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Markenerschépfung bei Vertrieb an Handler

Es gehort seit langem zu den vom freien Warenverkehr gepragten Grundsatzen, dass die Wirkung
einer eingetragenen Marke endet, sobald die mit der Marke gekennzeichnete Ware vom Markeninha-
ber selbst (oder mit seiner Zustimmung oder durch ein konzernverbundenes Unternehmen) in den
Warenverkehr eines Mitgliedstaats der Européischen Union oder in einen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Européischen Wirtschaftsraum gebracht worden ist'. Sobald dies geschehen ist, kann
der Markeninhaber bezlglich dieser Ware keine weitergehende Rechte aus der Marke herleiten.
Insbesondere kann er mit Hilfe seiner Marke nicht verhindern, dass die Ware, die er in die genannten
auslandischen Wirtschaftsraume exportiert hat, nach Deutschland zurlick importiert wird, auch wenn
ihm dies unerwiinscht erscheint. Sein AusschlieBlichkeitsrecht hat sich dadurch erschépft, dass er
seine Ware erstmals in den Verkehr gebracht hat.

Voraussetzungen des Erschdpfungseinwandes - Inverkehrbringung der Ware mit der Marke -
Entscheidend fir die Erschdpfung ist der Ort des erstmaligen Inverkehrbringens. Nur wenn dieser im
Inland, im Territorium des gemeinsamen Marktes oder der weiteren Staaten des europaischen Wirt-
schaftsraumes liegt, tritt Erschopfung ein. Dies hat zur Folge, dass der Inhaber einer Marke sich dem
Import der mit seiner Zustimmung unter seiner Marke auf3erhalb des européischen Wirtschaftsraumes
in den Verkehr gebrachten Waren erfolgreich widersetzen kann.

Die eintretende Erschopfung gilt fir das gesamte Gebiet, welches sich mit der territorialen Wirkung
der Gemeinschaftsmarke bzw. der nationalen Marke deckt. Die Erschopfung tritt aber zugleich auch
fir alle nicht zur EU gehdrenden Lander des EWR ein. Entsprechend ist davon auszugehen, dass auch
dann eine Erschopfung eintritt, wenn das Inverkehrbringen in einen EWR-Staat erfolgt?.

Der Tatbestand des Inverkehrbringens von markierter Ware durch den Markeninhaber oder mit seiner
Zustimmung durch einen Dritten ist jedenfalls dann erfillt, wenn neben der tatséchlichen auch die
rechtliche Verfligungsgewalt Uber die Ware vom Markeninhaber oder von berechtigten Dritten
(Lizenznehmer) auf einen Anderen (ibergeht. Fehlt es aber am Ubergang der Verfiigungsgewalt, weil
der Markeninhaber die Ware nur im EWR eingefiihrt oder dort angeboten hat, ohne sie jedoch zu ver-
auBern, liegt kein Inverkehrbringen im EWR vor, und somit auch keine Erschépfung®.

Der Unternehmer muss sich damit frihzeitig im Klaren sein, dass wenn er eine mit der Marke gekenn-
zeichnete Ware an einen unabhéngigen Handler oder Endverbraucher im Inland, der Europaischen
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedsstaat des EWR verkauft, er an diesem Produkt grundséatzlich
keine Markenrechte mehr geltend machen kann. Die Erschdpfung tritt nach der Rechtsprechung aber
nicht zwingend nur in dem oben geschilderten Fall ein, sondern kann unter Umsténden auch auf an-
derem Wege erfolgen. Unter welchen Voraussetzungen dies der Fall sein kann, ist in Literatur und
Rechtsprechung umstritten und bedarf einer differenzierten Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles.
Im Folgenden sollen daher nur zwei Beispiele herausgegriffen werden, um die Fille an unterschiedli-
chen Entscheidungen zu verdeutlichen.
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Der Markeninhaber verliert schon dann sein Recht an der Marke, wenn er innerhalb des EWR einem
Dritten, beispielsweise einer Spedition, die tatséchliche Verfligungsgewalt lUber die betroffene Ware
Uberlasst, auch wenn die gekennzeichnete Ware fir einen Kdufer auBerhalb des EWR bestimmt ist
und der Markeninhaber mit einem Vertrieb im Inland nicht einverstanden ist’. Dies bedeutet auch,
dass eine in dem Kaufvertrag betreffend das erstmalige Inverkehrbringen im EWR enthaltende
Bestimmung Uber rédumliche Beschrankungen des Rechts zum Wiederverkauf der Waren allein das
Verhaltnis zwischen den Parteien dieses Vertrages betrifft, jedoch keine Auswirkungen auf den Eintritt
der Erschdpfung hat. Weiterhin soll nach Ansicht des BGH eine Erschdpfung auch dann eintreten,
wenn ein Hersteller eine als unverkauflich bezeichnete Testware (hier: Parfimtester) an so genannte
Depositire mit der Bestimmung iiberlasst, diese an die Verbraucher zu Testzwecken weiterzugeben®.

Ein Inverkehrbringen ist unstreitig jedenfalls dann nicht anzunehmen, wenn unternehmensinterne
Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben des Markeninhabers oder der Warenverkehr
innerhalb eines Konzernverbundes, bei dem einem verbundenen Konzernunternehmen die Waren
zum Verkauf zur Verfigung gestellt werden, erfolgt. Die bloBe Durchfuhr durch das EWR-Territorium
ohne Wechsel der gegenstandlichen Verfligungsgewalt ist ebenfalls kein Inverkehrbringen im EWR®.

Wirkung der Erschépfung

Die Erschépfung tritt, vorbehaltlich des Vorliegens berechtigter Griinde auf Seiten des Markeninha-
bers hinsichtlich aller Handlungen ein, die eine Markenverletzung darstellen kénnen. Sie erfasst ins-
besondere das Ankindigungsrecht, weshalb Waren die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei
ihrem Weiterverkauf durch Dritte grundsétzlich unter ihrer Marke beworben werden kénnen’. Auch
das neuerliche Anbringen der Marke auf einer, unter der Marke mit Zustimmung des Markeninhabers
in den Verkehr gebrachten Ware, wird von der Rechtserschépfung erfasst.

Das Ein- und Ausfihren der markierten Ware ist nur innerhalb des EWR freigestellt, ein Warenverkehr
Uber die AuBengrenzen des EWR (und damit der Gemeinschaft) stellt ohne Zustimmung des Marken-
inhabers auch weiterhin eine Verletzung seiner dort bestehenden Markenrechte dar.

Zusammenfassung

Es ist daher allen Unternehmen zu raten, genau abzuwdgen ob und wie Sie ihre Waren mit der Marke
in den Verkehr bringen, um sich nicht ungewollt dem Erschopfungseinwand ausgesetzt zu sehen.

Fir weitere Informationen, beispielsweise in welchen Fallen Sie mit einer Erschépfung lhrer Marken-
rechte zu rechnen haben oder unter welchen Umstédnden Sie sich dem Einwand einer Erschdpfung
erfolgversprechend widersetzen kénnen (z.B. wenn die mit der Marke gekennzeichnete Ware wesent-
lich verandert wird), stehen wir lhnen gern in einem persénlichen Gespréch zur Verfigung.

! Regelungen finden sich u.a. in Art. 7 Markenrechts-Richtlinie, § 24 MarkenG und Art. 13 Gemeinschaftsmarkenverordnung
2 Eisenflhr/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung - Kommentar, 2. Auflage, Artikel 13 Rn 15
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