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eine verschleierte Beschrinkung des haber nachweislich unterschiedliche
Handels zwischen den Mitgliedstaa- Warenzeichen fiir die gleiche Ware
ten im Sinne von Artikel 36 Satz 2 mit dem Ziel verwendet, die Mirkte
des Vertrages darstellen, wenn der In- kiinstlich abzuschotten.

In der Rechtssache 3/78

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von der Ar-
rondissementsrechtbank Rotterdam in dem vor diesem Gericht anhingigen
Rechtsstreit

CENTRAFARM BV, Rotterdam,
gegen
AMERICAN HoME ProbucTs CORPORATION, New York,

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung des Artikels
36 des Vertrages

erlifit

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Prisidenten H. Kutscher, der Kammerprisidenten
J. Mertens de Wilmars und Mackenzie Stuart, der Richter A. M. Donner, P.
Pescatore, M. Serensen, A. O’Keeffe, G. Bosco und A. Touffait,

Generalanwalt: F. Capotoru
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes
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URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhaly, der Verfahrensablauf
und die gemifl Artikel 20 der Satzung
des Gerichishofes der EWG eingereich-
ten Erklirungen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

I — S:;lchverha]t und Verfahren

1. Die American Home Products Corpo-
ration (im folgenden AHPC genannt),
Beklagte im Ausgangsverfahren, ist Inha-
berin des Warenzeichens Seresta, das im
Benelux-Warenzeichenregister auf ihren
Namen in der Klasse ,,Préparations mé-
dicinales et pharmaceutiques, notam-
ment des préparations tranquillisantes, sé-
datives et anuspasmodiques” eingetra-
gen ist. In Grofibritannien ist AHPC In-
haberin des Warenzeichens Serenid D
fiir ein gleichartiges Erzeugnis. Diese
Zeichen werden zur Kennzeichnung
eines Heilmittels mit dem Wirkstoff
Oxazepam  benutzt.  Auflerdem st
AHPC in den Niederlanden und in
Grofibritannien Inhaberin eines Patentes
fur Oxazepam und/oder die Herstel-
lung desselben.

Zwei Firmen des AHPC-Konzerns sind
in den Niederlanden Inhaber einer Li-
zenz fiir das Warenzeichen Seresta bzw.’

in Groflbritannien fiir das Warenzei-
chen Serenid D.

Die therapeutische Wirkung der Sere-
sta- und Serenidtabletten ist gleich. Die
Zusammensetzung ist gleichwohl nicht
vollig dieselbe; insbesondere besteht ein
Geschmacksunterschied.

2. Die Firma Centrafarm, Kligerin im
Ausgangsverfahren, hat in den Nieder-
landen Qxazepam-Tableuen unter dem
Warenzeichen Seresta verkauft. Auf der

Verpackung brachte sie aufler diesem
Warenzeichen auch den Vermerk ,,Cen-
trafarm BV Rotterdam, telefoon
010-151411“ an. Weiter benutzte Cen-
trafarm das Zeichen Seresta fur diese
Tabletten in ihren Preislisten und Kata-
logen. Sie trigt vor, sie habe die Tablet-
ten in Groflbritannien gekauft, wo sie
von AHPC unter dem Zeichen Serenid
D in den Verkehr gebracht worden
seien; sie selbst habe sie in der Folge in
den Niederlanden in neuer Verpackung
in den Verkehr gebracht.

3. AHPC bestreitet zum einen, simtli-
ches von Centrafarm in den Niederlan-
den verkaufies Oxazepam hergestellt zu
haben. Das vorlegende Gericht geht den-
noch davon aus, dafl die Sachverhalts-
darstellung von Centrafarm zutrifft.

4. Der Prisident der Arrondissements-
rechtbank Rotterdam hat mit  Urteil
vom 2. August 1977 im Verfahren auf
Erlaf einer einstweiligen Verfiigung
Centrafarm verboten, die Rechte von
AHPC an dem Warenzeichen Seresta
zu verletzen.

5. In dem vor demselben Gericht an-
hingigen Hauptsacheverfahren hat Cen-
trafarm beantragt, festzustellen, dafl sie
berechtigt ist, von AHPC stammendes,
als Arzneispezialitit anderswo im Ge-
meinsamen Markt rechimaflig in den
Verkehr gebrachtes Oxazepam in den
Niederlanden unter Benutzung des Zei-
chens Seresta in den Verkehr zu brin-
gen.

Die AHPC hat beantragt, die Klage
abzuweisen und auf die Widerklage hin
festzustellen, dafl das Verhalten von
Centrafarm die Rechte von AHPC an
dem Zeichen Seresta verletzt.
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6. Mit BeschluR vom 19. Dezember
1977 hat die Arrondissementsrechtbank
das Verfahren ausgesetzt und dem Ge-
richtshof gemifl Artikel 177 des Vertra-
ges die folgenden Fragen zur Vorabent-
scheidung vorgelegt:

»l. Vorausgesetzt, daf}

1. ein Unternehmen oder verschie-
dene zu einem Konzern geho-
rende Unternehmen fiir eine be-
stimmte Ware in verschiedenen
Liandern der EWG zum Fiihren
von Warenzeichen in der Weise
berechtigt ist/sind, daff im Mit-
gliedstaat A ausschliefflich das
Warenzeichen X eingetragen ist
und im Mitgliedstaat B aus-
schliefllich das Warenzeichen Y,

2. mit dem Warenzeichen X verse-
hene Waren, nachdem sie im Mit-
gliedstaat A durch den Zeichenin-
haber in den Verkehr gebracht
worden sind, durch Dritte, die
sie erworben haben, ausgefiihrt
und in den Mitgliedstaat B einge-
fithrt werden,

3. die Person, die diese Waren in
das letztgenannte Land einfiihre,
das Warenzeichen X von den
Waren entfernt, sie mit dem Wa-
renzeichen Y versiecht und an-
schliefend in diesem Land in den
Verkehr bringt,

4. das Warenzeichenrecht des letzte-
ren Landes dem Zeicheninhaber
das Recht gibt, sich durch recht-
liche Maflnahmen dagegen zu
wehren, dafl mit dem Warenzei-
chen Y versehene Waren in die-
sem Land durch andere in den
Verkehr gebracht werden,

hindern dann die Vorschriften des
EWG-Vertrags iiber den freien Wa-
renverkehr den Zeicheninhaber un-
beschadet der Bestimmungen des Ar-
tikels 36 daran, von dem vorstehend
unter 4 bezeichneten Recht Ge-
brauch zu machen?
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II. Ist es fiir die Beantwortung der er-
sten Frage von Bedeutung, ob im
Mitgliedstaat B Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften gelten, die mit
der vom Rat der Europiischen Ge-
meinschaften erlassenen Richtlinie
vom 26. Januar 1965 (65/65/EWG)
vereinbar sind, jedoch — insofern
vielleicht in Abweichung von der
Richtlinie — davon ausgehen, dafl
die Einfuhr von Arzneimitteln aus
einem anderen Mitgliedstaat in den
Mitgliedstaat B unter einem anderen
Warenzeichen moglich ist als unter
dem, unter dem dieses Erzeugnis in
dem anderen Mitgliedstaat eingetra-
gen ist?*

7. Die niederlindischen Rechtsvor-
schriften, auf die das vorlegende Ge-
richt in der zweiten Vorabentscheidungs-
frage verweist, sind, wie sich aus den
Akten ergibt, die Wet op de geneesmid-
delenvoorziening (Arzneimittelversor-
gungsgesetz) vom 28. Juli 1958 (Staats-
blad 408) und die Durchfithrungsverord-
nungen hierzu, insbesondere der Besluit
verpakte geneesmiddelen (Verordnung
iiber verpackte Arzneimittel) vom 16.
Juli 1973 (Staatsblad 336), geindert
durch den Besluit registratie geneesmid-
delen (Verordnung iiber die Eintragung
der Arzneimittel) vom 8. September
1977 (Staatsblad 537).

Nach Artikel 23 Absatz 1 der letztge-
nannten Verordnung kann ,,ein Arznei-
mittel ... zum Vertrieb in den Nieder-
landen nur vom Inhaber der Eintragung
dieses Erzeugnisses eingefiihrt werden®.
Die folgenden Absitze dieses Artikels
enthalten besondere Bestimmungen fiir
Parallelimporte. Nach dieser Regelung
kann ein Parallelimporteur auf Antrag
unter bestimmten Voraussetzungen fiir
das fragliche Erzeugnis als Eintragungs-
inhaber in das Arzneispezialititen- und
-mittelregister eingetragen werden. Ein
derart auf den Namen des Parallelimpor-
teurs eingetragenes Erzeugnis kann un-
ter einer besonderen Benennung, der ur-
spriinglichen oder einer anderen, oder



CENTRAFARM / AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION

ohne besondere Benennung — als ,,Arz-
neimittel“ — auf den Markt gebracht
werden.

8. In der Richtlinie Nr. 65/65 des Ra-
tes vom 26. Januar 1965 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schritten iliber Arzneispezialititen (ABI.
vom 9. Februar 1965, S. 369), auf die
das vorlegende Gericht in seiner zwei-
ten  Vorabentscheidungsfrage  Bezug
nimmt, ist unter anderem bestimmt, daf}
eine Arzneispezialitit in einem Mitglied-
staat erst dann in den Verkehr gebracht
werden darf, wenn die zustindige Be-
horde dieses Mitgliedstaats die Genehmi-
gung dafiir erteilt hat (Artikel 3).

Die Genehmigung fiir das Inverkehrbrin-
gen nach Artikel 3 ist von der fiir das In-
verkehrbringen verantwortlichen Person
bei der zustindigen Behérde des Mit-
gliedstaats zu beantragen, wobei unter
anderem folgende Angaben und Unterla-
gen beizufiigen sind: Name oder Firma
und Anschrift der fiir das Inverkehrbrin-
gen verantwortlichen Person und gege-
benenfalls des Herstellers; Bezeichnung
der Arzneispezialitit (entweder Phanta-
siebezeichnung oder gebriuchliche Be-
zeichnung in Verbindung mit einem Wa-
renzeichen oder dem Namen des Her-
stellers oder wissenschaftliche Bezeich-
nung in Verbindung mit einem Waren-
zeichen oder dem Namen des Herstel-
lersy; Zusammensetzung aller Bestand-
teile der Arzneispezialitit; Angaben
iber die Zubereitungsweise; vom Her-
steller angewandte Kontrollmethoden
(Artikel 4).

Die Genehmigung nach Arukel 3 wird
versagt bzw. ausgesetzt oder widerru-
fen, wenn sich nach Priifung der in Arti-
kel 4 aufgefithrten Angaben und Unter-
lagen ergibt, entweder dafl die Arznei-
spezialitit bei besummungsgemiflem Ge-
brauch schidlich ist oder dafl es an der
therapeutischen Wirksamkeit fehlt (Aru-
kel 5 und 11). 4

Die Behilinisse und dufleren Umbhiillun-
gen der Arzneispezialititen miissen un-

ter anderem folgende Angaben aufwei-
sen: Bezeichnung der Arzneispezialitit
im Sinne des Arukels 4; thre Zusammen-
setzung; die Referenznummer fir die
Identifizierung bei der Produktion; die
Nummer der Genehmigung fiir das In-
verkehrbringen; Name oder Firma und
Anschrift der fiir das Inverkehrbringen
verantwortlichen Person und gegebenen-
falls des Herstellers (Artkel 13).

9. Der Vorlagebeschlufl ist am 3. Ja-
nuar 1978 in das Register der Kanzlei
des Gerichtshofes eingetragen worden.

Nach Artikel 20 der Satzung des Ge-
richtshofes der EWG haben die Parteien
im Ausgangsverfahren, die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland, die Re-
gierung des Vereinigten Konigreichs
und die Kommission der Europiischen
Gemeinschaften  schriftliche Erklirun-
gen abgegeben.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Be-
richterstatters nach Anhsrung des Gene-
ralanwalts beschlossen, die miindliche
Verhandlung ohne vorherige Beweisauf-
nahme zu eréffnen.

IT — Angriffs- und Verteidi-
gungsmittel der Parteien

Zur ersten Vorabentscheidungsfrage

1. Erklirungen von Centrafarm

Nach Auffassung von Centrafarm steht
es dem Zeicheninhaber frei, zu untersa-
gen, dafl sein Warenzeichen ohne seine
Zustimmung auf Erzeugnissen ange-
bracht wird, die er ohne Zeichen in den
Verkehr gebracht hat. Im vorliegenden
Fall gehe es jedoch um ein Erzeugnis,
das der Zeicheninhaber als Markenarti-
kel in den Verkehr gebracht habe; er
habe somit gewollt, dal die Ware — fiir

den Verbraucher erkennbar — als aus
seinem Betrieb stammend vertrieben
werde.

Centrafarm erkennt an, dafl es fiir den
Hersteller eines Markenerzeugnisses ver-
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niinftige Griinde geben kann, fir das
gleiche Erzeugnis in zwei Mitgliedstaa-
ten verschiedene Zeichen zu benutzen.
Es stelle sich aber die Frage, ob der be-
sondere Zweck des einheitlichen europi-
ischen Warenzeichens mit dem des soge-
nannten aufgespaltenen Warenzeichens
identisch sei.

Centrafarm fithrt zunichst aus, nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofes
mache es keinen Unterschied, ob die
Aufspaltung auf einer freien Entschlie-
Bung des Herstellers und Zeicheninha-
bers beruhe oder thm durch gesetzliche
Regelungen oder andere Umstinde
aufgezwungen sei. Daher sei der Vor-
trag von AHPC irrelevant, sie habe in
Grofibritannien aufgrund dort bereits be-
stehender, ilterer Warenzeichen von
Dritten ein anderes Warenzeichen als
Seresta eintragen lassen miissen.

Zum anderen bemerkt Centrafarm, das
Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli
1974 (Rechtssache 192/73, Van Zuylen/
Hag, Slg. 1974, 731) bestiuge die Auf-
- fassung, dafl die territoriale Aufspaltung
eines Zeichens es mit sich bringe, dafl
der Zeicheninhaber den Gebrauch sei-
nes Zeichens durch Dritte gegebenen-
falls auch in Fillen zulassen miisse, in
denen er ihn normalerweise hitte verbie-
ten kdnnen.

Da es einerseits dem Zeicheninhaber in
einem Fall wie dem in der Rechtssache
Hag nicht gestattet sei, sich gegen die
Benutzung seines Zeichens fiir ein ver-
gleichbares Erzeugnis zu wenden, das
nicht von ithm stamme, so sei schwerlich
einzusehen, dafl der Zeicheninhaber an-
dererseits berechtigt sein solle, sich ge-
gen die Benutzung seines Zeichens fiir
ein identisches Erzeugnis zu wenden,
das sehr wohl von ithm stamme. Diese
Auffassung finde Unterstiitzung in friihe-
ren Urteilen des Gerichishofes und in
der Literatur.

Centrafarm hebt hervor, dafl nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofes der
spezifische Gegenstand des Warenzei-
chenrechts darin bestehe, dem Verbrau-
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cher Gewshr fiir die Identitdt des
Warenursprungs zu leisten, so dafl der
Zeicheninhaber gegen irrtumserregende
Bezeichnungen (Urteil vom 22. Juni
1976 in der Rechtssache 119/75, Terra-
pin/ Terranova, Slg. 1976, 1039) sowie
gegen das widerrechiliche Anbringen sei-
nes Zeichens (Urteil vom 31. Oktober
1974 in der Rechtssache 16/74, Centra-
farm/Winthrop, Slg. 1974, S. 1183) vor-
gehen konne.

Weiter trigt Centrafarm vor, sie bringe
das Zeichen Seresta nicht widerrechtlich
an. Sie schaffe keine Verwechslungsge-
fahr zwischen urspriinglich von AHPC
stammenden Markenerzeugnissen und
fremder Ware von Dritten. Im Gegen-
teil biete sie die Markenerzeugnisse von
AHPC so an, dafl eine Verwechslungs-
gefahr vermieden werde, nimlich unter
dem in den Niederlanden eingetragenen
Zeichen, unter dem es bei den einschli-
gigen Verbrauchern bekannt sei, wo-
durch diese es mit AHPC in Verbin-
dung brichten. Die Absicht von AHPC,
diese Verbindung herzustellen, ergebe
sich daraus, daf sie die Erzeugnisse als
Markenerzeugnisse in den Verkehr ge-
bracht habe. Hingegen bestiinde eine
Verwechslungsgefahr, wiirde Centra-
farm das von AHPC stammende Oxaze-
pam in den Niederlanden als Serenid D
verkaufen, da Serenid D in den Nieder-
landen nicht als Warenzeichen eingetra-
gen und folglich bei den einschligigen
Verbrauchern auch nicht als solches be-
kannt sei.

Nach Auffassung von Centrafarm ver-
hilt es sich nicht so, da AHPC in un-
terschiedlichen Mitgliedstaaten unter-
schiedliche Zeichen benutze, um den
spezifischen Gegenstand ihrer Zeichen
zu schiitzen; AHPC wiinsche vielmehr
zu erreichen, dafl der niederlindische
Kunde beim Anblick des von ihr stam-
menden Oxazepams mit dem Warenzei-
chen Serenid D annehme, es stamme
aus anderer' Quelle oder sei wenigstens
nicht das echte, authentische Erzeugnis,
das er als Seresta kenne.
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Da die Herkunfisbezeichnung, eine we-
sentliche Funkiion des Warenzeichens,
nicht den Interessen des Herstellers
diene, sondern dem Verbraucher Ge-
wihr bieten solle, verletze der Dritte,
der als Zwischenhindler das Erforder-
liche unternehme, um unzutreffende
Vorstellungen iiber die Herkunft der
authentischen Markenware zu verhin-
dern, nicht den spezifischen Gegenstand
des Zeichens. Das sei sicher nicht der
Fall, wenn er sich des Zeichens bediene,
das dessen Iihaber auf dem fraglichen
Marke benutze.

Nach Ansicht von Centrafarm hat
AHPC vor dem vorlegenden Gericht
nicht den Beweis dafiir erbracht, daf} sie
sich in Groflbritannien aufgrund des
Vorliegens ilterer, entgegenstehender
Zeichen Dritter gezwungen gesehen
habe, ein anderes Zeichen als Seresta zu
wihlen. Die Auffassung von AHPC im-
pliziere, dafl Paralleleinfuhren der Mar-
kenware Seresta nach Grofibritannien
aus warenzeichenrechtlichen = Griinden
von vornherein ausgeschlossen seien. Es
sei unlogisch, dafl der Inhaber eines auf-
gespaltenen Zeichens bei der Abschot-
tung von Mirkten der Mitgliedstaaten
weitergehen konnen solle als der Inha-
ber eines vertragskonformen europi-
ischen Zeichens.

Zu dem Vorbringen der AHPC vor dem
vorlegenden Gericht, Centrafarm werfe
thr zu Unrecht vor, dafl sie fiir Grofibri-
tannien und die Niederlande absichtlich
unterschiedliche Zeichen gewihlt habe,
beschrinkt sich Centrafarm auf den Hin-
weis, AHPC biete Oxazepam wie folgt
an:

Niederlande: Seresta
Grofibritannien: Serenid D
Italien: Serpax

BR Deutschland: Praxiten
Frankreich: Seresta
Belgien: Seresta

Das Vorbringen, sie werde im Wettbe-
werb nicht behindert, da es ihr freistehe,

aus Grofibritannien stammendes Oxaze-
pam in den Niederlanden als Serenid D
anzubieten, ist nach Auffassung von
Centrafarm unzutreffend: Die Einfiih-
rung eines neuen Zeichens sei mit erheb-
lichen Kosten verbunden, besonders
dann, wenn auf dem betreffenden natio-
nalen Markt ein anderes Zeichen fiir die
fragliche Ware bereits einen grofien Be-
kanntheitsgrad erlangt habe; iiberdies
werde der Parallelimporteur dadurch ge-
zwungen, die Kosten fiir die Einfiih-
rung so vieler Zeichen zu ibernehmen,
wie sie der Hersteller in anderen Mit-
gliedstaaten fiir die fragliche Ware zu
tilhren beliebe; ein Wettbewerb zwi-
schen dem Parallelimporteur und dem
Vertragsimporteur sel somit von vorn-
herein illusorisch.

Unterstellt, das nationale Zeichen des
Zeicheninhabers diirfe nicht auf dessen
authentischer Markenware angebracht
werden, so miisse Driten jedenfalls die
Mbéglichkeit zugestanden werden, diese
Ware unter dem nationalen Zeichen in
den Verkehr zu bringen.

Aufgrund dieser Ausfilhrungen miisse
der Gerichtshof, so meint Centrafarm,
entscheiden, dafl die Klage von AHPC
unter den vorliegenden Umstinden
nicht dem Schutz des spezifischen Ge-
genstandes des  Warenzeichenrechts
diene, jedenfalls aber, dafl hier eine ver-
schleierte Beschrinkung des Handels
zwischen den Mirgliedstaaten vorliege,
so dafl die erste Vorabentscheidungs-
frage zu bejahen sei.

2. Erklirungen von AHPC

Vor der Stellungnahme zur ersten Vor-
abentscheidungsfrage macht AHPC drei
Anmerkungen.

Zunichst hebt sie hervor, Centrafarm
verkaufe das fragliche Erzeugnis derzeit
unter dem Gattungsnamen Oxazepam.

Sodann weist sie darauf hin, sie habe im
Verfahren der einstweiligen Verfiigung
vor dem Gerichtsprisidenten dargetan,
dafl sie in Groflbritannien nicht absicht-
lich zu dem Zweck andere Zeichen be-
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nutzt habe, die Mirkte der Mitgliedstaa-
ten voneinander abzuschotten.

Schliellich bestreitet sie, dafl die Vergii-
tungsnormen fiir die Krankenkassen
sich je nachdem unterschieden, ob es
um parallel eingefilhrtes Oxazepam
gehe oder nicht, wie Centrafarm es vor
dem vorlegenden Gericht ausgefiihrt
habe. Seit dem 1. November 1977 beki-
men die Apotheker von den Krankenkas-
sen eine Sonderzahlung fiir parallel ein-
gefithrtes Oxazepam, um den Bezug bei
Parallelimporteuren zu férdern.

In Beantwortung der zweiten Vorabent-
scheidungsfrage hebt AHPC =zunichst
hervor, der Hersteller eines neuen Er-
zeugnisses bemiihe sich stets, fiir dieses
Erzeugnis ein einziges, in der ganzen
Welt giiltiges Zeichen zu finden, um
auch auflerhalb der Grenzen eines be-
stimmten Landes von dem ,,good will*
profitieren zu k&nnen, den er in diesem
Land erworben habe.

Da die in den Vereinigten Staaten fiir
Oxazepam gebrauchte Bezeichnung ,,Se-
rax*“ in anderen Landern auf entgegen-
stehende Zeichen gestoflen sei, habe
AHPC fiir die meisten dieser Linder
das Zeichen Serepax gewihlt. Dieses
Zeichen sei jedoch unter anderem in
Groflbritannien ebenfalls blockiert gewe-
sen. Die fiir 'das Vereinigte Konigreich
und Irland zustindige ,,division’ des
AHPC-Konzerns und die fiir das euro-
pidische Festland =zustindige ,,division”
hiwen folglich unabhingig voneinander
beschlossen, ,,Serenid* fir Groflbritan-
nien und Irland und ,,Seresta® unter an-
derem fiir die Niederlande zu benutzen.

In seinem Urteil in der Rechtssache
192/73 (Hag, Randnummer 14 der Ent-
scheidungsgriinde) habe der Gerichtshof
entschieden, dafl die Angabe der Her-
kunft einer Markenware auch auf ,,an-
dere“, den freien Warenverkehr nicht
beeintrichtigende ,,Weise® sichergestelit
werden konne. Im Lichte dieses Urteils
sei es sinnvoll, wenn AHPC im vorlie-
genden Fall die Angabe der Herkunft
auf ,,andere “Weise — beispielsweise
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durch die derzeit von Centrafarm be-
nutzte Hinzufiigung ,,Originalfabrikat®
— verlangt habe. Centrafarm ist nach
Ansicht von AHPC in keiner Weise be-
rechtigt, den von ithr, AHPC, aufgébau-
ten ,,good will“ des Zeichens ,,Seresta“
zu benutzen; sie habe dafiir nichts getan
oder bezahlt. Merke Centrafarm, dafl
nur wenige Arzte bereit seien, Oxaze-
pam anstelle von Seresta zu verschrei-
ben, dann stehe es ihr frei, dies —
durch Werbemafinahmen, durch den
Verkauf des Erzeugnisses unter einem
eigenen Zeichen und durch Aufbau
eines eigenen ,,good will“ — zu dndern.

Die Rechumifligkeit einer eigenmichti-
gen Anderung des Zeichens auf dem Er-
zeugnis eines anderen sei weder nach
niederlindischem noch nach Benelux-
Recht jemals in Rechisprechung oder
Literatur gepriift worden. Gleichwohl
steht es fiir AHPC fest, dafl die Hand-
lungsweise von Centrafarm gegen dieses
Recht verstofit. Das ergebe sich aus Arti-
kel 13 A des Einheitlichen Benelux-Ge-
setzes iiber Warenzeichen; es folge des
weiteren aus der Auffassung verschiede-
ner Autoren zur Anbringung eines Zei-
chens auf noch nicht durch dieses Zei-
chen individualisierten  Erzeugnissen.
Zum Recht der anderen Linder der Ge-
meinschaft fiilhrt AHPC aus, aus der
dem Gerichtshof in der Rechtssache
102/77 (Hoffmann-La Roche/Centra-
farm, Urteil vom 23. Mai 1978) =zur
Neuverpackung und zur Wiederanbrin-
gung des gleichen Warenzeichens vorge-
legten Dokumentation ergebe sich, dafl
in diesen Lindern auch das Anbringen
eines anderen Zeichens desselben Zei-
cheninhabers nach der Neuverpackung
rechtswidrig sei.

Zu dem gleichen Ergebnis fihrt nach
Auffassung von AHPC der Vorentwurf
einer Verordnung iber die Gemein-
schafismarke.

Im Sinne der Randnummer 8 der Ent-
scheidungsgriinde des Urteils in  der
Rechtssache 16/74 (Winthrop) gehore
derjenige, der vom ,,good will“ einer
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Marke profitiere, ohne sich dies etwas
kosten zu lassen, zu den Konkurrenten,
die die Stellung und den Ruf des Waren-
zeichens durch den Vertrieb widerrecht-
lich mit diesem Zeichen versehener Er-
zeugnisse zu miflbrauchen suchten.

Zu dem Vorbringen von Centrafarm, sie
habe das fragliche Erzeugnis nicht
»widerrechtlich® (niederlindisch: ,,valse-
lijk*) mit dem Zeichen Seresta versehen,
da das Oxazepam von AHPC stamme,
bemerkt AHPC, das Wort ,,vals*
(deutsch: falsch) habe im Niederlindi-
schen nicht nur die Bedeutung, dafl Tiu-
schung im Spiele sei, sondern beispiels-
weise auch: ,,im Widerspruch zu Regeln
oder Normen, ungehérig, unkorrekt, un-
passend, fehlerhaft, verkehrt. Da Cen-
trafarm von einem ,,good will“ profitie-
ren wolle, fiir den sie nichts gezahlt
habe, sei thr Verhalten ,,falsch®, da es
nationalen und Gemeinschaftsvorschrif-
ten widerspreche und deshalb unter dem
Gesichtspunkt  des redlichen Wettbe-
werbs ,,ungehérig, unkorrekt, unpas-
send, fehlerhaft, verkehrt* sei.

AHPC fiigt hinzu, aus der genannten
Randnummer des Winthrop-Urteils er-
gebe sich, dafl in dem Schutz gegen die
rechtswidrige Nutzung des guten Rufes
eines Zeichens der Schutz ,,eines berech-
tigten Interesses des Inhabers des Waren-
zeichens oder Handelsnamens“ im
Sinne der Randnummer 6 der Entschei-
dungsgriinde des Urteils in der Rechts-
sache 119/75 (Terrapin) zu sehen sei.

Des weiteren verweist AHPC auf den
Aufsatz ,, The recent case law of the
Court of Justice concerning articles 30
and 36 of the EEC Treaty* von Profes-
sor W. van Gerven, Common market
law review, Februar 1977, S. 5 ff., wo-
nach der Rechisprechung des Gerichts-
hofes zu entnehmen sei, dafl auch an-
dere als die in Artikel 36 des Vertrages
genannten Belange oder Werte einen ge-
wissen Schutz verdienten und deswegen
Ausnahmen vom Verbot des Artikels 30
zu rechtfertigen verméchten, falls

— diese Belange irgendwie mit den in
Artikel 36 geregelten Gebieten ver-
bunden seien,

— die Mafinahmen verniinftig seien,

— keine  Gemeinschaftsregelung  be-
stehe, die die zu schiitzenden Be-
lange oder Werte mitumfasse,

— die Maflnahme weder als willkiirlich

" diskriminierend noch als verschlei-

erte Beschrinkung des Handels zwi-
schen den Staaten zu betrachten sei.

Wenn einerseits der Begriff des ,,gewerb-
lichen und kommerziellen Eigentums®
in Artike! 36 unter den genannten Um-
stinden ausdehnend ausgelegt werden
konne, so konne nicht andererseits der
Schutz des spezifischen Gegenstands
des Warenzeichenrechts so eng ausge-
legt werden, dafl nur der Schutz der
Herkunfisfunkton darunter falle, nicht
aber der Schutz gegen unlauteren Wett-
bewerb durch ungerechifertigte Nut-
zung des guten Rufes, des ,,good will”
des Warenzeichens. Demgemifl ist
AHPC der Auffassung, dafl der Schutz
des Warenzeichenrechts, auf den sie
sich im vorliegenden Falle berufe, den

spezifischen Gegenstand dieses Rechts
betreffe.

Miifite man im vorliegenden Fall zu der
Auffassung gelangen, dafl der Anspruch
von AHPC nicht den spezifischen Ge-
genstand des Warenzeichenrechts be-
treffe, so miflte, so meint AHPC, der
Klage doch stattgegeben werden, da

" diese die vier von Professor W. Van Ger-

ven genannten Voraussetzungen erfiille:

— Der unlautere Weubewerb sei ,,rela-
ted to“ gewerblichen und kommer-
ziellen Schutzrechten;

— die Klage von AHPC geniige dem
»test of proportionality, weil Cen-
‘trafarm den Ursprung auf andere
Weise angeben kénne;

— es bestehe keine gemeinschaftsrecht-
liche Regelung iiber den unlauteren
Wettbewerb;
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— die Klage von AHPC sei nicht diskri-
minierend und stelle auch keine ver-
schleierte Beschrinkung des Han-
dels zwischen den Mitgliedstaaten
dar; sie richte sich gegen den Mif}-
brauch des Rufes eines Zeichens, so
wie es der Gerichtshof mit der For-
mulierung des spezifischen Gegen-
stands des Warenzeichenrechts in
Randnummer 8 der Entscheidungs-
grinde zum Urteil in der Rechts-
sache 16/74 (Winthrop) verstehe,
und gegen den Angriff auf den redli-
chen Wettbewerb, den der Vertrag
ausweislich seiner Priambel schiit-
zen wolle.

Soweit das Vorgehen von AHPC eine
Mafinahme gleicher Wirkung im Sinne
von Artikel 30 sei, betreffe diese Mafi-
nahme jedenfalls bereits ihrer Natur
nach unterschiedslos einheimische und
eingefiihrte Erzeugnisse. Das Vorgehen
kénnte nichtsdestoweniger nach dem Ur-
teil des Gerichtshofes vom 16. Novem-

ber 1977 (Rechtssache  13/77, .G.B.-.

INNO/ATAB, Slg. 1977, 2115) unter
Artikel 30 fallen, wenn der Absatz von
Einfuhrerzeugnissen ,,unmoglich oder
gegeniiber dem einheimischer Produkte
erschwert wird”. Davon kann nach Auf-
fassung von AHPC keine Rede sein, da
das Arzneimittelrecht die Einfuhr mit
dem Zeichen Seresta nicht verbiete und
das von ihr, AHPC, auferlegte Verbot
ohne Diskriminierung fiir alle Wettbe-
werber gelte.

3. Erklirungen der  Bundesrepublik
Deutschland
Die Regierung der Bundesrepublik

Deutschland hebt hervor, dafl das Bene-
lux- und das deutsche Warenzeichen-
recht dem Inhaber eines Warenzeichens
die ausschlieflliche Befugnis zuerkenn-
ten, eine Ware mit dem Warenzeichen
zu versehen und das so gekennzeichnete
Erzeugnis in den Verkehr zu bringen,
somit die Befugnis, anderen die Benut-
zung des Zeichens fir gleiche oder
gleicharuge Waren zu untersagen.
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Miifite der Inhaber hinnehmen, dafl
auch andere in dem betreffenden Mit-
gliedstaat sein Warenzeichen -fiir solche
Waren benutzten, so wire die Haupt-
funktion des Warenzeichens, die Siche-
rung der erinnerbaren Identitdit der mit
dem Zeichen versehenen Originalware,
zerstort. Die Marke widre dann, aus der
Sicht. des Markeninhabers, nicht mehr
geeignet, Triger eines guten Rufs zu
sein. Fiir den Verbraucher wire sie kein
verlillicher Wegweiser fiir eine Kaufent-
scheidung mehr. Dem Miflbrauch der
Marke und der unlauteren Ausbeutung
eines mit der gekennzeichneten Original- .
ware verbundenen guten Rufes durch
andere Unternehmen wiren Tir und
Tor gedifnet.

Dem Zeicheninhaber stehe diese Befug-
nis, die Benutzung des Zeichens zu un-
tersagen, auch dann zu, wenn ein Drit-
ter dieses Zeichen auf einer Ware des In-
habers anbringe, die in Herkunft, Art
und Beschaffenheit identisch sei mit Wa-
ren, die der Zeicheninhaber selbst unge-
kennzeichnet in den Verkehr bringe.
Das. Markenrecht erschtpfe sich ‘nim-
lich nicht darin, ein Ausweis fiir die be-
triebliche Herkunft oder fiir eine be-
stimmte Beschaffenheit der Ware zu
sein und den irrefithrenden Gebrauch
einer Marke zu untersagen. Wesen und
Funktion der Marke bestiinden vielmehr
darin, die Ware, ihre Aufmachung und
ihre Kennzeichnung mit der Marke zu
einer erinnerbaren Identitit und Gestalt
zusammenzufassen, an die das Ver-
trauen der Kunden ankniipfen und auf
die sich der gute Ruf der gekennzeichne-
ten Originalware beziehen kénne. Der
Grund fiir dieses Vertrauen und diesen
guten Ruf sei die Tatsache, dafl eine
Person, der Markeninhaber selbst,
dariiber entscheide, ob die Ware, ihre
Aufmachung und ihre Kennzeichnung
mit der Marke zu einer Identitit zusam-
mengefallt wiirden.

Nach Ansicht der Bundesregierung liegt
eine noch schwerer wiegende Verlet-
zung des natonalen Markenrechts vor,
wenn eine Ware mit einerh Zeichen ver-
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sehen werde, bei der es sich im Verhilt-
nis zu vom Inhaber selbst mit diesem
Zeichen versehenen Waren um eine
Ware von anderer Zusammensetzung
oder mit anderen fiir den Verbraucher
und seine Kaufentscheidung relevanten
Eigenschaften handele. Dieser Eingriff
werde noch gravierender, wenn zu-
gleich auch eine andere Aufmachung ge-
wihlt werde als die Aufmachung, mit
der der Warenzeicheninhaber seine mit
dem Warenzeichen gekennzeichneten
Originalwaren zu versehen pflege.

Das nationale Markenrecht gewihre
dem Inhaber eines Warenzeichens die
genannte Befugnis auch dann, wenn die
Ware von dem Warenzeicheninhaber be-
reits unter einer anderen Marke in den
Verkehr gebracht worden sei und das
andere Unternehmen die Ware mit
einem von dem Inhaber in einem ande-
ren Land verwendeten Warenzeichen
versehe und im Inland in den Verkehr
bringe. Nach Auffassung der deutschen
Regierung wird auch in diesem Falle in
die dem Warenzeicheninhaber allein zu-
stehende Entscheidung eingegriffen, der
nicht nur dariiber zu befinden habe, ob
die konkrete Ware mit threr Aufma-
chung iiberhaupt als Markenware in
den Verkehr gelangen solle, sondern
auch dariiber, unter welcher Marke die
Ware vertrieben werden solle.

Die Bundesregierung ist der Meinung,
die markenrechtliche Verbotsbefugnis

sei in den vorgenannten Fillen nach Ar--

ukel 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfer-
tigt, da sie unter die vom Gerichtshof in
seinem Urtell in der Rechtssache 16/74
(Winthrop) gegebene Definition des spe-
zifischen Gegenstandes des Warenzei-
chens falle. Die Verbotsbefugnis sei des-
halb gerechtfertigt, weil sie erforderlich
sei, um einen Miflbrauch des unter dem
Warenzeichen erworbenen guten Rufes
der Orginalwaren des Markeninhabers
zu verhindern. Wiirde diese Befugnis
nicht als gerechtfertigt angesehen, so
wire das Markenrecht in seinem We-
senskern getroffen und fiir seinen Inha-
ber ebenso wie aus der Sicht der Ver-
braucher praktisch wertlos.

Ferner macht die Bundesregierung gel-
tend, die Verbotsbefugnis entfalle nicht
aufgrund von Artikel 36 Satz 2 EWG-
Vertrag. Die Benutzung unterschiedli-
cher Marken in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten stelle in der Regel kein In-
diz fiir einen Miflbrauch dar, da hierfiir
durchaus sachlich berechtigte Griinde
bestehen konnten, beispielsweise, wenn
es sich bei den gekennzeichneten Waren
um unterschiedliche Erzeugnisse han-
dele. Die Bundesregierung mochte sich
aber nicht zu der Frage iuflern, ob im
konkreten Fall, in dem sich die Erzeug-
nisse lediglich im Geschmack unterschie-
den, unterschiedliche Erzeugnisse vorli-
gen.

Sie fiigt hinzu, man konne von einer
miflbrauchlichen Ausiibung des Waren-
zeichenrechts sprechen, wenn der Wa-
renzeicheninhaber mit der Geltendma-
chung seiner Befugnisse eine solche mif}-
briauchliche Ausiibung bezwecke, wobei
sich dieser Zweck auch aus objektiven
Umstinden ergeben konne.

Die Bundesregierung beantragt, die er-
ste Vorabentscheidungsfrage unbescha-
det der Besummung des Arukels 36
Satz 2 EWG-Vertrag zu verneinen.

4. Erklirungen des Vereinigten Konig-
reichs

Die Regierung des Vereinigten Konig-
reichs merkt an, das Gemeinschaftsrecht
gestatte die Handlungsweise von Centra-
farm nicht: Wenn ein hierzu nicht er-

michugter Dritter ein Erzeugnis neu

verpacke und das Zeichen des Inhabers
anbringe, so sei ein neues Erzeugnis ge-
schaffen. In diesem Sonderfall unter-
scheide sich das Enderzeugnis tatsich-
lich von dem, an dem der Zeicheninha-
ber sein Zeichen urspriinglich ange-
bracht habe. Erwerber konnten nicht lin-
ger darauf vertrauen, dafl das Zeichen
angebe, dafl die Ware vom Zeicheninha-
ber stamme und von diesem in Verkehr
gebracht worden sei. Der spezifische Ge-
genstand des Warenzeichenrechts sei so-
mit zerstort.
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Wenn auch die therapeutische Wirkung
der beiden Tabletten dhnlich sei, so wiir-
den doch Verbraucher miflbrauchlich
dazu verleitet, Tabletten mit einem ande-
ren Geschmack zu erwerben, als sie hit-
ten erwarten kdnnen.

Da Unterschiede in der Zusammenset-
zung und den Eigenschaften der beiden
Tablettenarten bestiinden, habe AHPC
ein berechtigtes Interesse, welches ihre
Berufung auf das niederlindische Recht
rechtferuge, das ihre Warenzeichen-
rechte im Sinne des letzten Satzes der
Randnummer 6 der Entscheidungs-
griinde zum Urteil des Gerichtshofes in
der Rechtssache 119/75 (Terrapin)
schiitze. Unter diesen Umstinden sei die
Ausiibung der AHPC vom Recht der
Niederlande eingeriumten Befugnisse
hinsichdich des Zeichens Seresta im
Sinne des Artikels 36 Satz 1 gerechtfer-
ugt.

Laufe jedoch die Ausiibung der Rechte
eines Zeicheninhabers auf eine verschlei-
erte Beschrinkung des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten hinaus, so
konne ein nationales Gericht ihm dieses
Handeln untersagen. Ein solches Verhal-
ten des Inhabers gibe jedoch nieman-
dem sonst das Recht, das Zeichen an ir-
gendeinem Erzeugnis anzubringen.

Die Regierung des Vereinigten Konig-
reichs kénne nicht zugeben, dafl die Be-
nutzung des Zeichens Seresta durch
Centrafarm mit der Funktion der Zei-
chen iibereinstimme, die Herkunft anzu-
geben. Zeichen seien vielmehr dazu da,
beim erstmaligen Inverkehrbringen des
gekennzeichneten Erzeugnisses eine un-
mittelbare Verbindung mit dem Zeichen-
inhaber anzugeben, nicht aber eine mit-
telbare.

Dafl Centrafarm auf der Verpackung
aufler dem Zeichen Seresta ihren Na-
men und ihre Adresse angebe, kénne ihr
Verhalten nicht rechtfertigen.

Zur Bestirkung seiner Auffassung ver-
weist das Vereinigte Konigreich nament-
lich auf den Vorentwurf einer Verord-
nung iiber die Gemeinschaftsmarke.
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Schlieflich weist das Vereinigte Konig-
reich darauf hin, dafl die dem Vorlage-
beschluf zugrunde liegenden Erzeug-
nisse Arzneispezialititen im Sinne des
Artikels 1 der Richtdinie  Nr.
65/65/EWG des Rates seien. Der
Hauptzweck dieser Richtilinie, die of-
fentliche Gesundheit zu  schiitzen,
konnte vereitelt werden, wenn die Wa-
ren ohne Zustimmung des Zeicheninha-
bers neu verpackt, neu etikettiert oder
mit neuem Namen versehen wiirden;
das konnte sich im Ergebnis auf den gu-
ten Ruf des Zeicheninhabers auswirken.

Nach Meinung des Vereinigten Konig-
reichs sind Erwigungen der 6ffentlichen
Gesundheit auch bei der Ausiibung ge-
werblicher Schutzrechte von Bedeutung;
bei Arzneimitteln seien strenge Kriterien
fir die Zulidssigkeit von ohne Zustim-
mung des Herstellers vorgenommenen
Anderungen durch Dritte anzuwenden.

Wenn der Zeicheninhaber vom Neuver-
packen und von dessen Umstinden im
einzelnen keine Kenntnis habe, dirfte
es ihm schwerfallen, sich davon zu tiber-
zeugen, dafl keine erhebliche Gefahr da-
fiir bestehe, dafl Art und Giite der unter .
seinem Zeichen in den Verkehr gebrach-
ten Waren bei diesem Neuverpacken ver-
4ndert werden. Im Hinblick auf den der-
zeitigen frithen Stand der Harmonisie-
rung auf dem Gebiet der Arzneispeziali-
titen gebe der Umstand, dafl Gemein-
schafts- und nachgeordnetes nationales
Recht das Neuverpacken von Arzneimit-
teln nur mit Genéhmigung der zustindi-
gen Behorde zuliefen, dem Zeicheninha-
ber in der Praxis nicht notwendig die er-
forderliche Gewihr fiir den Schutz sei-
nes guten Rufs. Das Vereinigte Konig-
reich hilt es fiir unrealistisch zu verlan-
gen, daf vor Ausiibung der Warenzei-
chenrechte der Beweis fiir die tatsich-
liche Realisierung der Gefahren er-
bracht wird.

Nach Auffassung des Vereinigten Konig-
reichs sollte der Gerichishof deshalb

keine Entscheidung treffen, die es im Er-
gebnis ermdglichen wiirde, dafl ein Wa-
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renzeichen an Erzeugnissen von einer
anderen Person als dem Inhaber ange-
bracht wird, es sei denn, mit seiner Er-
laubnis.

5. Erklirungen der Kommission

Die Kommission gibt zunichst eine
Ubersicht iiber die Rechtsprechung des
Gerichtshofes zum Verhiltnis zwischen
den gewerblichen Schutzrechten und
den Vertragsbestimmungen und hebt
dann hervor, dafl der Gerichtshof im Ur-
teil in der Rechtssache 119/75 (Terra-
pin} als Hauptfunktion des Warenzei-
chens die Funktion bezeichnet habe,
,»,dem Verbraucher die Identitit des Wa-
renursprungs zu garantieren. Der Vor-
entwurf eines Ubereinkommens iiber die
Gemeinschaftsmarke betrachte dies eben-
falls als Hauptfunktion.

Fir die Kommission ergibt sich ferner
aus der Rechisprechung des Gerichtsho-
fes, dafl die Herkunfisfunktion nicht so
sehr in dem Sinne zu verstehen sei, dafl
der Verbraucher eine bestimmte Ware
mit dem Hersteller in Verbindung
bringe, als vielmehr in dem Sinne, daff
eine bestimmte Ware eine Identitit er-
lange, durch die sie sich von den Waren
anderer Hersteller oder Hindler und so-
gar desselben Herstellers oder Hindlers
unterscheide.

Die Kommission stellt in diesem Zusam-
menhang fest, dafl nur der Zeicheninha-
ber der Ware eine solche Identitit verlei-
hen diirfe: Er allein sei in der Lage und
habe das Recht, durch Anbringen von
Warenzeichen einer Ware eine Identitit
zu geben, die sie von anderen Waren un-
terscheide. Nach dem Urteil des Ge-
richtshofes in der Rechtssache 16/74
(Winthrop) bestehe der spezifische Ge-
genstand des kommerziellen Eigentums
im Bereich des Warenzeichenrechts ins-
besondere darin, dafl seinem Inhaber
das ausschlieffliche Recht verliehen
werde, das Warenzeichen beim erstmali-
gen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses
zu benutzen. Die Kommission hebt her-
vor, die gleiche Auffassung von der

Funktion des Warenzeichens finde sich
im Vorentwurf der Verordnung iiber
die Gemeinschaftsmarke wieder.

Die Behauptung, Centrafarm verletze
die Herkunfisfunktion des Warenzei-
chens nicht, weil das Zeichen Seresta ge-
rade zu Recht auf die Herkunft der Er-
zeugnisse von AHPC hinweise, ent-
spreche daher nicht der oben vertrete-
nen Auffassung. Das Zeichen individuali-
siere das Erzeugnis gegeniiber allen an-
deren; diese Individualisierung kénne
nur durch AHPC oder eine hierzu er-
michtigte Person, beispielsweise €inen
Lizenznehmer, erfolgen.

Die Kommission schliefit somit, dafl das
Verhalten von AHPC im Grundsatz un-
ter Artikel 36 Satz 1 des Vertrages falle.

Anschlieflend #duflert sich die Kommis-
sion zu Artikel 36 Satz 2. In diesem Zu-
sammenhang verweist sie auf Randnum-
mer 7 der Entscheidungsgriinde des Ur-
teils in der Rechtssache 119/75 (Terra-
pin), wonach der Schutz der von den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
gewidhriten Rechte ,,jeder miflbriuchli-
chen Ausiibung dieser Rechte versagt
wird, die geeignet ist, kiinstliche Ab-
schottungen innerhalb des Gemeinsa-
men Marktes beizubehalten oder zu
schaffen. Im Grundsatz kénne man in
jedem Mitgliedstaat ein anderes Zeichen
eintragen lassen. Es konne vorkommen,
daf der Erzeuger im Einfuhrstaat nicht
das gleiche Zeichen wie im Ausfuhrstaat
verwenden koénne, weil dort bereits ein
entgegenstehendes Warenzeichen  be-
stehe, das einem von thm unabhingigen
Inhaber zustehe, oder auch beispiels-
weise aus sprachlichen Griinden. Nach
Auffassung der Kommission wird die
Ausiibung des vorerwihnten Rechts je-
doch miflbriuchlich, wenn sein Inhaber
es mit dem Ziel benutzt, nationale
Markte voneinander abzuschotten.

Die Kommission hebt in diesem Zusam-
menhang hervor, sie verfige in der vor-
liegenden Sache einstweilen nicht iber
Informationen, die ihr bereits einen
Schluf in diesem Sinne erlaubten; es sei
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Aufgabe des vorlegenden Gerichts, kon-
kret festzustellen, ob es sich um einen

Miflbrauch handele.

Schliefllich merkt sie an, dafl der Ein-
fuhrhindler, wenn die Rechtsausiibung
im Falle miflbrauchlich unterschiedlicher
Warenzeichen gemidfl  Arukel 36
Absatz 2 nicht geschiitzt sei, in dem
Sinne ein ,,Selbsthilferecht* habe, dafl
er das gemeinschafisrechtswidrige Ver-
halten , korrigieren* konne, indem er
auf dem Erzeugnis anstelle des abwei-
chenden Warenzeichens das im Einfuhr-
mitgliedstaat  gebriuchliche anbringe,
ohne daf sich der Inhaber dem widerset-
zen konne. Bei Zulassung einer solchen
Moglichkeit sei jedoch die grofitmog-
liche  Zuriickhaltung zu  beachten.
Schrecke man vor dieser Konsequenz
zuriick, so miisse auf andere Weise eine
Losung des Problems der Abschottung
der Mirkte durch miflbriuchlich unter-
schiedliche Warenzeichen gesucht wer-
den. Namentlich wire an den Erlafl
einer Bestmmung auf Gemeinschafts-
ebene zu denken, die allgemein die
Moglichkeit ausschlosse, ein Erzeugnis
unter verschiedenen Warenzeichen je
nach Mitgliedstaaten eintragen zu las-
sen. Auch eine solche Losung kénnte je-
doch wahrscheinlich Selbsthilfe nicht in
allen Fillen ausschlieflen. Somit stehe
man wieder vor folgendem Dilemma:
entweder voriibergehend die Rechte aus
den Warenzeichen aufrechtzuerhalten,
wenn sie auch durch miflbriuchliche
Ausiibung entstanden seien, oder dem
Importeur das ebenfalls voriibergehende
Recht zur Selbsthilfe einzuriumen. Die
Kommission ziehe keine Lésung der an-
deren vor.

Sie beantragt, auf die erste Frage des
vorlegenden Gerichts zu antworten, dafl
die Bestimmungen des Vertrages iiber
den freien Warenverkehr unter den an-
gegebenen Umstinden einem Verbot
aus zeichenrechtlichen Griinden nicht
entgegenstehe.

Dabei gelte jedoch gleichwohl der Vor-
behalt, dafl der Zeicheninhaber, der fiir
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das gleiche Erzeugnis in den verschiede-
nen Mitgliedstaaten unterschiedliche Zei-
chen benutze, diese Zeichen nicht ge-
wihlt und/oder benutzt haben diirfe,
um den freien Verkehr mit diesen Mar-
kenwaren innerhalb des Gemeinsamen
Marktes zu beeinflussen. In einem sol-
chen Fall kdnne die Ausiibung der auf-
grund des Warenzeichens zustehenden
Verbotsbefugnis ein Mittel zur willkiirli-
chen Diskriminierung oder zur verschlei-
erten Beschrinkung des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten darstellen.

Zur zweiten Vorabentscheidungsfrage

1. Erklirungen von Centrafarm

Nach Auffassung von Centrafarm ist die
zweite  Vorabentscheidungsfrage  wie
folgt zu verstehen:

5, Wenn dem Parallelimporteur einer be-
stimmten Markenware im Grundsatz
das Recht versagt werden muf}, das im -
Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Warenzei-
chen an das im Einfuhrmitgliedstaat be-
nutzte anzupassen, gilt dann fur
Markenarzneimittel im Hinblick auf
den Schutz der Gesundheit von Men-
schen im Sinne des Artikels 36 des Ver-
trages eine Ausnahme?

Vor Beantwortung der zweiten Frage
merkt Centrafarm zweierlei an:

Zunichst sei das Markenarzneimittel in
den Niederlanden nach dem Erstattungs-
system fiir Verkiufe an Krankenversi-
cherte unter dem Markennamen, unter
dem es der Hersteller oder der aner-
kannte Importeur bei der nationalen Be-
hérde angemeldet habe, sowohl Aus-
gangspunkt als auch Grundlage der Er-
stattung. Markenarzneimiuel, die sich
auf dieser behordlichen Liste nicht unter
den Markennamen finden, wiirden
nicht automatsch nach der geltenden
Norm bezahlt; manchmal werde dem
Antragsteller Erstattung auf der Grund-
lage der fiir das ,,anerkannte Arznei-
mittel geltenden Norm gewihrt, manch-
mal aber auch nicht; in diesem letzteren
Fall werde die Erstattungsnorm fiir ,,ge-
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neric name*-Priparate angewandt, eine
andere und in der Regel niedrigere
Norm als die fiir entsprechende Marken-
arzneimittel. Fiir eine bestmogliche Ver-
sorgung mit Arzneimitteln sei es deshalb
erforderlich, daf der Parallelimporteur
in den Stand gesetzt werde, ein bestimm-
tes Markenarzneimittel unter dem Mar-
kennamen anzubieten, unter dem es bei
den mit der Verteilung der oder der Er-
stattung fir Arzneimittel befaflten Be-
hérden bekannt sei, und das auf glei-
cher Ebene mit dem Hersteller oder
dem anerkannten Importeur.

Sodann fihrt Centrafarm aus, das im
vorliegenden Fall von AHPC befiirwor-
tete System, wie es im Grundsatz von
den niederlindischen Behorden im Rah-
men der zukiinftigen gesetzlichen Rege-
lung moglich gemacht werde, fithre zur
Entstehung einer Lage, in der ein be-
stummtes, von einem bestimmten Herstel-
ler stammendes Arzneimittel nicht unter
ein und demselben Warenzeichen in den
Verkehr gelange, sondern wunter je
einem Warenzeichen fiir jedes Land, in
dem der Hersteller es verkaufen wollte.

In Beantwortung der zweiten Vorabent-
scheidungsfrage macht Centrafarm gel-
tend, der Gerichtshof habe in seinem Ur-
teil vom 20. Mai 1976 (Rechtssache
104/75, Adriaan de Peijper, Slg. 1976,
613) erwogen, die Richtlinie Nr. 65/65
miisse nicht stets nach dem Wortlaut
ausgelegt werden. Die Griinde hierfiir
seien threr Ansicht nach in dem Um-
stand zu suchen, dafl die Verfasser der
Richtlinie nicht vorhergesehen hitten,
dafl ein Markenarzneimittel in einem
Mitgliedstaat anders als durch den Her-
steller oder dessen anerkannten Impor-
teur in den Verkehr gebracht werden
konne. Folglich miisse man sich im vor-
hegenden Fall mehr an Ziel und Zweck
der Richtlinie halten.

Centrafarm bemerkt sodann, die Verfas-
ser der Richtlinie seien, wie sich insbe-
sondere aus den Artikeln 3 bis 5 und 8
bis 12 ergebe, davon ausgegangen, dafl
eme Arzneispezialitit nur unter einer

einzigen Fabrik- und Handelsmarke in
den Verkehr komme. Ein optimal wirk-
samer Schutz der offentlichen Gesund-
heit — Hauptziel der Richtlinie — erfor-
dert es nach Ansicht von Centrafarm,
dafl unter der bereits bestehenden Viel-
zahl von Arzneispezialititen die Erkenn-
barkeit einer bestimmten Spezialitit
nicht noch weiter dadurch erschwert
werde, daf diese Spezialitit unter einer
Anzahl voneinander abweichender Wa-
renzeichen im Verkehr sei. Der ,,Besluit
Registratie Geneesmiddelen sei demzu-
folge mit Buchstaben und Ziel der ge-
nannten Richtlinie wie auch mit der
Zweiten Richtlinie Nr. 75/319 des Ra-
tes vom 20. Mai 1975 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten iiber Arzneispezialititen (ABl. L
147, S. 13) unvereinbar. Jedenfalls erfor-
dere es der Vertrag ihrer Ansicht nach,
dafl ein Parallelimporteur das Recht ha-
ben miisse, einen auslindischen Marken-
namen an den niederlindischen Marken-
namen anzupassen sowie die Arzneispe-
zialitit unter dem letztgenannien Na-
men zur Registrierung anzumelden und
sie so in den Verkehr zu bringen.

Nach Auffassung von Centrafarm ver-
langt der Schutz der offentlichen Ge-
sundheit eine Regelung, nach der auch
der Parallelimporteur eine verpackte
Arzneispezialitit zu jeder Zeit unter Be-
nutzung des Warenzeichens in den Ver-
kehr bringen kénne, das der Hersteller
oder sein anerkannter Importeur in den
Mitgliedstaaten habe eintragen lassen.

So gesehen sei zugleich klar, dafl die
durch die neue niederlindische Rege-

"lung erdffnete dritte Moglichkeit, nim-

lich die Eintragung oder das Angebot
einer auslindischen  Arzneispezialitit
durch den Parallelimporteur unter dem
Gattungsnamen, keine wirkliche Alterna-
tive darstelle. Auch abgesehen von der
Diskriminierung, die in den unterschied-
lichen Maflstsben der Erstattungsrege-
lung liege, widerspreche eine solche
Wahl der wirtschaftlichen Vernunft.
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Centrafarm schliefit, bei der Beantwor-
tung der zweiten Vorabentscheidungs-
frage miisse beriicksichtigt werden, dafl
jede nationale Regelung, die beabsich-
tige oder zur Folge habe, daf} der Paral-
lelimporteur einer bestimmten Arzneispe-
zialitit den Phantasienamen oder das
Warenzeichen dieser Spezialitit nicht
an den Phantasienamen oder das Waren-
zeichen dieser Spezialitit im Einfuhr-
staat anpassen diirfe, als Mafinahme glei-
cher Wirkung zu betrachten sei, die
nicht durch den Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen gerecht-
fertigt sei.

2. Erklarungen von AHPC

AHPC merkt zunichst an, dafl die
niederlindische gesetzliche Arzneimittel-
regelung im Streit der Parteien keinerlei
Rolle spiele.

Sie hebt dann hervor, dafl das Wort ,,an-
dere in der zweiten Vorabentschei-
dungsfrage nicht beachtet werden diirfe,
da es um die Moglichkeit gehe, das Er-
zeugnis unter einem anderen Warenzei-
chen als dem in den Mitgliedstaat B ein-
zufithren, unter dem es im Mitgliedstaat
B — und nicht in ,,dem anderen* Mit-
gliedstaat — registriert sei.

Abschliefiend fiihrt sie aus, in der vorlie-
genden Sache gehe es um

— Artikel 23 Absatz 3 Buchstaben f
und g des ,,Besluit Registratie Ge-
neesmiddelen®;

— den Umstand, dafl dieser Besluit,
was Paralleleinfuhren betreffe, aus-
weislich der Begriindung auf der
Grundlage des Urteils in der Rechts-
sache 104/75 (de Peijper) erlassen
worden sei;

— den Umstand, dafl der neue Besluit
op de registratie van farmaceutische
produkten von der Kommission ge-
billigt worden sei;

— den Umstand, dall die Kommission
derzeit an einem Vorschlag zur An-

derung der Richtlinie Nr. 65/65 ar-
beite;
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— den Umstand, dafl Centrafarm nach
dem ihr in der einstweiligen Verfii-
gung auferlegten Verbot Oxazepam
nicht mehr unter dem Namen Sere-
sta vertreibe.

3. Erklirungen  der

Deutschland

Die Bundesregierung ist der Auffassung,
dafl die arzneimittelrechtliche Genehmi-
gung der zustindigen Behorden eines
Mitgliedstaats grundsitzlich weder Ein-
fluf darauf habe, ob das Inverkehrbrin-
gen des zum Vertrieb zugelassenen Er-
zeugnisses markenrechtlich zulissig sei
oder nicht, noch auf die Frage, ob ein
Miflbrauch im Sinne des Artikels 36
Satz 2 des Vertrages vorliege. Wie Arti-
kel 9 der Richtlinie Nr. 65/65 des Rates
klarstelle, habe die arzneimittelrecht-
liche Genehmigung keinerlei Auswirkun-
gen auf die nach dem Ziviirecht der Mit-
gliedstaaten gegebenen Rechte und
Pflichten. Das Arzneimiuelrecht solle
eine gesundheitsrechtlich einwandfreie
Herstellung und Beschaffenheit von Arz-
neimitteln  sichern. Es beriicksichtige
nicht gesundheitlich unbedenkliche Be-
schaffenheitsunterschiede.

Bundesrepublik

4. Erkldrungen des Vereinigten Konig-
reichs

Nach Auffassung der Regierung des
Vereinigten Konigreichs bedeutet der
Umstand, dafl auf die Richtlinie Nr.
65/65 des Rates gestiitzte nationale Ge-
setze den Vertrieb von Erzeugnissen un-
ter geindertem Namen nicht besonders
ausschléssen, nicht unbedingt, daff das
Inverkehrbringen solcher Erzeugnisse
unter gedndertem Namen nicht aus
Griinden des gewerblichen Rechtsschut-
zes oder des Schutzes der Gesundheit
und des Lebens von Menschen verhin-
dert werden kénne.

5. Erklirungen der Kommission

Nach Ansicht der Kommission ergibt
sich weder aus Artikel 23 des Besluit Re-
gistratie Geneesmiddelen noch aus der
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beigefugten Begriindung, dafl der nieder-
lindische Gesetzgeber in dieser zum
Arzneimittelrecht  gehorenden  Vor-
schrift die warenzeichenrechtlichen Be-
fugnisse habe beschrinken wollen.
Diese Vorschrift kénne daher auch die
Beantwortung der ersten Vorabentschei-
dungsfrage nicht beeinflussen. In der Be-
antwortung der zweiten Frage sollte des-
halb zum Ausdruck kommen, dafl bei
der Beurteilung der der ersten Frage zu-
grunde liegenden Lage nur das Waren-
zeichenrecht berij(ﬁ(sichtig[ werden
konne.

treten durch Rechtsanwalt A. F. de Sa-
vornin Lohman, die Beklagte im Aus-
gangsverfahren, vertreten durch Rechts-
anwalt T. Schaper, die deutsche Bundes-
regierung, vertreten durch Ministerialrat
M. Seidel vom Bundeswirtschaftsministe-
rium und durch Ministerialdirigent E.
Billow vom Bundesjustizministerium, so-
wie die Kommission, vertreten durch ih-
ren Rechtsberater R. Wigenbauer als Be-
vollmichtigten, Beistand: Auke
Haagsma, Mitglied des Juristischen
Dienstes der Kommission, miindliche Er-

klirungen abgegeben.
II1 ~ Miindliche Verhandlung

In der Sitzung vom 13. Juni 1978 haben
die Kligerin im Ausgangsverfahren, ver-

Der Geuneralanwalt hat seine Schluflan-
trige in der Sitzung vom 11. Juli 1978
vorgetragen.

Entscheidungsgriinde

Mit Urteil vom 19. Dezember 1977, beim Gerichtshof eingegangen am 3. Ja-
nuar 1978, hat die Arrondissementsrechtbank Rotterdam dem Gerichtshof
gemifl Artikel 177 EWG-Vertrag zwei Fragen zur Auslegung von Artikel
36 des Vertrages vorgelegt.

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen zwei pharmazeuti-
schen Unternehmen, der Firma American Home Products Corporation (im
folgenden: AHPC), die in mehreren Mitgliedstaaten Inhaberin verschiede-
ner Warenzeichen fiir die gleiche Ware ist, und der Firma Centrafarm BV;
Centrafarm hat ohne Zustimmung der Zeicheninhaberin diese Ware, die un-
ter dem im Ursprungsland eingetragenen Warenzeichen in den Verkehr ge-
bracht worden war, eingefithrt, das genannte Warenzeichen entfernt, auf
der Ware das Warenzeichen angebracht, das fiir die gleiche Ware im Ein-
fuhrstaat eingetragen ist und die so gekennzeichnete Ware in diesem Staat
in den Verkehr gebracht. Aus den Fragen der Arrondissementsrechtbank er-
gibt sich, dafl das Warenzeichenrecht des Einfuhrstaats dem Zeicheninhaber
das Recht gibt, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daf Waren, die mit einem
ihm in diesem Staat zustehenden Warenzeichen gekennzeichnet sind, von
anderen vertrieben werden.
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Mit Urteil vom 2. August 1977 hat der Prisident des gleichen Gerichtes im
Verfahren auf Erlal einer einstweiligen Verfiigung auf Antrag von AHPC

Centrafarm verboten, die Rechte von AHPC an dem fraglichen Warenzei-
chen zu verletzen.

Nach ihrem Wortlaut beziehen sich die gestellten Fragen trotz einiger ge-
rmgfuglger Unterschiede, die bei der Ware je nach dem Warenzeichen, un-
ter dem sie in den Verkehr gebracht wird, moéglicherweise bestehen, auf ein
und dieselbe Ware; der Gerichtshof braucht daher nicht tber den Fall zu
entscheiden, dafl die beiden Warenzeichen fir zwei Erzeugnisse verwandt
werden, von denen jedes seine eigenen Merkmale hat.

Zur ersten Frage

Die erste Frage geht dahin, ob die Vorschriften des Vertrages, insbesondere
Artike! 36, den Zeicheninhaber unter den angegebenen Umstinden daran

hindern, von dem ihm im nationalen Recht eingeriumten Recht Gebrauch
zu machen.

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

Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts besteht insbesondere
darin, dafl seinem Inhaber das ausschlieliche Recht verliehen wird, das Wa-
renzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benut-
zen, und dafl er dadurch vor Konkurrenten geschiitzt wird, die die Stellung
und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit die-
sem Zeichen versehener Erzeugnisse zu miflbrauchen suchen. Fiir die Bestim-
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mung der genauen Reichweite dieses ausschlieflichen Rechts des Warenzei-
cheninhabers in auflergewshnlichen Fillen ist die Hauptfunktion des Waren-
zeichens zu beriicksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder End-
abnehmer die Ursprungsidentitit des gekennzeichneten Erzeugnisses zu ga-
rantieren. Diese Herkunftsgarantie schlieft ein, dafl nur der Inhaber das Er-
zeugnis durch die Anbringung des Warenzeichens identifizieren darf. Die
Herkunftsgarantie wire gefihrdet, wenn es einem Dritten gestattet wire,
das Warenzeichen auf der Ware — mag sie auch vom Zeicheninhaber stam-
men — anzubringen.

Es entspricht somit der Hauptfunktion des Warenzeichens, wenn die natio-
nalen Rechtsordnungen selbst in den Fillen, in denen der Hersteller oder
Hindler Inhaber zweier verschiedener Warenzeichen fiir das gleiche Erzeug-
nis ist, verbieten, dafl ein hierzu nicht ermichtigter Dritter sich die Befugnis
herausnimmt, eines der beiden Warenzeichen auf einem beliebigen Teil der
Produktion anzubringen oder die vom Inhaber angebrachten Warenzeichen
auf verschiedenen Teilen der Produktion zu indern. Die Herkunftsgarantie
erfordert, dafl das ausschliefliche Recht des Zeicheninhabers ebenso ge-
schiitzt wird, wenn die mit unterschiedlichen Warenzeichen versehenen
Teile der Produktion aus zwei Mitgliedstaaten stammen. Das dem Warenzei-
cheninhaber eingeriumte Recht, sich jeder unbefugten Anbringung des Wa-
renzeichens auf seinem Erzeugnis zu widersetzen, gehért somit zum spezifi-
schen Gegenstand des Warenzeichenrechts.

Es ist daher im Sinne des Artikels 36 Satz 1 gerechtfertigt, dem Inhaber
eines in einem Mitgliedstaat geschiitzten Warenzeichens das Recht einzuriu-
men, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dall eine Ware unter dem fraglichen
Warenzeichen von einem Dritten in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr ge-
bracht wird, selbst wenn diese Ware zuvor in einem anderen Mitgliedstaat
unter einem anderen, dort demselben Inhaber zustehenden Warenzeichen
zulissigerweise in den Verkehr gebracht worden ist.

Es ist jedoch noch zu priifen, ob die Ausiibung dieses Rechts eine ,,verschlei-
erte Beschrinkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne
von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann. Hierzu ist zunichst zu bemerken,
daf es legitime Griinde fiir den Hersteller einer Ware geben kann, in mehre-
ren Mitgliedstaaten unterschiedliche Warenzeichen fiir die gleiche Ware zu
verwenden. Andererseits ist es moglich, dafl eine solche Praktik vom Inha-
ber der Warenzeichen im Rahmen eines Vertriebssystems befolgt wird, das
darauf abzielt, die Mirkte kiinstlich abzuschotten. In einem solchen Falle
wiirde es eine verschleierte Beschrinkung des Binnenhandels der Gemein-
schaft im Sinne der vorgenannten Bestimmung darstellen, wenn der Inhaber
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sich gegen eine nicht genehmigte Verwendung des Warenzeichens durch
einen Dritten zur Wehr setzte.

Es obliegt dem Tatrichter, im Einzelfall zu entscheiden, ob nachgewiesen
ist, dafl verschiedene Warenzeichen fiir die gleiche Ware vom Inhaber die-
ser Zeichen mit dem Ziel verwendet werden, die Mirkte abzuschotten.

Zur zweiten Frage

Die zweite Frage geht dahin, ob es fiir die Beantwortung der ersten Frage
von Bedeutung ist, ob in dem Mitgliedstaat, in den die Ware eingefiihrt
wird, eine Arzneimittelregelung besteht, die die Einfuhr eines Arzneimittels
aus einem anderen Mitgliedstaat unter einem anderen Warenzeichen als
dem zulifit, unter dem dieses Erzeugnis in dem letzteren Staat eingetragen
ist.

Eine solche Regelung, die die besonderen Ziele des Schutzes der offentli-
chen Gesundheit verfolgt, betrifft Bezeichnungen, unter denen Arzneispezia-
lititen auf den Markt gebracht werden diirfen. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, daf} sie die warenzeichenrechtlichen Vorschriften nicht dandert. Folglich
kann der Importeur eines Arzneimittels in der Befugnis, die ihm eine solche
Regelung l4ft, keinerlei Rechtfertigung dafiir finden, dafl er sich den Be-
schrinkungen entzieht, die thm die Beachtung der Warenzeichen auferlegt,
deren Inhaber der Warenhersteller ist.

Auf die zweite Frage ist somit zu antworten, dafl Vorschriften iiber die Be-
zeichnungen, unter denen Arzneispezialititen in den Verkehr gebracht wer-
den, fiir die Beantwortung der ersten Frage ohne Bedeutung sind.

Kosten

Die Auslagen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regie-
rung des Vereinigten Konigreichs sowie der Kommission, die Ecklirungen
vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfihig. Fir die
Parteien im Ausgangsverfahren ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
vor dem nationalen Gericht anhingigen Rechtsstreit. Die Kostenentschei-
dung obliegt daher diesem Gericht.
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Aus diesen Griinden

hat

DER GERICHTSHOF

auf die thm von der Arrondissementsrechtbank Rotterdam mit Urtell vom
19. Dezember 1977 vorgelegten Fragen fiir Recht erkannt:

1. a)

Es ist im Sinne des Artikels 36 Satz 1 EWG-Vertrag gerechtfer-
tigt, wenn sich der Inhaber eines in einem Mitgliedstaat geschiitz-
ten Warenzeichens dagegen zur Wehr setzt, dafl eine Ware von
einem Dritten unter diesem Warenzeichen auf den Markt ge-
bracht wird, selbst wenn diese Ware zuvor in einem anderen Mit-
gliedstaat unter einem anderen, dort demselben Inhaber zustehen-
den Warenzeichen rechtmiflig in den Verkehr gebracht worden
ist.

Ein solches Verhalten kann jedoch eine verschleierte Beschriin-
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Arti-
kel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn der Inhaber nachweis-
lich unterschiedliche Warenzeichen fiir die gleiche Ware mit dem
Ziel verwendet, die Mirkte kiinstlich abzuschotten.

2. Vorschriften iiber die Bezeichnungen, unter denen Arzneispezialititen
auf den Markt gebracht werden, sind fiir die Beantwortung der er-
sten Frage ohne Bedeutung.

Kutscher

Mertens de Wilmars  Mackenzie Stuart Donner  Pescatore

Serensen O’Keeffe Bosco Touffait

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. Oktober 1978.

Der Kanzler

Der Prisident

A. Van Houtte H. Kutscher
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