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WzZG 8§ 15, 24; MarkenGi § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1
und 2, § 24 )

Zur Frage einer Markenverletzung nach neuem und altem Recht
durch den Weitervertrieb von im Wege des Parallelimports
eingefiihrter und umverpackter verschreibungspflichtiger Arz-
neimittel.
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Tatbestand:

| Die Kligerin ist eine Tochtergesellschaft der FUlllENEGGNGG
COllD “ED-GD. "G Dicsc ist Inhaberin der fiir Arz-
neimittel eingetragenen deutschen Marke 567 918, Wortzeichen
"SERMION", die auch in Spanien und Portugal Schutz genieft.

Die Klégerih‘vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland
in Lizenz ihrer Muttergesellschafﬁ die Fertigarzneimittel
"Sermion Forte" (Wirkstoff: Nicergoliﬁ 10 mg) und "Sermion"
(Wirkstoff: Nicergolin 5 mg) gegen Hirnleistungsstdrungen in
Packungen mit 50 oder 100 Dragees, entsprechend den deut-
schen Normgréfien N 2 und N 3,

Diese Pré&parate werden auch in Portugal und Spanien ver-
trieben. In Portugal bringt die portugiesische Schwesterfir-
.ma der Klagerin "Sermion" in der 10 mg-Dosierung, jedoch oh-
ne den Zusatz "Forte" auf den Markt. Das Préparat wird in
einer 60er-Packung vertrieben, die sechs Blisterstreifen mit
je 10 Dragees enthdlt. Die Packungsgrdfe ist auf eine Be-
handlungsdauer von 20 Tagen‘bei einer Dosis von taglich 3 x
1 Dragee zugeschnitten und erreicht damit die Obergrenze |
dessen, was portugiesiéche Krankenkassen erstatten. In Spa-
nien wird "Sermion" in der 5-mg-Dosierung in Packungen zu
45 Dragees in einem Blisterstreifen von der spanischen
Schwestergesellschaft der Klagerin vertrieben.

Die Beklagte, die in Deutschland vornehmlich im Wege des
Parallelimports in EU-Mitgliedstaaten bezogene Arzneimittel
vertreibt, fihrt u.a. "Sermion" aus Portugal und Spanien ein



und bringt die Prédparate in den Verkehr, nachdem sie die im-
portierten Packungen zu 100er- (N 3) bzw. 50er-Gebinden

(N 2) erganzt hat. Bei den portugiesischen Packungen zu

60 Dragees versieht sie die Blisterstreifen auf deren Riick-
seite mit einem Klebestreifen mit dem Aufdruck "Forte" und
Uberdeckt die vordere sowie eine seitliche Schauseite der
Originalpackung - mit Ausnahme der dort aufgebrachten Kenn-
zeichnung "Sermion" und der Angabe "FUNNNEN' - mit Auf-
klebern. Die im Ubrigen unveranderte Originalpackung bringt
sie unter Hinzuflgen von vier - aus anderen portugiesischen
Originalpackungen entnommenen - losen Blisterstreifen zu

10 Dragees, bei denen ebenfalls auf der Riickseite der Auf-

kleber mit dem Aufdruck "Forte" angebracht ist, in einen Um-

karton ein. Auf dessen vorderer Schauseite befindet sich ei-
ne rechteckige Offnung, die so angeordnet und so grof ist,
daf in ihr das auf der portugiesischen_Originalpaékung ange-
brachte Zeichen "Sermion" erscheint. Unterhalb des Fensters
ist u.a. das Wort "Forte" aufgedruckt; der Umkarton enthdlt
weiter die Angaben "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst
der Firma und dem Sitz der Beklagten, jedoch keine Herstel-
lerangabe. |

Die spanischen Originalpackungen erginzt die Beklagte
mit einem von einem spanischen'Originalblister abgeschnitte-
nen Streifen mit finf Dragees; sie fugt weiterhin einen
deutsChsprachigen.Beipackzettel hinzu. Auf der oberen Schau-
geite der derart verinderten Originalpackung bringt sie un-
terhalb des dort aufgedruckten Zeichens "Sermion" einen Auf-
kleber mit ihrem Firmennamen nebst Adresse und weiteren An-
gaben (Chargennummer, Haltb&rkeitédatum, Registriernummer
u.a.) an. Die rﬁckwértige‘Schauseite versieht sie mit ‘einem



Aufkleber mit den Angaben "Import und Vertrieb: E(JN-FD
AV cooH, IS @' Ferner lberklebt sie die

'spanischen Angaben beziiglich der Anzahl der Dragees.

Die Klagerin, die von ihrer Muttergesellschaft zum Vor-
gehen gegen Verletzungen ihres Markenrechts ermdchtigt wor-
den ist, sieht in dem Angebot und Vertrieb durch die Beklag-

te eine Verletzung der Marke  ihrer Muttergesellschaft.

Sie hat die Auffassung vertreten, die Beklagte bringe in
beiden Fallen ein Arzneimittel in den Verkehr, das so weder
_von der Zeicheninhaberin noch von deren auslindischen Toch-
tergesellschaften stamme, so.daB die Herkunfts- und Garan-
tiefunktion der Marke beeintréchtigt werde. Die Zeicheninha-
berin kénne nach dem Umpacken - insbesondere wegen der damit
verbundenen Gefahr von Chargenverwechslungen - nicht mehr
fir die Produktsicherheit garantieren. Art. 30, 36 EGV stln-
den der Abwehr der Zeichenverie;zung nicht entgegen, da die
verschiedenen Paékungsgréﬂen im In- und Ausland Folge der
jeweils unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzel-
nen Lindern seien und deshalb keine verschleierten Handels-
beschrankungen im Sinne von Art. 36 Satz 2 EGV darstellten.

Die Klé&agerin hat.beantragt,‘

1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen

- Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

a) von der FllED Gl EGll Prod. WD -
Fagllp) 1d=. in Portugal in den Verkehr

gebrachte Packﬁngen des Arzneimittels "Ser-
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es N 3, dem zusitzlich vier lose Blisterstrei-

fen & 10 Dragees "Sermion" beigefigt sind, an-
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. Packungsbeilage Seachten.
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Import, Abpackuni und Vertrieh:
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von der FEjjjD COMS gg@P<.2. in Spanien
in den Verkehr gebrachte Packungen des Arznei-
mittels "Sermion", 5 mg Nicergolin (45'Drage—
es) in dem nachfolgend abgebildeten Karton a
50 Dragees N 2, dem zusatzlich ein loser Bli-
sterstreifen a 5 Dragees "Sermion" beigefigt
ist, anzubieten und/odexr zu vertreiben und/
oder anbieten und/oder vertreiben zu lassen:
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Dragees
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Die Kl&gerin hat ferner mit den Klageantrdgen zu 2. und
3. Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatz-
verpflichtung begehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geitend
gemacht, durch das Umpacken werde der Originalzustand des
Arzneimittels nicht veréndert. Objektiv kdnne es zu einer
Beeintriachtigung der Ware nicht kommen, da durch ein - im
einzelnen naher dargestelltes - Herstellungs- und Kontroll-
system sichergestellt sei, daf nur qualitativ einwandfreie,
unbeschédigte und zur selben Charge gehdrende Blister neu
konfektioniert wiirden. In dem Sichtbarmachen des auf der
Originalpackung angebfachten Zeichens liege kein (erneutes)
Kennzeichnen der Ware. Selbst ein fllichtiger Betrachter er-
kenne, dafl das Warenzeichen nicht Bestandteil des Umkartons
sei. Die Neukonfektionierung der Ware lasse keinen Zweifel
daran, daf Ware und Auflere Verpackung aus 2zwei verschiedenen
Betrieben stammten; hierauf werde auch in den Packungsanga-
ben deutlich sichtbar hingewiesen. Angesichts der Verschrei-
bungspflicht fﬁr das Prdparat komme es mafigeblich auf das
Verstindnis von Arzten und Apothekern an. Im Ubrigen liege
in der Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klagerin
eine unzuldssige verschleierte Handelsbeschrénkung i.S. von
Art. 36 Satz 2 EGV. Auf die Motivation fiir die Wahl unter-
schiedlicher Packungsgréfien in den einzelnen Landern komme
es nicht an. Eine MarktébschottUng sei schon dann "klnst-
kich" und damit unzuldssig, wenn der Zéicheninhaber von sei-
nem Zeichenrecht Gebrauch mache, ohne daf dies zur Aufrecht-
erhaltung der Herkunftsfunktion seines Schutzrechts zwingend
erforderlich sei. S |



Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die
Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG K&ln WRP
1993, 259).

Mit ihrer Revision, deren Zurlickwelisung die Klagerin be-
antragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag

weiter.

Durch Beschluf vom 27. Januar 1994 hat der Senat dem Ge-
richtshof der Europdischen Gemeinschaften nach Art. 177
Abs. 3 EGV folgende Fragen zur Auslegung von Art. 30, 36 EGV
zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 1994, 372 = WRP 1994,
242 - Sermion): '

1. Ist der Inhaber eines im Mitgliedstaat A gelten-
den Warenzeichens gemafs Art. 36 EWGV befugt, un-
ter Berufung auf das Zeichenrecht zu’ verhindern,
daf? ein Importeur von einem mit dem Zeicheninha-
ber konzernverbundenen Unternehmen in dem Mit-
gliedstaat B mit dem Warenzeichen versehene und
so dort in den Verkehr gebrachte, im Mitglied-
staat A verschreibungspflichtige Arzneimittel
aufkauft, diese entsprechend den - in dem Mit-
gliedstaat A herrschenden, auf einer Empfehlung
von Spitzenverbdnden {u.a. der pharmazeutischen
Industrie) Uber therapiegerechte Packungsgrdéflien
beruhenden, von den im Mitgliedstaat B maf3geben-
den Packungsgréfien - abweichenden Verschreibungs-
gewohnheiten der Arzte neu konfektioniert und

a) in einer vom Importeur gestalteten &uferen
' Verpackung in dem Mitgliedstaat A in den Ver-
mr. kehr bringt, wenn in dieser Verpackung eine
Originalpackung mit Original-Blistern aus dem
Mitgliedstaat B sowie einzelne weitere Origi-
nal-Blister enthalten sind und die Umverpak-
kung ein ausgeschnittenes Fenster aufweist,
durch das das auf der Originalpackung enthal-
tene Warenzeichen sichtbar wird, wobei die Um-
verpackung zwar einen Hinweis auf die Abpak-
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kung und den Vertrieb durch denllmporteur, je-
doch keinen Hinweis auf den Hersteller auf-
. weist, oder '

b) in der das Warenzeichen aufweisenden Original-
packung aus dem Mitgliedstaat B im Mitglied-
staat A in den Verkehr bringt, wenn diese vom
Importeur durch Aufkleber mit dessen Firmenna-
men und weiteren Angaben {(Chargennummexr, Halt-
barkeitsdatum, Registriernummer u.a.) und die
Beifligung eines von einem Original-Blister ab-
geschnittenen Streifens mit finf Dragees er-
ganzt worden ist.

2. Genligt es fiir die Annahme einer verschleierten
Beschrankung des Handels zwischen den Mitglied-
staaten im Sinne von Art. 36 Satz 2 EWGV, dafs die

Geltendmachung des nationalen Zeichenrechts im
Zusammenhang mit dem von dem Warenzeicheninhaber
angewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer
Abschottung der Markte zwischen den Mitgliedstaa-
ten fdhrt oder ist hierflir der Nachweis erforder-
lich, daf der Warenzeicheninhaber sein Zeichen-
recht mit dem von ihm angewandten Vermarktungssy-
stem mit dem Ziel einsetzt, eine kinstliche Ab-
schottung der Markte zu bewirken?

Der Européische'Gerichtshof hat hiertiber durch Urteil
11. Juli 1996 wie folgt entschieden (GRUR Int. 1996,
= WRP 1996, 867):

Artikel 36 EG-Vertrag ist dahin auszulegen, daf sich
ein Markeninhaber auf die Marke berufen kann, um ei-
nen Importeur am Vertrieb eines Arzneimittels zu '
hindern, das vom Markeninhaber oder mit seiner Zu-

stimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Ver-

o mT

kehr gebracht worden ist, wenn dieser Importeur das
Arzneimittel in eine neue &uflere Verpackung umge-
packt hat, durch die hindurch die auf der inneren
Originalverpackung angebrachte Marke sichtbar wird
oder wenn er den Inhalt und das Aussehen einer &ufle-
ren Originalverpackung verandert hat, dabei aber die
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vom Hersteller darauf angebrachte Marke stehengelas-

sen hat. Dies gilt nicht, wenn folgende Vorausset-
zungen exrfiillt sind: :

- Eg ist erwiesen, daR die Geltendmachung einer Mar-
ke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem
Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu
widersetzen, 2u einer klnstlichen Abschottung der
Markte zwischen Mitgliedstaaten beitragen wiirde.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Mar-
keninhaber das gleiche Arzneimittel in unter-
schiedlichen Packungen in verschiedenen Mitglied-
staaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpak-
ken durch den Importeur zum einen erforderlich
ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat
vertreiben zu koénnen, und zum anderen unter sol-
chen Bedingungen erfolgt, daR der Origimalzustand
des Arzneimittels dadurch nicht beeintrachtigt
werden kann. Diese Voraussetzung bedeutet nicht,
daf? der Importeur nachweisen mufl, daf der Marken-
inhaber beabsichtigt hat, die Markte zwischen Mit-
gliedstaaten abzuschotten.

- Eg ist dargetan, dafl das Umpacken den Originalzu-
gstand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht
beeintrachtigen kann. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn der Importeur nur Handlungen vorgenom-
men hat, mit denen kein Risiko einer Beeintrachti-
gung verbunden ist, so z.B. wenn Blisterstreifen
aus ihrer aufleren Originalverpackung herausgenom-
men und zusammen mit einer oder mehreren Original-
packungen in eine neue auflere Verpackung umgepackt
oder in eine andere Originalpackung eingelegt wer-
den, wenn auf den aufleren Originalverpackungen
cder auf den Blisterstreifen Aufkleber angebracht
oder in die Verpackung neue Beipack- oder Informa-
tionszettel in der Sprache des Einfuhrstaats ein-
gelegt werden. Das nationale Gericht hat zu beur-
teilen, ok beim Zerschneiden von Blisterstreifen
oder beim Aufstempeln von Chargennummern auf diese
.80 vorgegangen wird, daf® jedes konkrete Risiko ei-
ner Beeintrachtigung des Originalzustands der dar-
in befindlichen Tabletten ausgeschlossen ist. Dies
ist u.a. dann anzunehmen, wenn diese Handlungen
von einer Beh&rde genehmigt und daraufhin Uber-
wacht werden, daf die einwandfreie Beschaffenheit
der Ware gewdhrleistet ist. Das nationale Gericht



hat aufierdem zu prifen, ob der Originalzustand der
in der Verpackung enthaltenen Ware insbesondere
dadurch mittelbar beeintrachtigt wird, daf® die au-
Bere oder innere Verpackung der umgepackten Ware
oder ein neuer Beipack- oder Informationszettel
bestimmte wichtige Angaben nicht enthdlt oder aber
unzutreffende Angaben enthdlt oder daR die Verpak-
kung der umgepackten Ware nicht so gestaltet ist,
dafs diese ausreichend geschitzt wird.

Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von
wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer
der Hersteller ist. Diese Angaben miissen so aufge-
druckt sein, daR sie ein normalsichtiger Verbrau-
cher bei Anwendung eines normalen Mafes an Auf-
merksamkeit verstehen kann. Dagegen braucht nicht
angegeben zu werden, daR das Umpacken ohne Zustim-
mung des‘Markenlnhabers erfolgt ist.

Das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufge-
macht, dafl dadurch der Ruf der Marke und ihres In-
habers geschadigt werden kann. Die Verpackung darf
folglich nicht schadhaft, wvon schlechter. Qualitdt
oder unordentlich sein. Das nationale Gericht hat
zu ermitteln, ob die Verpackung dadurch, daf in
eine &ufere Verpackung sowohl Originalpackungen
als auch lose Blisterstreifen gepackt wurden, un-
ordentlich wird und damit den Ruf der Marke scha-
digen kann. Hinsichtlich des Zerschneidens von
Blisterstreifen hat es im Einzelfall zu beurtei-
len, ob dieses in einer Weise erfolgt, daff dadurch
der Ruf der Marke geschadigt werden kdnnte.

Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab
vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und
liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepack-
ten Ware



Entscheidungsgrﬁnde:

1. Das Berufungsgericht hat die Kligerin als Lizenzneh-
merin der Zeicheninhaberin aufgrund deren ausdrtlicklicher Er-
machtigung - unangefochten und rechtsfehlerfrei - als befugt
angesehen, Anspriche aus der Verletzung des deutschen Waren-
zeichens "Sermion" im eigenen Namen geltend zu machen. Es
hat die geltend gemachten Anspriiche gemdfs §§ 15, 24 WZG fir
bégrﬁndet erachtet, da die Beklagte durch die beanstandeten
Handlungen in die allein der Zeicheninhaberin zustehende Be-
fugnis eingreife} Arzneimittel und deren Verpackungen mit
dem Klagezeichén zu versehen und die so gekennzeichnete Ware

in den Verkehr zu bringen.

Dazu hat es ausgefihrt: Die durch den Umkarton mittels
des ausgeschnittenen Fensters geschaffene Verbindung zwi-
schen &uBerer Verpackung und dem Zeichen auf der portugiesi-
schen Originalpackung stelle ein Kennzeichnen im Sinne von
§ 24 Abs. 1 WZG dar. Hierfilir geniige eine Verbindung, die so
nahe sei, daﬁ.zwischen'dem Zeichen und der Ware eine gedahk—
liche Beziehung hergestellt werde. Nichts anderes gelte fiir
eine Warenverpackung. Das durch die Offnung der &uBeren Ver--
packung sichtbare Klagezeiéhen werde vom Verkehr als Be-
standteil der &uBeren Verpackung und damit als Kennzeichen
der von der Beklagten vertriebenen Gesamtpackung angesehen,
‘fhmal_auch die unter dem Fensterausschnitt auf der éuBeren
Verpackung aufgedruckte Angabe "Forte" die Beziehung von Um-
karton und Warenzeichen noch verstdrke. Demnach weise das
Klagezeichen als integrierter Bestandteil der &uReren Ver-

packung zugleich auf die Herkunft der so gekennzeichneten



Handelseinheit (Packungsgréfle N 3 zu 100 Dragees) aus dem .
Betrieb der Zeicheninhaberin (oder allenfalls noch ihrer Li-
zenznehmerin) hin; dieser Hinweis entspreche jedoch unstrei-
tig nicht den Tatsachen. Die auf dem Umkarton der Beklagten
enthaltene Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst de-
ren Firma und Sitz sei inhaltlich nicht geeignet, dem Klage-
zeichen in der vorliegenden Packung die Funktion eines Her-
kunftshinweises zu nehmen; Aufschluf Gber die Beziehung der
Beklagten zur Zeicheninhaberin gebe sie nicht. Ein Verxrbrauch.
der Zeichenrechte sei dadurch, daR die portugiesische Kon-
zerngesellschaft der Klégerin die Originalpackungen in Por-
tugal in den Verkehr gebracht habe, nicht einéetreten. Im
Streitfall habe die Beklagte die von ihr vertriebenen Pak-
kungen neu gekennzeichnet, indem sie das auf der Original-
packung aufgebrachte Klagezeichen durch eine Aussparung in
ihrem Umkarton sichtbar gemacht habe.

Auch in dem Angebot und dem Vertrieb der aus Spanien im-
portiertern und mit abgeschnittenen Blistern aufgestockten
Packungen sei eine Zeichenverletzung zu sehen. Das Zeichen-
recht gestatte die Unterbindung eines Weitervertriebs von
Waren auch dann, wenn die Originalware derart verandert. oder
umgestaltet werde, daf? die von dem Warenzeichen ausgehende
Gewahr flir die Herkunft der Ware und die damit verblrgte
gleichbleibende Beschaffenheit und Giite der Ware keine
Grundlage mehr finde. Die von der Beklagten vorgendmmenen
Verdnderungen durch das Aufstocken der spahischen Original-
packung mittels eines abgeschnittenen Blisterteils sei eine
Einwirkung auf die charakteristischen Sacheigenschafteh des
'Préparats.'Aus,der Sicht eines nicht unbeachtlichen'Teils_
der angesprochenen Patienten werde bei Verwendung der be-
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schnittenen Blister die Erwartung unverdnderter Originalware
nicht mehr erfiillt. Das werde unmittelbar der Zeicheninhabe-
rin bzw. ihrer spanischen Tochtergesellschaft zugeordnet und
auch nicht dadurch verhindert, dafl auf dem Umkarton und dem
Beipackzettel die Beklagte als Importeurin genannt sei. So-
weit die Eingriffe nicht dem Hersteller, sondern der auf dem
Umkarton und dem Beipackzettel als Importeurin und Vertrei-
berin genannten Béklagten zugeséhrieben wﬁrden; vermuteten
Teile des Verkehrs geschaftlicheé Beziehungen zwischen der
Beklagten und der Zeicheninhaberin oder deren spanischer
Tochtergesellschaft. )

In der Geltendmachung der zeichenrechtlichen Unterlas-
sungsanspriiche liege kein Verstoft gegen Art. 30, 36 EGV.

II. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hdlt der re-
visionsrechtlichen Nachprtifung stand.

Nach der Abldsung des Warenzeichengesetzes durch die
Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 1. Januar
1995 konnen die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsan-
spriche nur dann bejaht werden, wenn sie der Klagerin nach
§ 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn sie ihr au-
RBerdem nach den Vorschriften der §§ 15, 24 WZG zugestanden
haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995
- I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin;

BEHZ 131, 308, 310 - Gefldrbte Jeans). Damit soll verhindert
werden, dafR aufgrund‘des Markengesetzes gegen Handlungen
vorgegangen werden kann, die bis 2zu dessen Inkrafttreten
rechtmdfRig waren (vgl. Amtl. Begr. in BT-Drucks._12/6581
S. 128 = B1PMZ 1994, Sonderheft S. 122). Im Streitfall sind



die Anspruchsvoraussetzungen nach neuem Recht (§ 4 Nr. 1,

§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 2, Abs. 5 und abs. 6
MarkenG) gleichermaffen gegeben, wie sie auch nach altem
Recht begrindet waren (8§§ 15, 24 WZG). Dies gilt nicht nur
fir die Unterlassungsanspriche, sondern auch fir die Anspri-
che auf Auskunftserteilung und Feststellung dér Schadenser-
satzverpflichtung, die sich fir die Zeit vor dem 1. Januar
1995 ausschlieflich nach altem Recht und fir die Zeit danach

zugleich auch nach neuem Recht beurteilen.

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten unter-
sagt, ohne Zustimmung des Inhabers einer Marke im geschaft-
lichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Wa-
ren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fiir die
gsie Schutz geniefit. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirk-
licht die Beklagte nach dem festgestellten unstreitigen
Sachverhalt dadurch, daf? sie das in Portugal und Spanien von
"den dortigen Schwesterfirmen der Klagerin mit Zustimmung der
Markeninhaberin in den Verkehr gebrachte Praéparat "Sermion®
nach Deutschland importiert und hier in der vom Berufungsge-
richt festgestellten Art und Weise unter der Marke "Sermion"
bzw. "Sermion Forte" in den von ihr gebildeten N 2- und
N 3-Gebinden anbietet und vertreibt. Nach § 14 Abs. 3 Nr. 1
und 2 MarkenG ist es insbesondere untersagt, das Zeichen auf
Waren oder ihrer Verpackung anzubringen und unter dem Zei-
chen Waren anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Dieser
ger Markeninhaberin zustehende markenrechtliche Schutz ent-
f4l1l1lt zwar, wenn das Markenrecht erschopft ist (§ 24 Abs. 1
MarkenG), die Klagerin kann sich im Streitfall jedoch der
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Benutzung ihrer Marke im Ziusammenhang mit dem weiteren Ver-
trieb der Ware durch die Beklagte aus berechtigten Griinden
widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG}.

a} Hinsichtlich der von der Klagerin mit dem Klageantrag
zu Ziffer 1 a angegriffenen Handlungen {Angebot und Vertrieb
der umgepackten portugiesischen Waren) ist das Berufungsge-
richt auf der Grundlage des alten Rechts davon ausgegangen,
daf die Beklagte eine unzuldssige (Neu-)Kennzeichnung der
Ware mit der Marke der Klagerin vornimmt, weil das durch die
Offnung der JuReren Verpackung sichtbare Zeichen "Sermion™”
vom Durchschnittsverbraucher als Kennzeichen der von der Be-
klagten vertriebenen Gesamtpackung angesehen werde. Diese
Annahme h&lt der revisionsrechtlichen Nachpriifung stand. Von
ihr ist auch bei der Prifung der Markenverletzung nach den
Vorschriften des Markengeseties auszugehen. Nach neuem Recht
erstreckt sich zwar die Erschépfung auch auf das Kennzeich-
nungsrecht, ihre Voraussetzungen sind im'Streitfallvaber
nicht erfullt. '

(1) Der Beurteilung, wonach die Beklagte eine (Neu-)
Kenhzeichnung der Ware vornehme, steht nicht entgegen, daB
der Senat in seinem Vorlagebeschluff vom 27. Januar 1994 Be-
denken hinsichtlich der Feststellung des Verkehrsversténd-
nisses gedufert hat. Eine formelle Bindungswirkung durch den
Vorlagebeschluff besteht insoweit schon deshalb nicht, weil
sich die friheren Ausfﬁhruhgen des Senats auf die Frage.ei~
ner Verletzung des Warenzeichengesetzes und nicht des Mar-
kengesetzes bezogen haben. Bei seiner erneutén Beurteilung
- hat der Senat berilcksichtigt, daff zwar, wie in dem Vorlage-
beschluff ausgefihrt, fir die Frage des Verkehrsverstandnis-



ses hinsichtlich der Beurteéilung einer Aufmachung grundsétz-
lich auf die Verkehrskreise abzustellen ist, die schon nach
der bisherigen Rechtsprechung bei der Feststellung der Ver-
wechslungsgefahr als maRgeblich erachtet worden sind. Hier-
aus ergibt sich aber nicht zwingend, daff der Beurteilung
auch in beiden Fallen dieselbe Gewichtung der moglicherweise
unterschiedlichen Aﬁffassung verschiedener Teile der die
maBgeblichen Verkehrskreise bildenden Personen (hier: der
Patienten einerseits und der Arzte und Apotheker anderer-
seits) zugrunde zu legen ist. Denn im Fall der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr tiberwiegt bei .verschreibungspflich-
tigen Arzneimitteln - um die es im Stréitfalligeht - zZwar,
wie der Senat entschieden hat (BGH; Urt. v. 25.1.1990

- I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v.
29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/In-
dohexal), die Auffassung der verordnenden Arzte, die eigén-

- verantwortlich die Auswahl des Arzneimittels treffen. Bei
der Beurteilung einer Arzneimittelaufmachung dagegen»kann
nach heutigem Verst&ndnis der Auffassung dieses Teils der
mafigeblichen Verkéhrskreise,_die einen weitergehenden Kennt-
nisstand tber umverpackte Arzneimittel aus Parallelimporten
haben als die allgemeinen Verbraucher, nicht die'gleiche
tberwiegende Bedeutung beigemessen werden. Denn bei Arznei-
mitteln handelt es sich, worauf auch der Europdische Ge-
richtshof in seiner Vorébentscheidung in einem anderen Zu-
sammenhang hingewiesen hat (aaO, Tz. 66 und 67), um einen
sensiblen Bereich, in dem die 6ffeﬁtiichkeit besonderen Wert
auf die Qualitit und die einwandfreie Beschaffenheit der Wa-
re legt. Demgemif ist die Aufmachung der Ware fiir 'den Ver- .
braucher von groﬁerer Bedeutung, auch wenn bei verschrei- _
' bungspfllchtlgen Arzneimitteln allein schon der,Umstand, dai



das Préparat &rztlich verordnet worden ist, geeignet sein
kann, beim Verbraucher ein gewisses Vertrauen in die Quali-

tat der Ware zu erwecken.

Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen
Feststellungen kann daher von einer an sich nach § 14 2abs. 3
Nr. 1 MarkenG untersagten (Neu-)Kennzeichnung ausgegangen

wexrden.

(2) Eine Erschépfung scheidet insoweit aus. § 24 Abs. 1
MarkenG ist zu entnehmen, daf? das dem Markeninhaber zuste-
hende AusschlieRlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) bei
Vorliegen der -angeflihrten Voraussétzungen in jeder Hinsicht
der Erschépfung!unterliegen kann, denn die Vorschrift erfafit
infolge der Verwendung des Bégriffes "benutzen", wie er auch
in § 14 Abs. 2 MarkenG gebraudht wird, an sich s&mtliche,
einem Dritten untersagte Handlungen. Hiervon ist, wie sich
aus der Gesetzesbegrﬁndﬁng ergibt (BT-Drucks. 12/6581 S. 81
= B1PMZ 1994 Sonderheft S. 75), auéh.der.Gesetzgeber ausge-
gangen. In der Begriindung wird allerdings weiter angefiihrt,
da mit dieser Regelung ein vdllig uneingeschrianktes Benut -
zungsrecht f£{ir Dritte "natirlich nicht verbunden" sei. Das
Kennzeichnungsrecht werde in der Regel von der Erschépfung
nicht erfafit. Dabei sei es vom Ergebnis her unerheblich, ob
eine solche Neukennzeichnung, wie es zutréffend erscheine,
séhon tatbestandlich keinen Erschbpfungstatbéstand darstelle
Qder ob eine der'“befechtigten Auénahmen" im Sinne des Ab-
satzes 2 gegeben sei (Amtl. Begr. aa0; vgl. auch Sack, GRUR
1997, 1, 3 £.). Von diesem Verstandnis der die Erschépfung
regelndén Vorschrift der Markenrechtsrichtlinie -(Art. 7) ist

auch die Bundesregierung in ihrer AuBerung in einem Art. 7
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Abs. 1 MarkenRL betreffendén Vorabentscheidungsverfahren vor
dem Europdischen Gerichtshof ausgegangen (vgl. EuGH GRUR
Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 Tz. 32 - Bristol-Myers

Squibb u.a./Paranova).

Diese, die .Erschépfung dés Markenrechts nach § 24
MarkenG einschrinkende -und die (Neu-)Kennzeichnung, wie nach
dem bisher geltenden Warenzeichengesetz, nicht umfassende
Auslegung kann allerdings nicht mehr aufrechterhalten wer-
den. Der Europédische Gerichtshof hat namlich nunmehr in der
erwdhnten Vorabentscheidung Bristol-Myers Squibb u.a./Para-
nova (aa0 Tz. 34-37, 49, 50; vgl. auch Tz. 36-39 der im vor-
liegenden Verfahren ergangenen Vofabentscheidung) - unter
Bezugnahme auf seine Urteile "Hoffmann-La Roche" (GRUR 1978,
599) und "American Home Products" (GRUR Int. 1979, 99) -
Art. 7 MarkenRL dahin ausgelégt, daf® unter bestimmten - na-
her genannten - Voraussetzungen auch das Kennzeichnungsrecht
des Markeninhabers der Erschdpfung unterliegt.

Von diesem Verstandnis der Erschépfungsregelung ist nun-
mehr - entgegen der Regelungsabsicht des Gesetzgebers - fir
Fallgestaltungen der vorliegenden Art auch bei der Auslegung
von § 24 MarkenG auszugehen. Dies ergibt sich allerdings
nicht bindend aus der im Streitfall ergangenen Vorabent-
scheidung, da sich die vorgelegten Fragen nicht auf die Aus-
legung von Art. 7 MarkenRL bezbgen haben. Fir die Auslegung
ist jedoch die Vorabentscheidung in der Sache Bristol-Myers
Squibb u.a./Paranova bedeutsam. Zwar binden die aufgrund des
Art. 177 EGV.ergangeﬁen Vorabentscheidungen grunds&atzlich
nur die im Ausgangsverfahren_befaﬁten Gerichte (BGHZ 125,
382, 385 - Rolling Stones) . Das bedeutet aber nicht, daf ih-



re Wirkungen - hier die der im Verfahren Bristol-Myers _
Squibb u.a./Paranova ergangenen Vorabentscheidung - nur auf
den konkreten Fall beschrankt sind. Sie konnen vielmehr auch
in anderen Verfahren eine tatsdchlich rechtsbildende Kraft
entfalten, um eine einheitliche Auslegung des Gemeinschafts-
rechts in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. So sind je-
denfalls die letztinstanzlichen Gerichte im Sinne des

Art. 177 Abs. 3 EGV gehalten, das Gemeinschaftsrecht in der
vom Europdischen Gerichtshof gegebenen Auslegung anzuwenden
oder aber erneut vorzulegen (vgl. BGHZ 125, 382, 388 f.

- Rolling Stones, m.w.N.).

Mit der Bestimmung des § 24 Abs. 1 MarkenG hat der deut-
sche Gesetzgeber, soweit sie - was im Streitfall allein in
Frage steht - eingetragene Marken betrifft, die Vorschrift
von Art. 7 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, indem er deren Wort-
laut unverandert Ubernommen hat. Deshalb beschrankt sich die
Auslegungskompetenz des Europdischen Gerichtshofs nicht auf
‘die Frage, wie die Bestimmung der Richtlinie auszulegen ist
und ob eine bestimmte nationale Regelung damit zu vereinba-
ren ist; vielmehr stellt sich bei der Auslegung der nationa-
len Bestimmung in derartigen Fallen die Frage, ob die kon-
krete Auslegung einer an sich nationalen Bestimmung mit der
Regelung der Markenrechtsrichtlinie zu vereinbaren ist (vgl.
v. Gamm, GRUR 1994, 77S5, 776, 781 m. Nachw. aus dem Schrift-
tum) . '
. :
Bei der Auslegung des § 24 Abs. 1 MarkenG ist demnach
- da eine an sich denkbare erneute Vorlage gemaf Art. 177
Abs. 3 EGV nicht in Betracht zu ziehen ist - fiir den Streit-
fall die vom Europdischen Gerichtshof zu Art. 7 MarkenRL



vorgenommene Auslegung zugrunde zu legen. Danach ist beziig-
lich des Vertriebs der ufsprﬁnglich von der Schwesterfirma
der Kiégerin in Portugal in den Verkehr gebrachten Arznei-
mittelpackungen durch die Beklagte davon auszugehen, daf3 das
Kennzeichnungsrecht aus der Marke erschdépft sein kann, so-
fern nicht die Klagerin sich der Benutzung der Klagemarke im
Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Arzneimittel
durch die Beklagte aus berechtigten Grinden im Sinne von

§ 24 Abs. 2 MarkenG widersetzt.

Hiervon kann zwar nicht schon deshalb ausgegangen wer-
den, weil die Beklagte die Importware‘mit dem Zusatz "Forte®
versieht. Nach der Vorabentscheidﬁng des Europdischen Ge-
richtshofs im Streitfall war sie hierzu nicht nur berech-

‘tigt, sondern sogar verpflichtet, um eine Verwirrung der Ab-
nehmer zu vermeiden (Tz. 57}, denen anderenfalls auf dem in-
ladndischen Markt unter der Bezeichnung "Sermion Forte' und

wSermion" identische Arzneimittel entgegentreten wirden.

Die Beklagte hat aber die nach aer Rechtéprechung des
Europdischen Gerichtshofs im Fall des weiteren Vertriebs um-
gepacktef und wieder markierter Arzneimittel erfofderlichen
Voraussetzungen nicht erfidllt, unter denen sich der Marken-
inhaber dem weiteren Vertrieb nicht widersetzen kann. Zu den
finf in dem Urteil Bl -V GBS .= . /"G (EuGH
GRUR Int. 1996, 1144) aufgestellten Voraussetzungen, die ku-
wulativ erfdllt sein mussen, gehért u.a. das Erfordernis,
daf? auf der neuen Packung klar angegeben‘ist, von wem das -
Arzneimittel'umgepackt worden ist und wer der Hersteller
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ist; diese Angaben miissen so aufgedruckt sein, daf® sie ein
normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Ma-

RBes an Aufmerksamkeit verstehen kann.

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsge-
richts fehlt auf den von der Beklagten vertriebenen Packun-
gen "Sermion Forte" (Klageantrag Ziffer 1 a) ein Hinweis,
daf® das Arzneimittel von der Tochtergeéellschaft der Marken-
inhakberin hergestellt worden ist.‘Schon deshalb kann von ei-
ner Erschépfung des Markenrechts nicht ausgegangen werden,
so dafd der Klagerin der geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG zusteht-. A

(3) Neben dem Unterlassungsanspruch sind auch die hier-
auf bezogenen Anspriche auf Auskunftserteilung und Feststel-
lung der Schadensersatzpflicht (Klageantrége'z und 3) aus
§ 14 Abs. 6 MarkenG begrﬁndet. Das Berufungsgericht hat die
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere das Vorliegen eines
schuldhaften Verhaltens der Beklagten, rechtsfehlerfrei und
~von der Revision unbeanstandet festgestellt. Da die - im
Streitfall fehlende - Herstellerangabe auf den Packungen der
Beklagten als eine der Voraussetzungen eines zuldssigen Ver-
triebs umgepackter Arzneimittel nicht erst seit der vorer-
wéhntén Entscheidung des Européischen Gerichtshofs zur Aus-
legung der Markenrechtsrichtlinie aus dem Jahr 1996, sondern
- wie das Berufungsgericht (BU 28 ff.) zutreffend ausgefihrt
und der Européische'Gerichtshof in seiner jetzigen Vorabent-
scheidung (Tz. 47) noch einmal klargestellt hat - nach des-
'sen bisheriger Rechtsprechung zu Art. 30; 36 EGV bereits
seit dem Jahr 1981 (vgl. EuGH GRUR Int. 1982, 187, 189
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Tz. 13 - Pfizer/Eurim-Pharm) erforderlich war, ergibt sich
auch flr den Zeitraum ab dem Inkrafttreten des Markengeset-
zes am 1. Januar 1995 nichts anderes.

b) Auch bezliglich der von der Beklagten aus Spanien im-
portierten und umgepackten Waren sind die geltend gemachten
Anspruche aus § 14 Abs. 5 und 6 MarkenG begriindet.

(1) Das Berufungsgericht hat in dem Anbieten und dem
Vertrieb der aus'Spanien importierten und umgepackten (mit
einem Blisterteil zu finf Dragees aufgestockten) Arzneimit-
telpackungen durch die Beklagte das Angebot und den Vertrieb
einer verédnderten (verschlechterten) Ware unter der Klage-
marke gesehen, weil der durchschnittliche Verbraucher die
Verdnderung der Originalpackung auf den' ersten Blick erkenne
und aus der Sicht nicht unbeachtlicher Teile der Patienten
die Gewdhr unversehrter Ware nicht mehr gegeben sei. Hiervon
ist auch fir die Beurteilung der Handlungen der Beklagten
nach dem Markengesetz auszugehén. Der Senat hat zwar in sei-
rnem VorlagebeschlufZ vom 27. Januar 1994 Zweifel hinsichtlich
der Feststellung des Verkehrsverstdndnisses durch das Beru-
fungsgericht geéuSert. Diese Bedenken sind indessen aus den
oben zu II. 1. a) (1) niher angeffihrten Griinden ausgeriumt.
Denn es ist zu berlcksichtigen, aaB - anders als bei der Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr - nach heutigem Verst&nd-
.nié bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung von einer Wa-
- renaufmachung, auch soweit es sich um verschreibungspflich-
tige Arzneimittel handelt, der Auffassung der Verbraucher
die lberwiegende Bedeutung beizumessen ist.



(2) Auch hinsichtlich der aus Spanien importierten Arz-
neimittel kann sich die Béklagte nicht mit Erfolg darauf be-
rufen, das Markenrecht sei erschébft. Die Klagerin kann sich
im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware der Be-
nutzung der Klagemarke aus berechtigten Grinden widersetzen
(§ 24 Abs. 2 MarkenG). Denn auf den wvon der Beklagten ver-
triebenen Packungen fehlt nach den unangegriffenen Feststel-
lungen des'Berufungsgerichts jeder Hinweis darauf, wer die
Ware umgepackt hat. Dieser Hinweis ist aber nach der standi-
gen'Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs (vgl. EuGH
GRUR 1978, 599, 604 - Hoffmann-La Roche; GRUR Int. 1982,
187, 190 - PHINER/"GD- Pl sovie die angefihrten Vorab-
entscheidungen vom 11. Juli 1996) - neben den anderen gefor-
derten Voraussetzungen - unabdingbar erforderlich, um den
Vertrieb importierter umgepackter Arzneimittel unter der ur-

springlichen Marke zul&ssig zu machen.

{3) Insoweit stehen der Klagerin aﬁch die geltend ge-
machten Anspriiche auf Auskunftserteilung und Feststellung
der Schadensersatzpflicht gegeniiber der Beklagten zu (§ 14
Abg. 6 MarkenG, vgl. cben zu II. 1. a) (3)).

2. Die geltendgemachten Anspriiche auf Unterlassung, Aus-
kunftsertelilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
waren auch nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes
begrindet. | )

Durch das Angebot und den Vertrieb der aus Portugal im-
portierten, umgepackten und in der vom Berufungsgericht
festgestellten Art gekennzeichneten Arzneimittel sowie durch
das Angebot und den Vertrieb der aus Spanien importierten
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und "aufgestockten" Arzneimittelpackungen hat die Beklagte
eine warenzeichenrechtlich unzuléssige Neukennzeichnung der
Ware mit dem Klageieidhen vorgenommen bzw. verénderte Ware
unter dem Klagezeichen angeboten und vertrieben. Insoweit
ist die angegriffene Vorgéhensweise nicht anders zu beurtei-
lén als nach den Vorschriften des Markengesetzes (vgl. ocben
II. 1. a)), so dall die geltendgemachten Anspriche auf Unter-
lassung, Auskunftserteilung und Feststellung dex Schadenser-
satzpflicht gleichermaﬁen auch - wie das Bérufungsgericht
ohne Rechtsverstof angencommen hat - nach §§ 15, 24 WZG be-

grindet waren.

Der Gelténdmachung dieser zeichenrechtlichen Anspriiche
stand europaisches Recht nicht entgegen. Chne Verstofi gegen
das Verbot der klinstlichen Abschottung von Markten (Art. 36
- 8atz 2 EGV) kann sich der Markeninhaber beim weiteren‘Ver-
trieb von im Wege des Parallelimports ins Inland gelangter
Arzneimittel der Benutzung seiner Marke jedenfalls dann wi-
dersetzen, wenn die in den Vorabentscheidungen "Hoffmann-La
Roche" (GRUR 1978, 599) und 'PUllNVEEES-"EN®" (GRUR Int.
1982, 187) angefihrten Voraussetzungen nicht erfillt sind,
also insbesondere - wie hier - die Angabe fehlt, wer umver-
packt hat bzw. wer Hersteller ist. insoweit entspricht, wie
dexr Européische Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung fur
den Streitfall bindend entschieden (Tz. 34 ff.) hat, die in
Art. 7 MarkenRL eﬁthaltene Regelung den Grunds&tzen, die in
é{t..30, 36 EGV bezﬁglich des gewérblichen Eigentums nieder-
gelegt sind; beide Regelungen sind gleich auszulegen
(Tz. 27) . Dabei ist der Europaische Gerichtshof insbesondere
auch zu der Auslegung gelangt, daf grundsdtzlich nicht zwi-
schen den Fallen der (Neu-)Kennzeichnung nach dem Umpacken



der Ware, wie sie im Fall der Ware aus Portugal vom Beru-
fungsgericht angenommen worden ist, und dem Verwenden der
Originalmarke bei verandertem Packungsinhalt, wie es im
Streitfall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei
der aus Spanien importierten Ware erfolgt, zu unterscheiden
ist (Tz. 38 £f.). In diesem Zusammenhang kann daher auf die
vorstehenden Ausfiihrungen zur Verneinung der Erschdépfung des
Markenrechts verwiesen werden. Daraus folgt, daf3 der Marken-
inhaberin berechtigte Griinde zur Seite gestanden haben, sich
dem weiteren Vertrieb der Ware, die keinen-Herstelierhinweis
bzw. keinen‘Hinweis darauf enthialt, wer.die Ware umgepackt
hat, zu widersetzen. . 7

III. Danach war die Revision der Beklagten zurickzuwei-
sen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Erdmann Mees ' Starck

Bornkamm Pokrant
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