Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

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

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

a) Ist der Inhaber einer mit Wirkung fir den Mitgliedstaat A
international registrierten Marke (IR-Marke) gemdap
Art. 36 EWGV befugt, unter Berufung auf das Markenrecht
zu verhindern, dap ein Importeur von der Markeninhaberin
in dem Mitgliedstaat B mit der IR-Marke versehene und
dort unter der IR~Marke in den Verkehr gebrachte, im Mit-
gliedstaat A verschreibungspflichtige Arzneimittel auf-
kauft, diese entsprechend den - in dem Mitgliedstaat A
herrschenden, auf einer Empfehlung von Spitzenverbanden
(u.a. der pharmazeutischen Industrie) beruhenden, von den
im Mitgliedstaat B auf gesetzlicher Grundlage beruhenden
PackungsgrdBen abweichenden ~ Verschreibungsgewohnheiten
der Arzte neu konfektioniert und in einer vom Importeur
gestalteten duferen Verpackung in dem Mitgliedstaat A in
den. Verkehr bringt, wenn in dieser Verpackung eine Origi-
nalpackung mit Original-Blistern aus dem Mitgliedstaat B
sowlie einzelne weitere beschnittene Original-Blister ent-
halten sind und die Umverpackung ein ausgeschnittenes
Fenster aufweist, durch das die auf der Originalpackung
enthaltene IR-Marke sichtbar wird, wobei die Umverpackung
zwar einen Hinweis auf die Abpackung und den Vertrieb
durch den Importeur, jedoch keinen Hinweis auf den Her-
steller aufweist?

b) Genligt es fir die Annahme elner verschleierten Beschréan-
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinn wvon
Art. 36 Satz 2 EWGV, dap die Geltendmachung des nationa-
len Zeichenrechts im Zusammenhang mit dem von dem IR-Mar-
ken-Inhaber angewandten Vermarktungssystem objektiv zu
einer Abschottung der Mdrkte zwischen den Mitgliedstaaten
fihrt oder ist hierfir der Nachweis erforderlich, dap der
IR-Markeninhaber sein Markenrecht mit dem von ihm ange-
wandten Vermarktungssystem mit dem Ziel einsetzt, eine
kiinstliche Abschottung der Markte zu bewirken?
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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

beschiossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.

2. Dem Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften wer-
den folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

a} Ist der Inhaber einer mit Wirkung fir den Mit-
gliedstaat A international registrierten Marke
(IR-Marke) gem&f Art. 36 EWGV befugt, unter Beru-
fung auf das Markenrecht zu verhindern, dap ein
Importeur von der Markeninhaberin in dem Mitglied-
staat B mit der IR-Marke versehene und dort unter
der IR-Marke in den Verkehr gebrachte, im Mit-
gliedstaat A verschreibungspflichtige Arzneimittel
aufkauft, diese entsprechend den - in dem Mit-
gliedstaat A herrschenden, auf einer Empfehlung
von Spitzenverbdnden (u.a. der pharmazeutischen
Industrie) beruhenden, von den im Mitgliedstaat B
auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Packungsgrd-—
Ben abweichenden - Verschreibungsgewohnheiten der
Arzte neu konfektioniert und in einer vom Impor-
teur gestalteten auferen Verpackung in dem Mit-
gliedstaat A in den Verkehr bringt, wenn in dieser
Verpackung eine Originalpackung mit Original-Bli-
stern aus dem Mitgliedstaat B sowie einzelne wei-
tere 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 Um-
verpackung zwar einen Hinweis auf die Abpackung
und den Vertrieb durch den Importeur, jedoch kei-
nen Hinweis auf den Hersteller aufweist?

b) Geniligt es fur die Annahme einer verschleierten Be-~
schrankung des Handels zwischen den Mitgliedstaa-
ten im Sinn von Art. 36 Satz 2 EWGV, daPp die Gel-
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tendmachung des nationalen Zeichenrechts im Zusam-
menhang mit dem von dem IR-Marken—Inhaber ange-
wandten Vermarktungssystem objektiv zu einer Ab-
schottung der M&rkte zwischen den Mitgliedstaaten
fuhrt oder ist hierflr der Nachweis erforderlich,
dap der IR-Markeninhaber sein Markenrecht mit dem
von ihm angewandten Vermarktungssystem mit dem
Ziel einsetzt, eine kiunstliche Abschottung der
Markte zu bewirken?




Grinde:

I. Die Kl&gerin ist Inhaberin des deutschen Warenzei-
chens 905 590, des Wortzeilchens "MEXITIL", und der gleich-
lautenden IR-Marke, flr die sie unter anderem in Frankreich
Schutz genieft.

Die Kl&gerin stellt das Prédparat "MEXITIL" mit dem Wirk-
stoff Mexiletinhydrochlorid gegen Herzrhythmusstérungen her.
Sie bietet es-in Deutschland in den Packungsgrépen zu 20, 50
und 100 Kapseln, entsprechend den Normgrdfen N 1, N 2 und
N 3 nach einer Empfehlung der Verbi&nde der pharmazeutischen
Industrie, des Handels und der Krankenkassen Uber therapie-
gerechte Packungsgrdpen an.

Das vorerwdhnte Préparat wird in Frankreich von der mit
der Klagerin konzernverbundenen Firma BEjID 4D
FAIIND s in Lizenz hergestellt und vertrieben. Es
wird dort in 30er-Packungen angeboten, in denen sich Jjeweils
drei Blisterstreifen mit jeweils zehn eingeschweiften Kap-
seln befinden. Die Packungsgrdfe ist auf einen Zehn-Tages-
Bedarf zugeschnitten und entspricht damit der franzésischen
Zulassungspraxis, nach der Packungen fir den Zehn-Tages— und
fur den Monatsbedarf gestattet sind.

Die Beklagte, die in Deutschland vornehmlich im Wege des
Parallelimports in EG-Mitgliedstaaten bezogene Arzneimittel
vertreibt, fuhrt unter anderem "MEXITIL" aus Frankreich ein
und stellt das Préparat zu 50er- und 1l00er-Packungen neu zu-
sammen. Hierzu versieht sie bei den 50er-Packungen die hin-



tere Schauseite des Umkartons der franzdsischen Packung mit
einem Aufkleber, der unter anderem auf Import und Vertrieb
durch sie hinweist (vgl. BU 4). Auf der vorderen Schauseite
bringt die Beklagte unterhalb der Markenbezeichnung "MEXI-
TIL" einen weiteren Aufkleber mit der Aufschrift "Wirkstoff:
Mexiletinhydrochlorid" an und figt der im ibrigen unveran-
derten franzdsischen Packung zweli lose Blisterstreifen mit
je zehn Kapseln des Praparats, einen deutschsprachigen Bei-
packzettel sowie ein zus&tzliches Hinweisblatt bei und
bringt das Ganze in eine Faltschachtel als Umkarton ein. De-
ren Vorderseite weist eine rechteckige Offnung auf, die ge-
rade so grof ist, dap das auf der franzdsischen Packung auf-
gebrachte Zeichen "MEXITIL" sichtbar wird. Entsprechend ver-
fahrt die Beklagte bel der Herstellung von 100er-Packungen:;
drel teilweise Uberklebte franzdsische Originalpackungen und
ein zus&tzlicher Blisterstreifen werden in einem Umkarton
zusammengefaft, der durch eine 0ffnung das Zeichen "MEXITIL"
auf einer der inneren Packungen sichtbar werden 1l&pt.

Die Kl&gerin, die die Beklagte auf Unterlassung, Aus-
kunft und Schadensersatzfeststellung in Anspruch nimmt, hat
die Auffassung vertreten, die Beklagte bringe ein Arzneimit-
tel in den Verkehr, das so weder von ihr noch von ihrem aus-
landischen Xonzernunternehmen stamme, so daP die Herkunfts~
;pnd Garantiefunktion der Marke beeintrachtigt werde. Sie
kdnne nach dem Umpacken, insbesondere wegen der damit ver-
bundenen Gefahr von Chargenverwechslungen, nicht mehr fir
die Produktsicherheit garantieren. Art. 30,‘36 EWGV stunden
der Abwehr der Zeichenverletzung nicht entgegen, da die ver-
schiedenen Packungsgrdfen im In- und Ausland Folge der je-



weils unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen
Lindern seien und deshalb keine verschleierten Handelsbe-
schrankungen im Sinne von Art. 36 Satz 2 EWGV darstellten.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend
gemacht, durch das Umpacken werde der Originalzustand des
Arzneimittels nicht veréndert. Objektiv kdénne es zu einer
Beeintré&chtigung der Ware nicht kommen, da durch ein (im
einzelnen naher dargestelltes) Herstellungs- und Kontrollsy-
stem sichergestellt sei, dap nur qualitativ einwandfreie,
unbeschadigte und zur selben Charge gehdérende Blister neu
konfektioniert wirden. In dem Sichtbarmachen des auf der
Original-Packung angebrachten Zeichens liege kein (erneutes)
Kennzeichnen der Ware, selbst ein fliichtiger Betrachter er-
kenne, daP das Warenzeichen nicht Bestandteil des Umkartons
sel. Die Neukonfektionierung der Ware lasse keinen Zweifel
daran, daP Ware und &uPere Verpackung aus zwei verschiedenen
Betrieben stammten, hierauf werde auch in den Packungsanga-
ben deutlich sichtbar hingewiesen. Angesichts der Verschrei-
bungspflicht fir das Praparat komme es mafgeblich auf das
Verstdndnis von Arzten und Apothekern an. Im Ubrigen liege
in der Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Kl&gerin
eine unzulassige verschleierte Handelsbeschrankung.

§ Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die
Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer Revision, deren Zurickweisung die Kl&gerin be-
antragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag
weliter.



II. Das Berufungsgericht hat ausgefihrt: Der Unterlas-
sungsanspruch sei gegeben, weil die Beklagte durch die ange-
griffenen Handlungen in die allein der Kla&gerin als Zeichen-
inhaberin zustehende Befugnis eingreife, Arzneimittel und
deren Verpackungen mit dem Klagezeichen zu versehen und die
so gekennzeichnete wWare in den Verkehr zu bringen.

Die durch den Umkarton mittels des ausgeschnittenen Fen-
sters geschaffene Verbindung zwischen &uferer Verpackung und
dem Zeichen auf der franzdsischen Originalpackung stelle ein
Kennzeichnen im Sinne von § 24 Abs. 1 WZG dar. Dieses setze
keine rdumliche oder kérperliche ("feste”) Verbindung des
Zeichens mit der Ware voraus. Es genlige eine Verbindung, die
so nahe seli, daPp zwischen dem Zeichen und der Ware eine ge-
dankliche Beziehung hergestellt werde, die von den beteilig-
ten Verkehrskreisen als Kennzeichnung der Ware nach ihrer
Herkunft aufgefapt werde. Nichts anderes gelte flir eine Ver-
packung, die ebenfalls Trager eines Warenzeichens sein kén-
ne. Das durch die Offnung der &uPeren Verpackung sichtbare
Klagezeichen werde vom Verkehr als Bestandteil der &uperen
Verpackung und damit als Kennzeichen der von der Beklagten
vertriebenen Gesamtpackung angesehen, zumal diese sonst
- entgegen Ublicher Handhabung - keine Kennzeichnung trage.

. Demnach weise das Klagezeichen als integrierter Bestand-
teil der &uPeren Verpackung zugleich auf die Herkunft der so
gekennzeichneten Handelseinheit aus dem Betrieb der Zeichen-
inhaberin hin, die jedoch unstreitig nicht vorliege.



Dem stehe nicht entgegen, daPp der Umkarton der Beklagten
auch die Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst deren
Firma und S8itz enthalte. Es kénne offenbleiben, ob diese An-
gaben leicht Ubersehen werden kénnten, jedenfalls seien sie
inhaltlich nicht geeignet, dem Klagezeichen in der vorlie-
genden Packung die Funktion eines Herkunftshinweises zu neh-
men; Aufschlup Uber die Beziehungen der Beklagten zur Zei-
cheninhaberin gében sie nicht.

Der zeichenrechtliche Unterlassungsansprhch werde auch
nicht dadurch ausgeschlossen, daB>die franz6ésische Konzern-
gesellschaft die Origlnalpackungen in Frankreich in den Ver-
kehr gebracht habe. Ein Verbrauch der Zeichenrechte sei da-
durch nicht eingetreten. Im Streitfall habe die Beklagte die
von ihr vertriebenen Packungen neu gekennzeichnet, indem sie
das auf der Originalpackung aufgebrachte Klagezeichen durch
eine Aussparung in ihrem Umkarton sichtbar gemacht habe.
Schon deswegen kénne sich die Beklagte nicht auf die Er-
schépfung der Zeichenrechte der Zeicheninhaberin berufen.
Selbst wenn in der Verfahrensweise der Beklagten keine Neu-
kennzeichnung liege, kdnne nicht von einer Erschodpfung des
wWarenzeichenrechts ausgegangen werden. Denn in dem Umpacken
- Hinzupacken zusdtzlicher Ware - sei eine Verdnderung bzw.
Umgestaltung der Originalware zu sehen, aufgrund deren die
von dem Warenzeichen ausgehende Gewahr fir die Herkunft der
Ware aus dem Betrieb der Zeicheninhaberin und die damit ver-
blirgte gleichbleibende Beschaffenheit und Glite der Ware kei-
ne Grundlage mehr finge.



Das Berufungsgericht hat einen Verstof gegen Art. 30, 36
EWGV durch die Geltendmachung des zeichenrechtlichen Unter-
lassungsanspruchs verneint.

ITI. Nach Auffassung des Senats ist die Annahme des Be-
rufungsgerichts, in den angegriffenen Handlungen der Beklag-
ten liege eine Warenzeichenverletzung durch eine unzulassige
Neukennzeichnung von Waren, jedenfalls durch einen unzulés-
sigen Vertrieb veré&nderter Waren unter Beibehaltung der ur-
springlichen Kennzeichnung, nicht rechtsfehlerfrei. Das Be-
rufungsgericht ist insoweit von der Mafgeblichkeit allein
der Auffassung des kaufenden Publikums, also der allgemeinen
Verkehrskreise ausgegangen. Es hat dabei unbericksichtigt
gelassen, dap in anderem Zusammenhang, namlich fUr die Frage
der zelchenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln vorrangig auf den verordnen-
den Arzt und den Apotheker abzusteilen ist, da diese bel 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 1950, 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
- I ZR 171/54, GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin). Diese
Grundsétze gelten gleichermafen auch flr das im Streitfall
in Frage stehende Verstandnis des Verkehrs beziglich der von
der Beklagten vertrilebenen Arzneimittelpackungen, denn flr
das Verkehrsverstédndnis missen immer dieselben angesproche-—
nen Verkehrskreise mafgeblich sein, ohne Ricksicht darauf,
ob es um die Verwechslungsgefahr oder die Auffassung von ei-
ner Aufmachung geht.
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Jedoch erscheint es nicht ausgeschlossen, dap die danach
nach deutschem Recht zur weiteren Sachaufklarung (Ermittlung
der Auffassung der Arzte und der Apotheker) gebotene Zurlick-
verweisung der Sache an das Berufungsgericht zu Feststellun-
gen fithren kénnte, die als Grundlage fiir die Annahme einer
unzulédssigen Wiederkennzeichnung oder eines Vertriebs veran-
derter Waren unter der urspringlichen Kennzeichnung nach
deutschem Recht ausreichen. In diesem Fall wdren die geltend
gemachten Anspriche gerechtfertigt und der Vertrieb der be-
anstandeten Packungen zu verbieten. )

Die Revision sieht in einem derartigen Verbot eine unzu-
léssige Beschrankung des Handels innerhalb der Gemeinschaft.
Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von
Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen, da der Gerichts-
hof der Europdaischen Gemeinschaften hierzu bisher nicht
Stellung genommen hat. Im Fall PlB/EQEED-SGD (EucH,
Urt. v, 3.12.1981 - Rs 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int.
1982, 187) lag der Sachverhalt insoweit anders, als dort der
Umkarten mittels einer Klarsichtfolie den Blick auf die
Kennzeichnung und den Herstellernamen freigab, wahrend im
Streitfall der Hersteller aus den Aufdrucken auf dem Umkar-
ton nicht entnommen werden kann.
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Da die Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts
bereits fir die vom Senat zu treffende Entscheidung Bedeu-
tung gewinnt - im Fall eines VerstoBes gegen Gemeinschafts~-
recht kame es auf eine Zurilckverweisung zur weiteren Sach-
aufklérung nicht an -, hat er gem&P Art. 177 Abs. 3 EWGV die
Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europdaischen Gemein-
schaften herbeizufuhren.

Piper Teplitzky , Mees

v. Ungern-sSternberg Starck
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