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EWG-Vertrag Art. 30, 36, 177 Abs. 3

Dem Gerlichtshof der Europdischen Gemeinschaften werden fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

a) Ist der Inhaber einer mit Wirkung flr den Mitglied-
staat A international registrierten Marke (IR-Marke) ge-
map Art. 36 EWGV befugt, unter Berufung auf das Marken-
recht zu verhindern, daPp ein Importeur von der Markenin-
haberin in dem Mitgliedstaat B mit der IR-Marke versehe-
ne und dort unter der IR-Marke in den Verkehr gebrachte,
im Mitgliedstaat A verschreibungspflichtige Arzneimittel
aufkauft, diese entsprechend den - in dem Mitgliedstaat
A herrschenden, auf einer Empfehlung von Spitzenverban-
den (u.a. der pharmazeutischen Industrie) Uber therapie-
gerechte Packungsgréfen beruhenden, von den im Mitglied-.
staat B auf gesetzllicher Grundlage beruhenden Packungs-—
gréBen abwelchenden - Verschreibungsgewohnheiten der
Arzte neu konfektioniert und in einer vom Importeur ge-
stalteten duperen Verpackung in dem Mitgliedstaat A in
den Verkehr bringt, wenn in dieser Verpackung eine Ori-
ginalpackung mit Original-Blistern aus dem Mitgliedstaat
B sowie einzelne weitere beschnittene Original-Blister
enthalten sind und die Umverpackung ein ausgeschnittenes
Fenster aufweist, durch das die auf der Originalpackung
enthaltene IR-Marke sichtbar wird, wobei die Umverpak-
kung 2zwar einen Hinweis auf die Abpackung und den Ver-
trieb durch den Importeur, jedoch keinen Hinweis auf den
Hersteller aufweist? Ist es fir die Beantwortung der
Frage von Bedeutung, daB die Original-Blister auf ihrer
Rickseite die (im Mitgliedstaat A fremdsprachige) Angabe
der Tage 2zweier Wochen in ihrer Reihenfolge -enth&lt, die
durch das Beschneiden der Blister unvollstandig wird?

b) Genlgt es flr die Annahme einer verschleierten Beschrén-
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne
von Art., 36 EWGV, daP die Geltendmachung des nationalen
Zeichenrechts im Zusammenhang mit dem von dem IR-Marken-
Inhaber angewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer
Abschottung der Markte zwischen den Mitgliedstaaten
fihrt oder ist hierfiur der Nachwels erforderlich, dap
der IR-Markeninhaber sein Markenrecht mit dem von ihm
angewandten Vermarktungssystem mit dem Ziel einsetzt,
eine klUnstiiche Abschottung der Markte zu bewirken?
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 4. November 1993 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky,
Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg und Starck

beschlossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.

2. Dem Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften
werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-
legt:

a) Ist der Inhaber einer mit Wirkung fir den Mit-
gliedstaat A international registrierten Marke
(IR-Marke) gemaf Art. 36 EWGV befugt, unter Beru-
fung auf das Markenrecht zu verhindern, dap ein
Importeur von der Markeninhaberin in dem Mit-
gliedstaat -B mit der IR-Marke versehene und dort
unter der IR-Marke in den Verkehr gebrachte, im
Mitgliedstaat A verschreibungspflichtige Arznei-
mittel aufkauft, diese entsprechend den - in dem
Mitgliedstaat A herrschenden, auf einer Empfeh-
lung :von Spitzenverbénden (u.a. der pharmazeuti-
schen Industrie) Uber therapiegerechte Packungs-
grbéfen beruhenden, von den im Mitgliedstaat B auf
gesetzlicher Grundlage beruhenden Packungsgréfen
abweichenden - Verschreibungsgewohnheiten der
Arzte neu konfektioniert und in einer vom Impor-
teur gestalteten &uferen Verpackung in dem Mit-
gliedstaat A in den Verkehr bringt, wenn in die-
ser Verpackung eine Originalpackung mit Original-
Blistern aus dem Mitgliedstaat B sowie einzelne
weitere beschnittene Original-Blister enthalten
sind und die Umverpackung ein ausgeschnittenes
Fenster aufweist, durch das die auf der Original-
packung enthaltene IR-Marke sichtbar wird, wobei
die Umverpackung zwar einen Hinweis auf die Ab-
packung und den Vertrieb durch den Importeur, Jje-
doch keinen Hinweis auf den Hersteller aufweist?
Ist es fir die Beantwortung der Frage von Bedeu-
tung, daf die Original-Blister auf ihrer Ricksei-
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b)

te die (im Mitgliedstaat A fremdsprachige) Angabe
der Tage zweier Wochen in ihrer Reihenfolge ent-
halt, die durch das Beschneiden der Blister un-
vollstdndig wird?

Gendgt es fir die Annahme einer verschleierten
Beschrdnkung des Handels zwischen den Mitglied-
staaten im Sinne von Art. 36 EWGV, dap die Gel-
tendmachung des nationalen Zeichenrechts im Zu-
sammenhang mit dem von dem IR-Marken-Inhaber an-
gewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer
Abschottung der Markte zwischen den Mitgliedstaa-
ten fihrt oder ist hierfir der Nachweis erforder-
lich, dap der IR-Markeninhaber sein Markenrecht
mit dem von ihm angewandten Vermarktungssystem
mit dem Ziel einsetzt, eine kinstliche Abschot-
tung der Markte zu bewirken?



Grunde

I. Die Kléagerin stellt aufgrund einer Lizenz nach einem
Patent und nach Fertigungsvorschriften der franzdsischen
Firma Laboratoires Sl France (im folgenden: SHllNS-
@) . die Inhaberin der u.a. mit Wirkung fir Deutschland
registrierten IR-Marke 436 250 "KERLONE" ist, sogenannte Be-
ta-Blocker (Bluthochdruck-Tabletten) her und vertreibt diese
auf dem deutschen Markt unter dem Zeichen "kerlone". Der
Vertrieb erfolgt in Packungen mit 50 oder 100 Lacktabletten,
entsprechend den Normgréfen N 2 und N 3 nach einer Empfeh-
lung der Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen deut-
scher Apotheker, der Kassenarztlichen Bundesvereinigung, den
Spitzenverbanden der gesetzlichen Krankenversicherung und
des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie Ulber the-
rapiegerechte Packungsgrdfen.

In Frankreich vertreibt S/l von ihr hergestellte
Bluthochdruck-Lacktabletten unter der Marke "kerlone" in
Packungen mit 28 Lacktabletten. Die Packungsgréfe halt sich
im Rahmen einer gesetzlichen Regelung, nach der nur Packun-
gen erlaubt sind, die hdchstens einen Monatsbedarf abdecken.
Die Packungen enthalten sogenannte Blisterstreifen mit je 14
Tabletten. Auf der Rickseite sind die Blister mit der Angabe
der Tage zweier Wochen in franzdsischer Sprache derart ver-
sehen, dapP Je eine Tablette einem bestimmten Wochentag zuge-
ordnet ist.



Die Beklagte vertreibt seit Ende 1988 in Deutschland
"kerlone"-Tabletten, die sie aus Frankreich importiert. Um
die Ublichen Packungsgréfen N 2 und N 3 zu erreichen, legt
sie in einen von ihr gestalteten Umkarton eine franzdsische
28er-Packung bzw. drei franz®dsische 28er-Packungen sowie zu-
sdtzlich zwel franzdsische Blisterstreifen, von denen sie
fir die 50er-Packungen einen und fir die 100er-Packungen
beide beschnitten hat. Der Umkarton weist auf der vorderen
Schauseite eine rechteckige Offnung auf, die so angeordnet
und so grof ist, dap in ihr das auf der franzdésischen Origi-
nalpackung aufgedruckte Zeichen "kerlone" mit einem "R" im
Kreis erscheint. Auf dem Umkarton wird mehrfach unter der
Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" auf die Beklagte
hingewiesen. Auf den im Umkarton enthaltenen franzdsischen
Packungen befindet sich weiterhin ein Aufkleber, der unter
"Import und Vertrieb" die Beklagte nennt. Soweit beim Be-
schneiden der Blisterstreifen die eingestanzten Chargennum-
mern abgeschnitten sind, sind entsprechende Chargennummern
aufgestempelt worden. Die Zuordnung der einzelnen Tabletten
zu einem bestimmten Wochentag zweier Wochen ist bei den be-
schnittenen Blisterstreifen unvollstéandig.

Die Beklagte hat von der zusténdigen Behdérde eine Her-
stellungserlaubnis und vom Bundesgesundheitsamt eine eigene
Zulassung fir "kerlone" erhalten.

Die Klagerin, die von ihrer Lizenzgeberin erméchtigt
worden ist, Anspriche aus einer Verletzung der IR-Marke im
eigenen Namen geltend zu machen, sieht in den vorerwadhnten



Handlungen der Beklagten eine Verletzung der IR-Marke ihrer
Lizenzgeberin und macht Unterlassungs-, Auskunfts- und Scha-
densersatzfeststellungsanspriche geltend.

Sie hat die Auffassung vertreten, eine Zeichenverletzung
liege bereits in der Gestaltung der Umverpackung. Die IR-
Marke werde dadurch, dap sie durch das Fenster des Umkartons
zu sehen sei, zu einem integralen Bestandteil der &uBeren
Umhillung. Dadurch werde der Eindruck erweckt, dap "kerlone"
ein Zeichen der Beklagten sei. Zu beanstanden sei ferner,
dapP die Beklagte den franzdsischen Originalpackungen be-
schnittene Blisterstreifen beiflige und die Packungen dann im
Inland unter der IR-Marke in den Verkehr bringe. Es handele
sich um einen erheblichen, mit einem zusdtzlichen Fehlerri-
siko verbundenen Eingriff in die Ware, so dap die vom Waren-
zeichen ausgehende Gewahr flr die Herkunft und die damit
verblirgte gleichbleibende Beschaffenheit und Glite der Ware
nicht mehr gewdhrleistet sei. Beim Verbraucher entstehe der
Eindruck, dap Arzneimittel in derart unordentlichen Umver-
packungen aus einer "Waschkichenproduktion" oder aus einer
Resteverwertung stammten. Das Beschneiden der Blister beein-
tradchtige daruber hinaus die Arzneimittelsicherheit. Im Fal-
le einer unvermeidlichen Beschadigung der Tiefziehhéfe, in
denen sich die Tabletten befénden, bestehe trotz der Lack-
schicht die Gefahr unwagbarer therapierelevanter Veranderun-
gen in der Wirkweise durch Oxydation oder Hydrolyse. Zusdatz-
lich werde das Blistermaterial durch den Aufdruck der Char-
gennummer gefahrdet.



Angesichts der erheblichen Veranderungen der Ware sei
das Zeichenrecht nicht erschépft. Seine Geltendmachung ver-
stopfe auch nicht gegen Bestimmungen des EWG-Vertrages. Inso-
welt fehle es bereits an einer kiunstlichen Abschottung der
Markte zwischen den Mitgliedstaaten. Mit ihren Packungs-
grbépen folge die Kl&gerin lediglich der natirlichen Markt-
entwicklung.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat gemeint,
in dem Sichtbarmachen des auf der franzdsischen Packung an-
gebrachten Zeichens durch den Umkarton liege keine Wieder-
kennzeichnung, sie weise deutlich darauf hin, dap sie die
Tabletten importiere und abpacke. Durch das Umpacken werde
der Originalzustand der Arzneimittel nicht veréndert, es
liege weder eine abstrakte noch eine konkrete Gefahrdung der
Tabletten vor, weil durch das (im einzelnen naher darge-
stellte) Kontroll- und Herstellungssystem sichergestellt
sei, dap nur einwandfreie Ware in den von ihr gestalteten
Packungen enthalten sei. Das Vermarktungssystem der Klagerin
fihre zu einer klnstlichen Marktabschottung, die Klagerin
seli vom Bundesgesundheitsamt Uber den Zulassungsantrag der
Beklagten informiert worden, auperdem habe sie hiervon durch
die Verdffentlichung in der "Lauer-Taxe" Kenntnis erhalten.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die
Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg
GRUR Int. 1992, 50 = WRP 1992, 41).

Mit ihrer Revision, deren Zurlckweisung die Klagerin be-
antragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag
weiter.



II. Das Berufungsgericht hat die Klégerin als Lizenzneh-
merin der Zeicheninhaberin als befugt angesehen, Anspruche
aus der Verletzung der IR-Marke "KERLONE" im eigenen Namen
geltend zu machen. Es hat weiter ausgefihrt: Die Beklagte
verletze die IR-Marke dadurch, daP sie aus Frankreich impor-
tierte Tabletten unter der Marke "Kkerlone" in den im Klage-
antrag beschriebenen Umverpackungen in den Verkehr bringe,
die neben mindestens einer franzdsischen Original-Packung
auch wenigstens einen beschnittenen Tabletten-Blisterstrei-
fen enthielten. Deshalb liege sowohl eine unzuléssige Wie-
derkennzeichnung wie auch ein markenverletzender Vertrieb

verénderter Ware unter Beibehaltung der urspringlichen Kenn-
zeichnung vor.

1. Aufgrund der Gestaltung des Umkartons verbinde der
Verkehr das Zeichen "kerlone" mit der Angabe iUber den Pak-
kungsinhalt und lese beides zusammen als "kerlone 50 Lack-
tabletten (N 2)". Zwar bemerke der Verkehr ohne weiteres,
dap die &uPere Verpackung nicht vom Hersteller stamme, weil
sie ein ausgeschnittenes Fenster aufweise, in dem die Marke
"kerlone" erscheine. Gleichwohl erwecke die Packungsgestal-
tung dariber hinaus den Eindruck, dap sich das im Fenster
allein sichtbare Kennzeichen auf die Gesamtpackung und dem-
gemdp auf den gesamten Inhalt an Tabletten beziehe, wie wenn
es an derselben Stelle auf einer &uPeren Verpackung, die
kein ausgeschnittenes Fenster habe, selbst angebracht wére.
Diesem Eindruck stehe nicht entgegen, daB die Beklagte auf
der &upPeren Packung dreimal auf "Import, Abpackung und Ver-
trieb" durch sie selbst hinweise. Die Herstellerin der in
der Packung der Beklagten enthaltenen Tabletten, SENEEEEEEED.



habe keine Packungen mit 50 bzw. 100 Tabletten, jedenfalls
keine beschnittenen Blisterstreifen, mit der Bezeichnung
"kerlone" versehen und derartige Packungen auch nicht in den
Verkehr gebracht. Insoweit finde die von der Marke als opti-
schem Bestandteil der &auPeren Verpackung ausgehende Gewdhr
fir die Herkunft der gesamten in der Verpackung enthaltenen
wWare und die damit verblrgte gleichbleibende Beschaffenheit
und Gute dieser Ware keine Grundlage mehr. Auf die Frage, ob
eine konkrete Gefdhrdung fur die Tabletten durch das Be-
schneiden der Blister bewirkt werde, komme es nicht an.

2. Eine Verletzung der IR-Marke durch die Beklagte sei
Jedenfalls infolge des Vertriebs in ihrer Eigenart verénder-
ter Ware unter Beibehaltung der urspringlichen Bezeichnung
gegeben. Das seli zu bejahen, wenn eine Gesamtverpackung, wie
sie hier von der Kléagerin beanstandet werde, mit beschnitte-
nen Blisterstreifen aufgestockt werde. Mit dem Begriff der
Eigenart wirden solche Eigenschaften einer Ware beschrieben,
deren Beeintrachtigung der Herkunfts- und der daraus abge-
leiteten Garantiefunktion des Warenzeichens zuwiderlaufe.
Hierzu gehdére bei Arzneimitteln die Unversehrtheit der Ta-
bletten-Blisterstreifen als innerer Verpackung. Zwar sei
zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dap die "kerlo-
ne"-Tabletten durch das Beschneiden der Blisterstreifen
selbst tatsdchlich nicht beeintréchtigt wirden. Hier seien
jedoch die Tabletten und die sie umgebenden Blister aus der
Sicht des Verkehrs als Einheit anzusehen. Grundlage fur das
Vertrauen in die gleichbleibende Beschaffenheit und Gite der
gekennzeichneten Ware seien nicht nur die Tabletten fir sich
allein, sondern auch die Blister, in denen sich die Tablet-
ten befénden. In den Augen des Verkehrs dienten sie, anders



_10_

als auPere Verpackungen, unmittelbar und in besonderem MaPe
dem Schutz der Tabletten vor &uPeren Einfliussen. Die Beklag-
te mdge die Blisterstreifen so sorgféltig beschneiden, dap
dle Tiefziehhdfe, in .denen sich die Tabletten befénden, tat-
sachlich nicht besché&digt wirden. Der Verkehr sehe das Be-
schneiden der Blister nicht lediglich als Ubliche, ihm be-
kannte Begleiterscheinung des normalen Geschdftsverkehrs
beim Umgang mit importierten Arzneimitteln an.

3. Das Berufungsgericht hat einen Verstof gegen Art. 30,
36 EWGV durch die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs
verneint.

III. Nach Auffassung des Senats ist die Annahme des Be-
rufungsgerichts, in den angegriffenen Handlungen der Beklag-
ten liege eine Warenzeichenverletzung durch eine unzuléssige
Wiederkennzeichnung von Waren wie auch durch einen unzulas-
sigen Vertrieb verdnderter Waren unter Beibehaltung der ur-
springlichen Kgnnzeichnung, nicht rechtsfehlerfrei. Das Be-
rufungsgericht ist insoweit von der MaBgeblichkeit allein
der Auffassung des kaufenden Publikums, also der allgemeinen
Verkehrskreise, ausgegangen. Es hat dabei unberlicksichtigt
gelassen, daP in anderem Zusammenhang, nadmlich fir die Frage
der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei verschrei-
bungspfiichtigen Arzneimitteln vorrangig auf den verordnen-
den Arzt und den Apotheker abzustellen ist, da diese bei der
Rezeptierung und der Ausgabe des Medikaments sich Gedanken
Uber den Hersteller zu machen haben (BGH, Urt. v. 25.1.1990
- I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; vgl. auch
BGH, Urt. v. 18.1.1955 - I ZR 142/53, GRUR 1955, 415, 416 =
WRP 1955, 50 - Arctuvan/Artesan; Urt. v. 12.10.1956
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- I ZR 171/54, GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin). Diese
Grundsdtze gelten gleichermapfen auch fir das im Streitfall
in Frage stehende Verstdndnis des Verkehrs beziglich der von
der Beklagten vertriebenen Arzneimittelpackungen, denn fir
das Verkehrsverstdndnis mussen immer dieselben angesproche-
nen Verkehrskreise mapgeblich sein, ohne Rucksicht darauf,
ob es um die Verwechslungsgefahr oder die Auffassung von ei-
ner Aufmachung geht.

Jedoch erscheint es nicht ausgeschlossen, dap die danach
nach deutschem Recht zur weiteren Sachaufklarung (Ermittlung
der Auffassung der Arzte und der Apotheker) gebotene Zurlck-
verweisung der Sache an das Berufungsgericht zu Feststellun-
gen fihren kénnte, die als Grundlage fir die Annahme einer
unzuléssigen wiederkennzeichnung oder eines Vertriebs verén-
derter Waren unter der urspringlichen Kennzeichnung nach
deutschem Recht ausreichen. In diesem Fall waren die geltend
gemachten Ansprliche gerechtfertigt und der Vertrieb der be-
anstandeten Packungen zu verbieten.

Die Revision sieht in einem derartigen Verbot eine unzu-
lassige Beschrénkung des Handels innerhalb der Gemeinschaft.
Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von
Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen, da der Gerichts-
hof der Europdischen Gemeinschaften hierzu bisher nicht
Stellung genommen hat. Im Fall Pfizer/Eurim-Pharm (EuGH,
Urt. v. 3.12.1981 - Rs 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int.
1982, 187) lag der Sachverhalt insoweit anders, als dort der
Umkarton mittels einer Klarsichtfolie den Blick auf die
Kennzeichnung und den Herstellernamen freigab, wahrend im
Streitfall der Hersteller aus den Aufdrucken auf dem Umkar-
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ton nicht entnommen werden kann. Des weiteren enthielt der
Umkarton in dem vorerwadhnten Fall lediglich Originql-Blister
des Herstellers, wdhrend im Streitfall die angegriffene Pak-
kung auch beschnittene Blister enthdlt, die demgemdp auch
die in franzdsischer Sprache aufgedruckten Wochentage nicht
mehr vollsté&ndig wiedergeben und auch deshalb so von dem
Hersteller nicht in den Verkehr gebracht worden sind.

Da die Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts
bereits fir die vom Senat zu treffende Entscheidung Bedeu-
tung gewinnt - im Fall eines Verstofes gegen Gemeinschafts-
recht k&me es auf eine Zurlckverweisung zur weiteren Sach-
aufklérung nicht an -, hat er gemédp Art. 177 Abs. 3 EWGV die
Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europdischen Gemein-
schaften herbeizufihren.

Piper Teplitzky Mees

v. Ungern-Sternberg Starck
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