
verschreibungspflichtigen Arzneimiteln.
Nach der geplanten Richtlinie der Kom-
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mission vom 9. September 1976 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten iiber
die Haftung fiir fehlerhafte Produkte
(Bulletin der Europiischen Gemeinschaf-
ten, Beilage 11/76) treffe den Produzen-
ten eine praktisch vom Verschulden un-
abhingige Gefihrdungshaftung. Kénne
der Produzent aber nicht die Ursprungs-
identitit seiner eigenen Ware mit Hilfe
seines Warenzeichens sichern, so hafte
er im Ergebnis fiir die fehlerhaften Pro-
dukte Driuer.

Es sei nicht méglich, das Umpacken nur
bei Vorliegen einer ,,konkreten — im
Gegensatz zu einer ,,abstrakten” — Ge-
fahr der Verschlechterung in der Zusam-
mensetzung des Erzeugnisses zu untersa-
gen. Weder der Zeicheninhaber noch
der Verbraucher noch die zustindigen
Gesundheitsbehdrden konnten laufend
iberpriifen, ob sich das Umpacken un-
ter Bedingungen vollziehe, die zu einer
Beeintrichtigung der Qualitdt des Er-
zeugnisses fithren kodnnten.

Die franzosische Regierung habe in ih-
rer Stellungnahme zur Rechtssache
107/76 zu Recht darauf hingewiesen,
dafl die Mitgliedstaaten ihre Rechtsvor-
schriften den Bestimmungen der Richtli-
nie Nr. 65/65 des Rates vom 26. Januar
1965 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften iiber Arznei-
spezialititen (ABl. vom 9. Februar 1965,
S. 369) angepaflt hitten und dafl es ge-
gen die Besummungen dieser Richtlinie,
insbesondere gegen ihre Artikel 4 und
13, verstofle, wenn ein Importeur eine
Arzneispezialitit, deren Inverkehrbrin-
gen in dem Exportland genehmigt sei,
auspacke und mit einer neuen Verpak-
kung versehe, selbst wenn er darauf das
Warenzeichen des Inhabers anbringe.
Nach diesen Bestimmungen sei dem An-
trag auf Genehmigung des Inverkehr-
bringens einer Arzneispezialitit deren
Bezeichnung beizufiigen und miiflten
die Behiltnisse und dufleren Umbhiillun-
gen der Spezialitit ihre Bezeichnung tra-
gen.
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Nach Auffassung der Kligerinnen des
Ausgangsverfahrens geht die Annahme
fehl, klarstellende Hinweise auf der Ver-
‘packung iiber das erfolgte Umfiillen trii-
gen sowohl den legitimen Interessen des
Zeicheninhabers als auch den schutzwiir-
digen Belangen des Verkehrs Rechnung.
Derartige Zusitze begriindeten nimlich
die Gefahr, daf sich das Erinnerungs-
bild des Verbrauchers an das ihm be-
kannte Warenzeichen verwische und da-
durch seine kennzeichnende Kraft ver-
wissere. Der Verbraucher werde ge-
tduscht, da Bezeichnungen wie Valium
Roche Centrafarm in dem Verbraucher
die Vorstellung erweckten, Centrafarm
sei in die Vertriebsorganisation von
Roche eingegliedert. Die Marke Valium
Roche konne sich zu einem schutzunfi-
higen Gauungsbegriff (Freizeichen) um-
wandeln. Schliefllich se1 dem schutzwiir-
digen Interesse des Zeicheninhabers
nicht dadurch geniigt, dafl Zwischen-
hindler die Ware zwar kauften, letzt-
lich aber ,,auf ihr sitzenblieben®, weil
die Verbraucher gegen Markenartikel,
die einen Umpackvermerk triigen, mif3-
trauisch seien. So wiirden auch die Ab-
satzmdglichkeiten der nichtumgefiillten
Markenartikel beeintrichtigt.

Die Kldgerinnen des Ausgangsverfah-
rens sind im Ergebnis der Auffassung,
dafl das Inverkehrbringen der mit dem
Zeichen versehenen Ware den Zeichen-
inhaber nicht des Rechts beraube, sich
gegen eine miflbriuchliche Benutzung
des Warenzeichens auf dem Vertriebs-
wege zu wehren. Hierzu verweisen sie
auf die Urteile des Gerichtshofes vom
3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73
(Van Zuylen/Hag, Slg. 1974, 731) und
vom 31. Oktwober 1974 in der Rechts-
sache 16/74 (Centrafarm/Winthrop,
Slg. 1974, 1183).

Eine Kollision zwischen dem Grundsatz
des freien innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehrs und den nationalen Zeichen-
rechten kann nach Ansicht der Kligerin-
nen des Ausgangsverfahrens nicht statt-
finden. Der Anwendungsbereich des Ar-
tikels 30 EWG-Vertrag mache nidmlich

vor dem Bestand, d. h. dem spezifischen
Gegenstand des gewerblichen Eigen-
tums und insbesondere des nationalen
Markenschutzrechts, halt. Zumnindest
greife insoweit die Rechtfertigung des
Artikels 36 EWG-Vertrag ein, der ,,den
spezifischen Gegenstand™ der gewerbli-
chen und kommerziellen -Eigentums-
rechte schiitze.

Die Ausiibung des Zeichenrechts “stelle
im vorliegenden Fall auch weder ein
Mittel zur ,,willkiirlichen Diskriminie-
rung®, noch ,eine verschleierte Be-
schrinkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten* dar. Der Beklagten des
Ausgangsverfahrens bleibe es unbenom-
men, das von ihr im EG-Bereich aufge-
kaufte Valium Roche originalverpackt
in der Bundesrepublik Deutschland in
Verkehr zu bringen. Wenn dies durch
besondere arzneimittelrechtliche Bestim-
mungen oder durch bestehende Ver-
brauchergewohnheiten erschwert wer-
den sollte, so sei jedenfalls die Aus-
ibung des Zeichenrechts dafiir nicht ur-
sichlich.

B- — Erklirungen der Beklagten des
Ausgangsverfahrens

Nach Auffassung von Centrafarm fiih-
ren die oligopolistische Angebotsstruk-
tur und die sich nicht am Preis orientie-
rende Nachfrage auf dem Arzneimittel-
markt — der gréfite Teil der Arzneimit-
telkosten werde von den Versicherungs-
gesellschaften getragen — dazu, dafl die
Anbieter in der Lage seien, in den einzel-
nen Miigliedstaaten nationale Strategien
zu entwickeln. Auf keinem anderen
Markt unterscheide sich das Preisniveau
in solchem Ausmafl wie auf dem Markt
fiir Arzneimiuel.

Nach Darlegung der gemeinschaftsrecht-
lichen und einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften fiir Arzneispe-
zialititen kommt die Beklagte des Aus-
gangsverfahrens zu dem Schiuff, dafl
der grenziiberschreitende Handel in Arz-
neispezialititen ausgeschlossen  wire,
wenn der Importeur nicht befugt wire,
derartige Arzneimittel umzupacken.
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Unterschiedliche nationale Gesetze und
abweichende nationale Ubungen des
Handels, der Arzte und der Verbrau-
cher wiirden von den pharmazeutischen
Unternehmen, ohne dafl produktions-
technische Notwendigkeiten oder
Marktbedingungen dazu zwingen, ge-
zielt benutzt, um die Mirkte der Mit-
gliedstaaten planmiflig gegeneinander
abzuschotten. Die im vorliegenden Fall
von Roche vorgenommene artifizielle
Differenzierung liege in den unterschied-
lichen Verpackungsgrofien. Die Einhei-
ten von 20 und 50 Tabletten, die Roche
in der Bundesrepublik Deutschland an-
biete, wiirden in keinem anderen Mit-
gliedstaat angeboten. Nichts hindere
Roche, in den verschiedenen Mitglied-
staaten Valium in denselben Packungs-
groflen in den Handel zu bringen.

Die Frage, ob das Belassen oder das
Wiederanbringen des Originalwarenzei-
chens an der Originalware zulissig ist,
werde in der Gesetzgebung und Rechi-
sprechung der Mitgliedstaaten verschie-
den beantwortet. Das Benelux-Marken-
gesetz lasse jede Verwendung der
Marke anldfilich der Weiterveriuflerung
zu, es sei denn, die Ware sei verindert
worden. Die italienische Rechtsprechung
hebe darauf ab, ob die Ware einem der-
artigen Eingriff ausgesetzt worden ist,
dafl  der Identifikationszusammenhang
zwischen Marke und Ware gestért wor-
den sei. Die franzdsische Rechtsprechung
gestatte beim Umfiillen von Ware weder
das Belassen noch das Wiederanbringen
des Originalwarenzeichens. Nach der
deutschen  Rechtsprechung  sei  das
Wiederanbringen eines Warenzeichens
auch dann unzulissig, wenn die Ware
iiberhaupt nicht verindert worden sei.

Zum Vorentwurf fiir ein europdisches
Markenrecht verweist die Beklagte des
Ausgangsverfahrens auf die Stellung-
nahme der Kommission in der Rechts-
sache 107/76, in der die Kommission
ausgefiithrt habe, daf} das Wiederanbrin-
gen des Originalwarenzeichens zulissig
sei, solange die Ware nicht verindert
worden sei, wobei das blole Umpacken
nicht als Verinderung gelte.
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Zu Artikel 36 Satz 1| EWG-Vertrag
fithrt Centrafarm aus, ,,spezifischer Ge-
genstand® eines Warenzeichenrechts sei
nur die Herkunftsfunktion im eigentli-
chen Sinne, also das Warenzeichen als
Mittel zur Kennzeichnung des Ur-
sprungs einer Ware aus einem bestimm-
ten Geschifisbetrieb. Dieses Ergebnis
fufle auf den Urteilen des Gerichtshofes
in den Rechtssachen 16/74 (Centra-
farm) und 119/75 (Terranova).

Im vorliegenden Fall begehe Centrafarm
keine Tiuschung iber die Herkunft der
Erzeugnisse. Infolge des nach dem Um-
packen wieder angebrachten Ursprungs-
zeichens, das die Marke darstelle, sei
die Identitit des Warenursprungs fiir
den Verbraucher vollstindig erkennbar,
so dafl auch kein ,,miflbriuchliches®
oder ,filschliches Anbringen des Wa-
renzeichens vorliege. Zu Verwechselun-
gen mit Waren anderer Hersteller gebe
die Verwendung des Warenzeichens im
Verkehr keinen Anlafl.

Jeder Versuch, selbstindig neben die
Herkunftsfunktion noch eine ,,beson-
dere Garantiefunktion” des Warenzei-
chens zu stellen, fithre zu Ergebnissen,
die mit den Artikeln 30 und 36 EWG-
Vertrag unvereinbar seien. Die Denk-
schrift der Kommission vom 6. Juli 1976
(Bulletin der Europidischen Gemeinschaf-
ten, Beilage 8/76) iiber die Schaffung
einer EWG-Marke und die neuere deut-
sche Rechtsprechung, insbesondere die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 2. Februar 1973 (BGHZ 60, 185 —
Cinzano), bestdtigten diese Auffassung.

Die Annahme einer Garantiefunktion
im vorliegenden Fall bedeute einen
Bruch mit den Entscheidungsgriinden
des Urteils in der Rechtssache 16/74
(Centrafarm), in dem der Gerichtshof
explizit verneint habe, daf} die Verwen-
dung eines gewerblichen Schutzrechts
ein erlaubtes oder auch nur ein geeigne-
tes Mittel sei, die gleichbleibende Quali-
tit einer Arzneispezialitit zu garantie-
ren.
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Nach dem Urteil des Gerichtshofes in
der Rechtssache 119/75, (Terranova)
sei es die Hauptfunktion des Warenzei-
chens, dem Verbraucher die Identitit
des Warenursprungs zu garantieren.
Der Gerichtshof beschrinke also einer-
seits den spezifischen Gegenstand des
Warenzeichens auf die Herkunftsfunk-
tion und stelle andererseits fest, daf} die-
ser Schutz der Herkunftsfunktion im In-
teresse des Verbrauchers und nicht des
Herstellers erfolge. Eine Definition des
,»spezifischen Gegenstands® des Waren-
zeichenrechts in diesem Sinne schneide
auf der Ebene des nationalen Rechts die
Diskussion um die Garantiefunktion
nicht von vornherein ab. Nach dem Ur-
teil des Gerichtshofes vom 20. Februar
1975 in der Rechtssache 12/74 (Kom-
mission/Deutschland, Slg. 1975, 181)
diene jeder Herkunftshinweis auch dem
Schutz des Endabnehmers gegen Be-
zeichnungen, die ithn tiuschen kénnten.
Der Schutz des Verbrauchers gegen
eine Tduschung trotz zutreffender Her-
kunftsangabe habe auf der Ebene des na-
tionalen Rechts mit Hilfe der Gesetzge-
bung gegen den unlauteren Wettbewerb
zu erfolgen. Der Vorbehalt des Artikels
36 EWG-Vertrag konne fir diesen
Schutz nicht herangezogen werden, wie
das Urtell des Gerichtshofes in der
Rechtssache 192/73 (Hag) zeige.

Der einzelstaatliche Richter habe auf-
grund des nationalen Wettbewerbsrechts
die Fragen zu entscheiden, ob Centra-
farm befugt ‘sei, ihre Firma in riumli-
chem Zusammenhang mit dem Waren-
zeichen Valium Roche zu verwenden,
und ob auf den Verpackungen der Hin-
weis ,,in den Verkehr gebracht durch
Centrafarm  GmbH“ anders lauten
miisse. Auch der Schutz gegen sonstige
Qualititstduschungen sowie gegen die
von Roche im Ausgangsverfahren be-
tonte Gefahr der Nachahmung sei keine
primire Aufgabe des Markenrechts, son-
dern der Gesetzgebung gegen Warenbe-
trug und zum Schutz des Verbrauchers.
Alle diese Erwigungen seien mithin fir
die Beaniwortung der Vorlagefrage un-

erheblich, bei der es darum gehe, ob
jede Verwendung des Warenzeichens
Valium Roche ohne Riicksicht darauf
verhindert werden konne, ob eine Tiu-
schung eintrete oder nicht. Diese Frage
sei zu verneinen. Selbst wenn man von
einer Garantiefunktion des Warenzei-
chens ausgehe, werde das Interesse, des-
sen Schutz Roche begehre, nicht vom
»spezifischen Gegenstand“ des Waren-
zeichens umfaflt.

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens
hilt das Ergebnis zu Artikel 36 Satz 1
EWG-Vertrag fest, der gemeinsame
Grundgedanke der innerstaatlichen Re-
gelung sei, dafy derjenige, der Ware un-
ter dem Warenzeichen in den Verkehr
gebracht habe, es nicht verhindern
konne, dafl ein rechtmifliger Erwerber
diese Ware als Originalware seinerseits
wieder anbiete. Deshalb miifiten dem
rechtmifligen Erwerber alle diejenigen
Handlungen gestattet sein, die nétg
seien, um die Ware als Originalware
weiterverkaufen zu konnen. Dieser allge-
meine Grundsatz verlange nach Artikel
30 und 36 EWG-Vertrag Geltung auch
im Verkehr zwischen den Miigliedstaa-
ten. Der Warenzeicheninhaber kénne
nur verhindern, daff fremde Ware, nicht
dafl seine eigene Ware unter dem Wa-
renzeichen vertrieben werde.

Die deutsche Doktrin, welche die Kenn-
zeichnung am Verkaufsregal, an der
Biertheke oder an der Zapfsiule zu-
lasse, die Kennzeichnung aut dem Sack,
dem Bierfafl oder dem Oltank dagegen
nicht, sei kaum praktikabel und jeden-
falls nicht Bestandteil eines von allen
Mitgliedstaaten iibereinstimmend aner-
kannten Kernbereichs des Warenzei-
chens.

Fir die Entscheidung des vorliegenden
Rechtsstreits bediirfe es eines allgemei-
nen Eingehens auf diese Fragen jedoch
nicht. Der Satz, dafl der Inhaber des
Warenzeichens nicht verhindern diirfe,
dafl’ rechtmiflig in den Verkehr ge-
brachte Originalware unter Berufung
auf das Originalwarenzeichen weiter ver-
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trieben wird, schliele jedenfalls dann
das Verbot des Wiederanbringens des
Warenzeichens aus, wenn die Ware
ohne die Anbringung des Warenzei-
chens nicht markigingig sei, was bei
dem aus Groflbritannien stammenden
Valium in der Originalverpackung der
Fall sei. Unstreitig sei, dafl nach den in-
nerstaatlichen Vorschriften das Waren-
zeichen bei jeder Anderung der Verpak-
kung von Arzneimitteln wieder ange-
bracht werden miisse. In derartigen Fil-
len beschrinke der nicht nur den Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten, sondern
auch dem Gemeinschaftsrecht angeho-
rende Gedanke der Erschopfung des
Warenzeichens den ,,spezifischen Ge-
genstand“ des Warenzeichenrechts.

Zu Artikel 36 Satz 2 EWG-Vertrag
merkt die Beklagte des Ausgangsverfah-
rens an, eine verschleierte Beschrinkung
des Handels zwischen Mitgliedstaaten
liege vor, wenn ein iiberzeugendes, aus
der Funktion des Warenzeichens herleit-
bares Motiv des Rechtsinhabers, seine
Rechte trotz der damit verbundenen Be-
schrinkung des freien Handels auszu-
tiben, objektiv nicht erkennbar sei.

Roche habe in diesem Verfahren ledig-
lich behauptet, dafl beim Umfiillen aus
Groflpackungen in Kleinpackungen Ma-
nipulationen oder Verwechslungen vor-
kommen konnten, welche die Zuverlis-
sigkeit des Herkunftshinweises zu ge-
fihrden geeignet seien.

Dieser Vortrag enthalte kein einleuch-
tendes Motiv, das die Behinderung des
freien Warenverkehrs rechtfertige, weil
Roche nicht nur den Vertrieb umgefiill-
ter Ware, sondern jede Erneuerung der
Verpackung verbieten lassen wolle.
Dariiber hinaus fehle es an einem ein-
leuchtenden Motiv, weil Centrafarm
durch den Vermerk auf der Verpackung
und durch eine eigene Garantieerkli-
rung den Verbraucher auf den Sachver-
halt ausreichend aufmerksam mache.

Da Valium in den Niederlanden stets
von Apothekern umgefilllt werde, falle
erginzend ins Gewicht, dafl die ab-
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strakte Gefahr, die mit einem Umfiillvor-
gang verbunden sei, von dem Hersteller
in Kauf genommen werden miisse. Un-
ter diesen Umstinden fehle es an einem
einleuchtenden Motiv dafiir, das Umful-
len dann und nur dann zu untersagen,
wenn es zum Zwecke des grenziiber-
schreitenden Handels erfolge.

Als die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland in der Rechtssache 107/76
die Werbefunktion der Marke in den
Vordergrund geriickt und die Auffas-
sung vertreten habe, dafl der Inhaber
eines Warenzeichens einen Anspruch
darauf besitze, dafl sein Warenzeichen
auch auf der Verpackung immer das
gleiche Erscheinungsbild aufweise, habe
sie iibersehen, dafl die Werbefunktion
des Warenzeichens blof ein selbstindi-
ger Ausflufl der Herkunftsfunktion sei,
aber nicht zum Wesen des Warenzei-
chens gehore. Die Bundesregierung ver-
wende in etwas anderer Form dasselbe
Argument mit dem Hinweis, es konne
tiir den Verbraucher, was die Qualitit
der Ware angehe, von wesentlicher kauf-
entscheidender Bedeutung sein, ob das
Arzneimittel in der vom Zeicheninhaber
gekennzeichneten Verpackung ungedff-
net zu ihm gelange. Das deutsche Recht
gebe aber dem Warenzeicheninhaber
nicht die Maoglichkeit sicherzustellen,
dafl seine Ware in der Originalverpak-
kung bis zum Endverbraucher gelange.
Nach deutschem Warenzeichenrecht sei
es sogar zulissig, das Warenzeichen vor
dem Vertrieb zu entfernen. Ob im Ein-
zelfall darin eine Beeintriachtigung des
Rufs des Warenzeichens liege, sei eine
wettbewerbsrechtliche, keine warenzei-
chenrechtliche Frage.

Der Inhaber konne auf die Form des
spiteren Veririebs der Ware aufgrund
des Warenzeichens grundsitzlich keinen
Einflufl nehmen.

In diesem Zusammenhang iibersehe die
Bundesregierung schliellich, daff es sich
bei den Valiumpackungen, die in Grof8-
britannien und den Niederlanden am
Markt seien, um Groflpackungen han-
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déle, die gar nicht in der vom Hersteller
gekennzeichneten Verpackung ungeoff-
net-zum Verbraucher gelangen konnten.

Ein einleuchtendes Motiv, zum Schutz
des Warenzeichens das Wiederanbrin-
gen dieses Zeichens an der Verpackung
von Originalware zu verhindern, fehle.
Da es den Handel mit Arzneimitteln be-
wreffe, wiirde dieses Verbot den freien
grenziiberschreitenden Handel mit Arz-
neispezialititen vollig ausschliefien.

Zu beriicksichtigen sei schliefllich, daf,
wenn nach den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften dem Parallelimporteur die
Wiederanbringung des Warenzeichens
nicht méglich sei, nur der Direktimpor-
teur ohne ernstdiche Schwierigkeiten
zum grenziiberschreitenden Handel in
der Lage sei. Dies sei eine verschleierte
Beschrinkung des Handels zwischen
den Miigliedstaaten und mit den Arti-
keln 30, 36 EWG-Vertrag nicht verein-
bar (Urteil des Gerichishofes vom
t1. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74,
Dassonville, Slg. 1974, 837).

C — Erklirungen des Vereinigten K&-
nigreichs

Das Vereinigte Konigreich erinnert zu-
nichst an -einige Aspekte der Rechtspre-
chung des Gerichtshofes und fithrt an-
schliefend aus, die Packung stelle zu-
.sammen mit threm Inhalt ein einziges Er-
zeugnis dar, an dem der Zeichenschutz-
berechtigte sein Warenzeichen ange-
bracht habe und von dem sein Ansehen
abhinge. Werde die Ware in Behiltnisse
anderer Groflenordnungen umgefiillt,
mit emner neuen Verpackung versehen
und daran das Warenzeichen .des Zei-
cheninhabers angebracht, so werde da-
durch eine neue Ware geschaffen, die
der Zeicheninhaber niemals mit seinem
Warenzeichen versechen habe und die
ohne seine Erlaubnis sein Warenzeichen
erhalten habe. Unter solchen Umstin-
den erfiille das Zeichen nicht mehr die
Funktion, die Waren des Zeicheninha-
bers von denen aller iibrigen Hersteller
oder Hindler zu unterscheiden oder Ur-

sprung, Echtheit und Herkunft der Wa-
ren zu garantieren.

Nach Ansicht des Vereinigten Konig-
reichs diirfe von einem Zeicheninhaber
realistischerweise nicht erwartet werden,
dafl er entweder nachweisen koénne, dafl
die Erzeugnisse in einer Weise behan-
delt worden seien, die diese zu beein-
wichtigen geeignet sei, oder dafl er
warte, bis sich nachweisen lasse, dafl die
fraglichen Waren tatsichlich beeintrich-
tigt worden seien. In der Regel werde er
nicht den Nachweis iiber die Art der Be-
handlung seiner Ware fithren koénnen
und auch nicht berechugt sein, die
Ware zum Zwecke der Untersuchung in
Besitz zu nehmen, da sie sich in den
Hinden desjenigen befinde, der mit der
Umpackung befaflt sei, oder in den Hin-
den seiner Kunden. Fir die grofle
Masse der Markenartikel sei die von der
Kommission in ihrem Schriftsatz zur
Rechtssache 107/76 geduflerte Auffas-

- sung, welche die Beweislast .dem Zei-

cheninhaber auferlege, unrealistisch; sie
schiitze weder den Verbraucher noch
den Hersteller. Ein wirklicher Schutz
konne in solchen Fillen nur durch die
Ausiibung der Warenzeichenrechte ge-
wihrleistet werden.

Da die Mitgliedstaaten bei der Sitzung
vom 18. bis 20. Juli 1977 der Arbeits-
gruppe ,,EWG-Marke* der Kommission
iibereingekommen seien, dafl das vorge-
sehene europiische Markenrecht nicht
erloschen solle, wenn auf die Waren in
ihrer urspriinglichen Form einschliefllich
ihrer Verpackung und Aufmachung ir-
gendwie eingewirkt worden sei, vertritt
das Vereinigte Konigreich die Auffas-
sung, wenn nach den Rechtsvorschriften
des. Mitgliedstaats. B das eigenmichuge
Umpacken und erneute Anbringen des
Warenzeichens verboten sei, miisse das
innerstaatliche Recht anwendbar blei-
ben, damit die Einfuhr dergestalt umge-
fillter und wieder mit dem Warenzei-
chen versehener Waren aus dem Mit-
gliedstaat A in den Mitgliedstaat B ver-
hindert und so der ,,spezifische Gegen-
stand” des Warenzeichens gebithrend
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geschiitzt werden kénne. Der Umstand,
daf die Erzeugnisse aufgrund von
Marktbesonderheiten oder Verbraucher-
gewohnheiten im Mitgliedstaat B weni-
ger marktgingig seien, konne die
Rechte des Zeicheninhabers nicht beein-
trichtigen.

Nach Ansicht des Vereinigten Kénig-
reichs ist weiter wesentlich, daf ein Wa-
renzeichen zusitzlich zu seinem ,,spezifi-
schen Gegenstand*“ weitere Funktionen
besitze, die unter anderem den Schutz
der Verbraucher einschiéssen. Letzterer
sel gewihrleistet, wenn der Verbraucher
in der Lage sei, den Inhaber des Waren-
zeichens zu identifizieren, der durch die
Verwendung des Warenzeichens auf
oder im Zusammenhang mit der Ware
den Willen zum Ausdruck gebrache
habe, dafl er fir deren Ursprung und
Echtheit einstehen werde. Dies konne
von ithm jedoch dann nicht erwartet wer-
den, wenn seine Waren von einem Drit-
ten ohne seine Zustimmung und Kon-
trolle umgepackt und erneut mit dem
Warenzeichen versehen wiirden.

Das vorrangige Ziel der Bestimmungen
der Richtlinie des Rates Nr. 65/65 vom
26. Januar 1965 — der Schutz der 6f-
fentlichen Gesundheit — werde ver-
fehlt, wenn eine eingefithrte Arzneispe-
zialitdit ohne Genehmigung umgepackt
und erneut mit einem Warenzeichen ver-
sehen werde. Die neue Verpackung
konne die Ware nachteilig beeinflussen.
Sie kénne ungeeignet oder in sonstiger
Weise fehlerhaft sein, auch konne die
Ware beim Umpacken verunreinigt wer-
den. Wenn eine Riickrufaktion erforder-
lich wiirde, wire deren Erfolg gefihr-

det.

In diesem Zusammenhang lasse sich
eine allgemeine Unterscheidung treffen
zwischen einem Umpacken, das ledig-
lich aus der Erneuerung der iufleren
Verpackung bestehe, und einem Umpak-
ken der Ware selbst, also einem Umpak-
ken der Tableuen oder Kapseln in an-
dere Behilter. Im ersten Falle sei die Ge-
fahr einer Beeintrichtigung der Ware
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durch das Umpacken wahrscheinlich ge-
ring. Dagegen werde im letzteren Falle
immer eine ernsthafte Gefahr einer Be-
eintrichtigung durch das Umpacken ent-
stehen. Solange daher der Warenzei-
cheninhaber von den Umpackungsver-
fahren nichts wisse und keine Einzelhei-
ten dariiber kenne, werde es fiir ihn
schwierig und in vielen Fillen unmog-
lich sein, sich dariber zu vergewissern,
dafl das Umpacken ,keine ernsthafte
Gefahr einer Verschlechterung von Art
oder Qualitdit der betreffenden Waren®
mit sich bringe. Angesichts des Harmoni-
sierungsstandes in diesem Bereich er-
lange der Warenzeicheninhaber auf-
grund der Tatsache, dafl das Umpacken
pharmazeutischer Erzeugnisse nach Ge-
meinschaftsrecht und den danach zu er-
lassenden innerstaatlichen Rechisvor-
schriften nur mit Genehmigung der zu-
stindigen Stelle erfolgen diirfe, in der
Praxis nicht zwangsliufig diese Gewif3-

" heit. Unter Beriicksichtigung der mogli-

chen Gefahr, die jede Beeintrichtigung
pharmazeutischer Erzeugnisse durch ein
solches Umpacken in sich berge, und
dem daraus folgenden Schaden fiir das
Ansehen des Warenzeicheninhabers sei
es unrealistisch, wenn vor der Ausiibung
der Warenzeichenrechte der Nachweis
einer tatsichlichen Beeintrichtigung ver-
langt werde. Daher sei es dem Schutz
der offentichen Gesundheit dienlich,
wenn dem Warenzeicheninhaber die
Ausiibung seiner Rechte im vorliegen-
den Fall erlaubt werde.

Nach Ansicht des Vereinigten Koénig-
reichs ist die erste Frage dahin zu beant-
worten, dafl der Inhaber des Warenzei-
chens gemifl Ariikel 36 EWG-Vertrag
befugt ist, parallele Importe von Waren
zu verhindern, die in der in der Vorlage-

frage beschriebenen Weise behandelt
wurden.
D — Erklirungen der Kommission

Die Kommission hat Zweifel, ob die Er-
wigungen des Landgerichts Freiburg
ausreichen, nach deutschem Warenzei-
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chenrecht eine Zeichenverletzung zu be-
griinden. Denn die Mafinahmen der Be-
klagten des Ausgangsverfahrens hitten
gerade zum Ziel, die unverinderte Be-
schaffenheit der Ware zu erhalten. Es
konne also nur um das Risiko emer Be-
schaffenheitsinderung trotz gegenteili-
ger Absicht der Beklagten des Ausgangs-
verfahrens gehen. Dem Recht aus den
Warenzeichen werde in der Bundesrepu-
blik Deutschland ein im Vergleich zu an-
deren  Mitgliedstaaten  weitreichender
Schutzumfang zugemessen. Hierzu ver-
weist die Kommission insbesondere auf

Artikel 13 A Absatz 3 der ,Joi uni-
forme der Benelux-Staaten, wo es
heifdt:

,» Toutefois, le droit exclusif 3 la marque’

n’implique pas le droit de s’opposer a
’emploi de cette marque pour les
produits que le titulaire ou son licencié
a mis en circulation sous ladite marque
i moins que létat des produits n’ait

2 ¢

altére.

Die bisher auf Gemeinschaftsebene ent-
wickelte — unverbindliche und noch
nicht abschliefend diskutierte — Kon-
zeption des Inhalts des Markenrechts
sehe einen dem deutschen Recht ver-
gleichbaren weiten Schutzinhalt nicht
vor. Da eine Marke unterscheidungskrif-
tig auf die Herkunft der Ware aus
einem bestimmten Betrieb hinweisen
solle, werde nur solchen ohne Zustim-
mung des Zeichenberechtigten vorge-
nommenen Maflnahmen eine zeichen-
rechtlich relevante Wirkung zugemes-
sen, welche die Beschaffenheit der Ware
veranderten. Ein davon unabhingiger be-
sonderer Schutz des Bezeichnungsrechts
im Hinblick auf die Verpackung von
Waren werde im Vorentwurf eines euro-
piischen Markenabkommens und in der
Denkschrift iiber die Schaffung einer
EWG-Marke nicht behandelt.

Zu Artikel 36 EWG-Vertrag fihrt die
Kommission aus, der Gerichtshof hebe
bei der Bestimmung des ,,spezifischen
Gegenstandes* auf ,,die Hauptfunktion
des Warenzeichens, dem Verbraucher

die Identitdt des Warenursprungs zu ga-
rantieren‘ ab (Urteil in der Rechtssache
119/75, Terranova). Der Zweck des Wa-
renzeichens bestehe mit anderen Wor-
ten darin, die Waren eines Herstellers
oder Hindlers zu unterscheiden oder zu
identifizieren, deren Ursprung, Echtheit
und Herkunft zu garantieren.

Mit dem erstmaligen Inverkehrbringen
sei das Kennzeichnungsrecht nicht er-
schopft. Denn in zweierlei Hinsicht be-
diirfe der Warenzeicheninhaber gerade
im Hinblick auf die Herkunftsfunktion
noch des Schutzes vor Miflbrauch. Zum
einen miisse er in die Lage versetzt wer-
den, gegen eine Manipulation mit dem
Warenzeichen durch Unbefugte vorzu-
gehen, deren klassischer Fall das ,,Unter-
schieben‘ von Waren in der Weise ist,
dafl eine ,,gute’ Marke unbefugterweise
zur Kennzeichnung anderer Waren ver-
wendet werde. Zum anderen miisse er
davor geschiitzt werden, dafl von einem
Dritten unbefugtermaflen Manipulatio-
nen an der Ware vorgenommen werden,
die deren Beschaffenheit und Qualizit
beriihren.

Wenn Mafinahmen, die mit einer Wezre
auflerhalb des normalen Warenverkehrs
vorgenommen wiirden, eine Qualitits-
verinderung bewirkten, die in ihrem
Umfang nicht tber eine im normalen
Warenverkehr zu erwartende Qualitizs-
verinderung hinausgehe, so konne eine
Herkunftsrelevanz solcher Mafinahmen
nicht geltend gemacht werden.

Gehe man davon aus, daff das Warenzei-
chen die Echtheit und Identitdt einer
Ware — nicht aber der Verpackung —
garantieren solle, so sei nicht einzuse-
hen, warum jede Anderung in der dufle-
ren Aufmachung einer Ware auch not-
wendig eine fiir die Herkunftsfunktion
des Warenzeichens relevante Wirkung
habe. Vielmehr sei es durchaus vorstell-
bar, dafl ein Hindler die Verpackung
einer Markenware umgestaltet, ohne in
die Herkunftsfunktion des Warenzei-
chens einzugreifen, da er anschlieflend
dieses wieder anbringe. Zudem bestehe
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die Moglichkeit, die Verbraucher durch
Anbringung eines entsprechenden Ver-
merks, beispielsweise: ,,Umgepackt und
in Verkehr gebracht iiber eigenstin-
dige Verpackungsinderungen angemes-
sen zu informieren. Befinde sich
dariiber hinaus in der Verpackung ein
weiteres Behiltnis, in dem die Waren
enthalten seien, und seien Ware und Be-
hiltnis (oder zumindest eines von bei-
den) gekennzeichnet, so konne ohne
weiteres die Identitit der Ware vom Ver-
braucher nachgepriifft- werden. Das
gleiche gelte, wenn sich die gekennzeich-
nete Ware unmittelbar in der Umhil-
lung befinde.

Unter diesen Umstinden stelle sich ange-
sichts der allein bedeutsamen Beziehung
zwischen Warenzeichen und Ware —
wobei eine Verpackung diese Beziehung
nur vermittele, nicht aber selbstindigen
warenzeichenrechtlichen  Schutz  ge-
niefle, die Frage, ob die Weiterverwen-
dung des
eine Ware, mit der ohne Zustimmung
des Zeicheninhabers in einer bestimm-
ten, iber den normalen geschiftlichen
Verkehr hinausgehenden Weise verfah-
ren worden sei, als Miflbrauch des Zei-
chens zu beurteilen sei. Das werde insbe-
sondere dann anzunehmen sein, wenn
durch die fraglichen Vorginge eine her-
kunftsrelevante Anderung der Warenbe-
schaffenheit eingetreten oder zumindest
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zu erwarten sei. Der einzelstaatliche
Richter habe dariiber zu befinden, ob
eine solche herkunftsbeeintrichtigende
Maflnahme vorliege oder nicht.

Bei pharmazeuuschen Erzeugnissen sei
ein strenger Mafistab im Hinblick auf
die Zulissigkeit von Anderungen durch
nicht vom Hersteller ermichugte Dritte
anzulegen, aber auch fiir diese Waren
lasse sich eine gewisse abgestufte Kette
von Mafinahmen denken, die — weil
herkunfisneutral — zeichenrechtlich un-

bedenklich seien.

Eine andere Beurteilung fiihre bei dem
gegenwirtigen Stand der nationalen
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Originalwarenzeichens fiir

und gemeinschaftsrechtlichen Gesetzge-
bung auf dem Gebiet des Arzneimittel-
wesens dazu, dafl ein zwischenzeitlicher
Handel mit Arzneispezialititen prak-
tisch unméglich sel. In den Richtlinien
des Rates 65/65 vom 26. Januar 1965
und 75/319 vom 20. Mai 1975 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften  iiber  Arzneispezialititen
(ABL. L 147 vom 9. Juni 1975, S. 13) sei
ausdriicklich festgelegt, dafl die Mit-
gliedstaaten bestimmte Informationen
betreffend die jeweilige Arzneispeziali-
tit auf Verpackung oder Packungsbeila-
gen verlangen kénnten. Kénnte durch
die Berufung auf das Warenzeichen-
recht die Erfiillung der in Ubereinstim-
mung mit' dem Gemeinschaftsrecht ein-
zelstaatlich angeordneten Informations-
pflichten unterlaufen werden, so wiirde
gleichzeitig die in den Urteilen des Ge-
richtshofes in den Rechtssachen 15 und
16/74 — Centrafarm/Sterling Drug
und Centrafarm/Winthrop — aner-
kannte Tragweite des Grundsatzes des
freien Warenverkehrs in Frage gestellt.

Seien aber herkunfisneutrale Mafinah-
men an bzw. mit einer Ware vom Zei-
cheninhaber hinzunehmen, weil unter
anderem geltendes innerstaatliches und
Gemeinschafisrecht solche Mafinahmen
vorschrieben bzw. zuliefen, so sei nicht
einzusehen, weshalb andere gleicherma-
flen herkunftsunschidliche Mafinahmen
verboten sein sollten, die nicht durch
Rechtsvorschriften unmittelbar geboten,
sondern durch mittelbare Auswirkungen
staatlicher Gesetzgebung und bestimmte
Marktgewohnheiten indiziert seien, um
zwischenstaatlichen Handel in  einer
wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise
betreiben zu konnen.

Verboten seien umgekehrt alle Mafinah-
men, die zu einer tatsichlichen Verinde-
rung der Beschaffenheit der Ware fithr-
ten. Derartige, die Beschaffenheit der
Ware stets und in einer objektiv feststell-
baren Weise #ndernden Handlungen
fihrten zur Entstehung eines von der
Originalware verschiedenen Erzeugnis-
ses, mithin zu einer Anderung des
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Warenursprungs. Dabei spiele es keine
Rolle, ob solche Mafinahmen nach den
gesundheitsrechtlichen Vorschriften des
Einfuhrstaates gestattet seien oder nicht.

Angesichts des hohen Qualititsstan-
dards von Arzneimitteln sei bereits die
Gefahr einer Beschaffenheitsverschlech-
terung als ein Mangel zu beurteilen,
dem im geschiftlichen Verkehr mit die-
sen Waren insbesondere aus der Sicht
der Verbraucher Gewicht zukomme.
Seien daher Originalarzneimittel auf-
grund von Mafinahmen, die Dritte ohne
Erlaubnis des Herstellers durchgefiihrt
hitten, mit einem solchen Mangel behaf-
tet, so liege ein herkunftsrelevanter Ein-
griff in den Charakter der Waren vor.

Das Landgericht Freiburg gehe zutref-
fend davon aus, dafl gesundheitsrecht-
liche Kriterien als solche nicht herange-
zogen werden kénnten, um allein damit
einen behauptéten

liche und gesundheitsrechtliche Mafi-
stibe seien nicht deckungsgleich, wenn
es darum gehe, ein bestimmtes, Arznei-
mittel betreffendes Vorgehen auf seine
Zulissigkeit zu priifen: Das Warenzei-
chen ziele auf den Schutz subjektiver
Rechte, das Arzneimiuelrecht erfiille
Aufgaben objektiver Gesundheitsvor-
sorge. Aus dem grundlegenden Unter-
schied zwischen dem Schutz gewerbli-
chen und kommerziellen Eigentums und
dem Schutz der Offentlichkeit vor Ge-
sundheitsgefahren sei der Gerichtshof
(Rechtssache 16/74, Centrafarm/Win-

throp, Nr. 3 des Tenors) zu der Feststel-

lung gelangt:

»,Der Zeicheninhaber, der berechtigt ist,
ein Arzneimittel mit einem Warenzei-
chen zu versehen, kann sich den Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts iiber
den freien Warenverkehr nicht mit der
Begriindung entziehen, er miisse den
Vertrieb des Erzeugnisses iiberwachen,
um die Offentlichkeit vor fehlerhaften
Erzeugnissen zu schiitzen.”

Die Tatsache, dafl ein Markeninhaber
gehindert sei, die Geltendmachung sei-

Warenzeichenmif-
brauch zu belegen. Warenzeichenrecht-

ner Zeichenrechte mit der Notwendig-
keit des Gesundheitsschutzes zu rechtfer-
tigen, nehme den Normen des Arznei-
mittelrechts jedoch nicht jegliche Rele-
vanz im Zusammenhang mit der Aus-
ibung des Warenzeichenrechts. Das
Landgericht Freiburg erkenne richuig,
dafl im Rahmen einer ausschliellich an
dem ,,spezifischen Gegenstand® der
Marke orientierten Beurteilung Vor-
schriften des Arzneimittelrechts, die be-
stimmte Handlungen als moglicherweise
gesundheitsgefihrdend qualifizierten, be-
deutsame Faktoren fiir die Priifung der
Frage seien, ob solche Handlungen eine
die Beschaffenheit des betreffenden Er-
zeugnisses beeintrichtigende und damit
herkunftsrelevante Wirkung entfalteten.
Denn die Marktsituation sei in bezug
auf Arzneimittel von staatlicher Regle-
mentierung geprigt, was auch fiir Ver-

braucherbewufitsein und Verbraucher—
‘erwartung von Bedeutung sei. ,

Nach Auffassung der Kommission ist es

- verfehlt, allein unter Berufung auf einen

absttakten Gefihrdungstatbestand eine
konkrete Beeintrichtigung der Her-
kunftsfunktion bei’ bestimmten Waren
anzunehmen. Vielmehr sei zu fragen, ob
und in welchem Umfang die im Hin-
blick auf die mégliche Gefahr einer Be-
schaffenheitsinderung vom einzelstaatli-
chen Gesetzgeber getroffenen Mafinah-
men geeignet seien, derartige Gefihr-
dungen auszuschliefen.

Enthalte das staatliche Gesundheitsrecht
also Kautelen, bei deren Beachtung das
Umfiillen, Ab- und Verpacken gestattet
sei, so miisse davon ausgegangen wer-
den, dafl insoweit der Gesetzgeber je-
denfalls die Gefahr einer gesundheits-
schidlichen Beschaffenheitsinderung
der Ware als ausgeschlossen ansehe.
Das bedeute, dafl insoweit der Waren-
zeicheninhaber aus gesundheitsrechtli-
chen Wertungen keine Beeintrichtigung
der Herkunftsfunktion seines Warenzei-
chens herleiten kénne.

Tatsachen, welche die Annahme einer
gesundheitsrechtlich bedenklichen Ver-
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znderung rechtfertigten, seien im vorlie-
genden Verfahren nicht behauptet wor-
den. In den Fiilen, in denen aufgrund
staatlicher Reglementierung und Kon-
trolle die Gewihr bestehe, dafl durch
das Umfillen und Umpacken von Fertig-
arzneimitteln deren Identitit und Echt-
heit gewahrt blieben, koénne eine her-
kunftsbeeintrichtigende Wirkung durch
diese Mafinahmen nicht mit dem Hin-
weis auf arzneimittelrechtliche Vorschrif-
ten und darin enthaltene abstrakte Wer-
tungen belegt werden.

Umgekehrt verbiirge die gesundheits-
rechtliche Unbedenklichkeit der genann-
ten Mafinahme nicht automatisch deren
,,Herkunftsneutralitit™. Der Warenzei-
cheninhaber sei lediglich gehindert, die
abstrakte Gefahr gesundheitsrechtlich re-
levanter Verinderungen geltend zu ma-
chen. Der nationale Richter habe dann
noch zu -priifen, ob bei verstindiger
Wiirdigung der objektiven Hersteller-
interessen auflerhalb der Sphire gesund-
heitsrechtlicher =~ Maflstibe  Anhalts-
punkte vorhanden seien, die auf eine
Herkunftsrelevanz hindeuteten. Das sei
vor allem dann der Fall, wenn ein Her-
steller fiir seine Markenware eine ganz
besondere Qualitdtskontrolle in seinem

Betrieb durchfiihre.

In dem Umfang, in dem ein Dritter zu-
liassigerweise Verinderungen an der Ver-
packung oder Umbhillung von Arznei-
mitteln vornehme, koénne ihm vorge-
schrieben werden, zur Unterrichtung
der Verbraucher die Art der von ihm ge-
troffenen Mafinahmen sowie die Tat-
sache, dafl diese Mafinahme ohne die
Zustimmung des Herstellers (bzw. eines
vom Hersteller ermichugten Dritten)
durchgefithrt worden sei, an der iufle-
ren Umhiillung kenntlich zu machen. So
werde den legitimen Interessen des Wa-
renzeicheninhabers und den schutzwiir-
digen Belangen des Verkehrs Rechnung
getragen.

Zur Tragweite der Vorschriften iber
den freien Warenverkehr mochte die
Kommission keine weiteren Ausfithrun-
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gen machen, da sie aufgrund des hier
vorliegenden Sachverhalts keinen Anlaff
sieht, im einzelnen auf Artikel 36 Satz 2
einzugehen.

Zur zweiten Frage

A — Erklirungen der Kligerinnen des
Ausgangsverfahrens

Die Klagerinnen des Ausgangsverfah-
rens fithren aus, das Landgericht Frei-
burg unterstelle fiir die zweite Vorlage-
frage, dafl

1. der Inhaber des von dem Driuen
durch Umpacken verletzten Waren-
zeichens vermoge des mit dem Wa-
renzeichen gekennzeichneten, unter
Patentschutz stehenden Arzneimittels
— also nicht etwa aufgrund des Wa-
renzeichens selbst — eine beherr-
schende Stellung auf dem relevanten
Marke einnehme,

2. das Verbot des Imports umgefiillter
mit dem Warenzeichen des Inhabers
versehener Ware sich rein tatsichlich
marktbehindernd auswirke, weil in
den einzelnen EWG-Lindern noch
unterschiedliche Packungsgrofien iib-
lich seien, und

3. das Verbot sich tatsichlich dahin aus-
wirke, dafl zwischen einzelnen Mit-
gliedstaaten ein — moglicherweise
unangemessenes — Preisgefille auf-
rechterhalten werde, ohne dafl dem
Zeicheninhaber eine darauf gerich-
tete Absicht nachgewiesen werden
- konne.

Dagegen unterstelle das Landgericht
nicht, dafl Roche den Tatbestand des Ar-
tikels 86 EWG-Vertrag erfiille, insbeson-
dere eine marktbeherrschende Stellung
miflbriuchlich ausnutze.

Diese vom Landgericht Freiburg unter-
stellten  Tatbestandsmerkmale  seien
nicht — jedenfalls nicht mehr — gege-
ben: Eine marktbeherrschende Stellung
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der Kligerinnen des Ausgangsverfah-
rens sel — wenn sie jemals bestanden
habe — jedenfalls in der Zwischenzeit
entfallen, da der Marktanteil und die
Verordnungshiufigkeit von  Valium
Roche infolge Aufkommens anderer
Konkurrenzerzeugnisse stark zuriickge-
gangen seien. Im iibrigen werde diese
Frage in dem beim Kammergericht Ber-
lin anhingigen Verfahren erneut ge-
prift. Das Verbot des Imports umgefiill-
ter, mit dem Warenzeichen des Inhabers
versehener Ware kénne sich nicht markt-
behindernd auswirken, da es der Beklag-
ten des Ausgangsverfahrens nicht ver-
wehrt sei, die in Grofibritannien einge-
kauften, je 100 bis 500 Tabletten enthal-
tenden Packungen Valium Roche origi-
nalverpackt in die  Bundesrepublik
Deutschland zu importieren und in der
Originalverpackung weiter zu veriu-
flern. Es sei undenkbar, dafl zwar Pak-
kungen von 1000 Tabletten, nicht aber
Packungen von jeweils 100 oder 500 Ta-
bletten in der Bundesrepublik Deutsch-
land verkauflich seien. Selbst bei der An-
nahme, dafl die Beklagte des Ausgangs-
verfahrens gezwungen gewesen sei, in
Groflbritannien gekaufte Grofipackun-
gen Valium Roche in kleinere Packungs-
groflen umzufiillen und als Valium
Roche Centrafarm zu kennzeichnen, be-
eintrichtige ein gerichtliches Verbot die-
ser Praktiken den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten nicht, da die Rechtsord-
nungen aller Mitgliedstaaten derartige
Praktiken verurteilten.

Die oben unter 1 bis 3 genannten Merk-
male konnten weder einzeln noch in ih-
rer Gesamtheit einen Miflbrauchsvor-
wurf gegen den Zeicheninhaber begriin-
den. Vielmehr miiflten weitere, zusitz-
liche Umstinde erfiillt sein, um in der
Ausiibung des Zeichenrechts einen Ver-
stof gegen Artikel 86 EWG-Vertrag
oder andere Vertragsbestimmungen zu
erblicken.

Die Regierungen Frankreichs, des Ver-
einigten Konigreichs und der Bundesre-
publik Deutschland sowie die EG-Kom-
mission hitten in ihren in der Rechus-

sache 107/76 eingereichten schriftlichen
Stellungnahmen zu Recht darauf hinge-
wiesen, dafl die Austibung eines Waren-
zeichenrechts nicht schon allein deshalb,
weil sie durch ein marktbeherrschendes
Unternehmen erfolge, als Miflbrauch im
Sinne von Artikel 86 EWG-Vertrag
beurteilt werden kénne. Diese Meinung
werde durch die Urteile des Gerichtsho-
fes vom 29. Februar 1968 in der Rechts-
sache 24/67 (Parke, Davis and Co. Slg.
1968, 85) und vom 18. Februar 1971 in
der Rechtssache 40/70 (Sirena, Slg.
1971, 69) bestitigt.

Der Tatbestand des Artikels 86 EWG-
Vertrag konne also nur erfiille sein,
wenn der Inhaber eines Warenzeichens
tiber die Ausiibung seines Zeichenrechts
hinaus mit Hilfe der erlangten fakti-
schen oder rechtlichen Machtposition
den Wettbewerb wesentlich behindere
(Urteil des Gerichishofes vom 31. Fe-
bruar 1973 in der Rechissache 6/72,
Continental Can, Slg. 1973, 215).

Ein derartiger Beherrschungsgrad kénne
niemals allein mit Hilfe des Warenzei-
chens erzielt werden, vielmehr bediirfe
es dafiir des Einsatzes anderer, {iber den
Zeichenerwerb und die Zeichenbenut-
zung hinausgehender sachlicher oder
rechtlicher Miutel.

Ein etwaiger Miflbrauch’ der marktbe-
herrschenden Stellung eines Zeichenin-
habers kdnne nur dann zu einem Ver-
bot der Ausiibung zeichenrechtlicher Be-
fugnisse fithren, wenn der Miflbrauchs-
tatbestand gerade durch die Art und
Weise der Ausiibung des Zeichenrechts
begriindet oder zumindest gefordert
werde (vgl. das vorgenannte Urteil des
Gerichtshofes in der Rechtssache 24/67,
Parke, Davis and Co.).

Im vorliegenden Fall werde durch die
Austibung des Zeichenrechts kein ‘Mifi-
brauch geférdert: Das Landgericht Frei-
burg unterstelle keinen derartigen Fall,
sondern gehe lediglich von einer ,,markt-
beherrschenden  Stellung® aus, nicht
aber von ihrem Miflbrauch. Folglich
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koénne die Ausiibung warenzeichenrecht-
licher Befugnisse keinen Machimifi-
brauch ,,férdern* bzw. ,,aufrechterhal-
ten®.

Wiirde allein die Tatsache, daf} der Inha-
ber eines Warenzeichens eine marktbe-
herrschende Stellung erlangt habe, genii-
gen, um ihn an der Ausitbung des ,,spe-
zifischen Gegenstands® seines Zeichen-
rechts zu hindern, so wiirde man den In-
habern bekannter Marken einen geringe-
ren Markenschutz zubilligen als den In-
habern kleiner, unbekannter Marken.
Mit Recht hielten deshalb die Regierun-
gen Frankreichs und des Vereinigten Ko-
nigreichs in ihren schriftlichen Stellung-
nahmen zur Rechtssache 107/76 eine
solche Reduzierung des Schutzumfangs
fir widersinnig.

Der Umstand, daf in den einzelnen Lin-
dern der Gemeinschaft unterschiedliche
Packungsgrofien fiir Arzneimittel iblich
seien, beruhe nicht auf dem Marken-
recht, sondern auf dem in den einzelnen
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregel-
ten Berufsrecht der Apotheker. Anders
als in den Niederlanden und in Grofi-
britannien miisse der Apotheker in der
Bundesrepublik Deutschland beim Ver-
kauf von Arzneimittelspezialititen, die
vom Hersteller konfektionierte Original-
packung abgeben. Nur die Krankenhiu-
ser besiflen das sogenannte ,,Dispensier-
recht”’. Die sich daraus ergebenden un-
terschiedlichen Gewohnheiten konnten
einen Miflbrauch des Zeichenrechts
nicht indizieren.

Die zwischen einzelnen Mitgliedstaaten
zur Zeit noch bestehenden Preisunter-
schiede bei Arzneimitteln kénnten einen
Machtmifibrauch nicht indizieren, denn
auch sie seien nicht auf das Marktrecht
zuriickzufithren, sondern beruhten im
wesentlichen auf den unterschiedlichen
Kaufkraftparititen der einzelnen Wih-
rungen, auf Verschiebungen in den Um-
rechnungskursen, auf Unterschieden in

der Patentrechtslage sowie auf der unter--

schiedlichen Rechtslage im Gesundheits-
wesen.
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B — Erklirungen der Beklagten des
Ausgangsverfahrens

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens
stellt zunichst fest, das vorlegende Ge-
richt beziehe sich fir die Griinde,
welche die beherrschende Stellung von
Roche in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausmachten, auf die Entscheidung
des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezem-
ber 1976.

Die vom Bundesgerichishof getroffene
Feststellung, dafl der Marke fiir Beruhi-
gungsmittel einen begrenzten Teilmarkt
darstelle, scheine auch bei Beachtung
der vom Gerichtshof in der Rechtssache
6/72 (Continental Can, Randnr. 32 ff)
aufgestellten Regeln mit dem Vertrag in
Einklang zu stehen.

Die Erwigungen des Bundesgerichtsho-
fes hinsichtlich der Position von Roche
als Marktfiihrer und der Bedeutung des
Medikaments Valium reichten aus, um
eine marktbeherrschende Stellung von
Roche nach Artikel 86 EWG-Vertrag
anzunehmen, denn dafiir geniige es,
dafl ein Unternehmen die Maéglichkeit
habe, fiir einen bedeutenden Teil der be-
treffenden Erzeugnisse die Preise zu be-
stimmen (vgl. die Entscheidung der
Kommission vom 9. Dezember 1971 im
Fall Continental Can, ABL. 1972 L 7
vom 8. Januar 1972, S. 25); dieses Krite-
rium sei im Urteil des Gerichtshofes
nicht beanstandet worden. .

Insoweit habe das vorlegende Gericht
festgestellt, dafl die beherrschende Stel-
lung auf dem Markt eines Mitgliedstaats
gleichzeitig eine  marktbeherrschende
Stellung auf einem wesentlichen Teil
des Gesamtmarktes bilde, womit es sich
in Ubereinstimmung mit der Auffassung
des Gerichtishofes im  Urteil vom
27. Mirz 1974 in der Rechtssache
127/73 (Sabam, Slg: 1974, 313 Randnr.
5) befinde.

Nach den Feststellungen des vorlegen-

~-den Gerichts verhindere der Roche-Kon-

zern, dafl Unternehmen aus anderen
Mitgliedstaaten auf dem Markt der Bun-
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desrepublik Deutschland zu ihrer deut-
schen Tochtergesellschaft in Wettbe-
werb triten. Diese Behinderung sei ein
Mifibrauch der markibeherrschenden
Stellung, weil sie gegen Artikel 3 Buch-
stabe f EWG-Vertrag verstofie.

Die Beklagte des Ausgangsverfahrens
entgegnet auf das von Roche im Aus-
gangsverfahren vorgetragene Argument,
nach dem der ,,spezifische Gegenstand*
des Warenzeichens auch gegeniiber den
Wettbewerbsregeln des Vertrages ge-
schiitzt werden miisse, andernfalls
marktbeherrschende Unternehmen nur
Warenzeichen minderen Rechts hitten,
dafl nach Artikel 85 und Artikel 86
EWG-Verurag  Handlungen verboten
sein kénnten, die anderenfalls Inhalt des
»spezifischen Gegenstands® des Schutz-
rechts im Sinne des Artikels 36 EWG-
Vertrag seien. Zur Untermauerung die-
ser Auffassung verweist sie auf die Utr-
teile des Gerichtshofes in den Rechtssa-
chen 74/76 (laneli & Volpi vom
22. Mirz 1977, Slg. 1977, 557), 40/70
(Sirena) und 78/70 (Deutsche Grammo-
_phon  Gesellschaft/Metro, Slg. 1971,
487).

Alle Vorschrifien, die den Miflbrauch
marktbeherrschender Stellungen verhin-
dern sollten, mifiten den marktbeherr-
schenden Unternehmen Titigkeiten un-
tersagen, die anderen Unternehmen er-
laubt seien. Dies gelte insbesondere,
wenn die Maffinahme, die dem marktbe-
herrschenden  Unternehmen  untersagt
sel, in der Ausiibung eines absoluten
Rechts  bestehe. Beispielsweise konne
einem marktbeherrschenden Unterneh-
men die Berufung auf ein Urheberrecht
untersagt sein, dessen Geltendmachung
einem nichtmarktbeherrschenden Unter-
nehmen garantiert wire (vgl. vorgenann-
tes Urteil des Gerichtshofes in der
Rechtssache 78/70). Artikel 86 EWG-
Vertrag konne durchaus die Auswir-
kung haben, dafl der Umfang der Ver-
bietungsrechte, die aus einem Warenzei-
chen folgen, fiir ein markibeherrschen-
des Unternehmen enger gezogen sei.

Der Bundesgerichishof habe, um festzu-
stellen, ob die Preise von Roche még-
licherweise ,,unangemessen im Sinne
des Artikels 86 Absatz 2 Buchstabe a
EWG-Vertrag seien, das sogenannte
»Vergleichsmarktkonzept™ zugrunde ge-
legt, also die von Roche tatsichlich ge-
forderten Preise mit denjenigen Preisen
verglichen, die sich ergiben, wenn Preis-
wettbewerb bestinde. Diese Dokurin
kénne in der Bundesrepublik Deutsch-
land als herrschend angesehen werden
und habe auch im Gemeinschaftsrecht
weite Verbreitung gefunden (vgl. Urteil
des Gerichtshofes vom 18. Mai 1962 in
der Rechtssache 13760, Ruhrkohlen-
Verkaufsgesellschaften ,,Geitling” und
andere/Hohe Behorde, Slg. 1962,
S. 215 Absatz 3).

Verneine man dagegen mit einem Teil
des Schrifttums, dafl das Konzept des
,,Als-ob-Wettbewerbs zur Feststellung
eines Miflbrauchs der Markimacht geeig-
net sei, so wire die Frage dahin zu stel-
len, ob Roche mit dem festgestellien
Verhalten die Erreichung eines der
Ziele des Gemeinsamen Marktes ver-
eitele oder behindere. In dieser Hinsicht
wire von Bedeutung, dafl sich Roche
zum Zwecke der Erzielung iiberhohter
Preise des Prinzips der Marktabschot-
tung bedient. Das vom vorlegenden Ge-
richt unter Berufung auf die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes unter-
stellte Verhalten von Roche sei daher
auch dann als ein Mifibrauch der markt-
beherrschenden  Stellung  anzusehen,
wenn man der Doktrin des ,,Als-ob-
Wettbewerbs nicht folge, sondern
einen zusitzlichen Verstoff gegen die
Ziele des Vertrages fordere.

Die Auffassung des Oberlandesgerichts
Karlsruhe, dafl die Festigung einer an-
derweitig mifibriuchlich  ausgenutzten
Marktmacht nicht ihrerseits gegen Arti-
kel 86 EWG-Vertrag verstofle, stehe im
Widerspruch zu Artikel 86 Absatz 2
Buchstabe a, der ausdriicklich Mafinah-
men, die mittelbar der Erzwingung un-
angemessener Verkaufspreise  dienen,
der unmittelbaren Erzwingung solcher
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Preise gleichstelle, wie auch zu den Ur-
teilen des Gerichtshofes in der Rechts-
sache 6/72 (Continental Can, Randnr.
26) und in den verbundenen Rechtssa-
chen 6 und 7/73 (Commercial Solvents,
Urteil vom 6. Mirz 1974, Slg. 1974,
223, Randnr. 32).

Die Anwendung des Artikels 86 als
solche sei jedoch von Vorsatz oder Fahr-
lissigkeit vollig unabhingig. Sie setze le-
diglich voraus, dafl sich das Unterneh-
men objektiv fehlerhaft verhalte. Fiir die
Anwendung des Artikel 85 EWG-Ver-
trag ergebe sich diese objektive Ausle-
gung bereits aus dem Wortlaut ,,be-
zweckt oder bewirkt, aber ebenso wie
dies fiir Artikel 85 ausdriicklich festge-
legt sei, habe es fiir Artikel 86 zu gelten.

C — Erkliarungen des Vereinigten Ko-
nigreichs

Das Vereinigte Konigreich ist angesichts
der iiberzeugenden Ausfihrungen im Be-
schluf des vorlegenden Gerichts der
Auffassung, dafl Artikel 36 nicht schon
allein deswegen unanwendbar sei, weil
der Zeicheninhaber mit einem bestimm-
ten Produkt in einem wesentlichen Teil
des Gemeinsamen Marktes eine beherr-
schende Stellung einnehme. Es liege
keine miflbriuchliche Ausnutzung von
Marktmacht vor, wenn ein marktbeherr-
schendes Unternehmen ein Warenzei-
chenrecht, das ihm wie jedem anderen
Inhaber eines gleichartigen Rechts zu-
stehe, aus Zwecken wahrnehme, die mit
der Ausnutzung der Marktmacht nicht
in Zusammenhang stinden. Das gelte
auch dann, wenn die Berufung auf die-
ses Recht sich in rtatsichlicher Hinsicht
unter anderem in einer Festlegung ander-
weit miflbriuchlich ausgenutzter Mark:-
macht auswirke. Die gegenteilige Schlufi-
folgerung fiihre praktisch dazu, dafl Wa-
renzeichen von beherrschenden Unter-
nehmen zwangsliufig ihre Herkunfts-
funktion in geringerem Umfang erfiillen
konnten und damit letzten Endes so-
wohl diesen Unternehmen als auch der
Offentlichkeit geschadet wiirde.
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D — Erklirungen der Kommission

Die Kommission bemerkt, das Landge-
richt Freiburg gehe von folgender tat-
sichlichen Lage aus:

a) Der Warenzeicheninhaber hat eine
marktbeherrschende Stellung inne.

b) Der
diese

Warenzeicheninhaber beniitzt
Stellung in  miflbriuchlicher
Weise dazu, auf dem deutschen
Markt ein iiberhdhtes Preisniveau

aufrechtzuerhalten.

¢) Die Berufung auf das Warenzeichen-
recht wirke sich in tatsichlicher Hin-
sicht in einer Festigung dieser mifi-
brauchlich gentitzten Marktmacht
aus.

Nach Auffassung der Kommission ist es
nicht Zweck dieses Vorabentscheidungs-
verfahrens, in eine umfassende Priifung
der Frage einzutreten, ob Roche-
Deutschland tatsichlich eine marktbe-
herrschende Stellung im Sinne von Arti-
kel 86 EWG-Vertrag innehabe. Dies sei
aufgrund der verfiigbaren Sachverhalts-
elemente auch gar nicht moglich.

Auch sei im Rahmen dieses Verfahrens
nicht zu priifen, ob das Landgericht Frei-
burg zu Recht das Vorliegen des Mifi-
brauchs einer markibeherrschenden Stel-
lung gemifl Artikel 86 EWG-Vertrag
durch Aufrechterhaltung eines iiberhh-
ten Preisniveaus in der Bundesrepublik
Deutschland annehme. Diese Feststel-
lung sei deshalb fraglich, weil das Kam-
mergericht Berlin, auf dessen Entschei-
dung Bezug genommen werde, die
Frage des Miflbrauchs ausschliefllich
nach deutschem Weubewerbsrecht unter-
sucht habe.

Die Ausiibung eines Warenzeichen-
rechts konne nicht allein deshalb, weil
sie durch ein markibeherrschendes Un-
ternehmen erfolge, als Miflbrauch im
Sinne von Arukel 86 EWG-Vertrag
beurteilt werden.

Eine solche Rechtsausiibung koénne aber
unter zwei Aspekten als miflbriuchlich
im Sinne von Artkel 86 EWG-Vertrag
zu qualifizieren sein:
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a) Ein Miflbrauch liege vor, wenn die
Geltendmachung - des Zeichenrechts
in Wirklichkeit nicht dem Zeichen-
recht, sondern anderen Zwecken —
zum Beispiel der Kontrolle des Ver-
triebs mit dem Ziel einer Einflufi-
nahme — diene. Nach Ansicht des
vorlegenden Gerichts gebe es hier je-
doch keine Anhaltspunkte fiir eine
derartige Annahme.

b) Die Geltendmachung warenzeichen-
rechtlicher Verbietungsanspriiche sei
miflbriuchlich, wenn sie bei objekti-
ver Wirdigung der gesamten Um-
stinde die Foérderung bzw. Aufrecht-
erhaltung des Miflbrauchs einer
marktbeherrschenden  Steltung  be-
wirke.

Das Landgericht Freiburg habe festge-
stellt, dafl sich die Berufung von Roche
auf ithr Warenzeichenrecht ,,in tatsiachli-
cher Hinsicht. .. in einer Festigung an-
derweit  miflbriuchlich  ausgenutzter
Marktmacht auswirkt®. Die Durchset-
zung des warenzeichenrechtlichen Ver-
bietungsanspruchs fithre in der Tat
dazu, jede wirtschaftlich sinnvolle Ein-
fuhr billigen Valiums und damit die Ent-
faltung eines wirksamen Wettbewerbs
auf dem deutchen Markt zu verhindern.
Dadurch werde der zwischenstaatliche
Handel beeintrichtigt. Soweit die vorste-
hend unter a bis ¢ genannten Vorausset-
zungen erfiillt seien, liege eine mif-
briuchliche Ausnutzung des Warenzei-
chenrechts grundsitzlich vor.

Diese Schluffolgerung konne jedoch
nicht dazu fiihren, dafl der Zeicheninha-
ber seinerseits jede eigenmichtige Ver-
wendung seines Warenzeichens durch
Dritte hinnehmen miisse. Damit lasse
sich insbesondere nicht der Miflbrauch
des Warenzeichens durch Unbefugte
und die so ausgeldste Tduschung der
Verbraucher rechtfertigen. Daraus er-
gebe sich einerseits, daff die Geltendma-
chung  warenzeichenrechtlicher  An-
spriiche in jedem Fall zulidssig sei, um
einen Miflbrauch des Warenzeichens
durch Unterschieben unechter Ware zu

verhindern, und andererseits, dafl auch
Maflnahmen, die auf eine wesentliche
objektive Verinderung der Warenbe-
schaffenheit abzielten oder eine solche
Verinderung zwangsliufig zur Folge
hitten, warenzeichenrechtlich nur mit
Erlaubnis des Zeichenberechtigten ge-
stattet seien.

In ihrer schriftlichen Stellungnahme in
der Rechtssache 107/76 habe die Kom-
mission die Auffassung vertreten, daff
der Zeicheninhaber dann, wenn sich die
Ausiibung seines Warenzeichenrechts ob-
jektiv als Forderung eines anderweit be-
griindeten Miflbrauchs einer marktbe-
herrschenden Stellung erweise, stirke-
ren Schranken unterworfen sei, als sie
ihm durch den Grundsatz des freien Wa-
renverkehrs auferlegt wiirden. Nach
sorgfiltiger Priffung sei die Kommission
zu dem Ergebnis gelangt, dafl dieser Ge-
dankengang auf den hier zur Debatte
stehenden Sachverhalt nicht iibertragen
werden konne. Insoweit halte sie an ih-
rer fritheren Auffassung nicht fest, wo-
fir folgende Erwigungen maflgebend
selen: Wie das Landgericht festgestellt
habe, liege in der Geltendmachung des
Warenzeichenrechts selbst und unmiceel-
bar kein Miflbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung. Vielmehr werde die
mittelbare Forderung eines durch unab-
hingig von der Geltendmachung des
Warenzeichenrechts begriindeten Mif3-
brauchs bewirkt. Es erscheine nicht ge-
rechtfertigt, dem Zeicheninhaber im
Hinblick auf diese von ihm insoweit
nicht beherrschbaren Folgen einer an
sich legitimen Rechtsausiibbung eben
diese zu verbieten. Diese Feststellung
hindere allerdings nicht, gemeinschafts-
rechtliche Mafstibe fiir die Bestimmung
der Grenzen einer legitimen Rechtsaus-
tbung heranzuziehen und zu priifen, ob
der geltend gemachte Anspruch vom
»spezifischen Gegenstand* des Schutz-
rechts erfaflt werde. Insoweit sei auf die
zur ersten Vorlagefrage gemachten Aus-
filhrungen zu verweisen.

Im vorliegenden Fall gehe es um die all-
gemeine Frage, welche Mafinahmen
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Dritter an einer gekennzeichneten Ware
mit Riicksicht auf den Grundsatz des
freien Warenverkehrs der Warenzeichen-
inhaber deshalb hinnehmen miisse, weil

ste die Identitit und Herkunft der Ware -

nicht beeintrichtigten. Angesichts der
hier vorliegenden Sachumstinde sei eine
Uberschreitung der von der Kommis-
sion im Rahmen ihrer Ausfilhrungen zur
Tragweite der Artikel 30 und 36 EWG-
Vertrag aufgezeigten Grenzen zu La-
sten des Warenzeicheninhabers nicht
moglich, ohne dafl gleichzeitig Identitit
und Herkunft der Ware in Frage ge-
stellt wiirden.

IIT — Mindliche
gen

Verhandlun-

1. Die Kligerinnen des Ausgangsver-
fahrens, vertreten durch die Rechtsan-
wilte O. C. Brindel, P. Selbherr und M.
Beier, die Beklagte des Ausgangsverfah-
rens, vertreten durch die Rechtsanwilte
A.F. de Savornin-Lohmann und K. Hu-
ber, die deutsche Bundesregierung, ver-
treten durch den Ministerialrat im Bun-
desministerium fiir Wirtschaft M. Seidel
und den Ministerialdirigenten im Bun-
desministerium der Justiz E. Biilow, so-
wie die Kommission, vertreten durch ih-
ren Rechtsberater M. Beschel als Bevoll-
michtigten, haben in der Sitzung vom
14. Februar 1978 miindliche Ausfiihrun-
gen gemacht.

2. Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, die keine schriftlichen Er-
klirungen eingereicht hat, hat in der Sit-
zung unter anderem geltend gemacht,
die Befugnis des Warenzeicheninhabers,
das Inverkehrbringen neuverpackter und
neugekennzeichneter Waren zu verhin-
dern, diene der Sicherung der Rechte,
die den spezifischen Gegenstand des
Warenzeichenrechts ausmachten; dieser
bestehe darin, dem Inhaber durch das
ausschlieBliche Recht, ein Erzeugnis in
den Verkehr zu bringen und dabei das
Warenzeichen zu benutzen, Schutz vor
Konkurrenten zu gewihren, die die
Bedeutung und den Ruf des Warenzei-
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chens durch das Inverkehrbringen von
rechtswidrig mit dem Warenzeichen ver-
sehenen Erzeugnissen ausnutzen woll-
ten. Der Verhinderung eines solchen
Verhaliens diene auch das Verbot der
Neuverpackung und  Neukennzeich-
nung. Die Bedeutung und der Ruf eines
Warenzeichens wiirden aus der Sicht
des Kiufers nicht nur durch die unter
dem Zeichen erbrachten Leistungen, son-
dern auch durch die #uflere Aufma-
chung der gekennzeichneten Ware be-
griindet. Das Warenzeichenrecht diene
der Kontrolle des Inhabers hinsichtlich
der erinnerbaren Identitit von Zeichen,
Aufmachung und Inhalt der Ware in ih-
rer Gesamtheit, nicht etwa nur der Kon-
trolle der Warenqualitit.

Die dem Markeninhaber nach deut-
schem Recht zustehende Befugnis, eine
Neuverpackung unter seinem Zeichen
zu verhindern, diene somit in erster Li-
nie der Sicherung der Identitit der
Ware. Die Sicherung dieser Identitit sei
nicht Gegenstand staatlicher Kontrollen,
wie sie in den verschiedensten Bereichen
bestiinden, zumal sich diese Kontrollen
in aller Regel auf bestimmte Aspekte
der ,,naturwissenschaftlichen Qualitit
der Ware bezdgen.

Die Bundesregierung hat auflerdem die
Ansicht vertreten, die Frage, ob das
Neuverpackungs- und Neukennzeich-
nungsverbot gemifl Arukel 36 Sawz 1
des Vertrages gerechtfertigt sei, hinge
von einer Abwigung der Funktion und
Bedeutung des Warenzeichenrechts so-
wie des Grundsatzes des freien Waren-
verkehrs ab. Da das Warenzeichenrecht
ohne das Verbot der Neuverpackung
und Neukennzeichnung seine wesentli-
chen Funktionen nicht erfiillen konne,
konne diesem Verbot keinesfalls gene-
rell die Zugehsrigkeit zum Kernbestand
des Warenzeichenrechts abgesprochen
werden, ohne dieses in seinen wesentli-
chen Funktionen auszuhshlen.

Zu den unter Artikel 36 Satz 2 des Ver-
trages fallenden Verhaltensweisen hat
die Bundesregierung zum Beispiel dieje-
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nige gezihlt, dafl der Warenzeicheninha-
ber mit der Geltendmachung seiner Be-
fugnisse eine miflbriuchliche Ausitbung
seines Warenzeichenrechts bezwecke,
wobei sich dieser Zweck auch aus objek-
tiven Umstinden ergeben koénne. Ein
derartiger Fall sei aber auch dann gege-
ben, wenn der Zeicheninhaber waren-
zeichenrechtliche  Befugnisse  geltend
mache, um ein unangemessenes Preisge-
fille zwischen den Mitgliedstaaten %ﬁr
sich auszunutzen. Bei der Beurteilung
eines derartigen Falles sei zu beriicksich-

staatlichen Héchstpreisvorschriften be-
ruhe.

Die Bundesregierung hat schliefflich
darauf hingewiesen, dafl eine unter-
schiedliche Beurteilung des Ausmafles
der warenzeichenrechtlichen Befugnisse
nicht allein dadurch geboten sei, dafl ein
Warenzeicheninhaber im Weubewerb
stehe oder eine marktbeherrschende Stel-
lung innehabe. <

Der Generalanwalt hat seine Schluflan-
trige in der Sitzung vom 14. Mirz 1978

tigen, inwieweit das Preisgefille auf vorgetragen.

Entscheidungsgriinde

Das Landgericht Freiburg stellt dem Gerichtshof mit Beschlufl vom 20. Juni
1977, beim Gerichtshof eingegangen am 2. August 1977, gemifl Artikel 177
EWG-Vertrag zweir Fragen nach den Auswirkungen einiger Vertragsbestim-
mungen auf die Ausiibung der dem Inhaber eines Warenzeichenrechts zuste-
henden Befugnisse. Diese Fragen sind im Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen zwei Unternehmen des Arzneimittelsektors aufgeworfen worden, von
denen sich das eine — die Klagepartei des Ausgangsverfahrens (nachste-
hend: ,,Hoffmann-La Roche‘) —, das in mehreren Mitgliedstaaten Inhaber
eines bestimmten Warenzeichens ist, dagegen zur Wehr setzt, daf} das an-
dere — die Beklagte des Ausgangsverfahrens (nachstehend: ,,Centrafarm®)
—, das ein in einem Mitgliedstaat in den Verkehr gebrachtes Erzeugnis die-
ser Marke gekauft hatte, dieses in einem anderen Mitgliedstaat vertreibt,
nachdem es das Produkt umgepackt und auf der neuen Packung das Waren-
zeichen des Inhabers angebracht hat.

Das in Rede stehende Erzeugnis — Valium — wird in Deutschland von
Hoffmann-La Roche in fiir Einzelabnehmer bestimmten Packungen zu 20
oder 50 Tabletten sowie in Fiinferpackungen zu 100 oder 250 Tabletten fiir
den Krankenhausgebrauch verkauft, wihrend die britische Tochtergesell-
schaft der Gruppe Hoffmann-La Roche, die das gleiche Erzeugnis herstellt,
dieses in Packungen zu 100 oder 500 Tabletten zu erheblich niedrigeren als
den in Deutschland berechneten Preisen auf den Markt bringt. Centrafarm
setzte in Deutschland Valium ab, das sie in Groflbritannien in der Original-
packung aufgekauft und — in Gebinden zu 1 000 Tabletten — in neue Pak-
kungen umgefiillt hatte, die mit dem Warenzeichen von Hoffmann-La
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Roche und dem Hinweis versehen wurden, dafl das Erzeugnis durch Centra-
farm in den Verkehr gebracht worden sei. Centrafarm hat auflerdem die Ab-
sicht bekundet, die Tabletten in kleinere, fiir den Verkauf an Einzelabneh-
mer bestimmte Packungen umzufiillen.

Das Landgericht hat sich in seinem VorlagebeschluB — im Einklang mit der
vom Oberlandesgericht in einem fritheren Verfahrensabschnitt desselben
Rechtsstreits vertretenen Auffassung — dahin geduflert, dafl das Vorgehen
von Centrafarm nach den Vorschriften des deutschen Warenzeichenrechts
eine Verletzung der Rechte von Hoffmann-La Roche darstelle.

Im Verfahren vor dem Gerichtshof ist die Frage eroriert worden, ob die
Rechtsvorschriften der anderen Mitgliedstaaten im gleichen Sinne zu verste-
hen sind, ohne daf jedoch hierauf eine eindeutige Antwort gegeben wurde.

Zur ersten Frage
Die erste Frage lautet wie folgt:

,,Ist der Inhaber eines zu seinen Gunsten sowoh! in dem Mitgliedstaat A als
auch in dem Mitgliedstaat B geschiitzten Warenzeichenrechts gemif3 Artikel
36 EWG-Vertrag befugt, unter Berufung auf dieses Recht zu verhindern,
dafl ein Parallelimporteur von dem Zeicheninhaber oder mit dessen Ermich-
tigung in dem Mitgliedstaat A der Gemeinschaft rechtmiflig mit seinem Wa-
renzeichen versehene und unter diesem Warenzeichen abgepackt in Verkehr
gebrachte Arzneimittel aufkauft, mit einer neuen Verpackung versieht, auf
dieser das Warenzeichen des Zeicheninhabers anbringt und die so gekenn-
zeichnete Ware in den Mitgliedstaat B einfithrt?*

Aufgrund der Bestimmungen des Vertrages iiber den freien Warenverkehr,
insbesondere des Artikels 30, sind mengenmiflige Einfuhrbeschrinkungen
sowie alle Maflnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten ver-
boten. Nach Artikel 36 stehen diese Bestimmungen jedoch Einfuhrverboten
oder -beschrinkungen nicht entgegen, die zum Schutze des gewerblichen
und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Aus dem Wortlaut, insbe-
sondere des zweiten Satzes, und der Stellung dieses Artikels ergibt sich in-
dessen, dafl der Vertrag zwar den Bestand der durch die nationale Gesetzge-
bung eines Mitgliedstaats eingerdiumten gewerblichen Schutzrechte nicht be-
rithrt, die Ausiibung dieser Rechte aber sehr wohl je nach den Umstinden
durch die Verbotsnormen des Vertrages beschrinkt werden kann. Denn als
Ausnahme von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen
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Marktes erlaubt Artikel 36 Beschrinkungen des freien Warenverkehrs nur,
soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen
Gegenstand dieses Eigentums ausmachen.

Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts lafit sich namentlich da-
hin kennzeichnen, daff der Inhaber durch das ausschliefiliche Recht, ein Er-
zeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen zu benut-
zen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Miflbrauch der aufgrund
des Warenzeichens erworbenen Stellung und Kreditwiirdigkeit widerrecht-
lich mit diesem Zeichen versehene Erzeugnisse verduflern. Fiir die Beantwor-
tung der Frage, ob dieses ausschlieffliche Recht die Befugnis umfaflt, sich
der Anbringung des Warenzeichens durch einen Dritten nach Umpacken
des Erzeugnisses zu widersetzen, ist die Hauptfunktion des Warenzeichens
zu beriicksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer
die Ursprungsidentitit des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, in-
dem ihm erméglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von
Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Herkunftsgarantie
schliefit ein, dafl der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daf§
an einem ihm angebotenen gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer frii-
heren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Waren-
zeicheninhabers ein Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand
des Erzeugnisses beriihrt hat. Das dem Zeicheninhaber eingeriumte Recht,
sich jeder Benutzung des Warenzeichens zu widersetzen, welche die so ver-
standene Herkunfisgarantie verfilschen kénnte, gehdrt somit zum spezifi-
schen Gegenstand des Warenzeichenrechts.

Es ist daher nach Artikel 36 Satz 1 gerechtfertigt, dal dem Zeicheninhaber
das Recht eingerdumt wird, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dafl der Im-
porteur eines Markenerzeugnisses nach dem Umpacken der Ware das Wa-
renzeichen ohne Zustimmung des Zeicheninhabers auf der neuen Umhiil-
lung anbringt.

Es ist jedoch noch zu priifen, ob die Ausiibung dieses Rechts eine ,,verschlei-
erte Beschrinkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten® im Sinne
von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann. Eine derartige Beschrinkung kénnte
sich unter anderem daraus ergeben, dafl der Inhaber des Warenzeichens das
gleiche Erzeugnis in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Ver-
packung auf den Markt bringt und sich dabei auf die aus dem Warenzei-
chen fliefenden Rechte beruft, um das Umpacken durch einen Dritten zu
verhindern, selbst wenn dieses unter solchen Bedingungen vorgenommen
wird, daf} die Ursprungsidentitit der gekennzeichneten Ware und deren Ori-
ginalzustand dadurch nicht beeinurichtigt werden konnen. Es geht also um
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die Frage, ob das Umpacken eines Markenerzeugnisses — wie Centrafarm

es im vorliegenden Fall vorgenommen hat — geeignet ist, den Originalzu-
stand des Erzeugnisses zu beeintrichtigen.

Die Antwort hierauf muf} je nach den Umstinden, insbesondere nach der
Art des Erzeugnisses und dem beim Umpacken angewandten Verfahren, ver-
schieden ausfallen. In vielen Fillen beeintrichtigt das Umpacken schon we-
gen der Art der Ware unvermeidlich deren Zustand, wihrend es in anderen
Fillen die mehr oder weniger offenkundige Gefahr mit sich bringt, daf} die
Ware Manipulationen oder Einflissen ausgesetzt wird, die ihren Originalzu-
stand beriihren. Es ist jedoch auch denkbar, dafl das Umpacken unter Bedin-
gungen erfolgt, die den Originalzustand des Erzeugnisses nicht beeintricht-
gen konnen. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn der Inhaber
des Warenzeichens das Erzeugnis in einer doppelten Verpackung in den
Verkehr gebracht hat und sich das Umpacken nur auf die duflere Umhiil-
lung bezieht, wihrend die innere Hiille unberiihrt bleibt, oder wenn das Um-
packen von einer Behorde iiberwacht wird, um die einwandfreie Beschaffen-
heit der Ware zu gewihrleisten. Wird die Herkunftsgarantie als Hauptfunk-
tion des Warenzeichens auf diese Weise gewahrt, konnte der Umstand, dafl
der Inhaber sein Warenzeichenrecht ausiibt, um den freien Warenverkehr
zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern, eine verschleierte Beschrinkung
im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn erwiesen ist,
dafl die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter
Beriicksichtigung des von ithm angewandien Vermarktwungssystems zur kiinst-
lichen Abschottung der Mirkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen
wiirde.

Diese Feststellung ist zwar im Interesse des freien Handelsverkehrs geboten,
sie bedeutet aber auch, dafl dem Kaufmann, der das eingefiihrte Erzeugnis
mit dem auf der neuen Verpackung ohne Zustimmung des Zeicheninhabers
angebrachten Warenzeichen verkauft, eine Befugnis eingeriumt wird, die
unter normalen Umstinden dem Zeicheninhaber selbst vorbehalten ist. Im
Interesse des Zeicheninhabers als des Eigentiimers der Marke und um ihn
gegen jeden Miflbrauch zu schiitzen, darf diese Befugnis daher nur zugestan-
den werden, sofern dargetan ist, dal das Umpacken den Originalzustand
des Erzeugnisses nicht beeintrichtigen kann.

Im Hinblick auf das Interesse des Zeicheninhabers daran, dafl der Verbrau-
cher nicht iiber die Herkunft der Ware irregefithrt wird, darf dem Kauf-
mann die Befugnis, die eingefiihrte Ware mit dem auf der neuen Verpak-
kung angebrachten Warenzeichen zu verkaufen, dariiber hinaus nur zuer-
kannt werden, sofern er den Zeicheninhaber vorher unterrichtet und auf der
Packung deutlich darauf hinweist, dafl die Ware von ihm umgepackt wurde.
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Aus den vorstehenen Erwigungen folgt, dafl es — vorbehaltlich der Beurtei-
lung der sich im Einzelfall ergebenden tatsichlichen Fragen — fiir die Beant-
wortung der in Rede stehenden zeichenrechtlichen Frage unerheblich ist,
dafl sich die von dem innerstaatlichen Gericht vorgelegte Frage ausschliefi-
lich auf Arzneimittel bezieht.

Auf die erste Frage ist sonach zu antworten, daf§

a) es im Sinne von Artikel 36 Satz 1 des Vertrages gerechtfertigt ist, wenn
sich der Inhaber eines in zwei Mitgliedstaaten gleichzeitig geschiitzten
Warenzeichenrechts dagegen zur Wehr setzt, dafl ein in einem dieser
Staaten rechtmiflig mit dem Warenzeichen versehenes Erzeugnis nach
dem Umfiillen in eine neue Packung, auf der das Warenzeichen durch
einen Dritten angebracht wurde, in dem anderen Mitgliedstaat auf den
Marke gebracht wird;

b) diese Abwehr jedoch eine verschleierte Beschrinkung des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages
darstellt,

— wenn erwiesen ist, dafl die Geltendmachung des Warenzeichenrechts
durch den Inhaber unter Beriicksichtigung des von thm angewandten
Vermarktungssystems zur kiinstlichen Abschottung der Mirkte zwi-
schen den Mitgliedstaaten beitragen wiirde,

— wenn dargetan ist, dafl das Umpacken den Oringialzustand des Er-
zeugnisses nicht beeintrichtigen kann,

— wenn der Inhaber des Warenzeichens vorher von dem Feilhalten des
umgepackten Erzeugnisses unterrichtet wird und

— wenn auf der neuen Packung angegeben ist, von wem das Erzeugnis
umgepackt wurde.

Zur zweiten Frage
Die zweite Frage lautet wie folgt:
,,Ist der Inhaber des Warenzeichens auch dann hierzu befugt, oder verstofit
er damit gegen Bestimmungen des EWG-Vertrags — insbesondere dessen
Artikel 86 —, wenn er hinsichtlich des betreffenden Arzneimittels im Mit-
gliedstaat B eine markibeherrschende Stellung einnimmt, wenn sich das Ver-

bot des Imports umgefiiliter, mit dem Warenzenchen des Inhabers versehe-
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ner Ware rein tatsichlich marktbehindernd auswirkt, weil in den Lindern A
und B unterschiedliche Packungsgroflen iiblich sind und weil sich der Im-
port der Ware in anderer Form tatsichlich noch nicht auf dem Markt nen-
nenswert durchgesetzt hat, und wenn das Verbot sich tatsichlich dahin aus-
wirkt, dafl zwischen den Mitgliedstaaten ein betrichtliches — moglicher-
weise unangemessenes — Preisgefille aufrechterhalten wird, ohne dafl dem
Zeicheninhaber nachgewiesen werden kann, er benutze das Verbot allein
oder iiberwiegend zu dem Zweck, an diesem Preisgefille festzuhalten?*

Hierzu geniigt der Hinweis, daf} die Ausiibung des Warenzeichenrechts, so-
weit sie nach Artikel 36 des Vertrages rechumiflig ist, nicht bereits deshalb
gegen Artikel 86 des Vertrages verstofit, weil sie durch ein Unternehmen
erfolgt, das eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn das Waren-
zeichenrecht nicht als Mittel zur miflbrauchlichen Ausnutzung einer solchen
Stellung eingesetzt wurde.

Kosten

Die Auslagen der Regierung des Vereinigten Konigreichs, der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland sowie der Kommission, die Erklirungen
vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfihig. Fiir die
Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein
Zwischenstreit in dem vor dem innerstaatlichen Gericht anhingigen Rechts-
streit. Die Kostenentscheidung obliegt daher diesem Gericht.

~Aus diesen Griinden

hat

DER GERICHTSHOF

auf die thm vom Landgericht Freiburg mit Beschlufl vom 20. Juni 1977 vor-
gelegten Fragen fiir Recht erkannt:

1. a) Es ist im Sinne von Artikel 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfer-
tigt, wenn sich der Inhaber eines in zwei Mitgliedstaaten gleichzei-
tig geschiitzten Warenzeichenrechts dagegen zur Wehr setzt, dafl
ein in einem dieser Staaten rechtmifig mit dem Warenzeichen ver-
sehenes Erzeugnis nach dem Umfiillen in eine neue Packung, auf
der das Warenzeichen durch einen Dritten angebracht wurde, in
dem anderen Mitgliedstaat auf den Markt gebracht wird.
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b) Diese Abwehr stellt jedoch eine verschleierte Beschrinkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 36
Satz 2 des Vertrages dar,

— wenn erwiesen ist, dafl die Geltendmachung des Warenzeichen-
rechts durch den Inhaber unter Beriicksichtigung des von ihm
angewandten Vermarktungssystems zur kiinstlichen Abschot-
tung der Mi:rkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen
wiirde,

— wenn dargetan ist, dal das Umpacken den Originalzustand des
Erzeugnisses nicht beeintrichtigen kann,

— wenn der Inhaber des Warenzeichens vorher von dem Feilhal-
ten des umgepackten Erzeugnisses unterrichtet wird und

— wenn auf der neuen Packung angegeben ist, von wem das Er-
zeugnis umgepackt wurde.

2. Soweit die Ausiibung des Warenzeichenrechts nach Artikel 36 des
Vertrages rechtmifig ist, verstofit sie nicht bereits deshalb gegen Arti-
kel 86 des Vertrages, weil sie durch ein Unternechmen erfolgt, das
eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn das Warenzeichen-

recht nicht als Mittel zur mifibriuchlichen Ausnutzung einer solchen
Stellung eingesetzt wurde.

Kutscher Serensen Bosco
Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O’Keeffe Touffait

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Mai 1978.

Der Kanzler Der Prisident

A. Van Houtte H. Kutscher
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