SCHLUSSANTRAGE VON HERRN JACOBS — RECHTSSACHE C-355/96

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
FRANCIS G. JACOBS

vom 29. Januar 1998 "

1. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu
den Artikeln 30 und 36 EG-Vertrag stellte
fiir Warenzeichen ebenso wie fiir andere
gewerbliche Schutzrechte den Grundsatz der
gemeinschaftsweiten  Erschépfung  auf I:
Danach erschépft der Verkauf von Marken-
waren in der Gemeinschaft durch den
Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
die Markenrechte in der gesamten Gemein-
schaft;, nur unter auflergewohnlichen
Umstinden kann der Inhaber sich bei spite-
ren Geschiftsvorgingen irgendwo in der
Gemeinschaft gegen die Verwendung der
Marke durch andere wenden.

2. Artikel 7 Absatz 1 der Markenrichtlinie 2
iibernimmt den Grundsatz der Gemein-
schaftserschopfung, wie er in der Rechtspre-
chung des Gerichtshofes entwickelt wurde.
Danach gewihrt die Marke threm Inhaber
nicht das Recht, die Benutzung der Marke
fir Waren zu verbicten, die unter dieser
Marke von thm oder mit seiner Zustimmung
in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht
worden sind. Durch das Abkommen iiber
den Europiischen Wirtschaftsraum (EWR)
wurde dieser Grundsatz spiter auf das
Gebiet des EWR erstreckt, der nun aus der
Gemeinschaft sowie Island, Liechtenstein
und Norwegen besteht. Fraglich bleibt, ob
der Markeninhaber einem Dritten verbieten

* Originalsprache: Englisch.

1 — Fiir Warenzeichen wurde der Grundsatz im Urteil vom 31,
Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm/
Winthrop, Slg. 1974, 1183) aufgestellt.

2 — Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).
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kann, die Marke in der Gemeinschaft oder
im EWR fiir Waren zu benutzen, die unter
dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung auflerhalb des EWR in den Ver-
kehr gebracht worden sind. Diese Frage stellt
sich in einem Vorabentscheidungsersuchen
des 6sterreichischen Obersten Gerichtshofes.

3. Es geht also um die Frage, ob die
Mitgliedstaaten gemeinschaftsrechtlich nur
verpflichtet sind, eine Erschépfung vorzuse-
hen, wenn die Waren im EWR in den Ver-
kehr gebracht worden sind, oder ob die
Mitgliedstaaten Erschépfung auch dann vor-
sehen kénnen (oder vielleicht missen), wenn
die Waren in einem Dirittland in den Verkehr
gebracht worden sind; das wire dann der
Grundsatz der internationalen (weltweiten)

Erschopfung.

Die Markenrichtlinie

4, Die Markenrichtlinie wurde gestiitzt auf
Artike]l 1002 EG-Vertrag erlassen. Sie beab-
sichtigt nicht, ,die Markenrechte der
Mitgliedstaaten vollstindig anzugleichen®,
zielt vielmehr nur auf die Angleichung
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derjenigen  ,innerstaatlichen  Rechtsvor-
schriften ..., die sich am unmittelbarsten auf
das Funktionieren des Binnenmarktes aus-
wirken“ (dritte Begriindungserwigung der
Richtlinie).

5. In der ersten, der dritten und der neunten
Begriindungserwigung der Richtlinie heifit
es:

»Das gegenwirtig in den Mitgliedstaaten gel-
tende Markenrecht weist Unterschiede auf,
durch die der freie Warenverkehr und der
freie Dienstleistungsverkehr behindert und
die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsa-
men Markt verfilscht werden kénnen. Zur
Errichtung und zum Funktionieren des
Binnenmarktes ist folglich eine Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
erforderlich.

Es erscheint gegenwirtig nicht notwendig,
die Markenrechte der Mitgliedstaaten voll-
stindig anzugleichen. Es ist ausreichend,
wenn sich die Angleichung auf diejenigen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften
beschrinkt, die sich am unmittelbarsten auf
das Funktionieren des Binnenmarktes aus-
wirken.

Zur Erleichterung des freien Waren- und
Dienstleistungsverkehrs ist es von wesentli-
cher Bedeutung, zu erreichen, daff die einge-
tragenen Marken in Zukunft im Recht aller
Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz
geniefen. Hiervon bleibt jedoch die Mog-
lichkeit der Mitgliedstaaten unberiihrt,
bekannten Marken einen weitergechenden
Schutz zu gewihren.“

6. Zusammengefaflt gleicht die Richtlinie die
allgemeinen Bedingungen ,fiir den Erwerb
und die Aufrechterhaltung einer eingetrage-
nen Marke“ (siebte Begriindungserwigung)
und die Rechte aus der Marke (Artikel 5 bis
7) an. So bestimmt sie die Zeichen, aus denen
eine Marke bestechen kann (Artikel 2), die
Eintragungshindernisse und Ungiiltigkeits-
griinde einer Marke (Artikel 3 und 4), die
Wirkungen der Duldung der Verwendung
einer jlingeren Marke (Artikel 9) und der
unterlassenen Verwendung einer eingetrage-
nen Marke (Artikel 10 bis 12) sowie die
Verfallsgriinde einer Marke (Artikel 12).

7. In bestimmten Bereichen steht es den
Mitgliedstaaten jedoch frei, ob sie die Vor-
schriften der Richtlinie iibernehmen. So gibt
es Optionen bei Griinden, die Eintragungs-
hindernisse oder Ungiiltigkeitsgriinde einer
Marke darstellen kénnen (Artikel 3 Absatz 2
und 4 Absatz 4), und die Méglichkeit, unter
bestimmten Umstinden Schutz fiir eine
bekannte Marke gegen die Benutzung fiir
nicht dhnliche Waren oder Dienstleistungen
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zu gewihren (Artikel 5 Absatz 2) 3. Zudem
heifit es in der sicbten Begriindungserwi-

gung:

»Die Mitgliedstaaten kénnen in threm Recht
Eintragungshindernisse oder Ungiiltigkeits-
griinde beibehalten oder einfiihren, die an die
Bedingungen des Erwerbs oder der Auf-
rechterhaltung der Marke gebunden sind, fiir
die keine Angleichungsbestimmungen beste-
hen und die sich beispielsweise auf die
Markeninhaberschaft, auf die Verlingerung
der Marke, auf die Vorschriften {iber die
Gebiihren oder auf die Nichteinhaltung von
Verfahrensvorschriften beziehen.*

Im iibrigen iiberlifit die Richtlinie den
Mitgliedstaaten die Regelung solcher Fragen
wie des Verfahrens fiir die Eintragung, des
Verfalls oder der Ungiiltigkeit von Marken
(fiinfte Begriindungserwigung), des Schutzes
nicht registrierter Marken (vierte Begriin-
dungserwigung) sowie von Fragen des
unlauteren Wettbewerbs, der zivilrechtlichen
Haftung und des Verbraucherschutzes (sech-
ste Begriindungserwigung).

8. Im vorliegenden Verfahren sind Artikel 5
— Rechte aus der Marke — und Artkel 7 —
Erschépfung des Rechts aus der Marke —
von besonderer Bedeutung,

3 — Siche auch Artkel 3 Absatz 4, 9 Absatz 2 und 15 Absatz 2.
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9. Artikel 5 sieht folgendes vor:

»(1) Die eingetragene Marke gewihrt threm
Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Die-
ses Recht gestattet es dem Inhaber, Drit-
ten zu verbieten, ohne seine Zustim-
mung im geschiftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zei-
chen fiir Waren oder Dienstleistun-
gen zu benutzen, die mit denjenigen
identisch sind, fiir die sie eingetragen
ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn
wegen der Identitit oder der Ahn-
lichkeit des Zeichens mit der Marke
und der Identitit oder Ahnlichkeit
der durch die Marke und das Zei-
chen erfafiten Waren oder Dienstlei-
stungen fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die
Gefahr einschliefft, dafl das Zeichen
mit der Marke gedanklich in Verbin-
dung gebracht wird.
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(3) Sind die Voraussetzungen der Absitze |
und 2 erfiillt, so kann insbesondere ver-
boten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren
Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubie-
ten, in den Verkehr zu bringen oder
zu den genannten Zwecken zu besit-
zen oder unter dem Zeichen Dienst-
leistungen  anzubieten oder zu
erbringen;

¢) Waren unter dem Zeichen ecinzu-

fiihren oder auszufiihren;

d) das Zeichen in den Geschifts-
papieren und in der Werbung zu
benutzen.*

10. Artikel 7 sieht folgendes vor:

»(1) Die Marke gewihrt threm Inhaber nicht
das Recht, einem Dritten zu verbieten,
die Marke fiir Waren zu benutzen, die
unter dieser Marke von ithm oder mit

seiner Zustimmung in der Gemeinschaft
in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz | findet keine Anwendung, wenn
berechtigte Griinde es rechtfertigen, dafl
der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb
der Waren widersetzt, insbesondere
wenn der Zustand der Waren nach
threm Inverkehrbringen verindert oder
verschlechtert ist.”

11. Erschépfungsbestimmungen mit Zhnli-
chen Wirkungen wie Artikel 7 finden sich in
anderen  Gemeinschaftshandlungen  tiber
gewerbliche Schutzrechte 4. Hier ist die Ver-
ordnung iber die Gemeinschaftsmarke von
besonderer Bedeutung, auf die ich noch ein-
gehen werde.

Das EWR-Abkommen

12. Artikel 7 Absatz 1 der Markenrichtlinie
bezieht sich auf das Inverkehrbringen in der
Gemeinschaft. Der Grundsatz der Erschép-
fung wurde jedoch, wie bereits erwihnt, fiir
bestimmte Zwecke auf den EWR erstreckt.

4 — Vgl. ctwa Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 92/100/EWG des
Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und
Vcrlc_:lihrccht' sowicLzu bcstimmtclr_x dem Urheberrecht ver-

e Sesummi o rneberre

im es geistig
(ABL L 346, S.61). Nach Auffassung der Kommission l1ifit
diese Bestimmung die Anwendung des Grundsatzes der inter-
nationalen Erschépfung nicht zu; siche ihre Antwort auf cine
schriftliche Anfrage im Europiischen Parlament (ABL 1994,
C 340, S.37).
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Die Richtlinie war eine der Rechts-
handlungen, die durch das Abkommen iiber
den EWR 5, das am 1. Januar 1994 in Kraft
traté, in EWR-Recht inkorporiert wurde.
Anhang XVII des Abkommens gibt Artikel
7 Absatz 1 der Richtlinie ,fiir die Zwecke
des Abkommens“ eine Fassung, die auf das
Inverkehrbringen im EWR, nicht in der
Gemeinschaft, abstellt: die Worte ,in der
Gemeinschaft® werden durch die Worte ,,in
einem Vertragsstaat” ersetzt 7. Zudem enthilt
Protokoll 28 iiber geistiges Eigentum einen
Artikel 2 — Erschopfung der Rechte —8.
Artikel 2 Absatz 1 lautet:

»Soweit die Erschépfung der Rechte in Mafi-
nahmen oder in der Rechtsprechung der
Gemeinschaft geregelt ist, sehen die
Vertragsparteien die Erschopfung der Rechte
des geistigen Eigentums nach Mafigabe des
Gemeinschaftsrechts vor. Diese Bestimmung
ist unbeschadet der kiinfrigen Entwicklung
der Rechtsprechung in Ubereinstimmung
mit den vor der Unterzeichnung des
Abkommens ergangenen einschligigen Ent-
scheidungen des Gerichtshofs der Europii-
schen Gemeinschaften auszulegen.”

13. Um dieses Protokoll geht es in der vor-
liegenden Rechtssache nicht, da sich der
Sachverhalt nach dem Beitritt Osterreichs —

5 — ABL 1994, L 1,8S.3.

6 — Am 1. Mai 1995 fiir Liechtenstein.
7 — S. 482

8 — S. 194
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eines fritheren EWR-Vertragsstaats — zur
Gemeinschaft am 1. Januar 1995 ereignete.

Sachverhalt

14. Die Kligerin, die Silhouette Internatio-
nal Schmied Gesellschaft mbH & Co. KG,
st eine Osterreichische Firma, die Mode-
brillen der oberen Preisklassen erzeugt. Sie
vertreibt die Brillen weltweit unter der in
Osterreich und in den meisten Staaten der
Erde sowic auch international registrierten
Wortbild-Marke ,Silhouette”. Die Kligerin
liefert die Brillen in Osterreich Fachoptikern;
in anderen Staaten hat sie entweder Tochter-
gesellschaften oder Vertriebspartner.

15, Die Beklagte, die Hartlauer Handels-
gesellschaft mbh, vertreibt in zahlreichen
Filialen in Osterreich Brillen und wirbt vor
allem mit ihren niedrigen Preisen. Sie wird
von der Klagerin nicht beliefert, weil die
Kligerin den Vertrieb durch die Beklagte als
dem von ihr aufgebauten Image besonderer
Qualitit und Aktualitit abtriglich erachtet.

16. Im Oktober 1995 verkaufte die Kligerin
ausgelaufene Modelle, und zwar 21000
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Brillenfassungen, der Firma Union Trading
um 261 450 USD. Der Kauf wurde vom
Verkaufsreprisentanten der Kligerin fiir den
Mittleren Osten vermittelt. Die Kligerin trug
thm auf, den Kunden anzuweisen, die
Brillenfassungen nur in Bulgarien oder in
den Staaten der fritheren Sowjetunion zu
verkaufen und nicht in andere Linder zu
exportieren. Der Verkaufsreprisentant teilte
der Kligerin mit, den Kunden entsprechend
angewiesen zu haben. Ob dies tatsichlich
geschehen ist, konnte nach dem Vorlage-
beschlufl nicht festgestellt werden.

17. Im November 1995 lieferte die Kligerin
die Fassungen der Firma Union Trading in
Sofia. In der Folge erwarb die Beklagte die
Ware — von wem konnte nach dem Vorlage-
beschluf} nicht festgestellt werden — und bot
sie ab Dezember 1995 in Osterreich an. In
einer Pressekampagne wies die Beklagte dar-
auf hin, dafl es ihr gelungen sei, trotz Nicht-
belieferung durch die Kligerin 21 000
Silhouette-Fassungen zu erwerben, indem sie
diese im Ausland gekauft habe. In ihren
Erklirungen fithrt die Beklagte aus, beim
Erwerb der Fassungen sei ihr versichert wor-
den, dafl einer Einfuhr nach Osterreich keine

Hindernisse entgegenstiinden.

18. Die Klagerin wendet sich gegen den Ver-
kauf ihrer Fassungen durch die Beklagte in
Osterreich und begehrt, der Beklagten zu
verbieten, unter threm Markenzeichen Bril-
len oder Brillenfassungen anzubieten, die
nicht von der Kligerin selbst oder mit ihrer
Zustimmung im EWR in den Verkehr
gebracht worden sind. Thre Markenrechte
seien nicht erschopft, weil sie nach der
Richtlinie nur durch das Inverkehrbringen

durch den Markeninhaber oder mit seiner
Zustimmung im EWR erschépft werden
konnten. Sie beruft sich nicht nur auf § 10a
Markenschutzgesetz (MSchG), sondern auch
auf §§ 1 und 9 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) sowie auf § 43 des
Allgemeinen  Biirgerlichen  Gesetzbuches
(ABGB).

19. Die Beklagte behauptet, die Kligerin
habe die Brillenfassungen nicht unter der
Auflage verkauft, daf} jeder Reimport in die
Gemeinschaft ausgeschlossen sei; sie bean-
tragt, den Verfiigungsantrag der Kligerin
abzuweisen.

20. Der Antrag der Kligerin war vor dem
Landesgericht Steyr und vor dem Ober-
landesgericht Linz als Rekursgericht erfolg-
los. Der Oberste Gerichtshof hat im Rahmen
eines auflerordentlichen Revisionsrekurses
der Kligerin gegen den Beschlufl des Ober-
landesgerichts Linz die Vorabentscheidungs-
fragen gestellt.

21. Artikel 7 der Markenrichtlinie wurde
1992 durch Anderungen des Markenschutz-
gesetzes nahezu wortgleich umgesetzt. Nach
§ 10a MSchG gewihrt die Marke ihrem
Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten, die Marke fiir Waren zu benutzen,
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die unter dieser Marke von threm Inhaber
oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht worden sind.

22. Der Oberste Gerichtshof legt dar, vor
der Umsetzung der Markenrichtlinie hitten
die Ssterreichischen Gerichte den Grundsatz
der weltweiten Erschopfung des Marken-
rechts angewandt. Das ergebe sich aus der
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in
der Sache Agfa aus dem Jahre 1971 2. Jedoch
sei die Rechtslage nach der Umsetzung der
Richtlinie unklar. Nach den Gesetzes-
materialien 1° werde die Frage der Geltung
des Prinzips der internationalen Erschépfung
einer Regelung durch die Rechtspraxis {iber-
lassen,

23. Der Oberste Gerichtshof bittet deshalb
um Klirung, ob die Richtlinie den Mitglied-
staaten erlaubt, das Prinzip der internationa-
len Erschépfung anzuwenden. Er stellt eine
zweite Frage zu den Anspriichen, die der
Markeninhaber aus der Richtlinie herleiten

kann.

9 — SZ 43/219.
10 — 669 BlgNR 18. GP5.
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24, Der Oberste Gerichtshof hat
Gerichtshof folgende Fragen vorgelegt:

dem

Ist Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie
des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iiber die Marken (Marken-
richtlinie) dahin auszulegen, dafl die Marke
threm Inhaber das Recht gewihrt, einem
Dritten zu verbieten, die Marke fiir Waren
zu benutzen, die unter dieser Marke in einem
Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Ver-
kehr gebracht worden sind?

Kann der Markeninhaber allein aufgrund
von Artikel 7 Absatz 1 der Markenrichtlinie
begehren, daf} der Dritte die Benutzung der
Marke fiir Waren unterlafit, die unter dieser
Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat
ist, in den Verkehr gebracht worden sind?

Unter Vertragsstaat ist eine Vertragspartei
des EWR-Abkommens zu verstehen, auf der
EFTA-Seite also diejenigen Staaten, die Par-
teien des Abkommens sind (derzeit Island,
Liechtenstein und Norwegen), auf der
Gemeinschaftsseite die Gemeinschaft und/
oder die Mitgliedstaaten der EG 1. Die Fra-
gen betreffen also Waren, die auflerhalb des

11 — Siche Artikel 2 Buchstabe ¢ des EWR-Abkommens,
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EWR in den Verkehr gebracht wurden. Auf
die Rechtslage bei Waren, die innerhalb des
EWR in den Verkehr gebracht und anschlie-
fend in die Gemeinschaft eingefiihrt wurden,
braucht nicht eingegangen zu werden. Der
Kiirze halber werde ich von der Einfuhr von
Waren, die auferhalb des EWR in den Ver-
kehr gebracht wurden, in die Gemeinschaft
reden.

25. Schriftliche Erklirungen wurden einge-
reicht von der Kligerin, der Beklagten,
Deutschland, Frankreich, Italien, Osterreich,
Schweden und dem Vereinigten Konigreich
sowie der Kommission. In der miindlichen
Verhandlung haben sich die Kligerin, die
Beklagte, Italien und die Kommission gedu-
flert.

Frage 1

26. Die erste Frage des Obersten Gerichts-
hofes geht dahin, ob die Marke ihrem Inha-
ber nach Artikel 7 Absatz 1 der Marken-
richtlinie das Recht gewihrt, einem Dritten
zu verbieten, die Marke fiir Waren zu benut-
zen, die unter dieser Marke in einem Staat,
der nicht Vertragsstaat des EWR ist, in den
Verkehr gebracht worden sind. In der Frage
wird nicht dargelegt, ob der Markeninhaber
dem Inverkehrbringen im Drittstaat zuge-
stimmt hat. Aus dem Vorlagebeschluf} ergibt
sich jedoch, daf} die Klagerin dem Inverkehr-
bringen in Bulgarien zugestimmt hat, da sie
nach dem Vorlagebeschlufl Anweisungen fiir
den dortigen Verkauf gegeben und die Waren
dem Erwerber nach Sofia geliefert hat. Die

Frage sollte also auf der Grundlage beant-
wortet werden, dafl der Markeninhaber dem
Inverkehrbringen seiner Erzeugnisse aufler-
halb des EWR zugestimmt hat.

27. Im vorliegenden Verfahren 1st weiter
davon auszugehen, dafl die Kligerin dem
Weiterverkauf ihrer Erzeugnisse innerhalb
des EWR nicht zugestimmt hat, auch wenn
das vorlegende Gericht Zweifel daran duffert,
ob die Beschrinkungen fiir den Weiter-
verkauf an den Kiufer weitergegeben wur-
den. Hatte die Kligerin dem Vertrieb inner-
halb des EWR zugestimmt, so wire auf die
erste Frage ohne Zweifel zu antworten, dafl
die Kligerin die Einfuhr ihrer Erzeugnisse
nach Osterreich nicht verhindern kann.

28. Der Vorlagebeschlufl enthilt keinen
Hinweis darauf, daff die Kligerin ,berechtig-
te Griinde“ im Sinne des Artikels 7 Absatz 2
der Richtlinie haben konnte, sich dem
Weiterverkauf ihrer Fassungen in Osterreich
zu widersetzen.

29. Der Gerichtshof sicht sich somit schlicht
vor der Frage, ob die Markenrichtlinie, die
sich auf die Erschépfung der Markenrechte
im Anschlufl an ein Inverkehrbringen in der
Gemeinschaft bezieht, den Mitgliedstaaten
vorschreibt, es einem Markeninhaber zu
erlauben, die Einfuhr von Waren in die
Gemeinschaft zu verbieten, die von thm oder
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mit seiner Zustimmung auflerhalb des EWR
in den Verkehr gebracht wurden, und zwar
allein aus dem Grunde, daf} er dem Inver-
- kehrbringen dieser Waren in der Gemein-
schaft nicht zugestimmt hat, ob sie also den
Mitgliedstaaten verbietet, das Prinzip der
internationalen Erschdpfung einzufiihren.

Die Richtlinie

30. Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie regelt
die Erschopfung nur fiir den Fall, daff
die Waren in der Gemeinschaft in den
Verkehr gebracht worden sind; dort ist nur
eine Gemeinschafts-, keine internationale
Erschépfung vorgesehen.

31. Zu Recht steht aufler Streit, daf die
Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ver-
langt, die internationale Erschépfung vorzu-
sehen; allenfalls erlaubt sic den Mitglied-
staaten das. Hitte die Richtlinie die
internationale Erschépfung vorschreiben
wollen, wiirde Artikel 7 Absatz 1 sich nicht
nur auf das Inverkehrbringen in der Gemein-
schaft beziehen.

32. Daf} die Richtlinie die internationale
Erschépfung nicht vorschreiben wollte,
ergibt sich auch aus den Materialien. Der
urspriingliche Vorschlag der Kommission
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hitte die internationale Erschépfung vorge-
schrieben 2. Die Kommission inderte ihre
Auffassung spiter; in ihrem geinderten Vor-
schlag 1 beschrinkte sie das Prinzip der
Erschopfung ausdriicklich auf Waren, die ,,in
der Gemeinschaft” in den Verkehr gebracht

worden waren.

33. Bei der Beantwortung der Frage, ob die
Richtlinie die internationale Erschopfung
verbietet oder freistellt, spricht der Wortlaut
des Artikels 7 Absatz 1 fiir die erstere Auf-
fassung. Artikel 7 Absatz 1 regelt die
Umstinde, unter denen Markenrechte
erschopft sind; das legt das Verstindnis nahe,
dafl es sich um eine erschépfende Regelung
handelt. Die Regelung des Artikels 7 Absatz
1, daf die Rechte erschépft sind, wenn die
Waren in der Gemeinschaft in den Verkehr
gebracht werden, legt das Verstindnis nahe,
daf diese Rechte nicht erschépft sind, wenn
die Waren in einem Drittland in den Verkehr
gebracht werden. Wenn die Richtlinie die
internationale Erschépfung auch nicht aus-
driicklich ausschliefit, so ist sie doch in die-
sem Sinne zu verstehen, Gegenargumente,
die es gibt, kénnen sich kaum auf den Wort-
laut der Richtlinie stiitzen.

34. Dieses Ergebnis der grammatischen Aus-
legung des Artikels 7 Absatz 1 wird durch
die Systematik der Richtlinie gestitzt. Arti-
kel 7 Absatz 1 ist eine Ausnahme von den
Rechten des Markeninhabers aus Artikel 5

12 — ABL 1980, C 351, S. 1; wegen der Erliuterungen wvgl
KOM(8O) 635 endg.

13 — ABI. 1985, C 351, S. 4.
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Absatz 1. Im allgemeinen sollten Ausnahmen
nicht weit ausgelegt werden. Artikel 7
Absatz 1 kann also nicht weiter ausgelegt
werden, als daf} dort die Gemeinschaftser-
schépfung vorgesehen ist. Vielmehr miifite in
die Richtlinie eine weitere, stillschweigende
Ausnahme hineingelesen werden, die die
Annahme einer internationalen Erschopfung
offen liefe; das widerspricht dem System der
Richtlinie.

Sinn und Zweck der Richtlinie

35. Da der Wortlaut der Richtlinie nicht ein-
deutig ist, sind ihr Sinn und Zweck fiir die
Auslegung entscheidend. Die Hinweise in
den Begriindungserwigungen zeigen jedoch
nicht alle in die gleiche Richtung. Einerseits
beabsichtigt die Richtlinie nicht, ,die
Markenrechte der Mitgliedstaaten vollstindig
anzugleichen®, zielt vielmehr nur auf die
Angleichung derjenigen ,innerstaatlichen
Rechtsvorschriften ..., die sich am unmittel-
barsten auf das Funktionieren des Binnen-
marktes auswirken“. Andererseits soll die
Richtlinie mit gewissen Ausnahmen sicher-
stellen, dafl die Marken ,im Recht aller
Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz
genieflen”,

36. Die  Vertreter der internationalen
Erschopfung weisen darauf hin, daff die
Richtlinie nur eine begrenzte Angleichung

unternimmt, und tragen vor, der Bezug auf
die Gemeinschaftserschépfung nach Artikel
7 Absatz 1 sollte nur als Mindeststandard
betrachtet werden.

37. Auflerdem sei mit Artikel 7 nur beab-
sichtigt, die seinerzeitige Rechtsprechung des
Gerichtshofes tiber die Erschépfung von
Rechten zu tibernehmen, da der Gerichtshof
entschieden habe, dafl Artikel 7 ebenso zu
verstehen sei wie seine Rechtsprechung zu
den Artikeln 30 und 36. Vor der Umsetzung
der Richtlinie hitten die Mitgliedstaaten
selbst entscheiden konnen, ob sie den
Grundsatz der internationalen Erschépfung
einfiihren wollten oder nicht; mangels aus-
dricklicher abweichender Regelung sollte
sich daran durch die Richtlinie nichts indern.

38. Die Gegner der internationalen Erschop-
fung berufen sich auf den Wortlaut der drit-
ten Begriindungserwigung der Richtlinie 14
und tragen vor, wenn die Richtlinie auch
keine volle Angleichung bewirke, so gehore
die Anwendung des Grundsatzes der inter-
nationalen  Erschopfung durch  einen
Mitgliedstaat doch zu den Rechtsvor-
schriften, ,die sich am unmittelbarsten auf
das Funktionieren des Binnenmarktes aus-
wirken®; daher handele es sich um eine
Regelung der Art, wie sie die Richtlinie
anzugleichen suche. Zudem sei es Zweck der
Richtlinie, sicherzustellen, dafl die Marken
»im Recht aller Mitgliedstaaten einen ein-
heitlichen Schutz geniefen®. Wenn der von
der Richtlinie gewihrte Schutz auch kein
vollig einheitliches System vorschreibe, da
bestimmte Bereiche der Entscheidung der

14 — Zitiert in Nr. 5.
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Mitgliedstaaten iiberlassen blieben, seien
diese Bereiche doch sehr beschrinkt und die
Wahlméglichkeiten sorgfiltig aufgelistet (sie-
he Nr. 7).

39. Zu Sinn und Zweck der Richtlinie ist zu
sagen, dafl sie den Einfluf des
Gemeinschaftsrechts auf den Markenschutz
umgewandelt habe. Zuvor war es nur um
den FEinfluB der Artikel 30 bis 36
EG-Vertrag auf das nationale Warenzeichen-
recht gegangen. Die Richtlinie gleicht die
wesentlichen Voraussetzungen und Folgen
des Markenschutzes an. Wenn der Gerichts-
hof im Binnenzusammenhang der Gemein-
schaft Artikel 7 der Richtlinie auch als Kodi-
fizierung seiner fritheren Rechtsprechung
angesehen hat, ist dies doch nicht der einzige
Zweck des Artikels 7. Die Richtlinie regelt
den Inhalt von Markenrechten; sie soll mit
allen ihren Vorschriften an die Stelle der
nationalen Gesetze treten.

40, Geht man davon aus, dafl die Richtlinie
die wesentlichen Voraussetzungen und Wir-
kungen des Markenschutzes niederlegt, so
lift sich kaum vertreten, dafl sie es den
Mitgliedstaaten freistellt, sich fiir die interna-
tionale Erschépfung zu entscheiden. Der
Umfang des Grundsatzes der Erschépfung
ist schliefflich fiir den Inhalt der Marken-

rechte von zentraler Bedeutung.
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41. Selbst wenn man aber eine engere Auf-
fassung vom Wesen der Richtlinie vertritt, ist
klar, dafl die internationale Erschépfung zu
den Fragen gehért, ,die sich am unmittelbar-
sten auf das Funktionieren des Binnen-
marktes auswirken” und deren Regelung die
Richtlinie daher anzugleichen sucht. Wenden
einige Mitgliedstaaten den Grundsatz der
internationalen Erschépfung an, andere aber
nicht, so entstehen Handelshemmnisse inner-
halb des Binnenmarktes, die die Richtlinie
gerade zu beseitigen sucht.

42, Vor allem aus diesem Grund haben
Deutschland, Frankreich, Italien, Osterreich
und das Vereinigte Kénigreich sowie die
Kommission vorgetragen, die Richtlinie solle
dahin verstanden werden, dafl sie den
Grundsatz der internationalen Erschépfung
ausschliefle. Sie tragen im Kern vor, wenn die
Mitgliedstaaten frei entscheiden kdnnten, ob
Markeninhaber die Einfuhr aus Drittlindern
verbieten kénnten, dann kénnten dieselben
Erzeugnisse in einen Mitgliedstaat parallel
importiert werden, nicht aber in einen ande-
ren, was mit dem Binnenmarkt unvereinbar
wire. Dem lafit sich offenkundig nicht entge-
genhalten, dafl Waren, die in einen Mitglied-
staat importiert worden seien, der den
Grundsatz der internationalen Erschépfung
anwende, anschlieflend in der gesamten
Gemeinschaft im freien Verkehr wiren, da
dies darauf hinausliefe, den Grundsatz der
internationalen Erschopfung allen Mitglied-
staaten aufzuerlegen, was, wie gezeigt, der
Richtlinie widerspriche. Das Vorbringen der
fiinf Mitgliedstaaten und der Kommission ist
recht iiberzeugend.
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43. Ahnlich hatten sich einige Mitglied-
staaten (Deutschland, Frankreich und das
Vereinigte Konigreich) sowie die Kommis-
sion vor dem EFTA-Gericht in der Sache
Mag Instrument Inc./California Trading
Company Norway, Ulsteen !5 eingelassen.
Dort ging es um die Auslegung des Artikels
7 Absatz 1 der Richtlinie, insbesondere die
Frage der internationalen Erschépfung in
bezug auf die EFTA-Staaten. Wie erwihnt
wurde Artikel 7 Absatz 1 fiir die Zwecke des
EWR-Abkommens auf Waren erstreckt, die
in dem EWR in den Verkehr gebracht wur-
den. Das EFTA-Gericht fiihrte aus,

dieses Vorbringen sei fiir die EFTA-Staaten
zuriickzuweisen. Im  Gegensatz  zum
EG-Vertrag schaffe das EWR-Abkommen
keine Zollunion. Sinn und Zweck des
EG-Vertrags und des EWR-Abkommens
seien unterschiedlich (vgl. Gutachten 1/91
des EuGH zum Entwurf eines Abkommens
zwischen der Gemeinschaft einerseits und
den Lindern der Europiischen Freihandels-
assoziation andererseits iiber die Schaffung
des europiischen Wirtschaftsraumes, Slg.
1991, 1-6079). Das EWR-Abkommen schaffe
namentlich keine Zollunion, sondern eine
Freihandelszone.

Diese Unterschiede zwischen der Gemein-
schaft und dem EWR wirkten sich auf die
Anwendung des Grundsatzes der Erschop-
fung von Markenrechten aus. Nach Artikel 8

15 — Rech he E-2/97, Gutach

vom 3. D ber 1997.

des EWR-Abkommens gelte der Grundsatz
des freien Warenverkehrs, wie er in den Arti-
keln 11 bis 13 des EWR-Abkommens nieder-
gelegt sei, nur fiir Ursprungswaren des
EWR, wihrend in der Gemeinschaft Waren
im freien Verkehr seien, sobald sie in einem
Mitgliedstaat rechtmiflig in den Verkehr
gebracht worden seien. Das letztere gelte im
Zusammenhang des EWR ganz allgemein
nur fiir Ursprungswaren des EWR. Im vor-
liegenden Fall gehe es um Waren, die in den
Vereinigten Staaten hergestellt und nach
Norwegen importiert worden seien. Sie
unterligen daher nicht dem Grundsatz des
freien Warenverkehrs innerhalb des EWR 16,

44. Das EFTA-Gericht kam zu dem Ergeb-
nis, es sei Sache der EFTA-Staaten — ihrer
Gesetzgeber oder Gerichte —, zu entschei-
den, ob sie den Grundsatz der internationa-
len Erschépfung fiir Waren mut Ursprung
aulerhalb des EWR einfithren oder aufrecht-
erhalten wollten. Die Frage von Ursprungs-
waren des EWR erérterte das EFTA-Gericht
nicht.

Artikel 100a EG-Vertrag

45. Schweden trigt in der vorliegenden
Rechtssache im Gegensatz zu den anderen
Mitgliedstaaten vor, die Richtlinie {iberlasse

16 — Randnrn. 25 und 26 des Gutachtens.
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die Frage der internationalen Erschépfung
der Regelung durch nationales Recht. Eine
Richtlinie, die nur auf Artikel 100a
EG-Vertrag gestiitzt sei, kénne die Frage der
internationalen Erschépfung nicht regeln.
Diese betreffe die Beziechungen zwischen
Mitgliedstaaten und Drittlindern; nach dem
Gutachten 1/94 zum WTO-Abkommen 17
stehe zudem die auswirtige Zustindigkeit in
Fragen gewerblicher Schutzrechte nicht aus-

schliefllich der Gemeinschaft zu.

46. Zwischen handelspolitischen Maf8nah-
men einerseits und Vorschriften iiber die
Wirkungen von Markenrechten innerhalb
der Gemeinschaft andererseits muff jedoch
unterschieden werden. Sicherlich wirkt sich
der Ausschlufl der internationalen Erschop-
fung auf den Auflenhandel aus; fraglich ist
aber, ob er diesen Handel tatsichlich regelt.
Entgegen dem Vortrag Schwedens wiirde die
Richtlinie, wenn ihr das Verbot der interna-
tionalen Erschépfung entnommen wiirde,
nicht ,die Bezichungen zwischen Mitglied-
staaten und dritten Staaten regeln®. Sie regelt
vielmehr die Rechte von Markeninhabern in
der Gemeinschaft. Sie regelt die Vorausset-
zungen, unter denen ein Markeninhaber
gegen das Inverkehrbringen bestimmter
Waren vorgehen kann, die aus Drittlindern
eingefithrt worden sein mdgen, aber nicht
miissen. Zudem laflt sich gar nicht vermei-
den, dafl Binnenmarktmafinahmen Einfuhren
aus Drittlindern berithren. Maflnahmen zur
Angleichung technischer Normen werden

17 — Gutachten vom 15. November 1994 (Slg. 1994, 1-5267).
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Waren aus Drittlindern beriihren, kénnen
aber auf Artikel 1002 EG-Vertrag gestiitzt
werden.

47. Die Frage nach dem Gutachten 1/94 und
der Auflenzustindigkeit der Gemeinschaft
wiirde sich nur stellen, wenn Verhandlungen
mit Drittlindern iiber die internationale
Erschopfung  gefilhrt  werden  sollten.
Handelspolitische Erwigungen und die
Sorge, daf es an der Gegenseitigkeit fehlen
kénnte, gehorten sicherlich zu den Griinden,
aus denen die Bestimmung {iber die interna-
tionale Erschépfung im urspriinglichen Vor-
schlag der Kommission nicht aufrechterhal-
ten  wurde. Solche  gesetzgeberische
Erwigungen beschrinken den Anwendungs-
bereich einer auf Artikel 100a gestiitzten
Mafnahme jedoch nicht. Sie fithren insbe-
sondere nicht zu dem Schluf}, daf} eine auf
Artikel 100a gestiitzte Maflnahme nicht
dahin ausgelegt werden kénnte, dafl sie die
internationale Erschopfung regelt. Auf der
Grundlage von Artikel 100a kann die
Gemeinschaft die Rechte von Marken-
inhabern innerhalb der Gemeinschaft fiir mit
ihrer Marke verschene Waren unabhingig
davon regeln, ob diese innerhalb oder aufler-
halb der Gemeinschaft in den Verkehr
gebracht wurden.

Die Ursprungsfunktion der Marken

48. Schweden stiitzt sich weiter auf die
Rechtsprechung des Gerichtshofes zur
Funktion von Marken. Thre Funktion sei es
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in erster Linie, dem Verbraucher zu garantie-
ren, daf} er den Ursprung von Waren feststel-
len konne. Nicht Funktion der Marke sei es,
threm Inhaber zu erlauben, die Mirkte auf-
zuspalten und Preisunterschiede auszunut-
zen. Der Grundsatz der internationalen
Erschopfung brichte den Verbrauchern
erhebliche Vorteile und férderte den Preis-
wettbewerb.

49. Dieses Vorbringen ist sehr attraktiv. Die
Rechtsprechung des Gerichtshofes zur
Funktion von Marken wurde jedoch im
Zusammenhang der Gemeinschaft, nicht des
Weltmarktes entwickelt. In der Rechtssache
EMI/CBS entschied der Gerichtshof sogar,
seine Rechtsprechung zu den Artikeln 30 bis
36 lasse sich auf Einfuhren aus Drittlindern
nicht iibertragen 18. Die Beschrinkung des
Schutzes von  Markenrechten  durch
Beschreibung ihrer wesentlichen Funktion
war erforderlich, um Beschrinkungen des
Handels zwischen Mitgliedstaaten zu verhin-
dern.

50. Solche zwingenden Erwigungen finden
auf Einfuhren aus Drittlindern keine
Anwendung. Ganz im Gegenteil wiirde es
gerade zu Handelsschranken zwischen
Mitgliedstaaten fithren, wenn diese sich fiir
die internationale Erschépfung entscheiden
kénnten.

18 — Urteil vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 51/75 (EMI
Records/CBS United Kingdom, Slg. 1976, 811).

51. Ein starkes Argument kann noch auf die
Sorge um den internationalen freien Waren-
verkehr gestiitzt werden. In der Lehre wird
das Verbot der internationalen Erschépfung
teilweise als protektionistisch und deshalb
schidlich  betrachtet . Jedoch kénnen
handelspolitische Erwigungen komplexer
sein, als diese Lehre in Rechnung stellt. Auf
Sorgen wegen eines mdglichen Fehlens der
Gegensemgkelt wenn die Gemeinschaft ein-
seitig die internationale Erschépfung vor-
schriebe, habe ich bereits angespielt. Letzt-
lich ist es jedoch nicht Aufgabe des
Gerichtshofes, solche politischen Erwagun-
gen zu bewerten.

52. Auch der Preiswettbewerb und die Vor-
teile fiir die Verbraucher miissen der Gefahr
fiir die Integritit des Binnenmarktes gegen-
iibergestellt werden. Diese Integritit wire
erheblich gefihrdet, wenn ein Mitgliedstaat
die internationale Erschoépfung vorschriebe,
ein anderer aber nicht. Nur Verbraucher im
ersten Staat kimen in den Genuff niedrigerer
Preise firr Einfuhren aus Drittlindern. Der
Preiswettbewerb innerhalb des Binnen-
marktes wiirde verzerrt.

53. Die Entscheidung des Gerichtshofes
iiber die internationale Erschopfung wird
zudem die mogliche Anwendung der
Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags nicht
beschrinken. Sie wird nicht die Méglichkeit

19 — Fiir die internationale Erschépfung sprechen sich (mehr oder
weniger weitgehend) u. a. aus Friedrich-Karl Beier, IIC 1990,
S. 131; Jesper Rasmussen, EIPR 1995, S. 174; Nicholas Shca,
EIPR 1995, S. 463; D, W. F. Verkade, ,Extra-communautaire
paralll:lxmport en rechten van intellectucle cigendom®, SEW
1997, S. 304.
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ausschlieflen, dafl Artikel 85 und 86
EG-Vertrag auf Vereinbarungen zwischen
Unternehmen oder das einseitige Verhalten
eines beherrschenden Unternehmens
Anwendung finden, bei denen es um die

Aufreilung der Mirkte geht 20,

54. Schlieflich ist nicht zu vergessen, dafi
einige Mitgliedstaaten und einige Drittlinder
die internationale Erschépfung nicht prakti-
zieren und dafl dies nicht als Verstof§ gegen
das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
(GATT) angesehen wurde. Durch das WTO-
Abkommen hat sich insoweit nichts gein-
dert. Anhang 1C — Ubereinkommen iiber
handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPs)2! — sieht in
Artikel 6 vor, daf} fiir die Zwecke der Streit-
beilegung im Rahmen dieses Ubereinkom-
mens dieses (vorbchaltlich bestimmter
Bestimmungen) nicht dazu verwendet wer-
den diirfe, die Frage der Erschopfung von
Rechten des geistigen Eigentums zu behan-
deln 22,

Die Gemeinschaftsmarke

55. Hinweise zur Auslegung der Richtlinie
lassen sich auch der Verordnung iiber die
Gemeinschaftsmarke 2 entnehmen. Diese

20 — Zur méglichen Anwendung des Artikels 85 siche z. B. Urteil
EMI/CBS (zitiert in Fufinote 18), und jiingst Schluflantrige
des Generalanwalts Tesauro in der Rechtssache C-306/96,
Javico International, vom 6. November 1997.

21 — ABI. 1994, L 336, S. 213.

22 — Zu Artikel 50 TRIPs — Einstweilipe Mafinahmen — siche
Schluflantrige des Generalanwalts Tgsauro vom 13. Novem-
ber 1997 in der Rechtssache C-53/96, Hermes International/
FHT Marketing Choice BV.

23 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, 8. 1).
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Verordnung  sieht  eine  einheitliche
Gemeinschaftsmarke fiir die gesamte
Gemeinschaft vor; sie wurde gleichzeitig mit
der Richtlinie entworfen und enthilt eine
nahezu identische Bestimmung iiber die
Erschépfung.

56. Nach Artikel 1 Absatz 2 ist ,die
Gemeinschaftsmarke ... einheitlich®, Weiter
heiflt es dort:

»Sie hat einheitliche Wirkung fiir die gesamte
Gemeinschaft: Sie kann nur fir dieses
gesamte Gebiet eingetragen oder iibertragen
werden oder Gegenstand eines Verzichts
oder einer Entscheidung iiber den Verfall der
Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit
sein, und ihre Benutzung kann nur fiir die
gesamte Gemeinschaft untersagt werden.
Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.*

57. Artikel 13 — Erschopfung des Rechts
aus der Gemeinschaftsmarke — lautet wie

folgt:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke gewihrt ithrem
Inhaber nicht das Recht, einem Dritten
zu verbieten, die Marke fiir Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von
thm oder mit seiner Zustimmung in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht
worden sind.
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung,
wenn berechtigte Griinde es rechtferti-
gen, dafl der Inhaber sich dem weiteren
Vertricb der Waren widersetzt, insbe-
sondere wenn der Zustand der Waren
nach ihrem Inverkehrbringen verindert
oder verschlechtert ist.“

58. Mit Ausnahme der Bezugnahme auf die
»Gemeinschaftsmarke® ist Artikel 13 der
Verordnung somit wortgleich mit Artikel 7
der Richtlinie.

59. Wie im Fall der Richtlinie hatte der
urspriingliche Vorschlag der Kommission fiir
die Verordnung die internationale Erschdp-
fung vorgesehen; auch dieser Vorschlag
wurde jedoch geindert; die Verordnung sieht
eine Erschépfung nur fiir Waren vor, die ,in
der Gemeinschaft® in den Verkehr gebracht
worden sind. Auch die Verordnung 1ift sich
daher nicht dahin verstehen, daff sie die
internationale  Erschépfung  vorschreibt.
Auch hier muf! entschieden werden, ob sie
die internationale Erschépfung verbietet
oder die Frage den Mitgliedstaaten Gberlafit.

60. Bei der Verordnung liflt sich jedoch
kaum vertreten, dafi den Mitgliedstaaten ein
Entscheidungsspielraum zukommt. Wihrend
die Richtlinie, wie dargelegt, nationales
Recht nur teilweise angleicht, regelt die Ver-
ordnung Voraussetzungen und Wirkungen
der  Gemeinschaftsmarke  abschlieffend.
Zudem heiflt es in Artikel 14 Absatz 1: ,Die
Wirkung der Gemeinschaftsmarke bestimmt
sich ausschliefllich nach dieser Verordnung®;

nur die Verletzung einer Gemeinschafts-
marke unterliegt gemafl Titel X der Verord-
nung nationalem Recht; dieser Titel betrifft
nur Zustindigkeit und Verfahren fiir Klagen,
die Gemeinschaftsmarken betreffen.

61. Daher liflt sich nicht vertreten, daff die
Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke
den Mitgliedstaaten die Moglichkeit ein-
raumt, sich fiir die internationale Erschép-
fung zu entscheiden. Damit stelle sich die
Frage, ob die Erschépfungsvorschriften der
Verordnung und der Richtlinie ungeachtet
ihrer gemeinsamen Entstehungsgeschichte
und ihres gleichen Wortlauts unterschiedlich
ausgelegt werden konnen. Natiirlich gibt es
bekannte Beispiele dafiir, daff gleiche Bestim-
mungen in unterschiedlichem Zusammen-
hang unterschiedlich ausgelegt wurden. Das
gilt namentlich im Zusammenhang des
EG-Vertrags einerseits, eines Freihandelsab-

kommens andererseits, wie z.B in der
Rechtssache  Polydor/Harlequin  Record
Shops2*. Das erwihnte Gutachten des

EFTA-Gerichts % bietet ein weiteres Beispiel
fiir die Griinde, aus denen in einem anderen
Zusammenhang eben die Bestimmung, um
die es hier geht, anders verstanden wurde. In
der vorliegenden Rechtssache ist der Zusam-
menhang jedoch sowohl fiir die Verordnung
wie fiir die Richtlinie der Binnenmarkt der
Gemeinschaft. Auch wenn sich sagen liefle,
dafl die Ziele der beiden Rechtshandlungen
unterschiedlich sind, da die Richtlinie nur
auf eine beschrinkte Angleichung ziele, so

24 — Urteil vom 9. Februar 1982 in der Rechtssache 270/80 (Slg.
1982, 329).

25 — Zittert in Fufinote 15.
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stiitzt die Verordnung doch zumindest
zusitzlich die Auffassung, dafl die Richtlinie
die internationale Erschopfung ausschliefit.

62. Aufgrund des Wortlauts und des Zwek-
kes der Richtlinie, der Materialien, der
gleichlautenden Bestimmung in der Verord-
nung iiber die Gemeinschaftsmarke und der
unerwiinschten Wirkungen, die es hitte,
wiirde die Fragen den Mitgliedstaaten zur
Entscheidung iiberlassen, komme ich somit
zu dem Ergebnis, dafl Artikel 7 Absatz 1 der
Richtlinie den Mitgliedstaaten verbietet, den
Grundsatz der internationalen Erschépfung

einzufiihren.

63. Auf die erste Frage ist somit zu antwor-
ten, dafl der Markeninhaber nach Artikel 7
Absatz 1 der Richtlinie einem Dritten ver-
bieten kann, die Marke fiir Waren zu benut-
zen, die unter dieser Marke auflerhalb des
Gebietes des EWR in den Verkehr gebracht
worden sind. Den Mitgliedstaaten ist es
somit untersagt, den Grundsatz der interna-
tionalen Erschépfung einzufiihren.

Frage 2

64. Die zweite Frage des Obersten Gerichts-
hofes geht dahin, ob Artikel 7 Absatz 1 der
Richtlinie fiir sich allein Grundlage einer
einstweiligen Verfligung zur Sicherung eines
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Unterlassungsanspruchs  eines ~ Marken-
inhabers sein kann, der den Verkauf von
Waren verboten sehen will, die sich ohne
seine Zustimmung in der Gemeinschaft im
freien Verkehr befinden. Nach dem Vorlage-
beschluf} und einem spiteren Schreiben des
vorlegenden Gerichts stellt sich diese Frage
aus den folgenden Griinden.

65. Das &sterreichische Markenrecht sieht
keinen Unterlassungsanspruch gegen einen
Markeneingriff vor. Wegen eines Markenein-
griffs kann jedoch Unterlassung nach
§9 UWG begehrt werden. Nach §9
Absatz 1 UWG kann auf Unterlassung in
Anspruch genommen werden, wer im
geschiftlichen Verkehr einen Namen, eine
Firma oder die besondere Bezeichnung eines
Unternehmens in einer Weise beniitzt, die
geeignet ist, Verwechslungen mit dem
Namen, der Firma oder der besonderen
Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein
anderer befugterweise bedient. Der besonde-
ren Bezeichnung stehen registrierte Marken
gleich (§ 9 Absatz 3 UWG). Nach &sterrei-
chischem Recht kann Unterlassung nach § 9
UWG jedoch nicht zur Verhinderung von
Parallelimporten begehrt werden, da nach
Auffassung des Obersten Gerichtshofes
keine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser
Bestimmung besteht, wenn es sich um
Originalwaren des Markeninhabers handelt.
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66. Zwei andere &sterreichische Rechts-
grundlagen, auf deren Grundlage eine Unter-
lassung begehrt werden konnte, sind wohl
nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes im
vorliegenden Fall nicht einschligig. Dabei
handelt es sich um § 1 UWG und um § 43
ABGB. Nach § 1 UWG kann auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden, wer
im geschaftlichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die
gegen die guten Sitten verstoffien. Sitten-
widrig in diesem Sinne kann auch ein
Gesetzesverstofl sein. Der Gesetzesverstoff
muff jedoch subjektiv vorwerfbar und geeig-
net sein, dem gesetzwidrig Handelnden einen
Vorsprung vor den pgesetzestreuen Mit-
bewerbern zu verschaffen. § 43 ABGB riumt
einen Unterlassungsanspruch ein, wenn
jemandem das Recht zur Fihrung seines
Namens bestritten oder er durch unbefugten
Gebrauch seines Namens (Decknamens)
beeintrichtigt wird.

67. Da diese Bestimmungen nach Ansicht
des Obersten Gerichtshofes keine Grundlage
fiir einen Unterlassungsanspruch im vorlie-
genden Fall darstellen, sieht sich das vorle-
gende Gericht auflerstande, dem Verfiigungs-
antrag der Kligerin zu entsprechen, wenn
dieser sich nicht aus dem Wortlaut des Arti-
kels 7 Absatz 1 der Markenrichtlinie ergeben
sollte. Kénne Artikel 7 Absatz 1 in dieser
Weise ausgelegt werden, so konne das vorle-
gende Gericht dem Antrag auf der Grund-
lage des § 10a MSchG entsprechen, da diese
beiden Bestimmungen praktisch wortgleich
seien. Die Frage sei nicht, ob Artikel 7
Absatz 1 der Richtlinie Direktwirkung habe,
da diese Bestimmung nahezu wortgleich in
dsterreichisches Recht umgesetzt worden sei.
Vielmehr gehe es um die richtige Auslegung

dieser Bestimmung. Obwohl Artikel 5 der
Richtlinie, nicht Artikel 7, dem Marken-
inhaber materielle Rechte verleiht, zicht der
Oberste Gerichtshof wohl nur die Ausle-
gung der letzteren Besttmmung in Betracht,
da Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a nicht in
Ssterreichisches Recht umgesetzt wurde.

68. Unabhingig von der Frage, ob die ein-
zelnen Bestimmungen e¢iner Richtlinie in
nationales Recht umgesetzt wurden, und
unabhingig von der méglichen Direke-
wirkung dieser Bestimmungen -— die im
Falle unterblicbener Umsetzung nur gegen
den Staat und &ffentliche Stellen angezogen
werden kann — sind die nationalen Gerichte
nach stindiger Rechtsprechung verpflichtet,
das gesamte nationale Recht in Betracht zu
zichen, um soweit irgendméglich sicherzu-
stellen, dal das von der Richtlinie vorge-
schriebenc Ergebnis erreicht wird 26, Diese
Pflicht erfafit nicht nur nationales Recht, das
spezifisch zur Umsetzung einer Richtlinie
erlassen wurde, sondern auch anderes natio-
nales Recht, selbst wenn es vor der Richtlinie
erlassen wurde. Zu eben der Bestimmung,
um die es im vorliegenden Fall geht, fiihrte
der Gerichtshof aus:

w- mufl jedoch ein nationales Gericht,
soweit es nationales Recht — gleich, ob es
sich um vor oder nach der Richtlinie erlas-
sene Vorschriften handelt — bei dessen
Anwendung auszulegen hat, seine Auslegung
so weit wie moglich am Wortlaut und am
Zweck der Richtlinie ausrichten, um das mit

26 — Urteil vom 13. November 1990 in der Rechtssache C-106/89
(Marleasing, Slg. 1990, 1-4135).
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der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen und
auf diese Weise Artikel 189 Absatz 3
EG-Vertrag nachzukommen® 77,

69. Daher ist das nationale Markenrecht
unabhingig davon, ob es zur Umsetzung
aller Bestimmungen der Richtlinie geindert
wurde, in Einklang mit dieser auszulegen. Ist
eine solche Auslegung méglich, so sind die
nationalen Gerichte verpflichtet, Marken so
zu schiitzen, als ob alle Bestimmungen der
Richtlinie spezifisch und ausdriicklich in
nationales Recht umgesetzt worden wiren.

70. Obwohl also im vorliegenden Fall Arti-
kel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie,
der dem Markeninhaber ausschlieffliche
Rechte gewihrt, anscheinend nicht in Sster-
reichisches Recht umgesetzt wurde, sind die
Gerichte gleichwohl, soweit irgendméglich,
verpflichtet, osterreichisches Recht im Licht
des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a auszule-
gen. Nach Artikel 5 Absatz 1 gestattet es das
Markenrecht dem Inhaber, ,,Dritten zu ver-
bieten, ohne seine Zustimmung® die Marke
zu benutzen. Der Wortlaut des Artikels 5
Absatz 1 sieht somit einen Anspruch des
Markeninhabers auf eine gerichtliche Ent-
scheidung vor, die die Benutzung verbietet.

27 — Urteil vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-232/94
(MPA Pharma, Slg. 1996, I-3671, Randnr. 12).
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Wo nationales Recht eine solche Entschei-
dung kennt, muf} sie im Falle eines Marken-
eingriffs im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der
Richtlinie unabhingig davon erlassen wer-
den, ob sie sich im Markenrecht oder in
einem anderen Bereich wie dem Recht des
unlauteren Wettbewerbs findet.

71. Zudem gibt es nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofes einen allgemeinen Rechts-
grundsatz, nach dem nationale Gerichte fiir
die Vollstreckung von Gemeinschaftsrechten
wirksame Mittel bereitstellen miissen. Zwei
Grundsitze sind namentlich zu nennen: daf§
das nationale Recht iiber Rechtsbehelfe fiir
die Ausiibung von Gemeinschaftsrechten
nicht weniger giinstig sein darf als jenes fiir
nationale Rechte; und daf§ die Austibung von
Gemeinschaftsrechten nicht praktisch unmég-
lich gemacht oder iibermiflig erschwert
werden darf 28. Es ist durchaus moglich, daf§
die Verweigerung des Rechtsbehelfs, um den
es im vorliegenden Fall geht, nimlich einer
einstweiligen Verfiigung, unter den Umstin-
den des vorliegenden Falles gegen beide
Erfordernisse verstiefle.

72. Zu einstweiligen Verfiigungen hat der
Gerichtshof entschieden, dafl nationale
Gerichte vorliufigen Rechtsschutz  fiir
Gemeinschaftsrechte unter Umstinden auch
dann gewihren miissen, wenn sie dies nach

28 — Siehe z. B. Urteil vom 14. Dezember 1995 in den Rechts-
sachen C-430/93 und C-431/93 (Van Schijndel und van
Veen, Slg. 1995, 1-4705).
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nationalem Recht nicht kénnten 2%, Die volle
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts wire
gefihrdet, wenn nationales Recht ein natio-
nales Gericht daran hindern kénnte, vorliu-
figen Rechtsschutz bis zur Endentscheidung
des nationalen Gerichts zu gewihren 2°. Das

gleiche mufl auch fiir ein Urteil auf Unterlas-
sung gelten: Auch diesen Rechtsbehelf mufl
das nationale Recht gewihren, wo es erfor-
derlich ist, um den wirksamen Schutz
gemeinschaftsrechtlich begriindeter Rechte
zu sichern.

Antrag

73. Deshalb sollten die Fragen des Obersten Gerichtshofes wie folgt beantwortet
werden: '

1. Nach Artikel 7 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber
die Marken gewihrt die Marke ihrem Inhaber das Recht, einem Dritten zu verbie-
ten, die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke auflerhalb des EWR
in den Verkehr gebracht worden sind.

2. Auch wenn von den einschligigen Bestimmungen der Richtlinie nur Artikel 7
Absatz 1 spezifisch in nationales Recht umgesetzt wurde, hat der Inhaber der
Marke Anspruch auf eine Verfiigung, die Dritten verbietet, die Marke fiir Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke auflerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wor-
den sind.

29 — Urteil vom 19, Juni 1990 in der Rechtssache C-213/89
(Factortame u. a., Slg. 1990, 1-2433).

30 — Randnr. 21,
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