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A. Problemstellung

Koppensteiner') zeigt auf, daB sich die bisherigen
Argumente fiir die Zulassigkeit von Parallelimporten
mafgeblich auf die Herkunftsfunktion der Marke ge-
stiitzt haben.?) Er legt weiters dar, daf} die positivrecht-
lichen Griinde fiir die Deutung des Zwecks der Marke
iS der Herkunfts- und Vertrauensfunktion durch die
Einfithrung der freien Ubertragbarkeit der Marke ,,ei-
nen Teil ihrer Uberzeugungskraft eingebiit“ haben. Es
sei daher zu erwarten gewesen, daB die Frage der
Parallelimporte wegen der gednderten Markenfunktion
neu problematisiert wiirde. Dies sei jedoch nicht ge-
schehen, das alte Argumentationsarsenal aus der Her-
kunftsfunktion sei vielmehr unverandert weiterverwen-
det worden.?) Dieser Text mochte einen Beitrag zur
vermiBten Problematisierung liefern.

Zu unterscheiden ist vorweg zwischen Parallelimpor-
ten aus Staaten der EG (und des EWR) und solchen
aus Drittstaaten. Fiir erstere sind namlich zusatzlich die
Regeln iiber die Freiheit des Warenverkehrs gem
Art 30,36 EGV zu beachten. Diese haben auch zu einer

*) Dr. Reinhard Schanda ist Rechtsanwalt in Wien.
Anschrift: 1010 Wien, Stallburggasse 4.

) Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallehm-
port, OBI 1994, 195 (196).

2y Vgl Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Waren-
verkehr im europsischen Binnenmarkt und im Verkehr mit
Drittstaaten, GRURInt 1989, 603 (6151); v Gamm,
Schwerpunkte des neuen Markenrechts — Referat anlédBlich
der GRUR-Jahrestagung am 30. 6. 1994, GRUR 1994, 775;
Nachweise dazu auch bei Kunz-Hallstein, Die absolute
Bindung der Marke an den Geschiftsbetrieb und ihre
Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz, GRUR 1993,
439 (441 ff); ders, Europiisierung und Modernisierung des
deutschen Warenzeichenrechts, GRURInt 1990, 747 (759).

%) Koppensteiner, Markenvechtsentwicklung und Parallelim-
port, OBl 1994, 195 (196f).

ausdriicklichen Regelung des Parallelimports auf Se-
kundirrechtsebene gefiihrt: Gem Art 7 Abs 1 der Mar-
kenRL?) gewihrt die Marke ,ihrem Inhaber nicht das
Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fiir Wa-
ren zu benutzen, die unter dieser Marke von [ihm] oder
mit seiner Zustimmung in einem Vertragsstaat in den
Verkehr gebracht worden sind“J) -

Die Bestimmung (1dF des EWRA) wurde durch die
MSchG-Nov 19926) in das nationale osterr Recht iiber-
nommen.?) ‘Innerhalb des Tatbestands dieser Norm
steht daher die Zulissigkeit von Parallelimporten aus
EG- (und EWR-)Mitgliedstaaten fest. Offen ist damit
jedoch, wie Parallelimporte zu beurteilen sind,

— bei denen die Waren aus Mitgliedstaaten importiert
werden, jedoch dort nicht ,,vom Markeninhaber oder
mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wor-
den sind“,

— bei denen die Waren aus Drittstaaten importiert wer-
den.

Zur Beantwortung dieser Fragen erscheint eine Ana-
lyse der bisherigen Begriindungen fiir die Zuléssigkeit
von Parallelimporten geboten:

B. Die bisherige Judikatur
1. OGH

Der OGH argumentiert im Osterr leading case zum
markenrechtlichen Parallelimport ~ der E AGFAS) -
explizit mit der Herkunftsfunktion: ,.Die fiir die Marke
kennzeichnende Herkunfts- und Giitefunktion wird [. . .]
nicht dadurch verletzt, da Markenware der MutterGes
von dieser oder durch einen Dritten ins Ausland expor-
tiert wird, wo der TochterGes eine eigene gleichlauten-
de Marke zusteht. Infolge der wirtschaftlichen Einheit
der Mutter- und der TochterGes dient die Marke nicht
zur Unterscheidung der Waren der Mutter- und der

4) Erste Richtlinie des Rates v 21. 12. 1988 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften iiber die Marken 89/104/EWG idF
92/10/EWG und 94/1/EWG.

5) Diese Bestimmung findet jedoch gem Abs 2 leg cit keine
Anwendung, ,wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen,
daB der Inhaber sich dem weiteren Vertriecb der Waren
widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren
nach ihrem Inverkehrbringen verdndert oder verschiech-
tert ist“.

%y BGBI 1992/773.

7} § 10a MSchG. Nach den ErldutRV wollte der Gesetzgeber
die Losung der Frage nach der Geltung des Prinzips der
internationalen (globalen) Erschdpfung einer Regelung
durch die Rechtspraxis belassen (669 BIgNR 18. GP 5).
Diesen Vorbehalt des Gesetzgebers referiert auch der
OGH (8.11. 1994 - Forderband-Abstreifersysteme - OBl
1995, 170). Vgl dazu auch Kunze, Die Umsetzung der
1. EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschrifien
der Mitgliedstaaten itber die Marken vom 21. Dezember
1988 (Harmonisierungsrichtlinie), OBI 1992, 251 (254).

%) OGH 30. 11. 1970 - AGFA - OBI 1971, 21.
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TochterGes, sondern zur gememsamen Bezeichnung
der Waren des Konzerns*“.?)

Kurz gesagt: Waren aus demselben Konzern haben
eine einheitliche Herkunft. Weil die Bezeichnung der
Herkunft (wenn auch in diesem weiteren Sinn) ent-
scheidend ist, kann der Parallelimport nicht verhindert
werden.!?)

In einer jiingeren E!!) begriindet der OGH dasselbe
Ergebnis wie folgt: ,,Die Marke dient [...] dem Schutz
der Herkunftsfunktion des Zeichens und der damit ver-
bundenen Vertrauensfunktion. Diese Funktionen wer-
den micht dadurch beeintrdchtigt, daB rechtmiBig ge-
kennzeichnete und in den Verkehr gebrachte Waren
weitervertrieben werden, mufl doch der Hersteller einer
Ware annehmen, daf jeder Hiandler [...] die von ihm
erworbene Ware nicht horten, sondern weiterverduflern
will. Da somit in dem Verkauf einer markengeschiitzten
Ware an einen Hindler schiiissig [. . .] dessen Ermich-
tigung liegt, die mit der Marke versehene Ware weiter-
zuverdufBern, wird daraus geschlossen, daf3 das Inver-
kehrsetzen einer solchen Ware das Markenrecht ,.er-
schopft«.l?) Diese Erwédgungen treffen auch dann zu,
wenn das Inverkehrsetzen der mit der Marke geschiitz-
ten Ware im Ausland geschehen ist.“13)

Die oben wiedergegebene Begriindung macht bis zu
der zuletzt wiedergegebenen Texistelle den Eindruck,
-als wollte sie die- Zuldssigkeit von Parallelimporten aus-
schlieBlich mit der Ausschopfung des Markenrechts
durch das erstmalige Inverkehrbringen erkldren (ohne
auf das konkrete Rechtsverhiltnis zwischen den beiden
Markeninhabern abzustellen). In der Folge lenkt der
OGH dann aber doch ein:

Die Markeninhaberin wire allerdings berechtigt,
dem Importeur das Inverkehrbringen der gekennzeich-
neten Ware im Inland zu verbieten, ,,wenn sie in kei-
nerlei Beziehung zu dem ausldndischen Markeninhaber
stiinde. [...] Wenn sie aber gemeinsam mit einem aus-
lindischen Unternehmen jene Waren produziert, die
von beiden Unternehmen, mit der gleichen Marke ver-
sehen, in verschiedenen Lindern vertrieben werden,
dann bilden die beiden Unternehmer — wenn sie auch
nicht Konzerngesellschaften sein sollten — doch eine
markenrechtliche Einheit#). Auch in diesem Fall ist die
Verwendung der Marke fiir solche Waren, die der aus-
lindische Markeninhaber in Verkehr gesetzt hat, nicht
geeignet, die Gefahr von Verwechslungen ¢o9 UWG)
herbeizufiihren. ')

9) So“OGH 2aO (FN 8) unter Berufung auf' Baumbach/Hefer-
mehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht!® IT 388.

10) Ebenso auch BGH 22. 1. 1964 — Maja - GRURAusl 1964,
202 mit Anm Beier = GRUR 1964, 372 mit Anm Hefermehl
und Schweizerisches Bundesgericht 4. 10. 1960 — Philips —
GRURAusl 1961, 294. Vgl dazu auch Schonherr, Fragen
des internationalen Kennzeichenrechts aus Ssterreichischer
Sicht, GesRZ 1978, 58 (61).

1y OGH 22. 10. 1991 - Spinnrad ~ OBl 1991; 257: ‘

12) Unter Berufung auf OGH 30.11. 1970 - AGFA - OBl
1971, 21 und Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht'?,
§ 15 Rz 46.

13) Unter Berufung auf OGH 30.11. 1970 - AGFA - OBl
1971, 21 und OGH 8. 11. 1983 — Bichlhof — OB1.1984, 24.

1) Hervorhebung vom Verfasser.

15y OGH aaO (FN 11, 259).

Der OGH gewinnt das Ergebnis also wieder aus der
Funktion der Marke, die Herkunft der Ware (iwS) zu
kennzeichnen.

2. EuGH

Vorauszuschicken ist, daf3 die nachstehend erorterte
Rsp des EuGH (auch) markenrechtliche Judikatur ist:
Der EuGH hat den Begriff des ,gewerblichen und
kommerziellen Eigentums* iS des Art 36 EGV auszule-
gen und arbeitet dabei den spezifischen Gegenstand der
einzelnen Immaterialgiiterrechte, also auch des Mar-
kenrechts, héraus. Indem er diesen spezifischen Gegen-
stand des Markenrechts definiert, bildet er einen eige-
nen (supranationalen) Markenrechtsbegriff.16)

Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts
(= Markenrechts) besteht nun laut EuGH darin, ,,daB
der Inhaber durch das ausschlieBliche Recht, ein Er-
zeugnis erstmals in den Verkehr zu bringen und dabei
das Warenzeichen zu benutzen, Schutz vor Konkurren-
ten erlangt, die unter Miflbrauch der aufgrund des
Warenzeichens erworbenen Stellung und Kreditwiirdig-
keit widerrechilich mit diesem Zeichen versehene Ei-
zeugnisse verduBern“.’”) Die Reichweite dieses Aus-
schlieBlichkeitsrechts, das den Gegenstand des Waren-
zeichens ausmacht, ist dabei ,,anhand seiner Funktion
zu bestimmen*,!8) die darin bestehe, ,dem Verbraucher
oder Endabnehmer die Ursprungsidentitit des gekenn-
zeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm
ermoglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsge-
fahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterschei-
den.’%)

Im einzelnen gelangt der EuGH zu folgenden Ergeb-
nissen:

16} In diesem Sinn auch Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz
und europidische Warenverkehrsfreiheit (1992) 18. Vgl
auch die Darstellungen der Rsp des EuGH zum Kennzei-
chenrecht bei S. Briem, Internationales und Européisches
Wettbewerbsrecht und Kennzeichenrecht (1995) 166 ff und
Weatherill/Beaumont, EC Law? (London 1995) 845ff. Zur
Beurteilung der Ausiibung des Markenrechts unter dem
Aspekt der mif3briauchlichen Ausnutzung einer beherr-
“schenden Stellung iS des Art 86 EGV vgl auch EuGH 15. 6.
1976 — EMI/CBS - Slg 1976, 811: ,,Die Ausiibung des Wa-
renzeichenrechts stellt, soweit sie auf die Verhinderung der
Einfohr mit einem identischen Warenzeichen versehener
Erzeugnisse in das geschiitzte Gebiet gerichtet ist, keine
miBbriuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden

* Stellung iS. des  Art 86 EGV dar.“ (Erwigungsgrund -37).
Zur miBbriuchlichen Marktbeherrschung durch - Urheber-
rechte vgl auch EuGH 6.4..1995 = Magill - GRURInt
1995, 490 und den Kommentar dazu von Pilny, GRURInt
1995, 954. Zum Markenrecht unter dem Aspekt des Art 85
vgl auch EuGH 13.7. 1966 — Grund1g—Consten/Komm1s-
sion — Slg 1966, 321. .

17y So zuletzt EuGH 22. 6; 1994 — IHTIIdeal Standard Slg
1994, I-2789 Rn 33.

18) EuGH 22. 6. 1994 ~ IHT/Ideal Standard - Slg 1994, 1—2789
Rn 45 mV auf HAG II

%) So EuGH 17.10. 1990 - HAG O - Slg.1989, 3752 Rn 14
mV auf EuGH 23. 5. 1978 — Hoffmann-La-Roche/Centra-
farm - Slg 1978, 1139, Rn 7 und EuGH 10.10. 1978 -
Centrafarm/American Home Products — Slg 1978, 1823
Rn 11/14.
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Centrafarm/Winthrop

Es ist mit den Art 30, 36 EGV unvereinbar, wenn der
Inhaber eines Warenzeichens von der ihm durch die
nationalen Rechtsvorschriften eingerdumten Befugnis
Gebrauch macht, in diesem Staat den Vertrieb eines
Erzeugnisses zu unterbinden, das in einem anderen
Mitgliedstaat unter dem betreffenden Warenzeichen
von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in den
Verkehr gebracht worden ist.?0)

Terrapin/Terranova

Es ist mit den Art 30, 36 EGV vereinbar, wenn ein
Markeninhaber sich aufgrund seines .nationalen Fir-
men- und Markenrechts der Einfuhr von Waren wider-
setzt, die nach den nationalen Rechtsvorschriften eines
anderen Staates mit einer gleichen (oder dhnlichen)
Bezeichnung versehen worden sind, vorausgesetzt, daf3
keine rechtliche oder wirtschaftliche Abhiingigkeit zwi-
schen den Unternehmen besteht und daB ihre jeweiligen
Rechte unabhiingig voneinander begriindet worden
sind.2!) (Diesfalls ist also keine gemeinsame Herkunft
gegeben.)

Hoffmann-La Roche/Centrafarm

Art30, 36 EGV verbieten einem Markeninhaber
nicht, seine Markenrechte auszuitben, um einen Dritten
daran zu hindern, Ware, die der Markeninhaber zuvor
in einem anderen Mitgliedstaat unter seiner Marke in
Verkehr gebracht hatte, umzupacken und die neue Pak-
kung mit der identen Marke des Markeninhabers zu
versehen und auf den Markt zu bringen.??)

Centrafarm/American Home- Producis

Art30, 36 EGV verbieten einem Markeninhaber
nicht, seine Markenrechte auszuiiben, um einen Dritten
daran zu hindern, Waren mit der Marke des Markenin-
habers zu versehen und auf den Markt zu bringen, die
der Markeninhaber zuvor in einem anderen Mitglied-
staat unter einer anderen Marke in Verkehr gebracht
hatte (und die vom Dritten dort aufgekauft wurden).?)

2y EuGH 31.10. 1974 - Centrafarm/Wmthrop - Slg 1974,
1183.

21) Und weiters vorausgeseizt, daB keine sonstigen wettbe-
werbswidrigen Absprachen: bestehen; EuGH.22. 6. 1976 —
Terrapin/Terranova — Slg 1976, 1053

2) Es sei denn, diese Abwehr stellt eine verschieierte Be-
schrankung des Handels zwischen den Mltghedstaaten iS
Art 36 Abs 2 EGV dar; EuGH 23. 51978 — Hoffmann-La
Roche/Centrafarm ~ Slg 1978, 1139, 1165.- Anders jedoch,
wenn der Tmporteur das Erzeugnis in'der’ Weise umpackt,
daB er lediglich die #uBere Umbiillung. ersetzt, ohne die
innere Verpackung zu beriihren, und das vom Hersteller
auf der inneren Verpacklmg angebrachte Warenzeichen
durch die neue #uBére  Umhiillung  hindurch - sichtbar
macht, wobei er auf der dueren Umhiillung deutlich dar-
auf hinweist, daB das Erzeugnis von der Tochtergesell-
schaft des Inhabers: hergestellt und: vom. Importeur neu
verpackt worden ist: EuGH 3.12. 1981 - Pfitzer/Burim-
Pharm — Slg 1981, 2913.

) Dies gilt aber nicht, wenn die unterschiedlichen Marken
dazu dienen, die Mirkte kiinstlich abzuschotten; EuGH
10: 10. 1978 — Centrafarm/Ameérican Home Products — Sig
1978, 1823.

EMI/CBS

Art 30, 36 EGYV verbieten einem Markeninhaber (mit
Markenrechten in allen Mitgliedstaaten) nicht, seine
von den nationalen Rechtsvorschriften jedes Mitglied-
staates gewihrten Markenrechte auszuiiben, um einen
Dritten daran zu hindern, mit dem gleichen, ihm in
einem Drirtland (auBerhalb der Gemeinschaft) geho-
renden Warenzeichen versehene Waren in der Gemein-
schaft zu verkaufen oder herzustellen.?t) Art 30, 36 fin-
den hier keine Anwendung. Einen Grundsatz der inter-
nationalen Erschopfung postuliert der EuGH nicht.

HAG It

Art 30, 36 EGV verbieten einem Markeninhaber
nicht, seine Markenrechte auszuiiben, um sich der Ein-
fuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitglied-
staat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat
rechtmiBig mit dem Warenzeichen versehen worden
sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die
streitigen Waren eingefiihrt werden, urspriinglich einer
Tochtergesellschaft gehorte und nach der Enteignung
dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unterneh-
men erworben wurde.?) Diesfalls ist also keine gemein-
same Herkunft gegeben.

IHT/Ideal Standard

Die Art 30, 36 EVG stehen der Anwendung nationa-
ler Rechtsvorschriften enigegen, die es erlauben, sich
auf das Warenzeichen zu berufen, um den freien Ver-
kehr eines Erzeugnisses zu verhindern, das mit einem
Warenzeichen versehen ist, dessen Verwendung unfer
einheitlicher Kontrolle steht.?6)

Insb aus der jiingsten Entscheidung IHT/Ideal Stan-
dard ist erkennbar, daB der fiir den EuGH maBgebliche
Gesichtspunkt jener der Qualititskontrollméglichkeit
ist. MaBgeblich ist nicht, ob die Marke des Exportlan-
des durch Zwangsenteignung?’) oder durch freiwilliges
Rechtsgeschift®®) an einen ,,Fremden“ gefallen ist, son-
dern vielmehr, ob der Inhaber der Marke im Import-
land die Moglichkeit hat, die Qualitdt der Importwaren
zu kontrollieren. Kénne er dies nicht, sei die. Herkunfs-
funktion der Marke gefihrdet und der Parallellmport
daher unzulissig.2°)*0) :

#) EuGH 15. 6. 1976 — EMIICBS Slg 1976 ;811

%) BuGH 17:10. 1990° - HAG . II .~ Slg 1989, 3752 ‘dieser
Wertung entspricht auch die E- EuGH: 9:7.:1985 - Phar-
mon/Hochst — Slg: 1985,:2281 fiir: das. Patentrecht: Der
:Inhaber eines Patents darf das Inverkehrbrmgen eines Er-
zeugnisses verhindern, das in einem anderen Mitgliedstaat
vom Inhaber einer:Zwangslizenz an einem Parallelpatent,
dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt
worden ist.

%) BEuGH 22. 6. 1994 —~ IHT/Ideal Standard — Slg 1994, 12789
Rn 39. Besteht eine solche einheitliche Kontrolle:jedoch
nicht oder nicht mehr (efwa weil der Markeninhaber — wie

"im. gegensténdlichen Fall — das, Markenrecht abgetreten
hatte), kann der Parallehmport w1rksam verhmdert wer-
den.

7y Wie im Fall HAG II.

) Wie im Fall IHT/Ideal Standard.

#)- IHT/1deal Standard Rn 37ff.

30) Der EuGH verkniipft damit Herkunftsfunktlon und Qua-
litatsfunktion. Den Zusammenhang dieser beiden Funktio-
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C. Begrindungskategorien fiir die
Zulassigkeit des Parallelimports

Aus all diesen Erwigungen sind drei Begriindungs-
kategorien erkennbar (die jedoch meist nicht scharf
voneinander unterschieden werden)?!):

1. Das Unternehmen, welches das Produkt im Ex-
portland in Verkehr brachte, ist mit dem Unternehmen,
welches das Produkt im Importland in Verkehr setzt,
konzernmiflig verbunden, entstammt also zumindest
derselben Unternehmensgruppe.3?)

2. Der Kennzeichenberechtigte des Importlandes hat
dem Inverkehrbringen des Produkts unter der Marke
im Exportland zugestinumnt.33)

3. Das Markenrecht schiitzt nur vor unzuldssigem
ersten Inverkehrsetzen eines Produkts und ist danach
erschopft (iS von ausgeschopft). Auf die weitere Zirku-
lation der Produkte im Rechtsverkehr bezieht sich das
AusschlieBlichkeitsrecht nicht. Dies gilt auch fiir die
grenziiberschreitende Zirkulation des Produkts.

Hinter den Punktenl. und 2. steht offenbar die
Uberlegung, daB in diesen Fillen die zwei Beteiligten
als ,markenrechtliche Einheit“**) anzusehen sind. Beide
Begriindungen beziechen sich damit letztlich auf die
Herkunftsfunktion der Marke35) (dazu gleich unten).

1. Erschdpfung durch Ausschépfung des
Markenrechts?

Punkt 3. ist ein eigener Begriindungsansatz, der sich
prima vista nicht auf die Herkunftsfunktion bezieht. Es
ist aber fraglich, ob diese Begriindung allein die Zulis-
sigkeit von Parallelimporten tragen kann. Die bisherige
Judikatur spricht jedenfalls gegen ein solches Ergebnis:
Die oben zit E ,Spinnrad“ des OGH?) macht zwar
zunichst den Eindruck, als wolle sie die Zulissigkeit

nen hat Riehle wie folgt dargestellt: ,Die Rechtsordnung
nutzt den vorgefundenen Umstand aus, daB in der wirt-
schaftlichen Wirklichkeit die Garantie- von der Herkunfts-
funktion abhingt. Sie kntipft an diese in der Absicht an,
damit auch jene zu schiitzen. Da die Herkunftsfunktion als
soiche keine sinnvolle Bedeutung besitzt, ist der Riickgriff
auf sie bloBes Mittel der Rechtstechnik. Dahinter steht die
Wertung, dem Unternehmer die Garantiewirkung der Mar-
ke zuzuweisen, ihm diese Moglichkeit informativer, die
Markttransparenz fordernder ‘Reklame zu erdffnen. Der
Schutz der Garantiefunktion muf} daher als das eigentliche
Ziel der gesetzlichen Regelung angesehen-werden.* (Rieh-
le, Markenrecht und- Parallelimport {1968] 125).

31) So etwa auch nicht in OGH 22.10. 1991 Spinnrad —
1991, 257.

2) Vgl insb EuGH 22.6. 1976 - Terrapm/Terranova - Slg
1976, 1053 und EuGH 22. 6. 1994 — IHT/Ideal- Standard —
Slg 1994, 1-2789.

) Vgl insb EuGH 31. 10. 1974 -~ Centrafarm/Winthrop ~ Slg
1974, 1183; ebenso fiir das Patentrecht: EuGH 9. 7. 1985 —
Pharmon/Hochst — Slg 1985, 2281; ebenso- fiir das urheber-
rechtliche Verbreitungsrecht EuGH 8..6. 1971 ~ Deutsche
Grammophon/Metro — Sig 1971, 487.

3) Diesen Begriff verwendet — wie oben erwiihnt — auch der
OGH: 22. 10. 1991 - Spinnrad — OBl 1991, 257 (259).

%) Dazu vgl auch Kucsko, Parallelimporte von Konzernmar-
kenwaren und die Freihandelsabkommen Osterreichs und
der Schweiz mit der EWG, GRURInt 1980, 138 (141r).

%) OGH 22.10. 1991 — Spinnrad — OBl 1991, 257.

OBl

von Parallelimporten allein mit der Erschépfung durch
erstmaliges Inverkehrbringen erkliren, stiitzt sich dann
aber doch auf das Kriterium der ,markenrechtlichen
Einheit*.

Das gleiche gilt fiir den EuGH: Wire es fiir die
Erschdpfung des Markenrechts schon ausreichend, daf
das Produkt unter rechtmiiger Benutzung einer Mar-
ke entgeltlich in Verkehr gesetzt wurde, dann wiirden
sich alle weiteren Uberlegungen zur Herkunftsfunktion
eriibrigen. Der EuGH hitte sich daher etwa im Fall
HAG II eine Priifung der Frage, ob eine Enteignung
eines Tochterunternehmens die Einheit der gemeinsa-
men Herkunft unterbricht oder nicht, ersparen kdnnen.

Ebenso auch Kuesko?7) zum Osterr Markenrecht: ,,Ist
[...] der nationale Inhaber der Marke nach der Ver-
kehrsauffassung markenrechtlich als selbstindiges Kon-
zernunternehmen anzusehen und hat er dem Inverkehr-
bringen der Markenware durch die auslidndische Xon-
zerngesellschaft nicht zugestimmt, so kann er sich gegen
Parallelimporte zur Wehr setzen; er ist nicht anders zu
behandeln, als jeder Inhaber einer Individualmarke:
Das Inverkehrbringen der Markenware im Ausland er-
schopft sein Markenrecht nicht.

2. Erschépfung ohne Schutzrecht?

Hier stellt sich natiirlich auch die Frage, wie Fille zu
beurteilen sind, in denen ein Produkt unter einer Kenn-
zeichnung in Verkehr gebracht wird, fiir das in diesem
Staat kein Markenschutz besteht. Die Uberlegung
koénnte lauten: Wo kein Markenrecht besteht, kann es
wohl auch nicht erschopft werden? Sind Parallelimporte
aus solchen Staaten nun zuléssig oder nicht?

Mit der dhnlichen urheberrechtlichen Frage nach der
Erschopfung des Verbreitungsrechts hatte sich der
EuGH in der E ,,EMI Electrola“3®) zu befassen. Recht-
liche Ausgangslage des EuGH war auch hier, daB sich
der Inhaber eines Urheberrechts nicht auf das ihm

‘durch dieses Recht verlichene ausschlieBliche Verwer-

tungsrecht berufen kann, um die Einfuhr von Tontri-
gern zu verhindern oder zu beschrinken, die auf dem
Markt eines anderen Mitgliedstaats von dem Rechtsin-
haber selbst oder mit seiner Zusttmmung rechtmiifig in
den Verkehr gebracht worden sind®). In der Sache
EMU/Electrola ,beruht[e] die Tatsache, daB die Tontra-
ger auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats recht-
miBig in den Verkehr gebracht worden sind, jedoch
nicht auf einer Handlung oder der Zustimmung des
Inhabers des Urhéberrechts oder seines Lizenznehmers,
sondern auf dem Ablauf der nach’ den Rechtsvorschrif-
ten dieses Mitgliedstaates vorgesehenen Schutzfrist“.4)

Der EuGH kam zu dem Ergebnié, daB das Verbrei-
tungsrecht hier nicht erschopft sei und der Parallelim-
port daher durchaus verhindert werden kann. Dies

37) Kucsko, Parallelimporte von Konzernmarkenwaren und
die Freihandelsabkommen Osterreichs und der Schweiz
mit der EWG, GRURInt 1980, 138 (142).

%) EuGH 24.1. 1989 ~ EMI Electrola/Patricia Im- und Ex-
port — Slg 1989, 92.

*#) EuGH 20. 1. 1981 — Musikvertrieb/Gema — Slg 1981, 147.

4y EuGH 24.1. 1989 — EMI Electrola/Patricia Im- und Ex-
port — Slg 1989, 92 Rn 10.
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scheint die These zu stiitzen: ,.Wo nichts ist, kann nichts
erschopft werden.*

Die nichste Frage muB lauten: Was gilt, wenn der
Schutzrechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung
ein Dritter die Tontrdger im Exportstaat in Verkehr
setzt (in dem kein Schutz mehr gegeben ist)? Vermutlich
kidme dann richtigerweise die Grundsatzregel zur An-
wendung, wonach sich der Schutzrechtsinhaber Parallel-
importen von solchen Waren nicht widersetzen kann.*')

Dieses Ergebnis stiitzt auch die E des EuGH in der
Sache Merck/Stephar®?) zum Patentrecht: Der Inhaber
eines Patents, der das unter dem Patent hergestellte Er-
zeugnis sowohl in dem Mitgliedstaat, in dem Patent-
schutz besteht (NL), als auch in einem anderen Mitglied-
staat, in dem dieser Schutz (mangels Patentierbarkeit)
nicht besteht (1), selbst in den Verkehr bringt, kann den
Vertrieb des aus dem anderen Mitgliedstaat (1) einge-
fiihrten Erzeugnisses nicht verbieten®®). Die Erschop-
fungswirkung wird also nicht dadurch beseitigt, daB kein
nationales Schutzrecht ausgeschopft werden kann.*4)

Daraus ist aber ersichtlich, daB das Modell der Er-
schopfung des Schutzrechts (iS einer Ausschopfung des
dortigen nationalen Schutzrechts) durch das blofe erste
Inverkehrbringen (unabhingig von der Person desjeni-
gen, der in Verkehr bringt) fiir sich allein die Zuléssig-
keit von Parallelimporten nicht erklirt.

3. Herkunftsfunktion?

Es verbleiben sohin die oben unter 1. und 2. ange-
fithrten Begriindungskategorien, die sich beide auf die
Herkunftsfunktion stiitzen. Koppensteiners eingaungs zi-
tierter Hinweis, die Zuldssigkeit von Parallelimporten
sei ganz vorrangig auf die Herkunftsfunktion der Marke
gestiitzt worden, erweist sich damit als vollig zutreffend.
Es stellt sich nun die Frage, ob der Marke eine solche

rechtlich geschiitzte Herkunftsfunktion tatsdchlich
(noch) zukommt.

a) Ubertragbarkeit der Marke

Die Lehre von der HerKunftsfunktion der Marke
stiitzt sich vor allem auf § 1 MSchG, wonach Marken
besondere Zeichen sind, zum Handelsverkehr bestimm-

41) Siehe oben EuGH 20. 1. 1981 — Mus:kvertneb/Gema ~Slg
1981, 147.
2y EuGH 14.7. 1981 - Mercletephar Slg 1981, 2063.
“) EuGH 14. 7. 1981 — Merck/Stephar.--Slg 1981, 2063, Erwi-
gungsgrund 14. Zu gegenteiligem Ergebnis kommt prima
vista die E EuGH 17. 5. 1988 — Warner Brothers/Metro-
nome Video — Slg 1988, 2625 iiber den Import zur Vermie-
tung von Videokassetten. Diese E scheint die obige These
»Wo. nichts. ist, kann auch nichts erschopft werden“ zu
stiitzen. Es war hier aber nicht grundsitzlich die Erschop-
fung -des: urheberrechtlichen Verbreitungsrechts strittig,
sondern lediglich fraglich, ob die. Verbreitung in einem
Mitgliedstaat (der kein Vermietrecht kennt) nur das Ver-
breitungsrecht oder auch:das Vermietrecht im anderen
Mitgliedstaat erschopft. Die E widerspricht daher mE den
Grundsatzen der E Musikvertrieb/Gema und Merck/
Stephar nicht.
Die Frage wurde dem EuGH allerdings (vom UK High
Court im Verfahren Merck v Primecrown mit neuen Argu-
menten) neuerlich vorgelegt; vgl dazu Mutimear, The Chal-
lenge to Merck v Stephar, EIPR 1996, 100.

«“

~—

te Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von

gleichartigen Waren und Dienstleistungen anderer Un-
ternehmen zu unterscheiden. *) Diese Bestimmung kann
jedoch nicht isoliert von den iibrigen Bestimmungen
des MSchG interpretiert werden. Der Bedeutungsge-
halt dieser Bestimmung hat ndmlich durch die Einfiih-
rung der freien Ubertragbarkeit der Marke) einen
grundlegenden Bedeutungswandel erfahren:

Vor einer solchen Ubertragbarkeit war klar, daB die
Marke das bestimmte (wenn uU auch anonyme) Unter-
nehmen identifizieren sollte, aus dem das Produkt
stammte. Weil Marke und Unternehmen von Gesetzes
wegen unaufloslich miteinander verbunden waren, hatte
die Marke die Aufgabe, auf das bestimmte Unterneh-
men hinzuweisen, das die Produkte in Verkehr setzte.
Der Verbraucher durfte annehmen, daf3 ein mit der Mar-
ke versehenes Produkt immer aus ein und demselben
(wenn uU auch anonymen) Unternehmen stammte.*’)

Seit der MSchGNov 1977 kann dies der Verbraucher
jedoch nicht mehr. Die Marke kann ohne das zugehorige
Unternehmen auf einen Dritten iibertragen werden. Oh-
ne daB dies fiir den Verbraucher erkennbar sein muf3,
kann also das Produkt von einem ganz anderen Unter-
nehmer hergestellt und vertrieben werden. Diese nun-
mehrige Ubertragbarkeit muB bei einer Interpretation
des § 1 MSchG berticksichtigt werden: Die Marke weist
nun nicht mehr auf ein bestimmtes, immer gleiches Un-
ternehmen hin. Sie weist lediglich darauf hin, daf3 das
Produkt aus dem Unternehmen des jeweiligen Kenn-
zeichnungsberechtigten stammt. ) Damit ist aber die ur-
spriingliche Aussage der Marke auf eine Selbstversténd-
lichkeit reduziert: Die Marke weist auf den jeweiligen
Markeninhaber (oder dessen Lizenznehmer) hin. Diese
Funktion der Marke inkludiert einen Hinweis auf ein be-
stimmtes Unternehmen aber gerade nicht.

In der Literatur wurde vertreten*), da der Fortfall
der Bindung der Marke an den Geschiftsbetrieb an der

#5) So auch Riehle, Markenrecht und Parallelimport (1968) 121
fiir das deutsche WZG des Jahres 1968. @~ .

4} In Osterreich durch MSchG-Nov 1977. Die Leeriibertra-
gung ist nun auch in Deutschland méglich: Zuniichst wurde
dort die Ubertragung einer-Marke ohne zugehoriges Un-
ternchmen- zugelassen: :Gesetz iiber. die Erstreckung von
gewerblichen Schutzrechten vom 23. 4. 1992, in Kraft ge-
treten am 1. 5. 1992. Seit 1.1. 1995 ist ein ginzlich neues
MarkenG in Kraft: Gesetz uber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen vom 25.10. 1994 (vgl dazu
Kunz-Hallstein, Die absolute’ Bindung der Marke an den
Geschiftsbetrieb. urnd ihre ‘Aufhebing durch das Erstrek-
kungsgesetz, GRUR 1993, 439, [4461]). Die freie Ubertrag-
barkeit (und die freie Lizensierbarkeit), von Marken wurde
nun auch international in Art 21 TRIPS-Abk normiert (vgl
dazu auch EuGH Gutachten 1/94 Slg 1994, 1-5257 [5298]).

47) So auch Riehle, Markenrecht und - Parallelimport (1968)
108. Riehle stiitzt. die Herkunftsfunktion der: Marke aus-
driicklich (auch) :auf die (in Deutschland im Jalr 1968
bestehende) Bindung der Marke an den Geschiftsbetrieb.

*) In diesem Sinne auch OGH 1.9..1992 RdW 1993, 77.

) Fir Osterreich: Kucsko, Parallelimporte von Konzernmar-
kenwaren und die Freihandelsabkommen Osterreichs und
der Schweiz mit der EWG, GRURInt 1980, 138 (141)
FN 41; fiir Deutschland: v Garmm, Schwerpunkte des neuen
Markenrechts — Referat anlaBlich der GRUR-Jahresta-
gung am 30. 6. 1994, GRUR 1994, 775 (777r).
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zentralen Bedeutung der Herkunftsfunktion ,,nichts ge-
sindert*%) habe. Dadurch sei zwar die Ubertragung der
Marke ohne Geschiftsbetrieb ermdglicht, aber die Hin-
weisfunktion auf den nunmehr maBgebenden neuen
Geschiftsbetrieb nicht aufgehoben. Die Marke diene
nach wie vor der Unterscheidung von Waren (bzw
Leistungen), ,,nicht um ihrer selbst willen, sondern nach
ihrer betrieblichen Herkunft, unabhingig davon, ob der
(gegebenenfalls wechselnde) konkrete Betrieb dem
Verkehr bekannt ist“.5!) Worin nun aber diese ,,betrieb-
liche Herkunft* bestehen sollte, wenn man sie vom
jeweiligen ,,Betrieb* abstrahiert, bleibt mE unklar.

Auch Pédchhackers?) verteidigt die Herkunftsfunk-
tion der Marke. Er meint damit aber keine Herkunfts-
funktion ,,im klassischen Sinn — Hinweis auf eine be-
stimmte Betriebsstitte —, sondern eine ,,moderne“>3)
Herkunftsfunktion, die sich auf ,die Moglichkeit zur
einheitlichen Kontrolle von Qualitdt und Ruf der Mar-
ke“ beziehe.*) Damit beschreibt Pdchhacker freilich
eher die Qualitidtsfunktion als die (angebliche) Her-
kunftsfunktion der Marke.

Bei einer Ubertragung der Marke ,,obliege die Kon-
trolle nun eben einem anderen Unternehmen“. Aber-
mals stehe aber ,,der Hinweis auf eine qualititssichern-
de Kontrolle im Vordergrund“. Der Verbraucher gehe
davon aus, ,,daB das Unternehmen, das die Sache selbst

_ herstellt bzw. herstellen 148t, schon dafiir sorgen wird,
daB die Produktqualitit zumindest gleich bleibt“.55)

Alle diese Uberlegungen sind in der Sache wohl
richtig. Sie beweisen jedoch die Existenz der Herkunfts-
funktion nicht. Sie beschreiben lediglich die Erfah-
rungstatsache, daB Unternehmer — auch wenn sie frem-
de Marken erwerben — um den Werbewert dieser Mar-
ken bemiiht sind. Es lieBe sich mit diesen Uberlegungen
daher die Existenz der Qualitéits- und der Werbefunk-
tion der Marke wesentlich tiberzeugender begriinden
als die Existenz einer (angeblichen) Herkunftsfunktion.
Mit der bloBen Aussage, daf3 die Marke nach der Uber-
tragung ,auf die neue Herkunft“ weise, ist die Her-
kunftsfunktion jedenfalls nicht bewiesen.

Kunz-Hallstein formuliert seine diesbeziiglichen
Uberlegungen anléBlich seiner Kommentierung der
Einfiihrung der freien Ubertragbarkeit der Marke in
Deutschland durch das Erstreckungsgesetz®) so: ,,Was
die Herkunftsfunktion betrifft, wird ‘man zu bedenken
haben, dal nach der neuen RechtsIage das Warenzei-
chengesetz die Verbindung der Marke mit dem Ge-
schiiftsbetrieb-als Ort der Herkunft der gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen nicht mehr zu ge-
wihrleisten hat. Das Markenrecht bietet daher auch

*) So v Gamm, aaO.

3} So v Gamm, aaO.

2}y Péchhacker, Die Bedeutung der Ersten Markenrichtlinie
fiir das ésterrelch.lsche Markenrecht, in Koppensteiner,
Osterreichisches und europiisches Wirtschaftsprivatrecht,
Teil 2: Geistiges Eigentumn, 242 ff.

3y Péchhacker, aaQ 244.

%) Pochhacker, aaO 243.

35y Péchhacker, aaQ- 243.

%) Gesetz iiber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrech-
ten vom 23, 4; 1992, in Kraft getreten'am 1. 5. 1992,

keine Handhabe mehr, eine Tduschung iiber die be-
triebliche Herkunft zu unterbinden.“’)

b) Zuldssigkeit der Markenlizenz als
Beweis fir die Herkunfisfunktion der
Marke?

Koppensteiner®8) findet in der Judikatur zur Zul4ssig-
keit der Markenlizenz einen Beweis fiir die Herkunfts-
funktion der Marke: Da die Zulissigkeit der Markenli-
zenz davon abhinge. daB der Gebrauch der Marke
durch den Lizenznehmer nicht tduschungsgeeignet ist,
was dann der Fall sei, wenn die Qualitidt der Produkte
von Markeninhaber und Lizenznehmer gleich ist, tiber-
schreite auch die Markenlizenz die Grenzen der Her-
kunftsfunktion nicht. Oder anders: Da auch die Mar-
kenlizenz (auf der Basis dieser Judikatur) mit der Her-
kunfisfunktion in Einklang zu bringen ist, sei sie ein
Beweis fiir die Geltung der Herkunftsfunktion.

Dazu ist folgendes zu sagen: Die Zulidssigkeit der
Markenlizenz hiingt nicht davon ab, daf3 die Qualitét
der Produkte von Markeninhaber und Lizenznehmer
gleich ist.®®) Zu diesem Ergebnis kommt die (dltere
deutsche) Judikatur nur unter Berufung auf die Her-
kunftsfunktion der Marke. Diese Judikatur (zur Mar-
kenlizenz) kann daher die Existenz der Herkunftsfunk-
tion nicht beweisen, da sie selbst bereits ein Ergebnis
dieser Theorie ist.

¢) Uberwindung der Lehre von der
Herkunftsfunktion

Es scheint daher, daB die Herkunftsfunktion nicht
mehr die entscheidende Funktion der Marke ist. Die
gednderten gesetzlichen Bestimmungen sollten zum
AnlaB genommen werden, die wahre Funktion der
Marke neu zu reflektieren.s0)

57y Kunz-Halistein, Die absolute Bindung der Marke an den
Geschiftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstrek-
kungsgesetz, GRUR 1993, 439 (448r). Riehle hatte im
Rahmen seiner Begriindung, warum eine Werbefunktion
nicht anzuerkennen sei, das (wohl abschreckend gemeinte)
Bild gezeichnet, daB eine Anerkennung der Werbefunktion
dazu filhren miisse, da8 der Besitz eines bestimmten Ge-
schiftsbetriebs dabei nicht mehr vorausgesetzt wire, da
~Privatleute, Erfinder, Besitzer von Komputern, Werbe-
agenturen u.a.“ Marken fiir sich eintragen lassen konnten,
daB die Marke in deren Hinden ,keine Herkunfts- und
Garantiefunktion zu erfiillen* hitte, sondern ,,wegen ihres
Eigenwertes erstrebt und idR bald verduBert oder frei
lizensiert wiirde* (Markenrecht und Parallelimport [1968)
130, zur Lizenz auch S 179). Riehle ist heute entgegenzu-
halten, daB seine (fiir ihn diistere) Vision nunmehr in
Deutschland Realitit geworden ist. In Osterreich ist sie es
hinsichtlich der freien' Ubertrag- und Lizensierbarkeit der
Marke im wesentlichen auch. Angesichts der heute verdn-
derten Gesetzeslage mufl aber ‘auch --iS des.von'Riehle
dargelegten Zusammenhangs — die Konsequenz fur die
Funktionenlehre gezogen 'werden. :

%) Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und. Parallehm-
port, OBI 1994, 195 (198f).

) Dies zu zeigen wurde an anderer Stelle versucht: Schanda
Markenlizenz und Irrefithrung, ecolex 1995, 904.-Vgl zur
Markenlizenz auch Schanda, Die Wirkung der Markenli-
zenz gegeniiber Dritten, GRURInt 1994; 275. !

%) Dies schlagen auch vor: Klaka, Erschépfung und Verwir-
kung im Lichte des Markenrechtsreformgesetzes, GRUR
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Die Marke ist heute primir ein Mittel der Kommu-
nikation zwischen dem Kennzeichnungsberechtigten
und dem potentiellen Kéufer des gekennzeichneten
Produkts bzw dem potentiellen Kunden einer gekenn-
zeichneten Dienstleistung. Wie Lehmann/Schonfeld®)
iiberzeugend darlegen, liegt die Bedeutung der Marke
in der Ubertragung von Information in symbolisierter
Form. Der Adressat der Marke ist der potentielle Kiu-
fer bzw der potentielle Kunde einer Dienstleistung. Die
Marke ist ein Medium der Kommunikation mit diesem
potentiellen Kaufer bzw Kunden.

Es steht dem Markeninhaber frei, herkunftskenn-
zeichnende, qualitdtskennzeichnende oder suggestive
Information - zu.. iibermitteln. Das Markenrecht. reser-
viert nur die Exklusivitédt der Symbolform der Kommu-
nikation mit den potentiellen Kaufern.6)

Je besser eine Marke eingefiihrt ist, umso mehr In-
formation trigt die Marke. Der potentielle Kéufer ver-
bindet mit einer ihm bekannten Marke bestimmte Vor-
stellungen, sei es tiber die Herkunft des Produkts, sei
es iiber seine Beschaffenheit oder Qualitit oder seien
es auch produktunabhingige Assoziationen (wie etwa
die Vorstellung von schénen Menschen unter Palmen
bei der Marke Bacardi).

Die eigentliche Funktion der Marke ist es, dem Mar-
keninhaber diese Form der Kommunikation mit dem
potentiellen Kaufer zu ermoglichen.®) Diese ist nur
méglich, wenn der Markeninhaber ein einmal gewihltes
Symbol der Kommunikation exklusiv verwenden, und
jedem anderen die Verwendung desselben Symbols ver-
bieten kann. Die eigentliche Funktion der Marke liegt
daher darin, die Exkiusivitdt einer bestimmten Symbol-
form bei der Kommunikation mit ihren Adressaten zu
gewihrleisten.

D. Konsequenzen fir die Frage des
Parallelimports

Die Aufgabe der Lehre von der Herkunfisfunktion
der Marke entzieht den oben dargestellten Begriindun-
gen fiir die Zuléssigkeit von Parallelimporten den Bo-
den.®) Wie bereits eingangs dargestellt, wurde die Zu-

1994, 321 (326); Kraft, Notwendigkeit und Chancen eines
verstirkten Schutzes bekannter Marken im neuen WZG,
GRUR 1991, 339 (340); Kunz-Hallstein, Europiisierung
und Modemisierung des deutschen Warenzeichenrechts,
GRURInt 1990, 747 (759); dérs; Perspektiven der Anglei-
chung des nationalen Markenrechts in der EWG, GRUR-
Int 1992, 81 (90). Ebenso auch Generalanwalt Jakobs in
den ‘SchluBantrigen zum Fall HAG II, Slg 1994, 1-2789.
Schon Riehle hatte darauf hingewiesen, daB die Herkunfts-

funktion der Marke nicht Selbstzweck ist (,,als solche keine -

sinnvolle Bedeutung besitzt“), sondern bloBes Mittel der
Rechtstechnik sei, dem Unternehmer die Garantiewirkung
der Marke zuzuweisen, ihm die ,,Moglichkeit informativer,
die Markttransparenz fordernder Reklame zu erdffnen
(Markenrecht und Parallelimport [1968] 125).

81y Lehmann/Schonfeld, Die neue. europdische und deutsche
Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informa-
tions6konomie, GRUR 1994, 481 (488).

82y Lehmann/Schénfeld, aaQ (488).

) Lehmann/Schéonfeld, aaQ (488).

%) In diesem Sinne auch Harte-Bavendamm/Scheller, WRP
1994, 576.

lissigkeit solcher Parallelimporte mafgeblich auf die
Herkunftsfunktion gestiitzt.

Auch Riehle zieht fir den — fiir ihn hypothetischen —
Fall der Aufgabe der Lehre von der Herkunftsfunktion
und der Anerkennung der Werbefunktion die Schluf3-
folgerung, daB sich dies auch auf die Frage der Paral-
lelimporte auswirken miiBite:%5) ,,Wenn ein Hersteller
seine Ware im In- und Ausland in gleicher Qualitit
vertreibt, bleibt die Garantiefunktion durch AuBensei-
ter-Einfuhren unberiithrt. Dagegen wire, an der Werbe-
funktion gemessen, ein Verbot von Dritteinfuhren zu-
mindest denkbar; es konnte ja sein, daf} die Marke im
Inland eine weit groBere Attraktionskraft besitzt als im
Ausland - sei es, weil das inldndische Publikum beson-
ders auf sie anspricht, sei es, weil im Inland hohere
Werbeaufwendungen gemacht wurden; ein Schutz die-
ses ,Besitzstandes* miite dazu fithren, den wegen der
Attraktionskraft des Zeichens hoheren Inlandspreis vor
einem Verfall durch billigere Parallelimporte zu bewah-
ren.“66)

Wie ebenfalls schon erwihnt, stellt sich die Zuléssig-
keitsfrage nicht fiir Parallelimporte aus Staaten der EG
und des EWR. Hier gebietet die Freiheit des Waren-
verkehrs 1S der Art 30, 36 EGV, konkretisiert durch
Art7 Abs 1 MarkenRL, die Zuléssigkeit von Parallel-
importen.®”)

Anders jedoch bei Einfuhren aus Drittstaaten: Man-
gels Herkunftsfunktion der Marke kann das Abstellen
auf die gemeinsame Herkunft der Produkte die Zulés-
sigkeit von Parallelimporten nicht begriinden. Unter
welchen Voraussetzungen ist es nun wirklich gerecht-
fertigt, dem inldndischen Markeninhaber die Pflicht zur
Duldung von Importen aus Drittstaaten aufzuerlegen?

1. Europarecht und internationale
Erschépfung

Die MarkenRL 89%/104/EWG versteht die Bestim-
mung des Art 7 iiber die europaweite Erschopfung des
Markenrechts als ~ Ausnahmebestimmung zum aus-
schlieBlichen Recht des Markeninhabers. Die nahelie-
gende SchluBfolgerung lautet daher wohl: Wo diese
Privilegierung nicht greift, hat es beim ausschlieflichen
Recht des Markeninhabers zu bleiben.t8)

%) Riehle, Markenrecht und Parallelimport [1968] 131

%) So Riehle, aaO 131, ebenso-auch S 227. ‘

§7) Darauf weist auch Pdchhacker. hin (Die Bedeutung der
Ersten Markenrichtlinie fiir das Osterreichische Marken-
recht, in Koppensteiner, Osterreichisches und europiisches
Wirtschaftsprivatrecht, Teil 2: Geistiges. Eigentum,. 183):
»Erst der freie Warenverkehr bringt die Beschridnkung der
Ausiibung des Markenrechts mit sich.* Etwas unklar bleibt
aber, warum er angesichts dieses Postulats, dessen Beach-
tung er auch dem OGH empfichlt, die Erschdépfung.auch
auBerhalb der Geltung der Warenverkehrsfreiheit (also
gegeniiber Drittstaaten) annehmen will.

) So auch Kunz-Hallstein, Die absolute Bindung der Marke
an den Geschiftsbetrieb und jhre Aufhebung durch das
Erstreckungsgesetz, GRUR 1993, 439 (449). AA Péch-
hacker, aaO 185. Er meint, die Bestimmungen des Art5
und des Art 7 stiinden nicht in einem Regel-Ausnahme-
Verhiltnis zueinander, weil sich nach dem Recht der EU
die gemeinschaftsweite ,,Erschépfung” nicht aus dem We-
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Dieses Ergebnis diirfte sich auch aus einer histori-
schen Interpretation der RL ergeben: Harte-Baven-
damm/Scheller®®) und Rasmussen™) haben die Genesis
der fraglichen Bestimmung recht eingehend analysiert:

Die nunmehrige Formulierung geht auf einen Ande-
rungswunsch des Wirtschafts- und Sozialausschusses™)
zurlick. Der urspriingliche Kommissionsvorschlag war
vom Prinzip der internationalen Erschopfung ausgegan-
gen.”?) Der AusschuB vertrat die Auffassung, daB, so-
weit Drittstaaten den Grundsatz der internationalen
Erschoépfung nicht anerkennen, der Kommissionsvor-
schlag (iiber die internationale Erschopfung) eine Dis-
kriminierung der Industrie in der Gememschaﬁ‘ Zur Fol-
- ge habe.”?) :

Im geinderten RL-Vorschlag vom 17.12. 19857)
hebt die Kommission ausdriicklich hervor, daB sie sich
in Ubereinstimmung mit den AusschuBvorschligen ent-
schlossen habe, auf die Einfiihrung internationaler Er-
schopfung zu verzichten.

Zugleich wurden auch zwei Ausnahmen aufgezeigt:
Zum einen ist dies die Moglichkeit, beim AbschluB
internationaler Vertridge den Grundsatz der internatio-
nalen Erschopfung zwischen den Vertragspartnern ein-
zufithren. Zum anderen kann in besonders gelagerten
Fillen auch bei Fehlen einer vertraglichen Verpflich-
tung zwischen zwei Staaten von den nationalen Gerich-
ten der Grundsatz internationaler Erschopfung ange-
wandt werden, wenn die Gegenseitigkeit verbiirgt ist.”)

Rasmussen kniipft an diese Meinung der Kommission
zur Bedeutung der Reziprozitit an und kommt - iS
einer richtlinienkonformen Auslegung — zu dem Ergeb-
nis, daB eine Abwehr von Importen aus Drittstaaten
nur dann nicht moglich sein soll, wenn der Exportstaat

sen des Markenrechts ergebe, sondern aus dem Grundsatz
des freien Warenverkehrs. Dem ist entgegenzuhalten, daf
der EuGH bei der Suche nach der Grenzen des freien
Warenverkehrs den ,spezifischen Gegenstand® des Mar-
kenrechts zu definieren hat. Die Erschépfung des Marken-
rechts ergibt sich also mittelbar durchaus aus diesem spe-
zifischen Gegenstand — und damit aus dem ,Wesen des
Markenrechts“.

) Harte-Bavendamm/Scheller, WRP 1994, 571, 574 bis 575.

Y Rasmussen, The Principle of Exhaustion of Trade Mark
Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation
40/94), [1995] 4 EIPR 174.

1y Stellungnahme zum RL-Entwurf auf der Plenartagung v
23./24. September 1980, ABI C 310/22 v 30. 11. 1981.

12) Kom (80) 635 endg. Der Vorschlag der Kommission bezog
sich sowohl auf die- RL als auch auf die VO iiber die
. Gemeinschaftsmarke: Abs 8 der Erwigungsgriinde und die
Begriindung zu Art 11 der VO beziehen sich ‘dabei @ibri-
gens ausdriicklich auf die Herkunftsfunktion der Marke.

) ABI C 310/22v 30. 11. 1981. Vgl auch Rasmussen, aaO 176
FN 25 und Karsch, Gewerblicher Rechtsschutz in Oster-
reich und im Europarecht, ecolex 1994, 175 ( 177).

™) Kom (85) 793 endg; vgl auch Harte-Bavendamm/Scheller,
WRP 1994, 575.

) Kom (85) 793 endg; Nachweis bei Rasmussen, aaO 176
FN 28 und Harte-Bavendamm/Scheller, WRP 1994, .575.
Ebenso auch Kom(84) 470 endg; Nachweis bei Shea, Does
the First Trade Marks Directive Allow International Ex-
haustion of Rights? [1995] 10 EIPR 463, 464 FN 17. Die
Begriindung findet sich nun auch in Art 13 Abs 1 der VO
40/94v 20. 12. 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke ( Rasmus-
sen, aaQ 176 FN 29).

selbst das Prinzip der internationalen Erschépfung ver-
wirklicht hat.”8)

Fiir den Bereich des Urheberrechts hat der EuGH
bereils eine internationale Erschépfung des Verbrei-
tungsrechts verneint.””)

Auch das TRIPS-Abk) normiert keine internationa-
le Erschopfung. Art 6 TRIPS-Abk klammert die Frage
der Erschopfung vielmehr ausdriicklich aus dem Ab-
kommen aus. In seinem Gutachten zum TRIPS-Abk
referiert der EuGH™) die Meinung der Kommission
dazu, wonach ein TRIPS-Mitgliedstaat die Paralielein-
fuhr von Waren, die in einem Drittland durch den
Eigentiimer der Rechte an geistigem Eigentum mit oder
ohne seine Zustimmung abgesetzt werden, weiterhin
verbieten kann. Die Beschrinkung des Erschopfungs-
grundsatzes auf die innergemeinschaftlichen Beziehun-
gen sei notwendig, um es den Inhabern von Rechten
aus der Gemeinschaft zu erméglichen, sich Mirkte von
Drittlindern zu erschlieBen ,,und gleichzeitig die (Wie-
der-)Einfuhr von Technologiegiitern in die Gemein-
schaft relativ gut kontrollieren zu kénnen®.%%)

Die ablehnende Haltung der Kommission zur inter-
nationalen Erschopfung erschlieBt sich auch aus ihrer
Antwort auf div schriftliche Anfragen betreffend inter-
nationale Schutzrechtserschopfung.') Die Kommission
legt zundchst dar, daB Inhaber von urheberrechtlichen
Verbreitungsrechten berechtigt sind, Parallelimporte
aus Drittldndern zu unterbinden. Ein Mitgliedstaat kon-
ne nicht vorschreiben, da der Erstverkauf in einem
Land auBerhalb der Gemeinschaft zur Erschopfung des
Verbreitungsrechts innerhalb seines Hoheitsgebiets und
damit auch innerhalb der Gemeinschaft fiihrt.

Die Kommission verallgemeinert dann diese Uberle-
gung: ,,Die Moglichkeit, den Grundsatz der internatio-
nalen Erschépfung in einem Mitgliedstaat anzuwenden,
hitte negative Auswirkungen auf das Funktionieren des
Binnenmarkts und den Wettbewerb. Vor allem liefe der
Rechtsinhaber Gefahr, daB die Marktpreise durch
rechtmiiBig hergestellte billigere Kopien unterboten
werden. Dies stiinde im Widerspruch zur Zielsetzung
der Richtlinie.“#?)

Die Kommission verweist schlieSlich darauf, daB die-
se Auslegung auch ,,im Einklang mit anderen Richtli-
nien auf dem Gebiet des geistigen und gewerblichen
Eigentums (vgl Richtlinie 89/104/EWG zum Marken-
recht) steht“.83)

) Rasmussen, aaO 179.

7). EuGH 15. 6. 1976 — EMI/CBS - Sig 1976, 846; EuGH 9. 2.
1982 - Polydor/Harlequin — Slg 1982, 329.

) Abkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums, BGBI 1995/1 Anhang 1C idF BGBI
1995/379.

%y EuGH, Gutachten 1/94; Slg 1994, 1-5267 (5297).

#) EuGH aaQ. Vgl dazu Petersmann, The World Trade Or-
ganisation and the European Union, EJIL.1995, 161 (206).

8} Gemeinsame Antwort der Kommission durch Herrn Vanni
d’Archirafi v 26.4. 1994 auf die schriftlichen Anfragen
E-3482/93, E-3483/93 und E-3484/93 (betreffend internatio-
nale Schutzrechtserschopfung), GRURInt 1995, 205.

#) Kommission, aaO.

#) Kommission, aaO.
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Fraglich ist freilich auch, was fiir den Weiterexport
von aus Drittstaaten importierten Waren innerhalb der
Gemeinschaft gelten soll. Wenn ein Mitgliedstaat das
Prinzip der internationalen Erschépfung aufrechterhal-
ten will und daher auch Importe aus Drittstaaten zuldBt,
konnen diese Waren innerhalb der Gemeinschaft — in-
folge der Warenverkehrsfreiheit — weiter exportiert
werden, ohne daf sich die jeweiligen nationalen Mar-
keninhaber wehren konnen? Belastet hier also das
.schwichste Glied“ die Gemeinschaft? Oder kénnen
die jeweiligen Markeninhaber einen solchen Weiterex-
port erfolgreich mit dem Argument bekampfen, die
Ware sei nicht innerhalb der Gemeinschaft vom ,,Mar-
keninhaber oder mit seiner Zustimmung® in der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht worden?%)

Richtiger ist hier wohl die zweite Alternative. Das
Inverkehrbringen im betreffenden Mitgliedstaat durch
einen — wenn auch dort zuldssigen — Parallelimport ist
schlieBlich kein Inverkehrbringen ,,durch den Marken-
inhaber oder mit seiner Zustimmung“.®°) Das bedeutet
aber auch, daB neue Barrieren gegen den freien Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft errich-
tet werden, da sich so Markeninhaber in Mitgliedstaa-
ten gegen Exporte aus anderen Mitgliedstaaten wehren

konnen.’%) Im Ergebnis fiihrt also die Anerkennung der

internationalen Erschopfung in einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu einem Unterlaufen der Warenverkehrsfreiheit
innerhalb der Gemeinschaft. Dies wire vermeidbar,
wenn in der gesamten Gemeinschaft einheitlich keine
internationale Erschopfung anerkannt wiirde.

Koppensteiner®) und Pochhacker®®) haben schlieB-
lich vorgebracht, daB die Kompetenzgrundlage, auf die
die MarkenRL gestiitzt ist, gegen die Unzuléssigkeit der
weltweiten Erschopfung spreche: Art 100a EGV bezie-
he sich bloB auf die Schaffung eines Binnenmarktes
zwischen den Mitgliedstaaten, biete jedoch keine Kom-
petenzgrundlage fiir die Regelung des AuBenverhiltnis-
ses der Gemeinschaft. Die Frage der internationalen
Erschopfung konne nicht auf Basis des Art 100a gere-
gelt werden, daher scheide eine Interpretation dahinge-
hend, daB die weltweite Erschpfung nunmehr unzulds-
sig sei, aus. -

) So auch Rasmussen, aaO 178.

) So auch Shea, Does the First Trade Marks Directive Allow
International Exhaustion of Rights? [1995] 10 EIPR 463,
464. In diesem Sinne auch EuGH 14.9. 1982 — Keur-
koop/Nancy Kean Gifts — Slg 1982, 2853 Ran 21f, 25, 29
fiir den Musterschutz. » o

Das anerkennt etwa auch Pochhacker, Die Bedeutung der
Ersten Markenrichtlinie, fiir-das Ostérreichische Marken-
recht, in Koppensteiner, Osterreichisches und européisches
Wirtschaftsprivatrecht, Teil 2: Geistiges Eigentum, 187, der
auch darauf hinweist, da8 damit der in der Praambel der
RL betonte Zweck, einheitlichen Schutz herbeizufiihren,
nicht vollstiandig verwirklicht wird. :

§7) Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallelim-
port, OBl 1994, 195 (202) unter Berufung auf Ebenroth,
Gewerblicher Rechtsschutz und europiische Warenver-
kehrsfreiheit, 27 ff. : .

Péchhacker, Die Bedeutung der Ersten Markenrichtlinie
fur das Osterreichische . Markenrecht, in Koppensteiner,
Osterreichisches und europiisches Wirtschaftsprivatrecht,
Teil 2: Geistiges Eigentum, 188.
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Dem ist entgegenzuhalten, daf bespielsweise auch
die SchutzfristenRL#?) auf die Kompetenzgrundlage des
Art100a EGV gestiitzt wurde und in ihrem Art7
,Schutz im Verhéltnis zu Drittlindern® zweifellos Re-
gelungen enthdlt, die das Verhiltnis zu Drittstaaten
betreffen.

2. Umsetzung in anderen
EU-Mitgliedstaaten

a) Deutschland

Auch in Deutschland wurde — ausgehend von der
Neudefinition der Funktion der Marke — die Frage der
internationalen Erschépfung neu hinterfragt: Klaka
weist etwa darauf hin, daB es nicht gerechtfertigt er-
scheint, deutsche Markeninhaber beztiglich der Gel-
tendmachung ihrer Rechte gegen Importe aus Ubersee
bzw Drittstaaten schlechter zu behandeln als zB ihre
franzosischen oder spanischen Konkurrenten, deren na-
tionale Gerichte durch die RL 89/104 nur noch in der
bisherigen Ablehnung einer weltweiten Erschopfungs-
lehre bestirkt werden. Er schligt daher vor, auch in
Deutschland von einer generellen internationalen Er-
schopfungslehre Abschied zu nehmen, und berichtet,
daB auch der GRUR-Wettbewerbs- und Warenzeichen-
ausschuB in seiner Stellungnahme zum Entwurf des
deutschen Markenrechtsreformgesetzes gegeniiber dem
deutschen Justizministerium davon ausging, daB bei
einer Einfuhr von Waren aus Drittlindern keine Er-
schopfung eintrete.*0)

Das LG Diisseldorf hat mittlerweile in seiner E vom
4.7. 1995 klar ausgesprochen, daB seit Inkrafttreten
des MarkenG der Grundsatz der internationalen Er-
schopfung nicht mehr anwendbar sei. Das Gericht be-
ruft sich in seiner Begriindung auf die Gesetzesmateria-
lien zu § 24 MarkenG%) und auf die Intention der
umgesetzten RL, ,die nur eine EG-[und EWR-]weite
Erschopfung vorsieht und damit bewuBt und gewollt
von einer territorial unbegrenzten Erschopfung Ab-
stand genommen hat, wie sie vorausgegangene Richtli-
nien-Entwiirfe noch vorgesehen hatten®.

Das Gericht lehnt die in der Literatur®®) vertretene
Ansicht, Art 7 der RL lege nur den Mindestumfang des
erschopfungsrelevanten Gebietes fest und zwinge den
Gesetzgeber nur, in jedem Fall eine EU-weite Erschop-

) RL 93/98/EWG des Rates. v 29. 10. 1993. zur Harmonisie-
rung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter

~ verwandter Schuizrechte. ’ '

%) 'AaQ 327. Aufenanger,” Markengesetz/The: German Trade
Mark Act of 1995;:165 weist (linter. Berufiing auf die
Gesetzesmaterialien). darauf hin, daB’'zwar der Wortlaut
des ‘§24 Abs1 MarkenG :die’ weitere Anwendung des
Grundsatzes der internationalen Erschopfung nicht aus-
driicklich ausschlieBe, der Gesetzgeber jedoch davon aus-
gehe, daB es kiinftig kein€ im, klassischen Sinne interna-
tionale Erschopfung mehr gebe. .

%) WRP 1995, 979. :

2} BT-Drucksache 12/6581, 81. o

%) Zitiert werden dazu; Beier, GRURInt 1989, 603, 615;
v Gamm, WRP 1993; 793, 795; Mailinder, Festschrift fir
Gaedertz (1992) 369, 389; Ebenroth, Gewerblicher Rechts-
schutz und europiische Warenverkehrsfreiheit -(1993)
27ff; Ingerl/Rohnke, NTW 1994, 1247,1253.
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fung vorzusehen, stelle thm aber frei, noch weiter zu
gehen, und gestatte ihm deshalb auch die Anerkennung
der internationalen Erschopfung, ausdriicklich ab und
verweist auf die Entstehungsgeschichte der EG-RL%).

Mittlerweile liegt auch eine E des OLG Miinchen%)
zu derselben Frage vor: Auch dieses Urteil spricht
deutlich aus, daB der Grundsatz der internationalen
Erschopfung seit Inkrafttreten des Markengesetzes (am
1.1. 1995) nicht mehr anwendbar sei. ,,Mit der unver-
anderten Ubernahme des Textes von Art 7 RL hat der
deutsche Gesetzgeber den von der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsatz weltweiter Erschopfung aufgege-
ben und ausschlieBlich auf gemeinschaftsweite Erschop-
fung abgestellt. Diese Abkehr erfolgte bewuft.“%) Der
im Schrifttum vertretenen Amnsicht, es bleibe der
Rechtsprechung auch in Zukunft unbenommen, die
Grundsétze der Erschopfung auch bei Inverkehrbrin-
gen in Drittlindern anzuwenden, konne nicht beigetre-
ten werden. Es treffe nicht zu, daf} die nach der Vorga-
be des Art7 RL festgelegte Einschrinkung des Mar-
kenrechts nach einem Inverkehrbringen in einem Mit-
gliedstaat im Markengesetz nur den Charakter einer
Mindestregelung habe und die von der deutschen
Rechtsprechung entwickelte weltweite Erschopfung
nicht ausschiiefie.)

Das Gericht verweist iibrigens auch darauf, daf3 sich
die Beibehaltung der internationalen Ersch&pfung auch
nicht mit dem Hinweis auf die Herkunfisfunktion be-
griinden 148t, da dem neuen Markengesetz eine grund-
satzlich verdnderte Konzeption der Bedeutung des
Markenschutzes zugrunde liege. Es sei nicht mehr an-
gemessen, allein die Herkunftsfunktion der Marke als
Kriterium fiir die Schutzfahigkeit anzusehen.?)

Das OLG Miinchen wiirdigt auch das Gutachten 1/94
des EuGH (zum TRIPS-Abk) und stelit fest, daB der
EuGH ,ersichtlich [...] die Ansicht der Kommission
iibernommen [habe], daB ein TRIPS-Mitglied nach
Art 6 die Paralleleinfuhr von Waren, . . . die [in] einem
Drittland durch den Eigentiimer der Rechte an geisti-
gem Eigentum mit oder ohne Zustimmung . . . abgesetzt
werden, weiterhin verbieten‘ kann“.%)

Die Abkehr vom Prinzip der internationalen Erschop-
fung wurde mittlerweile auch vom BGH!®) bestitigt:
Der Gerichtshof hat klar und deutlich ausgesprochen:

»In Abweichung zu den fritheren [...] Grundsitzen
der Rechtsprechung zur Erschopfung im Warenzei-
chenrecht [...] tritt [...] eine Erschopfung des Rechts
aus der Marke nicht bereits ein, wenn sein Inhaber die
Ware unter der Marke irgendwo in der Welt in Verkehr
gebracht hat oder mit seiner Zustimmung in Verkehr

%) Unter Berufung auf deren Darstellung bei Harte-Baven-
damm/Scheller, WRP 1994, 571, 574 bis 575

) 12. 10. 1995 WRP 1996, 232.

%) OLG Miinchen 12. 10. 1995 WRP 1996, 232 (234).

7) OLG Miinchen 12. 10. 1995 WRP 1996, 232 (235).

%} OLG Miinchen 12.10. 1995 WRP 1996, 232 (235). Vgl
dazu auch Bahr, Modernisierung des Markenrechts in
Deutschland, OBI 1996, 12.

%) OLG Miinchen 12. 10. 1995 WRP 1996, 232 (236).

') BGH 14. 12. 1995 I ZR 210/93 - Gefiirbte Jeans —- GRUR
1996, 271 mit krit Anm Albert/Heath (insb auch zu den
wirtschaftspolit Uberlegungen des BGH).

hat bringen lassen, sondern erst dann, wenn die Ware
mit der Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im
Inland, in einem der iibrigen Mitgliedstaaten der [EU],
oder in einem anderen Vertragsstaat des [EWR] in
Verkehr gebracht worden ist. Der nationale Gesetzge-
ber hat in § 24 Abs 1 MarkenG entsprechend den Vor-
gaben des Art7 der [RL 89/104/EWG] den bis dahin
geltenden Grundsatz der internationalen Erschépfung
des Zeichenrechts zugunsten einer eingeschrinkten, auf
den Europiischen Wirtschaftsraum beschrinkten Er-
schopfungswirkung aufgegeben [. . .}J.

b} England

Auch im Vereinigten Konigreich wird in Sect 12
Trade Marks Act 1994 lediglich eine Erschopfung des
Markenrechts durch Inverkehrbringen im EWR nor-
miert. ,,Clearly however, UK trade mark law can still
be used to stop parallel imports from countries else-
where in the world.“101)

¢) Frankreich

Laut dem Hinweis von Klaka'?) ist auch aus Frank-
reich kein Urteil bekannt, das eindeutig eine internatio-
nale Markenrechtserschdpfung bejaht.103)

3. Handelspolitische Uberlegungen

Im Sinne des von der Kommission aufgezeigten Kri-
teriums der Reziprozitdt erscheint es sinnvoll, auch
einen Blick auf die Rechtslage in Drittstaaten zu tun:

Nach dem Hinweis von Rasmussen %) anerkennt et-
wa die Schweiz nunmehr nur noch eine nationale Er-
schopfung des Markenrechts.

Auch in den USA scheint die Rechtsprechung keine
internationale Erschdpfung anzunehmen. McCarthy 195)
berichtet wie folgt: ,,[Tlhe U.S. Supreme Court [...]
held that the importation of genuine goods could be
prevented and that the registrant could maintain a
trademark infringement suit against the importer. [. . .]
Additionally, even though the mark on the defendant’s
goods is accurate in representing that the goods do
come from the true foreign source, such importation
deprives the domestic owner of the advantage it expec-
ted from the U.S. trademark rights [...]. The trade-
mark infringement rationale of the Supreme Court’s
Katzel decision was that U. S. purchaser are deceived
and confused becaus¢ the trademark in the United
States signifies the U. S. importer-owner of the mark.

101y So waortlich J. Holyoak, Intellectual Property Law (Butter-
worth London, Dublin and Edinburgh 1995) 322 unter
Berufung auf Colgate-Palmolive Ltd v Markwell Finance
Ltd [1989] RPC 497.

192) Klaka, Erschopfung und Verwirkung im Licht des Mar-
kenrechtsreformgesetzes, GRUR 1994, 321 (325) mwN.

%) Ebenso auch Karsch, Gewerblicher Rechtsschutz in Oster-
reich und im Europarecht, ecolex 1994, 175 (177) zum

.. franzdsischen Markengesetz 1991.

104y Rasmussen, The- Principle: of Exhaustion of Trade Mark
Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation
40/94) [1995] 4 EIPR 178 FN 44.

5y McCarthy, Trademarks and Unfair Competition? (San
Francisco) 535 ff mit Verweis auf A. Bourjois & Co v Kat-
zel.
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Genuine parallel imports do not flow through the U.S.
owner and hence deceive consumers as to source.“ %)

Ist es angesichts dieser mangelnden Reziprozitdt nun
wirklich sinnvoll, den internationalen Handel mit Mar-
kenartikeln einseitig zu liberalisieren?197) Wire die Fra-
ge der internationalen Erschépfung nicht ein wertvolles
Faustpfand bei kiinftigen Verhandlungen mit Staaten,
die ihrerseits den weltweiten Erschopfungsgrundsatz
nicht anerkennen?1%) Sollte ein Grundsatz der interna-
tionalen Erschopfung schon aus diesem Grund nicht
der zwischenstaatlichen Vereinbarung vorbehalten wer-
den?109)

Zusammenfassung

Die bisherigen Argumente fiir die Zuldssigkeit von
Parallelimporten wurden maBgeblich auf die Her-
kunftsfunktion der Marke gestiitzt. Die — insbesondere
durch die Einfilhrung der freien Ubertragbarkeit der
Marke - geidnderte Rechtslage gibt jedoch AnlaB, die
Funktion der Marke neu zu hinterfragen. Eine Analyse
dieser Funktion fithrt zu der Erkenntnis, daB die Her-
kunftsfunktion nicht mehr die entscheidende Funktion
der Marke ist.

Dies hat auch auf die Beurteilung der Zulassigkeit
von Parallelimporten Einfluf: Mangels Herkunftsfunk-
tion der Marke kann die Zuldssigkeit von Parallelim-
porten mit dieser auch nicht mehr begriindet werden.

Fiir den Bereich der EG (und des EWR) normiert
das Gemeinschaftsrecht eine ,europdische Erschop-
fung“ des Markenrechts. In Anwendung des Prinzips

16) Die US-amerkanische Rsp verneint auch im Urheberrecht
ein internationales Prinzip der Erschopfung des Verbrei-
tungsrechts (first sale doctrine nach § 109(a) US Copyright
Act), die doctrine of first sale sei nur fiir Verkdufe in den
USA anwendbar (Parfums Givenchy Inc. v. Drug Empo-
rum 38 F3d 477 [9th Cir. 1994]).

107y Um einé solche einseitige Liberalisierung zu verhindern,
hat etwa die Schweiz den Grundsatz einer rein nationalen
Markenerschépfung gewihlt (so Klaka, Erschopfung und
Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes,
GRUR 1994, 321 (326f).

108) Dies bejahend :Klaka, Erschopfung und Verwirkung im
Licht des Markenrechtsx:eformgesetzes, GRUR 1994, 321
(326). :

%) Dieser Uberlegung schheBt ‘sich nunmehr auch der BGH
an: 14.12. 1995 - Gefirbte Jeans — GRUR 1996, 271 mit
krit Anm AIberr/Hearh ’

der Warenverkehrsfreiheit sind Parallelimporte inner-
halb der Gemeinschaft zuléssig.

Mangels Herkunftsfunktion ist jedoch eine Erschop-
fungswirkung auBerhalb der Gemeinschaft nicht anzu-
nehmen. Dieses Ergebnis korrespondiert auch mit einer
sinnvollen Auslegung der europarechtlichen Rechts-
quellen. Ein Inverkehrbringen eines mit einer Marke
gekennzeichneten ,,Originalprodukts® in einem Dritt-
staat erschopft daher das Markenrecht eines Markenin-
habers in der Gemeinschaft nicht. Importe solcher Pro-
dukte kénnen unter Berufung auf das jeweilige Mar-
kenrecht erfolgreich abgewehrt werden.

Aus handelspolitischer Sicht erscheint dieses Ergebnis
sinnvoll: Um eine einseitige Liberalisierung zum Nach-
teil der europiischen Wirtschaft zu vermeiden, sollte ein

- Prinzip der internationalen Erschopfung, und damit die

Zulassigkeit von Parallelimporten aus Drittstaaten, nur
im Rahmen von internationalen Vertrigen unter der
Voraussetzung der Reziprozitit normiert werden.
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§§ 3, 14, 30,33 MSchG

Die Wori-Bﬂd-Murke +~LAND KRON” ist mit der Wort-
marke ,,KRON-LAND” nicht verwechselbar &hnlich. Als
Unternehmen iS des Markenrechtes ist jede selbstéan-
dig und gewerbsmalhg ‘ausgeiibte Tatigkeit zu verste-
hen, die geeignét und bestimmt ist, for den Handels-
verkehr bestimmte Waren entweder selbst herzusiel-
len oder mit thnen Handel zu treiben.

Wer Waren beim Erzeuger kauft und sie mit der eige-
nen Marke versehen 1G8t, um sie sodann, ohne sie tat-
scichlich jemals. ,,in Héinden.zu haben”, weiterzuverdu-
Bern, ist Unternehmer i$ des § 3 MSchG.

Auch ein Unternehmen, welches neve Produkte entwik-
kelt oder hierorts noch unbekannte Waren am inléndi-
schen Markt einfilhren will, in diesem Zusammenhang
die Durchfishrbarkeit einer inléndischen Erzeugung und
die Marktakzeptanz der Produkte testet, ein Vertriebs-
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