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mit Sitz in Zoetermeer,

Kassationsbeschwerdegegnerin,

im Folgenden: PHZ,

... [nicht tibersetzt] [Or. 2]

11
1.2

2.1

Weiterer Ablauf der Rechtssache im Kassationsverfahren

... [nicht libersetzt]

... [nicht Gbersetzt] [Ablauf des nationalen \erfahrens]

Ausgangspunkte und Sachverhalt

Im Kassationsverfahren kann ven Folgendem-ausgegangen werden.

(i)

(i)

(iii)

EPAL ist Inhaber “.der “Wnionsmarkenregistrierung fir die
Wort-/Bildmarked EPAL “mit dem Aktenzeichen 472415, die am
22. Dezember1998,u. a. fiir ,,Wiederverwendbare Paletten* (Klassen 6
und 20) eingetragen, wurde. Die Marke ist als Kollektivmarke
ausgewiesen.

Es«gibty, ein privatrechtliches System fur die Standardisierung
sogenannter, EUR/EPAL-Paletten (im Folgenden auch: EPAL-System).
Dieses« System beinhaltet, dass die Paletten (im Folgenden:
Europaletten) auch nach einer Reparatur bestimmte Normen und
Spezifikationen erflllen missen. Aufgrund dieses Systems sind die
Herstellung und die Reparatur von Europaletten sowie der Handel mit
ihnen Betrieben mit einem von EPAL vergebenen Nutzungsrecht (den
Lizenznehmern) vorbehalten.

EPAL ist mit der Verwaltung und der Qualitatskontrolle der
Europaletten betraut. Diese Paletten sind auf dem Klotz mit einem
Einbrand der Marken EUR und/oder EPAL versehen und werden so in
den wirtschaftlichen Verkehr gebracht. Das Ziel von EPAL besteht
darin, weltweit ein offenes Poolingsystem zu schaffen und
aufrechtzuerhalten, mit einheitlicher Qualitdt und einheitlichen
Merkmalen der Paletten, um ihren Tausch zu erméglichen. EPAL geht
Uberdies gegen die Verfalschung der Paletten vor.
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(iv) PHZ wverfugt nicht Uber ein Nutzungsrecht im oben unter (ii)
beschriebenen Sinne. Sie hat im Jahr 2014 Europaletten, die die Marke
EPAL trugen, repariert und weiter vertrieben.

2.2.1 In diesem Verfahren fordert EPAL, soweit es im Kassationsverfahren noch

von Belang ist,

—  flr Recht zu erklaren, dass sich PHZ einer Markenverletzung schuldig
gemacht oder unrechtmélig gehandelt hat, indem sie urspriinglich
unter der Marke EPAL in den Verkehr gebrachte Palettendrepariert und
vertrieben hat;

— unter Androhung eines Zwangsgelds anzuordnen, dass die Reparatur
und der weitere Vertrieb von Paletten, die die Marke ERAL tragen,
eingestellt werden.

EPAL flhrt hierzu zusammengefasst aus, dass PHZ Europaletten, die die
Marke EPAL getragen hétten, nicht nue, repariert,\sondern auch weiter
vertrieben habe. [Or. 3]

2.2.2 Die Rechtbank (Gericht erster Instanz) hat, den Forderungen stattgegeben,

soweit sie den weiteren Vertrieb“der Europaletten betreffen, sie aber
zurlickgewiesen, soweit sie die bloRe,Reparatur der Europaletten betreffen?.

2.2.3 Der Hof (Berufungsgericht)*hatidas Urteil der Rechtbank bestétigt, soweit

1

2

PHZ darin unter gAndrehungeines_Zwangsgelds auferlegt wird, nach
Zustellung dieses, Urteils unverzlglich den weiteren Vertrieb von Paletten,
die die Marké EPALwutragensund von PHZ repariert wurden, wobei die
Reparaturemyaus Verdnderungen des Zustands der Paletten bestehen, die
nicht von untergeordnetergBedeutung im Sinne des Urteils Valeo des
Benelux-Gerichtshofs sind, einzustellen und nicht wiederaufzunehmen. Im
Ulsrigen, hatéer das Wrteil der Rechtbank aufgehoben und die Forderungen
von ‘EPAL., zUriickgewiesen?. Dazu hat er, soweit im Kassationsverfahren
vonyBelang, felgende Ausfuhrungen gemacht.

Das. von, der Rechtbank ausgesprochene Verbot sei nicht angefochten
worden, soweit es den Vertrieb von Paletten betreffe, die PHZ selbst
repariert’ habe und bei denen die Reparaturen aus ,,Verdnderungen des
Zustands, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind“, im Sinne des
Urteils Valeo des Benelux-Gerichtshofs bestanden hatten (Rn. 3.2).

Die in Rede stehenden Europaletten seien vom Markeninhaber oder mit
dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden. In Anbetracht von
Art. 13 der — in dieser Rechtssache noch anwendbaren — Verordnung

... [Fundstelle des erstinstanzlichen Urteils nicht wiedergegeben].

... [Fundstelle des Berufungsurteils nicht wiedergegeben].
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Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (im Folgenden: GMVo0)
konne EPAL den weiteren Vertrieb daher nur dann verbieten, wenn
berechtigte Griinde es rechtfertigten, dass EPAL sich dem weiteren Vertrieb
widersetze, insbesondere wenn der Zustand der Paletten nach ihrem
Inverkehrbringen verandert oder verschlechtert sei (Rn. 3.6).

EPAL habe in der Berufungsverhandlung klargestellt, dass die
Beschadigung der Paletten vor der Reparatur — also nicht die Reparatur
selbst — die Verdnderung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo darstelle. Sie
sehe die Reparatur (daher) nicht langer als Veranderung desdZustands der
Paletten an. Dies bedeute, dass der auf eine Markenverletzungigesttzten
Forderung nicht aufgrund des Vorhandenseins von Veranderungen im, Sinne
von Art. 13 Abs. 2 GMVo stattgegeben werden kdnne, da weder, behauptet
worden noch ersichtlich sei, dass PHZ mit beschadigten Paletten,gehandelt
habe (Rn. 4.2-4.3).

EPAL ist der Ansicht, dass gleichwohl ein berechtigter‘Grund im Sinne von
Art. 13 GMVo vorliege, weil die Funktionides Herkunftshinweises bzw. die
Funktion der Qualitatsgarantie dery, Marke wven “EPAL nicht mehr
gewahrleistet sei, wenn ein Nicht=Lizenznehmer“\Reparaturen ausfiihre
(Rn. 4.4 und 4.7).

Der Markeninhaber konne sich “dem, Weiteren Vertrieb der Waren
widersetzen, wenn ein_berechtigter Grund vorliege und der weitere Vertrieb
die Funktionen der Marke“beeintrdchtige oder beeintrédchtigen konne
(Rn. 4.5).

Die Funktiontdes,Herkunftshinweises werde u. a. dann beeintrachtigt, wenn
die Marke inider Werbung des Wiederverkaufers so benutzt werde, dass der
Eindruek ™ entstehen kénnéidass eine Handelsbeziehung zwischen dem
Wiederverkaufer 'und dem Markeninhaber (hier: EPAL und/oder dessen
Mitglieder) “ bestehe, insbesondere dass das Unternehmen des
Wiederverkaufers zom Vertriebsnetz des Markeninhabers gehdre oder dass
eine\besondere,Beziehung zwischen den beiden Unternehmen bestehe. PHZ
vertreibe diedvon ihr angekauften Paletten weiter. Sie verkaufe somit
Gebrauchtwaren, und es musse unterstellt werden, dass ihre Abnehmer dies
wisstens,, PHZ gebe dies auch auf ihrer [Or. 4] Website an, auf der eine
Europalette mit der Marke von EPAL abgebildet sei. Diese Umstande seien
night so geartet, dass man sagen konne, dass der Eindruck erweckt werde,
PHZ und EPAL bzw. dessen Mitglieder seien wirtschaftlich miteinander
verbunden, oder dass die Website von PHZ den Ruf der Marke erheblich
schadige (Rn. 4.9).

Die Funktion der Kollektivmarke von EPAL bestehe darin, zu
gewahrleisten, dass diese Waren von einem Mitglied/Lizenznehmer von
EPAL stammten (also die urspriingliche Herkunft hatten); dies verbirge ihre
Qualitat zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens. Die Marke habe nicht
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die Funktion, die Qualitdt zu einem spéteren Zeitpunkt zu verbirgen, und
garantiere auch nicht, dass Dritte keine Reparaturen an den Waren
vorndhmen. Es sei daher nicht moglich, mittels einer Kollektivmarke zu
erzwingen, dass Paletten, nachdem sie mit Zustimmung des Markeninhabers
in den Verkehr gebracht worden seien, ausschlieflich durch die Mitglieder
und Lizenznehmer des Markeninhabers anhand bestimmter Normen
repariert wirden, um dadurch die Qualitat nach dem ersten Inverkehrbringen
zu wahren. Die Herkunftsfunktion sei daher — entgegen dem Vorbringen von
EPAL - nicht betroffen, wenn ein Nicht-Lizenznehmer Reparaturen
ausfiihre und infolgedessen die einheitliche Qualitat der Eurgpaletten beim
weiteren Vertrieb nicht garantiert werden konne (Rn. 4.10).

Aus den zuvor genannten Grinden werde auch wederdie, Funktion,der
Qualitatsgarantie noch die Investitionsfunktion® beeintrachtigts, Hinzu
komme, dass der Standpunkt von EPAL, dass die,Reparaturen,durch» PHZ
keine Veranderung im Zustand der Waren herbeiftiirten, es mit sieh bringe,
dass der weitere Vertrieb der reparierten ‘Ralettensdureh<PHZ diese
Funktionen der Marke nicht beeintrachtigey weil die Paletten (somit) nach
der Reparatur nicht verandert seien und dadurchynicht als von minderer
Quialitat als zuvor anzusehen seien, So dass sie auch'nicht als dem Ruf der
Marke von EPAL abtraglich angesehen werden kénnten (Rn. 4.11).

Das hilfsweise Vorbringen von EPAL,\dasssjede Reparatur durch einen
Nicht-Lizenznehmer ginew\erdnderung won mehr als untergeordneter
Bedeutung beinhalte, sei,in sich Widerspruchlich und nicht nachvollziehbar
und entbehre in Anbetrachtides VVorstehenden der Relevanz (Rn. 4.13).

Es lagen keine berechtigten'Grinde im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo vor,
da durchdeniweiteren Vertrieb durch PHZ keine der Funktionen der Marke
von EPAL angetastet werde oder angetastet werden konne (Rn. 4.14). Das
Markenrecht «von \EPAL sei daher fir die hier in Rede stehenden
Eurepaletten‘erschopfe(Rn. 5.1).

EPAL habe “seine Forderungen hilfsweise darauf gestltzt, dass eine
unrechtmaRige Handlung vorliege. EPAL habe dieser Forderung zugrunde
gelegt, dass,PHZ durch den Vertrieb von Paletten mit der Marke von EPAL,
dien,nicht die Normen des EPAL-Systems erflllten, dieses System
beeintréchtige. Somit beruhe die auf eine unrechtmafige Handlung gestitzte
Farderung im Kern auf dem Vorbringen, dass PHZ die Marke von EPAL
benutze, so dass diese Forderungen das Schicksal der auf dem Markenrecht
beruhenden Forderungen teilten (Rn. 5.3).

3. Wirdigung des Kassationsgrundes

3.1.1 Der erste Teil des Kassationsgrundes betrifft das Vorbringen von EPAL,
dass ein berechtigter Grund es rechtfertige, dass EPAL sich dem weiteren
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Vertrieb der Paletten widersetze, da ihr Zustand verdndert oder
verschlechtert sei.

In den Teilen 1.1.1 und 1.1.2 wird gertigt, der Hof habe (in Rn. 4.2)
verkannt, dass EPAL sich auf einen berechtigten Grund gestiitzt habe, der in
der Aufrechterhaltung des EPAL-Systems und der Kontrolle zur
Verhinderung seiner Unterminierung bestehe. Ferner wird darin geriigt, der
Hof habe verkannt, dass nach dem Vorbringen von EPAL jede Reparatur
durch PHZ (oder andere [Or. 5] Nicht-Lizenznehmer) als Verénderung von
mehr als untergeordneter Bedeutung angesehen werdensmusse. Das
Vorbringen von EPAL, dass sich der Zustand der Ware verandereywenn die
Paletten vor der Reparatur beschadigt wirden, &ndere nichtsidaran,sdass in
jeder Reparatur durch PHZ eine Veranderung von mehr alswuntergeordneter
Bedeutung gesehen werden masse.

Teil 1.1.3 richtet sich gegen die Erwédgungen des Hof in"Rn. 4.3 und besagt
(zusammengefasst), dass eine Veranderung ‘auch ‘dann verliegen konne,
wenn die Waren nicht beschadigt seien.

In Teil 1.1.4 wird gerlgt, der Hof'habe,in Rn, 4.3, verkannt, dass EPAL
ausgefuhrt habe, die Reparatur dersbeschadigten Paletten durch PHZ andere
nichts an der Veranderungs des, duxch, ihre“Beschadigung entstandenen
Zustands.

In Teil 1.1.5 wird gerugt, der,Hof habe\ (in Rn. 4.13) verkannt, dass nach
standiger Rechtsprechungidas hilfsweise VVorbringen einer Partei nicht allein
deshalb auRer Aeht,gelassen, werden diirfe, weil es im Widerspruch zum
Hauptvorbringemdieser Partei Stehe.

3.1.2 Mit dem zweiten Tethwirdegeriigt, der Hof habe (in Rn. 4.5) insofern eine
unzutreffende Rechtsauffassung vertreten, als er darauf abgestellt habe, dass
ein_ Markeninhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren nur widersetzen
kénne, falls,(1)ein_berechtigter Grund vorliege und (ii) der weitere Vertrieb
die"Funktionen der Marke beeintrachtigen kénne. Wenn der Markeninhaber
einenyberechtigten Grund habe, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu
widersetzen, beeintrachtige der Vertrieb auch die Funktionen der Marke. Es
handele,sich somit nicht um zwei gesondert zu erftillende Kriterien.

3.1.3 In,Teil 3.1 wird zunéchst gertigt, der Hof habe (in Rn. 4.9) verkannt, dass
derjenige, der erneuerte Waren vertreibe, dabei grundsétzlich alles bei
verninftiger Betrachtung Mdgliche tun misse, um deutlich zu machen, dass
es sich um erneuerte Waren handele. Ferner habe der Hof verkannt, dass der
Eindruck einer Handelsbeziehung zwischen PHZ und EPAL oder dessen
Mitgliedern nicht allein durch die Werbung fur die betreffenden Waren
entstehen konne, sondern auch durch den Vertrieb dieser Waren und durch
jede andere Nutzung eines Zeichens, das der Marke gleiche oder mit ihr
ubereinstimme. Dabei konne z.B. von Bedeutung sein, ob durch eine
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Etikettierung die Entstehung des unzutreffenden Eindrucks einer
wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Dritten
vermieden werde. In diesem Zusammenhang sei auf das Urteil Valeo des
Benelux-Gerichtshofs®, das Urteil Viking Gas/Kogan Gas des Gerichtshofs
der Europaischen Union* und das Urteil Kool/Primagaz des Hoge Raad
(Hoher Rat)® zu verweisen.

3.1.4 Teil 3.2 richtet sich gegen die Erwagung des Hof (Rn. 4.10), dass die Marke
nicht die Funktion habe, die Qualitadt nach dem ersten Inverkehrbringen zu
verbilrgen, dass sie auch nicht garantiere, dass Dritte keine Reparaturen an
den Waren vorndhmen, und dass es nicht moglich sei,  mittels einer
Kollektivmarke zu erzwingen, dass Paletten, nachdem sie mit, Zustimmung
des Markeninhabers in den Verkehr gebracht worden, seieny,ausschlieRlich
durch bestimmte (juristische) Personen — seine Mitglieder/lkizenznehmer —
anhand bestimmter Normen repariert wiirden, um dadurchedie Qualitat nach
dem ersten Inverkehrbringen zu wahren.

In Teil 3.2.1 wird gertigt, der Hof habe verkannt, dass es bei den Funktionen
der Marke von EPAL [Or. 6] nicht®allein“um“die “Qualitat beim ersten
Inverkehrbringen gehe, sondern gerade aueh danach."Dies hange mit der Art
der Waren zusammen, die untereinanderyaustauschbar seien, fiir den
(vielfachen) Wiedergebrauch bestimmtiseien und oft sehr schwer belastet
wirden. An die Herstellung und Reparatur demPaletten missten daher hohe
Anforderungen gestelltswerden;und die, Benutzer missten darauf vertrauen
konnen, dass die Paletten diesen,Anforderungen gentigten.

In Teil 3.2.2 amwirdageriigt, "der Hof habe im letzten Satz von Rn. 4.10
verkannt, dass nach dem Vorbringen von EPAL nur der weitere Vertrieb der
von PHZ, reparierten Paletten, die die Marke von EPAL triigen, das
Markenrecht von,EPAL verletze. EPAL habe ndmlich ausgefiihrt, dass PHZ,
wenmsie die«Europaletten selbst reparieren wolle, ohne sich jedoch EPAL
anzuschlieRen, die Marken von EPAL entfernen und/oder (ibermalen misse,
um. damit dem “Publikum deutlich zu machen, dass es sich um erneuerte
Paletten “handele.” Es sei mdglich, die Kollektivmarke von EPAL zu
entfernen, ohne die Brauchbarkeit und/oder Attraktivitat des Produkts zu
beeintrachtigen.

In Tel 3.2.3 wird gerugt, der Hof habe (in Rn.4.10) die Art der
Kellektivmarke und die ihr innewohnenden Aspekte verkannt. Die zu der
Kollektivmarke EPAL gehtrende Regelung stelle Anforderungen sowohl an
die Mitglieder von EPAL als auch an den Gebrauch der Marke durch die

8 Urteil vom 6. November 1992 [Fundstelle nicht wiedergegeben] [Rechtssachen A 89/1 und
A 91/1].
4 Urteil vom 14. Juli 2011, Rechtssache C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

5 Urteil vom 5. Januar 2018, ECLI:NL:HR:2018:10.
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Mitglieder von EPAL. Dadurch habe die Kollektivmarke von EPAL sehr
wohl zugleich die Funktion, die Qualitat nach dem ersten Inverkehrbringen
zu verbdrgen. In Teil 3.2.4 wird geriigt, der Hof sei von einer unzutreffenden
Rechtsauffassung in Bezug auf die Funktion des Herkunftshinweises
ausgegangen, indem er angenommen habe, dass diese Funktion allein zum
Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens relevant sein konne, nicht aber
danach. In den von Art. 13 Abs. 2 GMVo erfassten Fallen gehe es ndmlich
definitionsgemal um den weiteren Vertrieb von Waren, nachdem sie in den
Verkehr gebracht worden seien.

3.1.5 Teil 4 richtet sich gegen die Erwégung des Hof (in Rn.5.3); dass die
Forderungen von EPAL, soweit sie sich auf eine unrechtmaRige Handlung
stitzten, im Kern auf dem Vorbringen beruhten, dass, PHZxdie“Markeyon
EPAL benutze, und deshalb das Schicksal der€auf dem Markenrecht
beruhenden Forderungen teilten. In Teil 4.1 wird ausgefihrt, der Hob habe
ubersehen, dass EPAL vorgebracht habe, dass PHZ\die Reparaturen, nicht im
Einklang mit den dafir geltenden _strengen “Qualitatsnormen und
Spezifikationen ausfiihnre und sich anderen Verpflichtungen, denen die
Mitglieder von EPAL nachkommen “mussten, entziehe, gleichwohl aber
Paletten als Europaletten vertreibe. 'Damit, profitieresPHZ auf Kosten von
EPAL und dessen Mitgliedern vemEPAL-System, betreibe unlauteren
Wettbewerb und unterminiere diesEPAL=Vereinigung und ihr System. Der
Hof habe zu Unrecht nicht ‘geprift,hobadieses Vorgehensweise gegenuber
EPAL als Inhaber einer’Kollektivmarke unreehtméaRig sei.

3.2.1 Alle Teile des Kassationsgrundes,ymit‘Atusnahme von Teil 4, betreffen somit
die Frage, ob EPALsich unter Berufung auf seine Kollektivmarke gemaR
Art. 13 Abs. 2 der, (in diesem Verfahren noch anwendbaren) GMVo (d. h.
der Verardnuag von, 2009) .dem weiteren Vertrieb der von EPAL unter
seiner Marke 1myden “Werkehr gebrachten Paletten durch PHZ, die kein
Mitglied oder Lizenznehmer von EPAL ist, widersetzen kann, soweit diese
Paletten‘'von RHZ repariert wurden.

3.2.20GeméR Art. 13.Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 GMVo ist dies nur
maoglich, wean EPAL daflr berechtigte Griinde hat, was nach dem Wortlaut
der Vorschrift insbesondere dann der Fall ist [Or. 7], wenn der Zustand der
Waren nach ihrem Inverkehrbringen verandert oder verschlechtert ist.

3.2.3 Der Gerichtshof der Européischen Union hat sich noch nicht zu der Frage
geéulert, ob (und, wenn ja, unter welchen Umstanden) der weitere Vertrieb
reparierter Markenprodukte durch einen Nicht-Lizenznehmer einen
berechtigten Grund fur den Markeninhaber darstellen kann, sich dem
weiteren Vertrieb von Waren unter der Marke zu widersetzen.

3.2.4 Die erste Frage, die durch diese zentrale Frage aufgeworfen wird, besteht
darin, ob die vom Gerichtshof im Rahmen der Auslegung von
(insbesondere) Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie 89/104 fiur den
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Schutzumfang der Marke eingefiihrte ,,Funktionslehre — die Funktion als
Herkunftshinweis und als Qualitatsgarantie sowie die Kommunikations-, die
Investitions- und die Werbefunktion® — auch bei der Anwendung von Art. 13
Abs. 2 GMVo eine Rolle spielt und, wenn ja, ob es dabei um die Auslegung
des Begriffs ,,berechtigte Griinde™ geht oder um ein zusatzliches Erfordernis,
das der Markeninhaber erfiillen muss, um sich mit Erfolg dem weiteren
Vertrieb widersetzen zu konnen. Zugleich stellt sich die Frage, ob stets von
,berechtigten Griinden* gesprochen werden kann, wenn der weitere Vertrieb
eine oder mehrere dieser Funktionen beeintrchtigt oder beeintrachtigen
kann.

3.2.5 Es ist denkbar, dass es fur die Mdglichkeit des Markeninhabers, sieh dem
weiteren Vertrieb reparierter Waren zu widersetzen, ‘eifnen Wntersehied
macht, (a) ob es um Produkte geht, an deren Herstéllung, zB. im Hinblick
auf die Sicherheit, technisch hohe Anforderungen,gestelltywerden miissen,
und (b) ob es bei der Reparatur um eine Verénderungides Zustandsider Ware
geht, die nicht von untergeordneter _Bedeutung, st (wi€ »nach der
Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofs, zuy, den “damaligen Benelux-
Rechtsvorschriften’). Dies betrifft, somit die Frage,, ob die Art der
betroffenen Waren oder der vorgenammenen Reparatur fir das Vorliegen
berechtigter Griinde von Bedeutungtist.

3.2.6 Dabei stellt sich auch die "Erage, “eb “besondere Umstédnde wie die im
vorliegenden Fall obendin“Abschnitt 2.3, unter (ii) und (iii) angegebenen bei
der Beurteilung des Vorliegens“eines! berechtigten Grundes eine Rolle
spielen oder spielen konnen,

3.2.7 In Anbetracht des UrteilstdesyGerichtshofs in der Rechtssache Viking
Gas/Kosan Gas® ist'moglichemweise zu entscheiden, dass berechtigte Griinde
vorliegen, wenmgdie Marke in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck
erweeken kann; dass einewirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber
deriMarke (oder dessen Lizenznehmern) und der Partei, die die Waren
weiterywerbreitet,« bestent, und insbesondere, dass diese Partei dem
Vertriebsnetz des Markeninhabers angehort oder eine besondere Beziehung
zwischen ‘heiden besteht. Andererseits ist aufgrund dieses Urteils
moglicherweise zu entscheiden, dass berechtigte Griinde fehlen, wenn nach
der'Reparatur der Paletten deutlich gemacht wird, dass sie nicht vom Inhaber
der Marke oder von einem seiner Lizenznehmer vorgenommen wurde.
Dabei wére an eine Etikettierung der Paletten zu denken, unter Umsténden
in Verbindung mit der Entfernung der Marke. Mdglicherweise ist dabei von

6 Vgl. zuletzt Urteil vom 19. September 2013, Rechtssache C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577
(Martin y Paz/Depuydt).

7 Urteil vom 6. November 1992 [Fundstelle nicht wiedergegeben] [Rechtssachen A 89/1 und
A 91/1] (Automotive/Valeo).

8 Urteil vom 14. Juli 2011, Rechtssache C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.
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Bedeutung, ob die Marke auf [Or. 8] einfache Weise entfernt werden kann,
ohne dass die technische Tauglichkeit oder die praktische Brauchbarkeit der
Paletten beeintréchtigt wird.

3.2.8 Da es in dieser Rechtssache um eine Kollektivmarke geht, stellt sich ferner

die Frage, ob die Antwort auf die oben genannten Fragen ganz oder
teilweise auch fir eine Kollektivmarke gilt. Dabei ist von Bedeutung, dass
die GMVo (von 2009), anders als die Unionsmarkenverordnung 2015
(2017/1001), die Gewahrleistungsmarke nicht kennt, so dass .die GMVo
womaoglich so auszulegen ist, dass mit der Kollektivmarke, auch im Hinblick
auf die Regelung in Art. 67 GMVo, eine Uber den Zeitpunkt“des ersten
Inverkehrbringens (d. h. des Inverkehrbringens durch den Markeninhaber
oder dessen Mitglieder) hinausgehende Qualitatsgarantie verbunden istiader
verbunden sein kann.

3.2.9 Da der Gerichtshof ber alle diese Rechtsfragen nech nicht entschieden hat

3.3

5.

10

und da sie fir die Entscheidung in dieser Rechtssache won Bedéutung sind,
wird der Hoge Raad dem Gerichtshof dazu nachfelgendszu formulierende
Auslegungsfragen stellen.

... [nicht libersetzt] [Aussetzung des, Verfahrens]

... [nicht iibersetzt]

... [nicht Ubersetzt]jsfAngaben zum Verfahren]

Auslegungsfragen
1.

a)“., Istyes“fur einey erfolgreiche Berufung auf Art. 13 Abs.2 GMVo
erforderlichy, dass «der weitere Vertrieb der betreffenden Markenprodukte
eine\oder,meRrere der oben in Abschnitt 3.2.4 angesprochenen Funktionen
derdMarke beeintrachtigt oder beeintrachtigen kann?

b)w,. Sefern Buchst. a der ersten Frage bejaht wird, handelt es sich dann um

ein Erfordernis, das neben dem Erfordernis des Vorliegens ,,berechtigter
Gtiinde* besteht?

c) Reicht es fur eine erfolgreiche Berufung auf Art. 13 Abs. 2 GMVo
stets aus, dass eine oder mehrere der in Buchst.a der ersten Frage
angesprochenen Funktionen der Marke beeintrachtigt wird?

2.

a)  Kann generell gesagt werden, dass sich ein Markeninhaber aufgrund
von Art. 13 Abs. 2 GMVo dem weiteren Vertrieb von Waren unter seiner
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Marke widersetzen kann, wenn diese Waren von anderen Personen repariert
wurden als vom Markeninhaber oder von ihm dazu erméchtigten Personen?

b) Sofern Buchst.a der zweiten Frage verneint wird, ist dann das
Vorliegen ,,berechtigter Griinde* im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo bei
Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr
gebracht wurden, nach der Reparatur durch einen Dritten von der Art [Or. 9]
der Waren oder der Art der vorgenommenen Reparatur (wie oben in
Abschnitt 3.2.5 ndher ausgefuhrt) abhéngig oder von anderen Umstanden
wie den im vorliegenden Fall oben in Abschnitt 2.1 unter (i1) und (iii)
angegebenen besonderen Umstanden?

3.

a) Ist es ausgeschlossen, dass sich der Markeninhaber Tm Sinne von
Art. 13 Abs. 2 GMVo dem weiteren Vertrieb von Waren, die durch Dritte
repariert wurden, widersetzt, wenn die Marke,in einersWeise benutzt wird,
die nicht den Eindruck erwecken kann, dass,eine wirtsehaftliche VVerbindung
zwischen dem Inhaber der Marke (oder desseniyLizenznehmern) und der
Partei, die die Waren weiter verbreitet,sbesteht, z.\B. wenn aufgrund der
Entfernung der Marke und/oder einer erganzenden, Etikettierung der Waren
nach der Reparatur deutlichferkennbar,ist, dass<die Reparatur nicht vom
Markeninhaber oder von e&inem “seiner lizenznehmer oder mit ihrer
Zustimmung vorgenommen,wurde?

b) Ist dabei die Antwort auf die Frage von Bedeutung, ob die Marke auf
einfache Weise@ntfernt werden kann, ohne dass die technische Tauglichkeit
oder die praktische Brauchbarkeitder Waren beeintrachtigt wird?

4.

Istfir die Beantwortung der vorstehenden Fragen von Bedeutung, ob es sich
um ‘eine’ Kollektivmarke im Sinne der GMVo handelt, und, wenn ja, in
weleher Hinsight?

6. Entscheidung

.». [nicht tlibersetzt]

... [nicht tibersetzt] [Der Hoge Raad stellt die vorgenannten Fragen und setzt
das Verfahren aus.]

... [nicht Ubersetzt] [Schlussformel] [Or. 10]

[Unterschriften]
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