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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofes Dr.Huber als Vorsitzenden,
durch die Hofrate des Obersten Gerichtshofes Dr.Kodek und Dr.Niederreiter sowie durch die Hofratinnen des
Obersten Gerichtshofes Dr.GriR und Dr.Schenk als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1.
Trx*F* COMPANY ****% ynd 2. p****¥ SA ***i* heide vertreten durch DDr.Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in Wien,
wider die beklagte Partei JUrgen D***** |nhaber der nicht protokollierten Einzelfirma J***** vertreten durch
Dr.Helgar Georg Schneider, Rechtsanwalt in Bregenz, wegen Unterlassung, Beseitigung, Zahlung und
Urteilsverdffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren S 200.000), infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei
gegen den BeschluR des Oberlandesgerichtes Innsbruck als Rekursgerichtes vom 23.Juli 1997, GZ 2 R 112/97f-12, mit
dem der BeschluR des Landesgerichtes Feldkirch vom 7.April 1997, GZ 5 Cg 50/97a-5, bestatigt wurde, in
nichtoffentlicher Sitzung den

Beschlul
gefaldt:
Spruch

1. Das Verfahren wird bis zum Einlangen der Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europaischen Gemeinschaften
im Sinne des§ 90a Abs 1 GOG ausgesetzt.1. Das Verfahren wird bis zum Einlangen der Vorabentscheidung des
Gerichtshofes der Europaischen Gemeinschaften im Sinne des Paragraph 90 a, Absatz eins, GOG ausgesetzt.

2. Dem Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften werden gemaR Art 177 EGV folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:2. Dem Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften werden gemal3 Artikel 177, EGV
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art 7 Abs 1 der ersten Richtlinie des Rates vom 21.Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (89/104/EWG, ABI. EG Nr. L 40/1 vom 11.2.1989 - Marken RL) dahin auszulegen, daR3
die Marke ihrem Inhaber das Recht gewdahrt, einem Dritten zu verbieten, die Marke fur Waren zu benutzen, die unter
dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht worden sind?Ist Artikel 7, Absatz eins,
der ersten Richtlinie des Rates vom 21.Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Marken (89/104/EWG, ABI. EG Nr. L 40/1 vom 11.2.1989 - Marken RL) dahin auszulegen, dal3 die Marke ihrem
Inhaber das Recht gewahrt, einem Dritten zu verbieten, die Marke fUr Waren zu benutzen, die unter dieser Marke in
einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht worden sind?

Kann der Markeninhaber allein aufgrund von Art 7 Abs 1 der MarkenRL begehren, dal3 der Dritte die Benutzung der
Marke fur Waren unterlaf3t, die unter dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht
worden sind?Kann der Markeninhaber allein aufgrund von Artikel 7, Absatz eins, der MarkenRL begehren, dafl3 der
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Dritte die Benutzung der Marke fur Waren unterlalt, die unter dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist,
in den Verkehr gebracht worden sind?

Text
Begrindung:
|. Sachverhalt:romisch eins. Sachverhalt:

Die Erstklagerin ist Inhaberin der im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fiir Bekleidung registrierten
Marke "P*****" (RegNr 106.599) und der zu RegNr 89.844 registrierten Bildmarke (Abbildung eines Polospielers).
Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Klagerinnen ist die Zweitkldgerin zum ausschlieBlichen europaweiten
Vertrieb gehobener Herrenoberbekleidung unter den zugunsten der Erstkladgerin registrierten Marken bis 31.12.2002
berechtigt. Die Zweitklagerin vertreibt die mit R*****.Kennzeichen versehenen Textilien Uber ein selektives
Vertriebssystem ausgewdhlter Detailhandler, zu denen der Beklagte nicht gehért, auch in Osterreich.

Der Beklagte betreibt in Bregenz den Handel mit Textilien. Er importierte Original R*****.Bekleidung nach Osterreich
und verkaufte sie in seinem Detailgeschaft. Diese Ware war erstmals in den USA in Verkehr gebracht worden, der
Beklagte hatte sie dort von der in Teneriffa ansassigen Firma E***** S| erworben.

Il. Antrége der Parteien:rémisch Il. Antrage der Parteien:

Die Klagerinnen begehren die Unterlassung des Inverkehrbringens von Herrenoberbekleidung, die mit den
obgenannten im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes registrierten Marken gekennzeichnet sind, sofern
diese Textilien ohne Zustimmung der Kligerinnen in Osterreich oder in einem anderen Mitgliedsstaat des EWR
erstmals in Verkehr gebracht worden sind, die Beseitigung der beschlagnahmten 342.000 Stlck R*****
Bekleidungsstlicke, Zahlung eines Betrages von S 30.000 und Urteilsverdffentlichung.

Zur Sicherung ihres Anspruches auf Beseitigung beantragen sie die Erlassung einer einstweiligen Verfligung des
Inhalts, dal dem Beklagten geboten werde, sich jeder Verfigung Uber diese Bekleidungsstiicke zu enthalten,
insbesondere diese nicht zu exportieren.

Die Feilhaltung der Textilien verstoRe gegen Art 7 MarkenRL und 8§ 10 a Markenschutzgesetz und sei rechtswidrig, weil
das Kennzeichenrecht durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware in den USA nicht erschopft sei. Die
Kldgerinnen stitzen ihren Anspruch auf § 10 a MSchG, aber auch auf 88 1 und 9 UWG.Die Feilhaltung der Textilien
verstofle gegen Artikel 7, MarkenRL und Paragraph 10, a Markenschutzgesetz und sei rechtswidrig, weil das
Kennzeichenrecht durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware in den USA nicht erschopft sei. Die Klagerinnen
stltzen ihren Anspruch auf Paragraph 10, a MSchG, aber auch auf Paragraphen eins und 9 UWG.

Der Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen, weil trotz & 10 a MSchG der weltweite
Erschopfungsgrundsatz gelte. Durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware in den USA sei das Markenrecht
erschopft, so daB ein Parallelimport erlaubt sei.Der Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen, weil trotz
Paragraph 10, a MSchG der weltweite Erschopfungsgrundsatz gelte. Durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware
in den USA sei das Markenrecht erschopft, so daB ein Parallelimport erlaubt sei.

IIl. Die Entscheidungen der Vorinstanzen:rémisch lll. Die Entscheidungen der Vorinstanzen:

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Der Beklagte habe vom Unternehmen des Zeicheninhabers stammende
Originalware importiert, das Markenrecht der Klagerinnen sei durch Inverkehrbringen der Originalware in den USA
erschopft. Der Gesetzgeber habe die Frage, ob durch § 10 a MSchG der weltweite Erschopfungsgrundsatz auf das
Gebiet des EWR eingeschrankt worden sei, absichtlich offengelassen, der Anspruch der Klégerinnen sei nicht
ausreichend bescheinigt.Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Der Beklagte habe vom Unternehmen des
Zeicheninhabers stammende Originalware importiert, das Markenrecht der Klagerinnen sei durch Inverkehrbringen
der Originalware in den USA erschopft. Der Gesetzgeber habe die Frage, ob durch Paragraph 10, a MSchG der
weltweite Erschdpfungsgrundsatz auf das Gebiet des EWR eingeschrankt worden sei, absichtlich offengelassen, der
Anspruch der Kldgerinnen sei nicht ausreichend bescheinigt.

Das Rekursgericht bestatigte den BeschluR des Erstgerichts. Am Grundsatz der globalen Erschopfung des
Markenrechts habe der in Umsetzung des Art 7 MarkenRL eingefiigte § 10 a Abs 1 MSchG nichts gedndert. Er spreche
nicht gegen den bisher in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes anerkannten Grundsatz der weltweiten



Erschépfung des Markenrechtes.Das Rekursgericht bestatigte den Beschlul3 des Erstgerichts. Am Grundsatz der
globalen Erschépfung des Markenrechts habe der in Umsetzung des Artikel 7, MarkenRL eingefligte Paragraph 10, a
Absatz eins, MSchG nichts geandert. Er spreche nicht gegen den bisher in der Rechtsprechung des Obersten
Gerichtshofes anerkannten Grundsatz der weltweiten Erschopfung des Markenrechtes.

IV. Das dem Obersten Gerichtshof vorgelegte Rechtsmittelrémisch IV. Das dem Obersten Gerichtshof vorgelegte
Rechtsmittel:

Gegen den BeschluR des Rekursgerichtes richtet sich der ordentliche Revisionsrekurs der Kldgerinnen mit dem Antrag,
die Entscheidung im Sinn der Stattgebung des Sicherungsantrages abzuandern.

Der Oberste Gerichtshof hat bereits in den Verfahren4 Ob 2252/96x und4 Ob 168/97b dem Gerichtshof der
Europaischen Gemeinschaften die aus dem Spruch ersichtlichen Fragen gemal3 Art 177 EGV zur Vorabentscheidung
vorgelegt. Das zu 4 Ob 2252/96x ergangene Ersuchen ist zur GZC-355/96, (Vorabentscheidungsersuchen Silhouette
International Schmied GmbH & Co KG gegen Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) das zu 4 Ob 168/97b gerichtete
Ersuchen ist zur GZ C-278/97, (Vorabentscheidungsersuchen Wrangler Germany Gesellschaft mbH gegen Metro
SelbstbedienungsgroRhandelsgesellschaft mbH) anhangig.Der Oberste Gerichtshof hat bereits in den Verfahren4 Ob
2252/96x und4 Ob 168/97b dem Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften die aus dem Spruch ersichtlichen
Fragen gemafR Artikel 177, EGV zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das zu 4 Ob 2252/96x ergangene Ersuchen ist zur GZ
C-355/96, (Vorabentscheidungsersuchen Silhouette International Schmied GmbH & Co KG gegen Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH) das zu 4 Ob 168/97b gerichtete Ersuchen ist zur GZC-278/97, (Vorabentscheidungsersuchen
Wrangler Germany Gesellschaft mbH gegen Metro SelbstbedienungsgroRhandelsgesellschaft mbH) anhangig.

Auch im vorliegenden Verfahren sind dieselben Fragen wesentlich, sodal3 die Vorlage zur Vorabentscheidung unter
Angabe der in den vorangehenden Ersuchen formulierten Ausfihrungen wie folgt wiederholt wird:

Rechtliche Beurteilung
V. Osterreichische Rechtslage:rémisch fiinf. Osterreichische Rechtslage:

Art 7 der MarkenRL wurde in Osterreich durch die Markenschutzgesetz-Novelle 1992BGBI 1992/773 nahezu
wortgleich (die Richtlinie enthielt die Worte "in der Gemeinschaft"; diese wurden durch ABI Nr. L 1 vom 3.1.1994 S. 483
gedndert in "in einem Vertragsstaat"; § 10a Abs 1 MSchG verwendet statt dessen die Worte "im EWR") umgesetzt;§ 10a
MSchG entspricht somit inhaltlich Art 7 der MarkenRL. GemaR8 10a Abs 1 MSchG gewahrt die Marke ihrem Inhaber
nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fur Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem
Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Das &sterreichische Marken- recht
kennt keinen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch; Unterlassung eines Markeneingriffes kann nur nach 8 9 UWG
verlangt werden.Artikel 7, der MarkenRL wurde in Osterreich durch die Markenschutzgesetz-Novelle 1992BGBI
1992/773 nahezu wortgleich (die Richtlinie enthielt die Worte "in der Gemeinschaft"; diese wurden durch ABI Nr. L 1
vom 3.1.1994 S. 483 geandert in "in einem Vertragsstaat"; Paragraph 10 a, Absatz eins, MSchG verwendet statt dessen
die Worte "im EWR") umgesetzt; Paragraph 10 a, MSchG entspricht somit inhaltlich Artikel 7, der MarkenRL. Gemaf}
Paragraph 10 a, Absatz eins, MSchG gewahrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die
Marke fir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht worden sind. Das Osterreichische Marken- recht kennt keinen zivilrechtlichen
Unterlassungsanspruch; Unterlassung eines Markeneingriffes kann nur nach Paragraph 9, UWG verlangt werden.

Nach § 9 Abs 1 UWG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr einen
Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, fiir das 8 80 UrhG
nicht gilt, in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen
Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient. Der besonderen Bezeichnung stehen (ua)
registrierte Marken gleich (8 9 Abs 3 UWG).Nach Paragraph 9, Absatz eins, UWG kann auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines
Unternehmens oder eines Druckwerkes, fir das Paragraph 80, UrhG nicht gilt, in einer Weise benutzt, die geeignet ist,
Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer
befugterweise bedient. Der besonderen Bezeichnung stehen (ua) registrierte Marken gleich (Paragraph 9, Absatz 3,
UWG).
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Nach § 1 UWG kann (ua) auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr zu Zwecken
des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstol3en. Sittenwidrig iS des 8 1 UWG kann
auch ein Gesetzesverstol sein. Der Gesetzesverstol3 muR subjektiv vorwerfbar und geeignet sein, dem gesetzwidrig
Handelnden einen Vorsprung vor den gesetzestreuen Mitbewerbern zu verschaffen (stRsp ua OBl 1994, 17 = ecolex
1993, 758 - Contact; zuletzt etwa OBI 1996, 237 - Anstaltsapotheke II, je mwN).Nach Paragraph eins, UNG kann (ua) auf
Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes
Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstofBen. Sittenwidrig iS des Paragraph eins, UWG kann auch ein
Gesetzesversto sein. Der Gesetzesversto3 muf3 subjektiv vorwerfbar und geeignet sein, dem gesetzwidrig
Handelnden einen Vorsprung vor den gesetzestreuen Mitbewerbern zu verschaffen (stRsp ua OBl 1994, 17 = ecolex
1993, 758 - Contact; zuletzt etwa OBl 1996, 237 - Anstaltsapotheke romisch II, je mwN).

8 43 ABGB - von der Klagerin ebenfalls als Anspruchsgrundlage genannt - raumt einen Unterlassungsanspruch ein,
wenn jemandem das Recht zur Fihrung seines Namens bestritten oder er durch unbefugten Gebrauch seines Namens
(Decknamens) beeintrachtigt wird.Paragraph 43, ABGB - von der Klagerin ebenfalls als Anspruchsgrundlage genannt -
raumt einen Unterlassungsanspruch ein, wenn jemandem das Recht zur FUhrung seines Namens bestritten oder er
durch unbefugten Gebrauch seines Namens (Decknamens) beeintrachtigt wird.

Ob aus§ 10a Abs 1 MSchG folgt, daR der Markeninhaber einen Unterlassungsanspruch besitzt, wenn die Waren
auBerhalb des EWR von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, ist im Gesetz nicht
ausdrucklich geregelt. Nach den Gesetzesmaterialien (669 BIgNR 18. GP 5) belaf3t die normative Regelung "die Losung
der Frage nach der Geltung des Prinzips der internationalen (globalen) Erschépfung einer Regelung durch die
Rechtspraxis".Ob aus Paragraph 10 a, Absatz eins, MSchG folgt, dal3 der Markeninhaber einen Unterlassungsanspruch
besitzt, wenn die Waren aul3erhalb des EWR von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden
sind, ist im Gesetz nicht ausdricklich geregelt. Nach den Gesetzesmaterialien (669 BIgNR 18. GP 5) belal3t die
normative Regelung "die Losung der Frage nach der Geltung des Prinzips der internationalen (globalen) Erschépfung
einer Regelung durch die Rechtspraxis".

Auch vor dem Inkrafttreten des§ 10a Abs 1 MSchG war in der Osterreichischen Lehre und Rechtsprechung trotz
Fehlens einer ausdricklichen Regelung anerkannt, dal das AusschlieBungsrecht des Markeninhabers gewissen
Schranken unterliegt. Mit der Entscheidung SZ 43/219 = JBI 1971, 476 = EvBI 1971/110 = OBI 1971, 21 - Agfa hat der
Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dal3 der Grundsatz der weltweiten Erschépfung des Markenrechts gilt: Die inlan-
dische, mit dem Vertrieb betraute Tochtergesellschaft eines auslandischen Unternehmens kdnne auch unter Berufung
auf ein eigenes &sterreichisches Markenrecht nicht verhindern, daR Originalware der Muttergesellschaft, die von
dieser im Ausland unter einer gleichlautenden Marke in Verkehr gesetzt und dann von einem Dritten nach Osterreich
eingefihrt wurde ("Parallelimport"), im Inland ohne ihre Zustimmung unter der Konzernmarke vertrieben wird. Die
Herkunfts- und Vertrauensfunktion der Marke wirden nicht dadurch beeintrachtigt, dal3 rechtmaRig gekennzeichnete
und in Verkehr gebrachte Ware weitervertrieben werde. Dazu komme, daB die Unterlassungsklage nach
Osterreichischem Recht nicht auf das Markenschutzgesetz, sondern nur auf 8 9 UWG gegrindet werden kénne. Dieser
Tatbestand setze eine Verwechslungsgefahr der Marken und damit der mit den Marken bezeichneten Waren
voraus.Auch vor dem Inkrafttreten des Paragraph 10 a, Absatz eins, MSchG war in der Osterreichischen Lehre und
Rechtsprechung trotz Fehlens einer ausdricklichen Regelung anerkannt, dafl das AusschlieBungsrecht des
Markeninhabers gewissen Schranken unterliegt. Mit der Entscheidung SZ 43/219 = JBI 1971, 476 = EvBIl 1971/110 = OBI
1971, 21 - Agfa hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dal der Grundsatz der weltweiten Erschépfung des
Markenrechts gilt: Die inlan- dische, mit dem Vertrieb betraute Tochtergesellschaft eines auslandischen Unternehmens
kdnne auch unter Berufung auf ein eigenes Osterreichisches Markenrecht nicht verhindern, da Originalware der
Muttergesellschaft, die von dieser im Ausland unter einer gleichlautenden Marke in Verkehr gesetzt und dann von
einem Dritten nach Osterreich eingefiihrt wurde ("Parallelimport"), im Inland ohne ihre Zustimmung unter der
Konzernmarke vertrieben wird. Die Herkunfts- und Vertrauensfunktion der Marke wuirden nicht dadurch
beeintrachtigt, dall rechtmaRig gekennzeichnete und in Verkehr gebrachte Ware weitervertrieben werde. Dazu
komme, dal’ die Unterlassungsklage nach 6sterreichischem Recht nicht auf das Markenschutzgesetz, sondern nur auf
Paragraph 9, UWG gegrindet werden kdnne. Dieser Tatbestand setze eine Verwechslungsgefahr der Marken und
damit der mit den Marken bezeichneten Waren voraus.

In der Folge entschied der Oberste Gerichtshof, daR auch inlandische
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Alleinvertriebsberechtigte mit von auslandischen Erzeugern
abgeleiteten, wenngleich eigenen Markenrechten Parallelimporte nicht
unter Berufung auf ihr Markenrecht verhindern kénnen (SZ 47/15 =
GesRZ 1974, 132 = OBI 1974, 84 - Lanvin; OBI 1984, 24 = GRURInt 1984,
369 - Bichlhof). Nach der Entscheidung ecolex 1992, 101 = OBI 1991,

257 = MR 1992, 38 = WBI 1992, 100 = GRURInt 1992, 467 - Spinnrad liegt eine markenrechtliche Einheit trotz Fehlens
einer Konzernverflechtung vor, wenn ein inlandisches und ein auslandisches Unternehmen gemeinsam eine Ware
produzieren, die dann unter einer gemeinsamen Marke in verschiedenen Landern vertrieben wird; der dsterreichische
Markeninhaber koénne nicht verhindern, dal} ein Dritter die Ware vom auslandischen "Produktionspartner" und
Markeninhaber kaufe und parallel importiere.

Nach der Lehre ist das Kennzeichenrecht erschopft, sobald der mit dem Kennzeichen versehene Gegenstand mit
Zustimmung des Kennzeicheninhabers in den geschéftlichen Verkehr gelangt ist. Daher kann der Vertrieb von
Markenware, die im Ausland mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers in Verkehr gesetzt worden ist und
irgendwie (etwa durch Parallelimporte) nach Osterreich gekommen ist, von dem demselben Konzern angehérigen
Inhaber der gleichen 6sterreichischen Marke in der Regel nicht als Kennzeichenverletzung verfolgt werden (Schoénherr,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Allg Teil 12; Kucsko, Osterreichisches und européisches Wettbewerbs-,
Marken-, Muster- und Patentrecht4, 70). Koppensteiner (Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, OBl 1994, 195)
und Pdéchhacker (Die Bedeutung der Ersten Markenrichtlinie fir das 6sterreichische Markenrecht, in Koppensteiner,
Osterreichisches und europadisches Wirtschaftsprivatrecht, Teil 2, 1 [178ff]), treten daflr ein, auch nach Inkrafttreten
des 8 10a Abs 1 MSchG am Grundsatz der weltweiten Erschépfung festzuhalten. Hingegen ist Schanda (Parallelimport
und Herkunftsfunktion der Marke, OBl 1996, 167 [173ff]) der Auffassung, daR (nur) Parallelimporte innerhalb der
Gemeinschaft zulassig seien; Parallelimporte aus Drittstaaten kénne der Markeninhaber unter Berufung auf das
Markenrecht abwehren.Nach der Lehre ist das Kennzeichenrecht erschopft, sobald der mit dem Kennzeichen
versehene Gegenstand mit Zustimmung des Kennzeicheninhabers in den geschaftlichen Verkehr gelangt ist. Daher
kann der Vertrieb von Markenware, die im Ausland mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers in Verkehr gesetzt
worden ist und irgendwie (etwa durch Parallelimporte) nach Osterreich gekommen ist, von dem demselben Konzern
angehorigen Inhaber der gleichen &sterreichischen Marke in der Regel nicht als Kennzeichenverletzung verfolgt
werden (Schénherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Allg Teil 12; Kucsko, Osterreichisches und
europdisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht4, 70). Koppensteiner (Markenrechtsentwicklung und
Parallelimport, OBl 1994, 195) und P&échhacker (Die Bedeutung der Ersten Markenrichtlinie fur das Osterreichische
Markenrecht, in Koppensteiner, Osterreichisches und europdisches Wirtschaftsprivatrecht, Teil 2, 1 [178ff]), treten
dafur ein, auch nach Inkrafttreten des Paragraph 10 a, Absatz eins, MSchG am Grundsatz der weltweiten Erschépfung
festzuhalten. Hingegen ist Schanda (Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke, OBl 1996, 167 [173ff]) der
Auffassung, dall (nur) Parallelimporte innerhalb der Gemeinschaft zuldssig seien; Parallelimporte aus Drittstaaten
kdénne der Markeninhaber unter Berufung auf das Markenrecht abwehren.

VI. Vorlagefragen:rémisch VI. Vorlagefragen:

Nach Art 7 Abs 1 MarkenRL gewahrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke
fur Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Vertragsstaat in den
Verkehr gebracht worden sind. Ob aus dieser Bestimmung folgt, daR der Markeninhaber die Benutzung der Marke
verbieten kann, wenn die Markenware in einem Drittstaat in den Verkehr gebracht worden ist, und ob das Prinzip der
weltweiten Erschdpfung damit nicht mit der MarkenRL vereinbar ist, ist bestritten (s Albert/Heath, Anm zu BGH GRUR
1996, 271 - Gefarbte Jeans mwN; s auch Klaka, Erschépfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes,
GRUR 1994, 321; Lehmann/Schonfeld, Die neue europdische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im
Dienste der Informationsékonomie, GRUR 1994, 481 [484]; Pickrahn, Die Bekampfung von Parallelimporten nach dem
neuen Markengesetz, GRUR 1996, 383; Pochhacker aaO 178ff mwN).Nach Artikel 7, Absatz eins, MarkenRL gewahrt die
Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fur Waren zu benutzen, die unter dieser
Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Vertragsstaat in den Verkehr gebracht worden sind. Ob aus
dieser Bestimmung folgt, da der Markeninhaber die Benutzung der Marke verbieten kann, wenn die Markenware in
einem Drittstaat in den Verkehr gebracht worden ist, und ob das Prinzip der weltweiten Erschdpfung damit nicht mit
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der MarkenRL vereinbar ist, ist bestritten (s Albert/Heath, Anmerkung zu BGH GRUR 1996, 271 - Gefarbte Jeans mwN; s
auch Klaka, Erschopfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes, GRUR 1994, 321;
Lehmann/Schonfeld, Die neue europdische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der
Informationsékonomie, GRUR 1994, 481 [484]; Pickrahn, Die Bekampfung von Parallelimporten nach dem neuen
Markengesetz, GRUR 1996, 383; P6chhacker aaO 178ff mwN).

Zur Begrindung der Auffassung, dald Art 7 Abs 1 MarkenRL die Erschopfung abschlieBend regle (Erschopfung nur
innerhalb der Europadischen Gemeinschaft) und nicht blo3 einen Mindeststandard festsetze (Erschopfung jedenfalls
innerhalb der Europaischen Gemeinschaft), wird (auch) auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmung verwiesen.Zur
Begrindung der Auffassung, dal3 Artikel 7, Absatz eins, MarkenRL die Erschopfung abschlieRend regle (Erschopfung
nur innerhalb der Europdischen Gemeinschaft) und nicht blo einen Mindeststandard festsetze (Erschopfung
jedenfalls innerhalb der Europadischen Gemeinschaft), wird (auch) auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmung

verwiesen.

Nach Art 5 Abs 1 des Richtlinienentwurfes von 1979 gewahrte die Marke dem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten
zu verbieten, sie flir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr
gebracht worden sind. Die damit ausgesprochene Anerkennung der weltweiten Erschopfung wurde auf Verlangen von
Mitgliedstaaten und von Vertretern der Industrie fallengelassen (Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier
Warenverkehr im europdischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, GRURInt 1989, 603 [614f]). Der
geanderte Richtlinienentwurf vom 17.12.1985 enthielt bereits die spater in Kraft getretene Fassung.Nach Artikel 5,
Absatz eins, des Richtlinienentwurfes von 1979 gewahrte die Marke dem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten, sie fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht
worden sind. Die damit ausgesprochene Anerkennung der weltweiten Erschépfung wurde auf Verlangen von
Mitgliedstaaten und von Vertretern der Industrie fallengelassen (Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier
Warenverkehr im europaischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, GRURInt 1989, 603 [614f]). Der
geanderte Richtlinienentwurf vom 17.12.1985 enthielt bereits die spater in Kraft getretene Fassung.

Die Vertreter der Auffassung, daR sich der Grundsatz der weltweiten Erschépfung nicht mit der MarkenRL vereinbaren

lasse, verweisen auf die AuRerung des Kommissionsmitgliedes Narjes:

"Die Kommission kann sich den Argumenten nicht verschlieen, die gegen die Verankerung des Grundsatzes der

'internationalen Erschépfung' im Richtlinien- und Verordnungsvorschlag vorgetragen wurden...

Nach eingehender Prifung sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dal3 die moglichen negativen handelspolitischen
Auswirkungen dieses Grundsatzes den Ausschlag geben sollten. Diese Auswirkungen mussen darin gesehen werden,
dall der Kommissionsvorschlag die Unternehmen in der Gemeinschaft benachteiligt gegentber den Unternehmen in
Drittstaaten, welche die internationale Erschépfung nicht kennen. Die Gemeinschaft wirde somit einseitige

Vorleistungen im Verhaltnis zu diesen Drittstaaten erbringen...

Ich bin allerdings der Auffassung, dal3 die Gemeinschaft im Sinne einer Férderung des internationalen Handels befugt
sein mul3, zu gegebener Zeit mit wichtigen Handelspartnern zwei- oder mehrseitige Vertrage abzuschlieBen, in denen
der Grundsatz der internationalen Erschépfung von den Vertragsparteien eingefiihrt wird." (zit nach Klaka aaO GRUR
1994, 325).

Vor allem auch aufgrund dieser AuBerung wird aus der Entstehungsgeschichte des Art 7 Abs 1 MarkenRL abgeleitet,
dal3 sich der europaische Gesetzgeber bewul3t gegen eine internationale Erschopfung ausgesprochen habe (Klaka aaO
GRUR 1994, 325). In diesem Sinn hat die Kommission die Ansicht vertreten, dal3 die Beibehaltung einer weltweiten
Erschépfung nicht mit der MarkenRL vereinbar sei (Gemeinsame Antwort von Herrn Vanni d'Archirafi vom 26. April
1994 auf die schriftlichen Anfragen E-3482/93, E-3483/93 und E-3484/93, ABI Nr. L 340 vom 29.12.1994, 37 = GRURInt
1995, 205).Vor allem auch aufgrund dieser AuRerung wird aus der Entstehungsgeschichte des Artikel 7, Absatz eins,
MarkenRL abgeleitet, dal3 sich der europdische Gesetzgeber bewult gegen eine internationale Erschépfung
ausgesprochen habe (Klaka aaO GRUR 1994, 325). In diesem Sinn hat die Kommission die Ansicht vertreten, dal3 die
Beibehaltung einer weltweiten Erschopfung nicht mit der MarkenRL vereinbar sei (Gemeinsame Antwort von Herrn
Vanni d'Archirafi vom 26. April 1994 auf die schriftlichen Anfragen E-3482/93, E-3483/93 und E-3484/93, ABI Nr. L 340
vom 29.12.1994, 37 = GRURInt 1995, 205).



Im Schrifttum wird diese Auffassung (ua) damit begriindet, dal3 Art 7 als Ausnahmebestimmung zu Art 5 MarkenRL eng
auszulegen sei (Kunz-Hallstein, Europadisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts, Fragen einer
Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, GRURInt 1990, 747 [758]). Die weltweite
Erschépfung werde aus der Herkunftsfunktion abgeleitet; die Herkunftsfunktion finde in der MarkenRL keine klare
Deckung mehr (Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG, GRURInt 1992,
81 [90]; s auch Klaka aaO GRUR 1994, 326; Harte-Bavendammy/Scheller, Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie
auf die Lehre von der internationalen Erschépfung, WRP 1994, 571 [576]). Es wird auch darauf verwiesen, dal3 die
MarkenRL den Schutz der Marken vereinheitlichen wolle (9. Erwagungsgrund zur RL; Sack, Die Erschopfung von
Markenrechten nach Europdischem Recht, RIW 1994, 897 [899]) und dal3 bei einer an Art 30 EGV orientierten
Interpretation die weltweite Erschopfung aufgegeben werden musse (Tilmann, Das neue Markenrecht und die
Herkunftsfunktion, ZHR 158 [1994] 371 [387]). Das unionsweite Verstandnis des Erschopfungsgrundsatzes verbessere
die Rechtsstellung des Zeicheninhabers, da er sich so gegen die Einfuhr von Kopien (?) seiner Markenprodukte aus
Drittlandern effektiver zu behaupten vermdge (Meyer, Das deutsche und franzésische Markenrecht nach der
Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), GRURInt 1996, 592 [596]).Im Schrifttum wird diese
Auffassung (ua) damit begrindet, daf3 Artikel 7, als Ausnahmebestimmung zu Artikel 5, MarkenRL eng auszulegen sei
(Kunz-Hallstein, Europaisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts, Fragen einer Anpassung des
deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, GRURInt 1990, 747 [758]). Die weltweite Erschopfung werde aus
der Herkunftsfunktion abgeleitet; die Herkunftsfunktion finde in der MarkenRL keine klare Deckung mehr (Kunz-
Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG, GRURInt 1992, 81 [90]; s auch Klaka
aa0 GRUR 1994, 326; Harte-Bavendamm/Scheller, Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie auf die Lehre von der
internationalen Erschopfung, WRP 1994, 571 [576]). Es wird auch darauf verwiesen, daR die MarkenRL den Schutz der
Marken vereinheitlichen wolle (9. Erwagungsgrund zur RL; Sack, Die Erschépfung von Markenrechten nach
Europaischem Recht, RIW 1994, 897 [899]) und daR bei einer an Artikel 30, EGV orientierten Interpretation die
weltweite Erschopfung aufgegeben werden miisse (Tilmann, Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion, ZHR
158 [1994] 371 [387]). Das unionsweite Verstandnis des Erschopfungsgrundsatzes verbessere die Rechtsstellung des
Zeicheninhabers, da er sich so gegen die Einfuhr von Kopien (?) seiner Markenprodukte aus Drittldandern effektiver zu
behaupten vermodge (Meyer, Das deutsche und franzosische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten
Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), GRURInt 1996, 592 [596]).

Gaster (Funktionen des Binnenmarkts und Paralleleinfihren aus Drittlandern: Ein Pladoyer gegen die internationale
(globale) Erschopfung von Immaterialglterrechten, WBI 1997, 47 ff) hat anhand der EuGH-Rechtsprechung zur
Gemeinschaftserschépfung, der Regelung in Konventionen (Gemeinschaftspatent-Ubereinkommen, EWR-Abkommen,
TRIPS-Ubereinkommen) des sekunddren Gemeinschaftsrechts (iiber Topographien von Halbleitererzeugnissen,
Warenzeichen, Sortenschutzrechte, Computerprogramme, Leistungsschutzrechte und Datenbanken) gegen die These,
daB das einschlagige sekunddre Gemeinschaftsrecht die Frage der weltweiten Erschopfung des Markenrechtes
offenlasse, Stellung bezogen.

Die Vertreter der Auffassung, dall Art 7 Abs 1 MarkenRL die Frage der weltweiten Erschdépfung offenlasse, verweisen
auf Art 9 Abs 2 der Richtlinie 92/100/EWG, wonach sich das Urheberrecht nur mit dem Erstverkauf des Gegenstandes in
der Gemeinschaft erschopft. Hier habe der europaische Gesetzgeber tatsachlich eine abschlieBende Regelung treffen
wollen (Albert/Heath aaO GRUR 1996, 277). Ein weiteres Argument ist die fehlende Kompetenz der Europdischen
Gemeinschaft, in die Beziehungen der Vertragsstaaten zu Drittstaaten einzugreifen. Art 100a EG-Vertrag verleihe der
Europaischen Gemeinschaft (nur) die Kompetenz, die wettbewerbsrechtlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
anzugleichen, um den europaischen Binnenmarkt zu verwirklichen (Koppensteiner aaO OBl 1994, 202, unter Hinweis
auf Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europdische Warenverkehrsfreiheit; Schriftenreihe "Recht der
internationalen Wirtschaft", 29; Albert/Heath aaO GRUR 1996, 277). Es wird weiters darauf verwiesen, dalR der EuGH in
seinem Gutachten Uber die Zustandigkeit zum Abschlu des GATS und des TRIPS ausgefihrt habe, den Mitgliedstaaten
stehe es frei, den Erschopfungsgrundsatz in bezug auf eingefUhrte Ware auszuschlieBen, die aus einem Drittland
stammt. Auch nach Ansicht des EuGH sei die weltweite Erschopfung demnach weiterhin zulassig (P6ch- hacker aaO
188 mwN).Die Vertreter der Auffassung, dalR Artikel 7, Absatz eins, MarkenRL die Frage der weltweiten Erschopfung
offenlasse, verweisen auf Artikel 9, Absatz 2, der Richtlinie 92/100/EWG, wonach sich das Urheberrecht nur mit dem
Erstverkauf des Gegenstandes in der Gemeinschaft erschopft. Hier habe der européische Gesetzgeber tatsachlich eine
abschlieBende Regelung treffen wollen (Albert/Heath aaO GRUR 1996, 277). Ein weiteres Argument ist die fehlende



Kompetenz der Europadischen Gemeinschaft, in die Beziehungen der Vertragsstaaten zu Drittstaaten einzugreifen.
Artikel 100 a, EG-Vertrag verleihe der Europadischen Gemeinschaft (nur) die Kompetenz, die wettbewerbsrechtlichen
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten anzugleichen, um den europaischen Binnenmarkt zu verwirklichen
(Koppensteiner aaO OBl 1994, 202, unter Hinweis auf Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europaische
Warenverkehrsfreiheit; Schriftenreihe "Recht der internationalen Wirtschaft", 29; Albert/Heath aaO GRUR 1996, 277).
Es wird weiters darauf verwiesen, dal? der EuGH in seinem Gutachten Uber die Zustandigkeit zum AbschluR des GATS
und des TRIPS ausgefuihrt habe, den Mitgliedstaaten stehe es frei, den Erschopfungsgrundsatz in bezug auf
eingefihrte Ware auszuschlieBen, die aus einem Drittland stammt. Auch nach Ansicht des EuGH sei die weltweite

Erschépfung demnach weiterhin zulassig (P6ch- hacker aaO 188 mwN).

Wahrend Danemark die MarkenRL in gleicher Weise umgesetzt hat wie Osterreich (Péchhacker aaO 189 mwN FN 719),
hat der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie, jedenfalls nach der Begrindung des Regierungsentwurfs zum MarkenG
(Begriindung des Gesetzentwurfs der Bundesre- gierung vom 14.1.1994, zit nach Klaka aaO GRUR 1994, 324), iS der
blol3 europaweiten Erschdpfung des Markenrechts verstanden. Dem folgt die Rechtsprechung; in der E BGH GRUR
1996, 271 - Gefarbte Jeans wurde ausgesprochen, dal} seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes der Grundsatz der
internationalen Erschépfung des Zeichenrechts nicht mehr anwendbar sei. Der Import von Markenware aus
Drittlandern sei rechtswidrig und kdnne vom Markeninhaber untersagt werden. Der Unterlassungsanspruch wurde auf
8 14 Abs 2 Nr. 1 dMarkenG gestutzt. Diese Bestimmung untersagt es Dritten, ein mit der Marke identisches Zeichen fur
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fur die sie Schutz geniel3t. Wer gegen
dieses Verbot verstoR3t, kann vom Markeninhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (8 14 Abs 5
dMarkengG; s Pick- rahn aaO GRUR 1996, 384).Wahrend Danemark die MarkenRL in gleicher Weise umgesetzt hat wie
Osterreich (Péchhacker aaO 189 mwN FN 719), hat der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie, jedenfalls nach der
Begrindung des Regierungsentwurfs zum MarkenG (Begrindung des Gesetzentwurfs der Bundesre- gierung vom
14.1.1994, zit nach Klaka aaO GRUR 1994, 324), iS der blol3 europaweiten Erschépfung des Markenrechts verstanden.
Dem folgt die Rechtsprechung; in der E BGH GRUR 1996, 271 - Gefarbte Jeans wurde ausgesprochen, daf} seit dem
Inkrafttreten des Markengesetzes der Grundsatz der internationalen Erschopfung des Zeichenrechts nicht mehr
anwendbar sei. Der Import von Markenware aus Drittlandern sei rechtswidrig und kénne vom Markeninhaber
untersagt werden. Der Unterlassungsanspruch wurde auf Paragraph 14, Absatz 2, Nr. 1 dMarkenG gestltzt. Diese
Bestimmung untersagt es Dritten, ein mit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die mit denjenigen identisch sind, fur die sie Schutz geniel3t. Wer gegen dieses Verbot verstoBt, kann vom
Markeninhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (Paragraph 14, Absatz 5, dMarkenG; s Pick- rahn
aa0 GRUR 1996, 384).

Frankreich hat Art 7 MarkenRL fast wortgetreu in Art L. 713-4 CPl Gbernommen. Der Zeicheninhaber verliert demnach
seinen Schutz, wenn die markierte Ware durch ihn selbst oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden
ist. Die franzosische Praxis und Lehre konzentrieren sich dabei auf Vorgange innerhalb der EU, so daR auch hier "trotz
handelspolitischer Bedenken nur ein unionsweites, kein universales Verstandnis des Erschopfungsgrundsatzes
vorherrscht" (Meyer aaO GRURInt 1996, 609 mwN; s auch Klaka aaO GRUR 1994, 325).Frankreich hat Artikel 7,
MarkenRL fast wortgetreu in Art L. 713-4 CPl ibernommen. Der Zeicheninhaber verliert demnach seinen Schutz, wenn
die markierte Ware durch ihn selbst oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden ist. Die franzdsische
Praxis und Lehre konzentrieren sich dabei auf Vorgange innerhalb der EU, so dalR auch hier "trotz handelspolitischer
Bedenken nur ein unionsweites, kein universales Verstandnis des Erschopfungsgrundsatzes vorherrscht" (Meyer aaO
GRURINt 1996, 609 mwN; s auch Klaka aaO GRUR 1994, 325).

Italien hat die MarkenRL 1992 in nationales Recht umgesetzt; Spanien hat seit 12.5.1989 ein neues Markengesetz, das
nur eine nationale Erschdpfung vorsieht (Klaka aaO GRUR 1994, 325 mwN). Die Benelux-Staaten, die skandinavischen
Lander, GroRbritannien und Irland kennen hingegen, wie die bisherige Osterreichische Rechtsprechung, den
weltweiten Erschopfungsgrundsatz (Klaka aaO GRUR 1994, 326 mwN).

VII. Verfahrensrechtliches:romisch VII. Verfahrensrechtliches:

Nach standiger Rechtsprechung des EuGH (zB EuGH EuZW 1993, 554 - Nissan; Thun-Hohenstein/Cede,
Europarecht**2, 179) haben sich die nationalen Gerichte bei der Auslegung einer nationalen Vorschrift, die der
Umsetzung einer Richtlinie (Art 189 Abs 3 EGV) dient, soweit wie moglich an Wortlaut und Zweck der Richtlinie zu
orientieren und Rechtsbegriffe, die in der Richtlinie und im innerstaatlichen Recht Gbereinstimmen, entsprechend den



gemeinschaftsrechtlichen Begriffen auszulegen.Nach standiger Rechtsprechung des EuGH (zB EuGH EuzZW 1993, 554 -
Nissan; Thun-Hohenstein/Cede, Europarecht**2, 179) haben sich die nationalen Gerichte bei der Auslegung einer
nationalen Vorschrift, die der Umsetzung einer Richtlinie (Artikel 189, Absatz 3, EGV) dient, soweit wie moglich an
Wortlaut und Zweck der Richtlinie zu orientieren und Rechtsbegriffe, die in der Richtlinie und im innerstaatlichen Recht
Ubereinstimmen, entsprechend den gemeinschaftsrechtlichen Begriffen auszulegen.

8 10a MSchG stimmt mit Art 7 Abs 1 MarkenRL praktisch tberein; der Wortlaut des Art 7 Abs 1 MarkenRL deckt beide
oben erwahnten Auffassungen (Erschépfung nur innerhalb der Europdischen Gemeinschaft oder Erschopfung
jedenfalls innerhalb der Europdischen Gemeinschaft). Die Auffassungen zur Auslegung des Art 7 Abs 1 MarkenRL sind -
wie oben dargelegt wurde - in den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich. Damit ist aber die richtige Anwendung des
Gemeinschaftsrechts im vorliegenden Fall eines Importes von Originalware des Markeninhabers, die vom
Markeninhaber in einem Drittstaat in den Verkehr gebracht worden ist, nicht derart offenkundig, dal3 keinerlei Raum
fur einen vernunftigen Zweifel bliebe. Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen durfen namlich die Gerichte
insbesondere dann nicht ausgehen, wenn ihnen bekannt ist, dall die Gerichte der Ubrigen Mitgliedstaaten die
Vorschrift unterschiedlich auslegen (ahnlich EuGH 6.10.1982 - CILFIT Slg 1982, 3430 RdNr. 16).Paragraph 10 a, MSchG
stimmt mit Artikel 7, Absatz eins, MarkenRL praktisch Gberein; der Wortlaut des Artikel 7, Absatz eins, MarkenRL deckt
beide oben erwahnten Auffassungen (Erschépfung nur innerhalb der Europaischen Gemeinschaft oder Erschopfung
jedenfalls innerhalb der Europdischen Gemeinschaft). Die Auffassungen zur Auslegung des Artikel 7, Absatz eins,
MarkenRL sind - wie oben dargelegt wurde - in den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich. Damit ist aber die richtige
Anwendung des Gemeinschaftsrechts im vorliegenden Fall eines Importes von Originalware des Markeninhabers, die
vom Markeninhaber in einem Drittstaat in den Verkehr gebracht worden ist, nicht derart offenkundig, dal3 keinerlei
Raum fur einen vernilinftigen Zweifel bliebe. Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen dirfen namlich die Gerichte
insbesondere dann nicht ausgehen, wenn ihnen bekannt ist, dall die Gerichte der Ubrigen Mitgliedstaaten die
Vorschrift unterschiedlich auslegen (ahnlich EuGH 6.10.1982 - CILFIT Slg 1982, 3430 RdNr. 16).

Dal} sich die Rechtssache noch im Stadium des Provisorialverfahrens befindet, steht der Vorlageberechtigung nicht
entgegen (Borchardt in Lenz, Komm z EGV, Rz 18 zu Art 177 EGV mwN). Nach Ansicht des vorlegenden Senates ist die
Vorlage schon in diesem Verfahrensstadium zweck- maliig, weil der Sachverhalt, soweit er nicht unstrittig ist, im
wesentlichen geklért erscheint und mit einer relevanten Anderung des im Hauptverfahren festzustellenden
Sachverhaltes nicht zu rechnen ist (Gamerith, Das Vorabentscheidungsverfahren in Wettbewerbssachen, OBI 1995, 51
[58]). Infolge der verfligten Aussetzung des Verfahrens wird die begehrte Vorabentscheidung schon in die
Provisorialentscheidung einzubeziehen sein (Borchardt aaO Rz 18).Dal’ sich die Rechtssache noch im Stadium des
Provisorialverfahrens befindet, steht der Vorlageberechtigung nicht entgegen (Borchardt in Lenz, Komm z EGV, Rz 18
zu Artikel 177, EGV mwN). Nach Ansicht des vorlegenden Senates ist die Vorlage schon in diesem Verfahrensstadium
zweck- maRig, weil der Sachverhalt, soweit er nicht unstrittig ist, im wesentlichen geklart erscheint und mit einer
relevanten Anderung des im Hauptverfahren festzustellenden Sachverhaltes nicht zu rechnen ist (Gamerith, Das
Vorabentscheidungsverfahren in Wettbewerbssachen, OBl 1995, 51 [58]). Infolge der verfligten Aussetzung des
Verfahrens wird die begehrte Vorabentscheidung schon in die Provisorialentscheidung einzubeziehen sein (Borchardt
aa0O Rz 18).

Zur zweiten Frage des Vorlagebeschlusses wird erganzend ausgefiihrt:

Sie betrifft nicht die Frage, ob Art 7 Abs 1 der MarkenRL Direktwirkung hat. Diese Frage stellt sich nicht, weil Art 7 Abs 1
der MarkenRL in 8 10 a Abs 1 MSchG nahezu wortgleich umgesetzt wurde; § 10 a Abs 1 MschG entspricht somit
inhaltlich Art 7 Abs 1 der MarkenRL.Sie betrifft nicht die Frage, ob Artikel 7, Absatz eins, der MarkenRL Direktwirkung
hat. Diese Frage stellt sich nicht, weil Artikel 7, Absatz eins, der MarkenRL in Paragraph 10, a Absatz eins, MSchG
nahezu wortgleich umgesetzt wurde; Paragraph 10, a Absatz eins, MschG entspricht somit inhaltlich Artikel 7, Absatz
eins, der MarkenRL.

Die zweite Frage wird vielmehr deshalb gestellt, weil das 6sterreichische Markenschutzgesetz - anders als zB § 14 Abs 5
des deutschen Markengesetzes - keinen Unterlassungsanspruch normiert. Es enthalt auch keine dem Art 5 Abs 1 lit a
der MarkenRL entsprechende Bestimmung. Wegen eines Markeneingriffes kann nur dann Unterlassung begehrt
werden, wenn gleichzeitig ein Verstold gegen § 9 UWG vorliegt. Nach dieser Bestimmung kann auf Unterlassung in
Anspruch genommen werden, wer im geschéftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, fir das § 80 UrhG nicht gilt, in einer Weise benutzt, die
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geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich
ein anderer befugterweise bedient. Der besonderen Bezeichnung stehen (ua) registrierte Marken gleich (8 9 Abs 3
UWG).Die zweite Frage wird vielmehr deshalb gestellt, weil das Osterreichische Markenschutzgesetz - anders als zB
Paragraph 14, Absatz 5, des deutschen Markengesetzes - keinen Unterlassungsanspruch normiert. Es enthalt auch
keine dem Artikel 5, Absatz eins, Litera a, der MarkenRL entsprechende Bestimmung. Wegen eines Markeneingriffes
kann nur dann Unterlassung begehrt werden, wenn gleichzeitig ein Verstol3 gegen Paragraph 9, UWG vorliegt. Nach
dieser Bestimmung kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr einen
Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerkes, fiir das Paragraph
80, UrhG nicht gilt, in einer Weise benltzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der
besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient. Der besonderen Bezeichnung
stehen (ua) registrierte Marken gleich (Paragraph 9, Absatz 3, UWG).

8 9 UWG setzt demnach Verwechslungsgefahr voraus. Keine Verwechslungsgefahr besteht, wenn es sich - wie im
vorliegenden Fall - um Originalware des Markeninhabers handelt. Im &sterreichischen Recht fehlt demnach, jedenfalls
nach bisherigem Verstandnis, eine Grundlage fur einen Unterlassungsanspruch des Markeninhabers gegen
denjenigen, der Markenware parallel importiert oder reimportiert, sofern der Unterlassungsanspruch nicht schon aus
8 10 a Abs 1 MSchG folgt. Es stellt sich daher, vom Blickwinkel des Osterreichischen Rechts aus gesehen, die Frage, ob
der mit 8 10 a Abs 1 MSchG inhaltsgleiche Art 7 Abs 1 der MarkenRL einen solchen Unterlassungsanspruch normiert
und ob der Markeninhaber daher allein aufgrund dieser Bestimmung begehren kann, dal3 der Dritte die Benutzung der
Marke fur Waren unterlaf3t, die unter dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht
worden sind.Paragraph 9, UWG setzt demnach Verwechslungsgefahr voraus. Keine Verwechslungsgefahr besteht,
wenn es sich - wie im vorliegenden Fall - um Originalware des Markeninhabers handelt. Im dsterreichischen Recht fehlt
demnach, jedenfalls nach bisherigem Verstdndnis, eine Grundlage fir einen Unterlassungsanspruch des
Markeninhabers gegen denjenigen, der Markenware parallel importiert oder reimportiert, sofern der
Unterlassungsanspruch nicht schon aus Paragraph 10, a Absatz eins, MSchG folgt. Es stellt sich daher, vom Blickwinkel
des Osterreichischen Rechts aus gesehen, die Frage, ob der mit Paragraph 10, a Absatz eins, MSchG inhaltsgleiche
Artikel 7, Absatz eins, der MarkenRL einen solchen Unterlassungsanspruch normiert und ob der Markeninhaber daher
allein aufgrund dieser Bestimmung begehren kann, dal3 der Dritte die Benutzung der Marke fur Waren unterlal3t, die

unter dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht worden sind.
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