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Vorwort

Die Verfasser des vorliegenden Rechtsgutachtens sind von der Auftraggeberin
gebeten worden, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob und inwieweit der Schweiz
durch die fiir sie verbindlichen internationalen Abkommen Verpflichtungen
hinsichtlich der patentrechtlichen Regelung des Parallelimports patentgeschiitzter
Erzeugnisse und damit der sog. Erschopfung des Patentrechts auferlegt sind.

Das vorliegende Rechtsgutachten beschrankt sich demgeméf auf die Beantwor-
tung dieser Rechtsfrage. Es enthilt keine rechts- oder wirtschaftspolitische
Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse und insbesondere keine Stellungnahme zu
der Frage, welcher der moglichen patentrechtlichen Regelungen des Parallel-
imports — im Sinne der nationalen, der regionalen oder der internationalen
Erschopfung des Patentrechts — im allgemeinen und aus der Sicht der Schweiz im
besonderen der Vorzug zu geben ist.

Miinchen, 15. April 2002

Dr. Paul Katzenberger Professor Dr. Dr.h.c. J. Straus
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Auftrag, Fragestellung
und Vorgehensweise
des Rechtsgutachtens

Auftrag

1. Inhalt des Auftrags
6)) Der Gutachtenauftrag' beinhaltet, die folgenden vier Fragenkomplexe zu
untersuchen’:

Ist es der Schweiz unter Berlicksichtigung der von ihr eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkom-
men) erlaubt, eine nach Produkten differenzierende Erschopfung einzu-
filhren? Gibt es Staaten, welche ein derartiges System kennen? (Frage 1)

Ist es der Schweiz unter Beriicksichtigung der von ihr eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkom-
men) erlaubt, eine nach Mirkten bzw. Lindern differenzierende Er-
schopfung einzufithren? Gibt es Staaten, welche ein derartiges System
kennen? Ist es der Schweiz insbesondere erlaubt, eine regionale Erschop-
fung fiir das Gebiet der EU (etwa im Rahmen des existierenden Frei-
handelsabkommens mit der EG von 1972) bzw. der EU und der EFTA zu
vereinbaren oder vorzusehen? (Frage 2)

Ist es der Schweiz unter Berlicksichtigung der von ihr eingegangenen inter-
nationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkom-
men) erlaubt, einen Systemwechsel von der gegenwirtig geltenden natio-
nalen zur internationalen Erschopfung zu vollziehen? (Frage 3)

Fiir den Fall, dass internationale Verpflichtungen den im Bericht des Bun-
desrates Parallelimporte und Patentrecht vom 31. Mai 2000 skizzierten dif-
ferenzierenden Erschopfungsregelungen entgegenstehen: Gibt es Alterna-

Siehe dazu S. 2, 2. (Untersuchungsgegenstand) des Vertrags vom 4./6.10.2001 iiber die
Erstellung des Rechtsgutachtens.

Hervorhebungen durch die Verfasser des Rechtsgutachtens.
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tiven differenzierender Erschopfungsregelungen, die sich mit den inter-
nationalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbaren lieen? (Frage 4)

2. Anlass des Auftrags

Q) Zum besseren Verstindnis der vorstehenden vier zu untersuchenden
Fragenkomplexe erscheint es angezeigt, sich den Hintergrund des Gutachten-
auftrags® zu vergegenwirtigen, zumal dieser in Frage 4 ausdriicklich angespro-
chen wird:

Den unmittelbaren Anlass fiir den Gutachtenauftrag bildete ein Bericht des
Bundesrates der Schweiz iiber Parallelimporte und Patentrecht vom 8. Mai 2000,
Dieser Bericht steht seinerseits in einem engen Zusammenhang mit dem Urteil
des Schweizerischen Bundesgerichts in Sachen Kodak SA gegen Jumbo-Markt
AG vom 7. Dezember 1999° und der politischen Diskussion®, die durch dieses
Urteil in der Schweiz iiber das Thema Parallelimporte und Patentrecht ausgeldst
wurde. Das Bundesgericht hatte sich in diesem Urteil fiir die sog. nationale
Erschopfung’ und damit fir den Schutz des Inhabers eines schweizerischen
Patents gegen den ihm unerwiinschten Parallelimport von Originalware® ausge-
sprochen; Missbrduchen dieses Rechtschutzes konne iiber das schweizerische
Kartellrecht begegnet werden’.

&) Der Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 stellt
mehrere Moglichkeiten fiir eine gesetzgeberische Losung der Problematik zur
Diskussion, die neben zwei Lsungsvarianten mit kartellrechtlichen Korrektiven'®
des Grundsatzes der nationalen Erschopfung des Patentrechts sédmtlich patent-
rechtlicher Art sind. Der Bericht unterscheidet insoweit die folgenden vier
L3sungsoptionen':

Kurz angesprochen auf S. 2, 1. (Ausgangslage) des Vertrags vom 4./6.10.2001.

Im Internet zu finden unter:
<http://www.ejpd.admin.ch/Doks/PM/2000/00053 1 c-ber-d.pdf>.

> BGE 126 111 129 = GRUR Int. 2000, 639.
6 Siehe dazu den Bericht des Bundesrates, a.a.0. (Fufin. 4), S. 1.

Zu den verschiedenen Arten der Erschopfung des Patentrechts siche unten Rdnr. (14)—
(16).

Zu den Merkmalen von Parallelimporten siche unten Rdnr. (7)—(9).

Weiteres zu diesem Urteil und zur geltenden Rechtslage in der Schweiz siehe unten
Rdnr. (20).

' Varianten 2 und 3 zu Option 1 im Bericht des Bundesrates, a.a.0. (FuBn. 4), S. 23 ff. Auf
die kartellrechtlichen Aspekte ist in dem vorliegenden, dem Patentrecht gewidmeten
Rechtsgutachten grundsétzlich nicht ndher einzugehen.

" A.a.0. (FuBn. 4), S. 22-29; Hervorhebungen durch die Verfasser des Rechtsgutachtens.
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— System der nationalen Erschopfung mit beschrinkter patentrechtlicher
Zulissigkeit von Parallelimporten je nach den wirtschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen im Land des ersten Inverkehrbringens der
patentgeschiitzten Erzeugnisse (Option I, Variante 1);

— System der regionalen bzw. bilateralen Erschopfung mit den Alter-
nativen einer entsprechenden einseitigen oder vereinbarten Regelung,
und zwar jeweils fiir das Verhéltnis der Schweiz zur Européischen Frei-
handelszone (EFTA) und zur Europidischen Union (EU) (Option 2, Va-
rianten 1 und 2);

— System einer nach Produkten differenzierenden Erschopfungsregelung
(Option 3) und

— System der internationalen Erschopfung des schweizerischen Patent-
rechts, und zwar mit den Alternativen einer uneingeschrinkten oder
einer sachlich eingeschrinkten internationalen Erschopfung, letztere ab-
héngig von den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im
Land des ersten Inverkehrbringens der patentgeschiitzten Erzeugnisse (Op-
tion 4, Varianten 1 und 2)".

C)) Setzt man die Fragenkomplexe, die in dem vorliegenden Rechtsgutachten
zu untersuchen sind (oben Rdnr. (1)) ins Verhéltnis zu den vorstehend wieder-
gegebenen, im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000
vorgestellten gesetzgeberischen Losungsoptionen, so ergibt sich folgendes Bild:
Die Frage 1 (nach Produkten differenzierende Erschopfungsregelung) bezieht sich
primir auf die Option 3, sie beriihrt aber auch die Optionen 1 und 4, soweit die
Rahmenbedingungen im Land des ersten Inverkehrbringens patentgeschiitzter
Erzeugnisse produktspezifisch sind". Die Frage 2 (nach Mirkten bzw. Lindern
differenzierende Erschopfung) entspricht in erster Linie Option 2, besitzt aber
wiederum auch Beriihrungspunkte mit den Optionen 1 und 4, weil diese zu einer
unterschiedlichen Beurteilung von Parallelimporten je nachdem fithren konnen,
im welchem Land das erste Inverkehrbringen des in Frage stehenden Erzeugnisses
stattgefunden hat. Frage 3 bezieht sich auf die Option 4, und Frage 4 hat aus-
driicklich Moglichkeiten differenzierender Erschopfungsregelungen zum Gegen-
stand, die im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 in keiner
entsprechenden patentrechtlichen'* Lésungsoption beriicksichtigt worden sind.

12 Option 4, Variante 2 entspricht mit umgekehrtem Vorzeichen (internationale statt natio-

nale Erschépfung) der Option 1, Variante 1, jedoch mit unterschiedlicher Verteilung der
Beweislast; siche den Bericht des Bundesrates, a.a.0. (Fufin. 4), S. 29.

Z.B. im Fall gesetzlicher Preiskontrolle bei Arzneimitteln in Lindern, deren wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen im {ibrigen mit denjenigen in der Schweiz vergleichbar sind.
Siehe zu diesem Fragenkreis den Bericht des Schweizerischen Bundesrates, a.a.O.
(FuBn. 4), S. 14 ff.

Kartellrechtliche Losungsoptionen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutach-
tens; sieche auch Fufin. 10.
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ll. Fragestellung

Q) Die Fragestellung, die durch das vorliegende Rechtsgutachten zu unter-
suchen ist, ergibt sich aus dem bereits dargestellten (oben I. 1.) Inhalt des Gut-
achtenauftrags, und zwar unter Beriicksichtigung der im Betreff des Schweize-
rischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 vorgestellten Losungsoptionen (oben 1. 2.).

lll. Vorgehensweise des Rechtsgutachtens

(6) Es erscheint nun allerdings nicht angezeigt, die vier im Gutachtenauftrag
genannten Fragenkomplexe (oben I. 1.) der Reihe nach abzuhandeln. Vielmehr ist,
um Wiederholungen zu vermeiden, von den in diesen Fragenkomplexen enthal-
tenen gemeinsamen Komponenten auszugehen.

Das bedeutet, dass zundchst Begriff, Abgrenzungen und Zusammenhdnge zu
klaren sind (unten B. L.). Es folgt, beginnend mit der Schweiz (unten B. IL.), ein
nach Regionen und Staaten gegliederter rechtsvergleichender Uberblick, in dessen
Rahmen zugleich auf allfillige differenzierende Losungen aufmerksam zu machen
ist (unten B. IIl.), die dann in einem weiteren Abschnitt (unten B. IV.) syste-
matisch zusammenzufassen sind. SchlieBlich ist in weiteren Abschnitten der noch
vor der Rechtsvergleichung im Vordergrund dieses Rechtsgutachtens stehenden
Frage nachzugehen, ob fiir die Schweiz verbindliche internationale Abkommen
gesetzgeberischen Losungen des Problems der Parallelimporte im Patentrecht
entgegenstehen, wie sie im Gutachtenauftrag und im Bericht des Schweizerischen
Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Erwdgung gezogen sind, und zwar beginnend
mit universellen und regionalen mehrseitigen Abkommen und sodann im Hinblick
auf zweiseitige Abkommen der Schweiz (unten B. V.). SchlieBlich ist, insbeson-
dere anhand der Ergebnisse der Rechtsvergleichung, zu priifen, ob es weitere, mit
den internationalen Verpflichtungen der Schweiz kompatible Mdéglichkeiten gibt,
die Problematik der Parallelimporte im Patentrecht differenzierend gesetzlich zu
regeln (B. VI.). Das Rechtsgutachten schlie8t mit einer Zusammenfassung der
Ergebnisse, wobei nunmehr die im Gutachtenauftrag definierten Fragenkomplexe
und Einzelfragen in der Auftragsabfolge zu beantworten sind (unten C.).
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B. Rechtsgutachten

. Klarung von Begriffen, Abgrenzungen
und Zusammenhange

1. Parallelimporte

a) Begriff der Parallelimporte

) Was zunichst den Begriff der Parallelimporte betrifft, so ist schon um des
einheitlichen Sprachgebrauchs mit den Grundlagen dieses Rechtsgutachtens'’
willen von der Definition auszugehen, wie sie im Bericht des Schweizerischen
Bundesrates vom 8. Mai 2000'® enthalten ist. Unter einem Parallelimport, dort als
»im engeren Sinn« qualifiziert'’, ist danach zu verstehen: der »Import einer im-
materialgiiterrechtlich (z.B. patentrechtlich) geschiitzten Ware, die vom Schutz-
rechtsinhaber selber oder mit dessen Zustimmung in einem Drittland in Verkehr
gebracht wurde«'®. Aufgrund ihrer Weite umfasst diese Definition auch den sog.
Re-Import. Um einen solchen handelt es sich, wenn die eingefiihrte geschiitzte
Ware vom Inhaber des Schutzrechts oder mit seiner Zustimmung zuvor durch
Export in ein Drittland dort in Verkehr gebracht wurde.

®) Wenn es in der Definition des Berichts des Schweizerischen Bundesrates
weiter heil3t, dass Parallelimporte »nur bei einer internationalen oder einer regio-

5 Siehe oben Rdnr. (2)—(4).
' A.a.0. (FuBn. 4), S. 2.

Unter Parallelimport »im weiteren Sinn« versteht der Bericht die Einfuhr von Gitern, die
wegen ihrer Gefahrlichkeit z.B. fiir die Gesundheit oder Umwelt einer behdrdlichen (poli-
zeilichen) Zulassung bediirfen. Haben solche Giiter im Ausland ein Zulassungsverfahren
durchlaufen, welches demjenigen im Importland Schweiz gleichwertig ist, so kann im Fall
der Paralleleinfuhr (im weiteren Sinn) solcher Giiter ein separates Zulassungsverfahren im
Importland entfallen oder es kann hier ein erleichtertes Verfahren angewendet werden.
Betroffen sein konnen sowohl patent- oder sonst immaterialgiiterrechtlich geschiitzte als
auch solcherart nicht oder nicht mehr geschiitzte Erzeugnisse. Parallelimporte in diesem
weiteren Sinn sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutachtens. Eine Erwdhnung
diesbeziiglicher Regelungen ist dadurch aber nicht ausgeschlossen.

18 Ahnlich auch Bieri-Gut, AJP 1996, 559/560; Cottier, SMI 1995, 37 f.; Zach, SJZ 1995,
301/302; ders., sic! 2000, 275/276; aus deutscher Sicht siche Beier, GRUR Int. 1996, 1.
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nalen Erschopfung maoglich« seien, so ist damit gemeint, dass der Inhaber des
Schutzrechts im Importland sie nur bei einer solchen Erschopfungsregelung nicht
verhindern kann. Gilt im Importland das Prinzip der nationalen Erschopfung, so
wird ein hier bestehendes Schutzrecht durch Parallelimport verletzt, falls der
Inhaber dieses Rechts nicht zustimmt.

) Im iibrigen fiihrt der Bericht des Bundesrates zutreffend aus, dass Parallel-
importe vor allem dann auftreten, »wenn die Preise im Importland signifikant
héher sind als im Drittland, in dem das Erzeugnis in Verkehr gebracht wurde«”.
Der niedrigere Preis in diesem Land kann verschiedene Ursachen haben, wie die
geringere Kaufkraft dieses Landes, das Nichtbestehen von Patentschutz in diesem
Land oder eine staatliche Preiskontrolle hier””. Der Preisunterschied im Land des
ersten Inverkehrbringens und im Importland macht den Parallelimport fiir den
Parallelimporteur und ggf.*' auch fiir die Konsumenten des Importlandes wirt-
schaftlich attraktiv, wahrend der Inhaber des Schutzrechts in diesem Hochpreis-
land sich der méglichen Billigkonkurrenz mit Originalware ausgesetzt sicht™.

b) Abgrenzung

(10) Der Umstand, dass Parallelimporte sich auf Originalware beziehen, er-
moglicht auch eine Abgrenzung gegeniiber anderen Fillen der Patentverletzung
durch Einfuhr: Allen diesen anderen Fillen ist eigen, dass die betreffenden
Erzeugnisse weder vom Inhaber des Patents (oder sonstigen Immaterialgiiter-
rechts) noch mit seiner Zustimmung hergestellt und erstmals in Verkehr gebracht
wurden. Es kann sich dabei um rechtsverletzend nachgeahmte Produkte handeln,
um Erzeugnisse, die im patentfreien Ausland von Dritten zustimmungsfrei legal
hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, oder um Produkte, fiir deren Herstel-
lung und Vermarktung im Ausland dem Dritten eine Zwangslizenz erteilt wurde.

2. Nationale, regionale und internationale
Erschopfung des Patentrechts

(11)  Auch zu den Begriffen der Erschopfung des Patentrechts (oder eines
sonstigen Immaterialgiiterrechts) und ihrer Unterarten der nationalen, der regio-

9 Siehe in diesem Sinne auch Cohen Jehoram, 30 IIC 495 (1999); Zach, SJZ 1995,
301/302 f.; ders., sic! 2000, 275/276.

2 Siehe hierzu SchwBG, BGE 126 III 129/152 = GRUR Int. 2000, 639/646 — Kodak.

2l Namlich bei funktionierendem Preiswettbewerb auf der Handelsstufe; siche SchwBG,

BGE 126 I1I 129/149 = GRUR Int. 2000, 639/645 — Kodak.

> Zu den wirtschaftlichen Zusammenhingen der Parallelimporte siche SchwBG, BGE 126

11T 129/148 ff. = GRUR Int. 2000, 639/645 f. — Kodak; Zich, SIZ 1995, 301/302 f.
# Siche dazu Cohen Jehoram, 30 IIC 495 (1999).
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nalen und internationalen Erschopfung enthilt der Bericht des Schweizerischen
Bundesrates vom 8. Mai 2000** Erlduterungen, an die auch hier anzukniipfen ist.

a) Erschopfung des Patentrechts

(12)  Ausgangspunkt fiir das Phdnomen der Erschopfung des Patentrechts im
Zusammenhang mit Parallelimporten ist das ausschlieBliche Recht des Patentin-
habers, erfindungsgemil hergestellte, patentrechtlich geschiitzte Erzeugnisse ge-
werbsmiBig in Verkehr zu bringen und einzufithren (Art. 8 Abs. 1, 2 schwPatG)>.
Das Rechtsinstitut der Erschopfung des Patentrechts bezieht sich auf die Frage, ob
diese Rechte vom Patentinhaber im Konflikt mit den Rechten des Sacheigen-
timers auch hinsichtlich solcher patentgeschiitzter Erzeugnisse noch geltend
gemacht werden konnen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung bereits
erstmals durch VerduBerung in Verkehr gebracht worden sind. AuBlerhalb des
Bereichs der Parallelimporte ist insoweit z.B. in der Schweiz”® und in Deutsch-
land®’ anerkannt, dass das Recht des Inhabers eines fiir die Schweiz bzw. fiir
Deutschland erteilten Patents zum Inverkehrbringen hinsichtlich solcher patent-
geschiitzter Erzeugnisse erschopft ist, die vom Patentinhaber oder mit seiner
Zustimmung im jeweiligen Inland, also in der Schweiz bzw. in Deutschland, in
Verkehr gebracht worden sind.

(13) Die weitergehende Frage, ob eine solche Rechtserschopfung auch dann
eintritt, wenn die Erzeugnisse vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung
erstmals im Ausland in Verkehr gebracht worden sind, ist unterschiedlich je
danach zu beantworten, ob eine Rechtsordnung die nationale, die regionale oder
die internationale Erschopfung normiert bzw. anerkennt.

b) Nationale Erschopfung

(14)  Nach dem System der nationalen Erschopfung wird ein fiir das Inland, z.B.
fiir die Schweiz oder fiir Deutschland, erteiltes Patentrecht nur dann erschopft,
wenn das erste Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse durch den Rechts-
inhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland, also wiederum in der Schweiz
bzw. in Deutschland, erfolgt. »Beim Inverkehrbringen im Ausland erschopft sich
das Schutzrecht im Inland nicht.«*® Aus der Sicht einer Rechtsordnung, die dem
System der nationalen Erschopfung des Patentrechts folgt, sind Parallelimporte,

* Aa.O.(FuBn. 4),S. 11

»  Siche SchwBG, BGE 126 III 129/131/133 = GRUR Int. 2000, 639/640 — Kodak.
% Siehe SchwBG, BGE 126 III 129/132 = GRUR Int. 2000, 639/640 — Kodak.

7 Siehe BGH, BGHZ 143, 268/270 f. = GRUR Int. 2000, 635/636 — Karate.

2 So der Bericht des Bundesrates, a.a.0. (FuBn. 4), S. 2.
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bei denen das erste Inverkehrbringen im Ausland stattfindet, demgemél im
Importland stets rechtsverletzend”.

c) Regionale Erschopfung

(15) Im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 wird die
regionale Erschopfung dahingehend definiert, dass sich die Schutzrechte in den
Staaten eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes nur dann erschopften, wenn das
erste Inverkehrbringen durch den Schutzrechtsinhaber bzw. mit seinem Einver-
standnis in diesem Wirtschaftsraum erfolge. Dies bedeutet eine Abgrenzung bzw.
ein Korrektiv gegeniiber der internationalen Erschépfung’'. Bei einem solchen
Verstindnis des Prinzips der regionalen Erschopfung wird z.B. ein inléndisches
Patentrecht durch den Parallelimport aus einem anderen Staat desselben Wirt-
schaftsraumes nicht verletzt, wohl aber verletzt durch einen Parallelimport aus
einem Drittstaat.

(16) Ein solches, wie vorstehend geschildertes Verstindnis der regionalen
Erschopfung ist mit diesem Begriff jedoch nicht denknotwendig verbunden.
Regionale Erschopfung kann namlich auch im Sinne einer (begrenzten) Korrektur
nur der nationalen Erschopfung verstanden werden. Sie besagt dann, dass
Erschopfung z.B. des Patentrechts in einem Staat, der einem gemeinsamen
Wirtschaftsraum angehort, nicht nur durch das erste Inverkehrbringen eines
patentgeschiitzten Erzeugnisses in diesem Staat, sondern auch durch das erste In-
verkehrbringen in einem anderen Staat desselben Wirtschaftsraumes eintritt.
Parallelimporte in das Inland aus einem solchen Staat sind nicht rechtsverletzend,
ohne dass dies notwendigerweise den Gegenschluss zulésst, dass Parallelimporte
aus Drittstaaten stets rechtsverletzend wéren. In dieser Funktion beherrschte das
Prinzip der regionalen Erschopfung das Recht der Europdischen Union und des
Europdischen Wirtschaftsraumes bis in die jiingere Vergangenheit”, als Aus-
schlussgrund fiir die internationale Erschopfung ist es hier erst neuerdings in
Erscheinung getreten®.

d) Internationale Erschopfung
(17)  Ebenso unzweideutig wie der Begriff der nationalen Erschopfung (oben

Rdnr. (14)) ist derjenige der internationalen Erschopfung. Ein inlédndisches
Patentrecht erschopft sich unabhédngig davon, ob das erste vom Schutzrechts-

¥ Vorbehaltlich eines Einverstindnisses des Inhabers des im Importland bestehenden

Patents; siche dazu auch bereits oben Rdnr. (14).
% A.a.0. (FuBn. 4), S. 2.
1 Siehe zu dieser sogleich unten Rdnr. (17).
32 Siche unten Rdnr. (34).

3 Siche unten Rdnr. (35)—(37).
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inhaber autorisierte Inverkehrbringen im Inland oder in einem beliebigen auslin-
dischen Staat erfolgt®.

3. Verhaltnis von Erschopfung des Patentrechts
und Handelsfreiheit

a) Handelsfreiheit

(18)  Parallelimporte konnen als Ausdruck internationaler Handelsfreiheit
verstanden werden™. Soweit solche Importe an nationalen oder regionalen
Patentrechtsbarrieren scheitern, erscheint diese Handelsfreiheit eingeschréinkt. So
betrachtet wird letztere durch das System der internationalen Erschopfung des
Patentrechts gefordert, weil Parallelimporte unter einem solchen System nicht
rechtsverletzend sind®. Die regionale Erschopfung gewihrleistet Parallelimporte
und AufBlenhandelsfreiheit jedenfalls innerhalb eines gemeinsamen Wirtschafts-
raumes, gegeniiber Parallelimporten aus Drittstaaten verhilt es sich je nach
Ausprigung restriktiv oder neutral’’. Kein Raum wird Parallelimporten und der
diesbeziiglichen Handelsfreiheit durch das System der nur nationalen Erschopfung
eines Patentrechts oder sonstigen Immaterialgiiterrechts eingerdumt’®.

b) Erschopfung des Patentrechts

(19)  Umgekehrt proportional stellt sich die Rechtslage aus der Sicht der Schutz-
rechtsinhaber dar. Thr Patentrecht ist gegeniiber Parallelimporten am stirksten
unter einem Regime der nur nationalen Erschopfung geschiitzt, am geringsten
nach dem System der internationalen Erschopfung. Dazwischen liegt die Schutz-
intensitdt bei der regionalen Erschopfung, und zwar abhingig zum einen von der
GroBBe des gemeinsamen Wirtschaftsraumes, in dem Parallelimporte als Rechts-
verletzungen ausscheiden, und zum anderen von der Art der regionalen Erschop-
fung, die neben dem Schutzausschluss innerhalb eines solchen Wirtschaftsraumes
entweder Parallelimporte aus Drittstaaten ausschlieBt’” (stirkerer Schutz) oder
sich diesen gegeniiber neutral verhilt*’ (schwécherer Schutz).

3 Siehe auch hierzu den Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000, a.a.0.

(Fufin. 4), S. 2.
* So z.B. Zich, SJZ 1995, 301/305 f£./310.
% Siehe oben Rdnr. (17).
7 Siehe oben Rdnr. (15), (16).
¥ Siche oben Rdnr. (14).
¥ Siche oben Rdnr. (15).
40" Siehe oben Rdnr. (16).
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ll. Die Rechtslage in der Schweiz

(20) Den Ausgangspunkt der sogleich (unten Rdnr. (21)—(69)) folgenden rechts-
vergleichenden Darstellung bildet im vorliegenden Kontext die Rechtslage in der
Schweiz. Sie bedarf allerdings keiner vertieften Erorterung, weil sie der Auftrag-
geberin dieses Rechtsgutachtens bestens vertraut ist. Es geniigt, hier noch einmal®!
zu konstatieren, dass sich das Schweizerische Bundesgericht Ende des Jahres
1999 in Bezug auf das Patentrecht fiir das System der nationalen Erschépfung und
eine mogliche Korrektur von deren Ergebnissen iiber das Kartellrecht entschieden
hat*>. Es hat dabei auch ausfiihrlich begriindet, warum fiir das Patentrecht inso-
weit etwas anderes zu gelten habe als fiir das Markenrecht und das Urheber-
recht”. In Bezug auf diese beiden Gebiete des Immaterialgiiterrechts nimlich hat
das Schweizerische Bundesgericht nur kurze Zeit frither internationale Erschop-
fung angenommen®. Fiir eine solche, nach Rechtsgebicten differenzierende
Beurteilung konnte dabei auch auf Parallelen im Ausland verwiesen werden®.
Auf sie ist im vorliegenden Zusammenhang nicht néher einzugehen.

lll. Rechtsvergleichender Uberblick
nach Regionen und Staaten

(21) Das eingehend begriindete Kodak-Urteil des Schweizerischen Bundes-
gerichts hat sich zur Frage der Erschopfung des Patentrechts ausfiihrlich auch mit
der Rechtslage in anderen Staaten befasst und insoweit festgestellt, dass im
Patentrecht nahezu sdmtliche Staaten jedenfalls von der nationalen Erschopfung
ausgingen™®. In dhnlicher Weise erwihnt der Bericht des Schweizerischen
Bundesrates vom 8. Mai 2000 nur Argentinien und Hong Kong als Staaten, in
denen auf dem Gebiet des Patentrechts das System der internationalen Erschop-
fung gelte'’. Ein vertiefter und aktualisierter Rechtsvergleich bestitigt diese
Beurteilung fiir Europa, muss sie aber fiir andere Regionen, wie insbesondere fiir
Ostasien und Lateinamerika, modifizieren.

1 Siehe oben Rdnr. (2).
42 BGE 126 11I 129 = GRUR Int. 2000, 639 — Kodak.
4 Siehe BGE 126 I1I 129/140 ff. = GRUR Int. 2000, 639/642 f. — Kodak.

4 Zum Markenrecht: Urteil vom 23.10.1996, BGE 122 III 469 = GRUR Int. 1998, 520 —
Chanel; zum Urheberrecht: Urteil vom 20.7.1998 BGE 124 III 321 = GRUR Int. 1999,
362 — Nintendo.

4 Siehe BGE 126 111 129/143 £./147 f. = GRUR Int. 2000, 639/643/644 f. — Kodak.
4 Siehe BGE 126 III 129/143 ff. = GRUR Int. 2000, 639/643 ff. — Kodak.
7 A.a.0. (FuBn. 4), S. 19.
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1. Europaische Union und
Europaischer Wirtschaftsraum

a) Vorbemerkung

(22)  Hinsichtlich der Rechtslage in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union
und den Vertragsstaaten des Europdischen Wirtschaftsraumes ist zwischen dem
nationalen Recht dieser Staaten einerseits und dem europdischen Gemeinschafts-
recht andererseits zu unterscheiden. Aufgrund des inzwischen erreichten Standes
der Rechtsharmonisierung und der Rechtsprechung der europdischen Gerichte ist
dabei jedenfalls fiir das Marken- und das Urheberrecht von der gemeinschafts-
bzw. EWR-weiten, regionalen Erschopfung nicht nur als Korrektiv zur nationalen
Erschopfung nach nationalem Recht™, sondern auch in dem Sinne auszugehen,
dass eine etwaige, im nationalen Recht vorgesehene internationale Erschopfung
ausgeschlossen ist”. Spielraum fiir nationale Sonderwege scheint damit kaum
mehr zu bestehen. Auf dem Gebiet des Patentrechts ist dieser Stand noch nicht
sicher erreicht™, so dass es nach wie vor sinnvoll erscheint, zunichst die Rechts-
lage nach nationalem Recht zu betrachten’’ und dann diejenige nach dem Ge-
meinschaftsrecht folgen zu lassen’”. Soweit im iibrigen das nationale Recht dem
System der nationalen Erschopfung folgt, ist die internationale Erschopfung
dadurch nicht weniger ausgeschlossen als durch eine Ubertragung der erwihnten
gemeinschaftsrechtlichen Grundsétze aus dem Marken- und Urheberrecht auf das
Patentrecht.

(23) Formal ldsst sich im folgenden das nationale Recht nicht durchweg
sduberlich vom Gemeinschaftsrecht trennen, weil inzwischen die regionale,
gemeinschafts- bzw. EWR-weite Erschopfung teilweise bereits Eingang in den
Wortlaut der nationalen Patentgesetzgebung gefunden hat.

b) Nationales Recht der Staaten Kontinentaleuropas

24) In den EU- bzw. EWR-Mitglied- bzw. Vertragsstaaten ist die Geltung der
nationalen Erschopfung und damit der Ausschluss der internationalen Erschop-
fung des Patentrechts nach wie vor einheitlicher Standard.

*  Siehe zu dieser Variante der regionalen Erschopfung oben Rdnr. (16); zur Rechtslage im

Gemeinschaftsrecht siehe unten Rdnr. (32)—(37).

* Siehe zu dieser Variante der regionalen Erschopfung oben Rdnr. (15); zur Rechtslage im

Gemeinschaftsrecht siehe unten Rdnr. (35)—(37).
% Siche dazu unten Rdnr. (37).
31 Siche unten Rdnr. (24)—(31).
2 Siche unten Rdnr. (32)—(37).
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(25) So kann die nationale Erschopfung des Patentrechts in Deutschland
inzwischen auf eine 100-jahrige Tradition, beginnend mit dem Reichsgericht®
und fortgesetzt durch den Bundesgerichtshof™, zuriickblicken®®. Der Bundes-
gerichtshof hat diese Rechtsprechung unter Beriicksichtigung auch der neuesten
ausldndischen, europidischen und internationalen Rechtsentwicklung erst jiingst
wieder bestitigt™. Von derselben Rechtslage kann auch in Bezug auf Osterreich
ausgegangen werden. Dort hat der Oberste Gerichtshof bereits im Jahre 1911 die
nur nationale Erschopfung des Patentrechts bejaht’’, iiber abweichende neuere
Entscheidungen ist nichts bekannt geworden. Im diesbeziiglich spérlichen
Schrifttum wird sie von der wohl herrschenden Meinung vertreten™, und auch die
Praxis geht von ihr aus™.

(26) In den meisten iibrigen kontinentaleuropéischen Staaten, die der Européi-
schen Union angehdren, ist die nationale (und regionale, gemeinschafts- bzw.
EWR-weite) Erschopfung des Patentrechts nunmehr ausdriicklich gesetzlich
vorgesehen. Dies pflegt in der Form zu geschehen, dass von den Schutzwirkungen
des Patents Erzeugnisse ausgenommen werden, die vom Patentinhaber oder mit
seiner Zustimmung im jeweiligem Inland oder in der Europdischen Union bzw. im
Europdischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Solche Rege-
lungen lassen den Umkehrschluss zu, dass ein Inverkehrbringen von Seiten des
Patentinhabers in Drittstaaten nicht zur Erschopfung des inldndischen Patentrechts
fiihrt, die internationale Erschopfung also ausgeschlossen ist®’. In diesem Sinne
hat beispielsweise in Belgien die Cour de cassation®' erst jiingst Art. 28 § 2 des
belgischen Patentgesetzes von 1984 angewandt, in dem die Erschépfungswirkung
fiir den Fall des Inverkehrbringens der patentgeschiitzten Erzeugnisse »in Bel-

53 Urteil vom 26.3.1902, RGZ 51, 139/141 — Duotal/Gujakolcarbonat.

3% Urteile vom 29.2.1968, BGHZ 49, 331/334 ff. — Voran (zum Sortenschutzrecht), und vom
3.6.1976, GRUR 1976, 579/582 — Tylosin (zum Patentrecht), etc.

%5 Siehe dazu Beier, GRUR Int. 1996, 1 ff.; Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307 ff.
6 Urteil vom 14.12.1999, BGHZ 143, 268/273 ff. = GRUR Int. 2000, 635/636 f. — Karate.
7 Entscheidung vom 10.6.1911, OPatBl. 1911, 1026.

% Siehe Stélzle, GesRZ 1973, 106/108; Schénherr, GesRZ 1975, 48 ff., bezeichnet diese
Auffassung als lange Zeit herrschend und erwégt nur europarechtlich bedingte Modifi-
kationen; fiir internationale Erschopfung in bestimmten Fallkonstellationen analog der
Rechtslage im Urheberrecht Prunbauer, ecolex 1992, 248/249. Die im schweizerischen
Kodak-Urteil, BGE 126 III 129/144 = GRUR Int. 2000, 639/644, als Beleg fiir die natio-
nale Erschopfung des Patentrechts in Osterreich zitierte Literaturstelle (Friebel/Pulitzer,
S. 217) bezieht sich ebenso wie die dort angefiihrte Entscheidung des Handelsgerichts
Wien, OPatBl. 1933, 78, nicht auf einen Parallelimport mit Erschpfungsaspekt, sondern
auf einen gewohnlichen patentverletzenden Import (zur Abgrenzung siehe oben Rdnr.

(10)).

Freundliche Auskunft von Frau Dr. Susanne Lang, Osterreichisches Patentamt, Wien,
vom 27.3.2002; siehe auch aus der Ratgeberliteratur Sonn/Pawloy/Alge, S. 77.

8 So z.B. auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/3, zur Rechtslage in Frankreich.

1 Urteil vom 9.3.2000, Pasicrisie belge 2000, 165 — BASF/Iticon: dazu Braun/Cornu/Gryse/
Gevers, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 348; siche ferner Beier, GRUR Int. 1996, 1/3 {.
mit weiteren Nachweisen.

59
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gien« vorgesehen ist. Mit demselben, die internationale Erschopfung vermeiden-
den Ergebnis® stellt in Frankreich Art. L 613-6 Code de la propriété intellec-
tuelle von 1992 in der Fassung von 1996 auf das Inverkehrbringen »in Frankreich
oder auf dem Gebiet eines Vertragsstaates des Abkommens {iber den Europii-
schen Wirtschaftsraum« ab.

Ahnlich verhilt es sich in Dﬁnemark63, Finnland64, Italien“, Luxembourg66, in
den Niederlanden®’, in Portugal®, Schweden® und Spanien’’.

27) In den iibrigen Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Européiischen
Wirtschaftsraum ist die Rechtslage keine andere: Das geltende Patentgesetz
Islands folgt auch in der Erschopfungsfrage dem Vorbild der anderen nordischen
Linder und bestimmt demzufolge die nationale bzw. EWR-weite Erschopfung’.

2 Siehe Tribunal de grande instance de Paris, 5.3.1997, PIBD 1997 1I, No. 635 - I1I-357/
358 f.; Binn u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 386; weitere Nachweise im Kodak-
Urteil des SchwBG, BGE 126 1T 129/144 = GRUR Int. 2000, 639/644 (zu Art. 30°* PatG
1978); Beier, GRUR Int. 1996, 1/3.

8 Art. 3 Abs. 3 (i) PatG 1996/1997: »in diesem Land« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse;
zum Ergebnis siehe Dyekjaer-Hansen, in: Yearbook 2001/1 der AIPPI, S.374. Hier
und im folgenden Jahreszahlen der Gesetze mit dem Jahr der jeweiligen letzten
Anderung nach den Angaben in der CLEA-Datenbank der WIPO, im Internet unter
<http://www.wipo.int/clea>, Stand Friihjahr 2002.

6 Art. 3.3 (2) PatG 1967/1997: »im Europiischen Wirtschaftsraum« in Verkehr gebrachte
Erzeugnisse; zum Ergebnis sieche Mylly u.a., in: Yearbook 2001/1 der AIPPIL, S. 379.

6 Art. 1 Abs. 2 PatG 1939/1991: »auf dem Gebiet Italiens« in Verkehr gebrachte Erzeugnis-
se; zum Ergebnis siehe Liuzzo/Peyron/Vatti, in: Yearbook, 2001/1 der AIPPL, S. 411; wei-
tere Nachweise im Kodak-Urteil des SchwBG, BGE 126 III 129/145 = GRUR Int. 2000,
639/644; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4.

6 Art. 48 Abs. 1 PatG 1992/1998: »in einem der Staaten der Europdischen Wirtschafts-
gemeinschaft« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse.

7 Art. 53 Abs. 4 PatG 1995: »in den Niederlanden« oder »in einem der Mitgliedstaaten der
Européischen Union oder in einem anderem Vertragsstaat des Europdischen Wirtschafts-
raumes« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siche Hoyng u.a., in: Yearbook
2001/T der AIPPI, S. 429; siche auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 mit weiteren Nach-
weisen.

88 Art. 99 des Gesetzes iiber gewerbliche Schutzrechte von 1995: »in der Europiischen

Gemeinschaft« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Ferreira Silva, in:
Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 441.

% Art.3 Abs.3 (2) PatG 1967/1993: »im Europdischen Wirtschaftsraum« in Verkehr
gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siche Bernitz/Dahlgren/Gozzo, in: Yearbook 2001/1
der AIPPI, S. 463; Karnell, GRUR Int. 1990, 491/493 f.

7 Art. 53 PatG 1986/1998: »in Spanien« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis

siehe Spanish Group, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 451 f.; siche auch Beier, GRUR
Int. 1996, 1/4.

T Art.3 Abs.3 (2) PatG 1991/1993: »im Europdischen Wirtschaftraum« in Verkehr
gebrachte Erzeugnisse; zur Zusammenarbeit der nordischen Staaten einschlieBlich Islands
auch auf dem Gebiet des Patentrechts siehe Sigurjonsson, GRUR Int. 1992, 608/609 ff.
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Internationale Erschopfung ist dadurch auch hier ausgeschlossen’”. Als weiterer
nordischer Staat gehort auch Norwegen nicht der Europdischen Union, wohl aber
dem EWR-Abkommen an. Auch hier findet sich demzufolge wieder die Bestim-
mung iiber die EWR-weite Erschdpfung des Patentrechts”, und zwar ebenfalls im
Sinne eines Ausschlusses der internationalen Erschopfung’. In Liechtenstein
schlieBlich gilt aufgrund von dessen Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978
mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft das schweizerische Patentrecht,
allerdings mit Vorrang des EWR-Rechts in Konfliktfillen””. Auszugehen ist damit
auch in Bezug auf Liechtenstein von der nationalen Erschopfung des Patentrechts
und damit’® dem Ausschluss der internationalen Erschépfung gemiB dem Kodak-
Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts’’, modifiziert durch die Erschdpfungs-
regeln des EWR-Abkommens’™.

c) Nationales Recht des Vereinigten Konigreichs™

(28) Dem britischen Recht ist das Rechtsinstitut der Erschopfung des Patent-
rechts von Hause aus fremd®. Anders als im Rahmen von Rechtsordnungen, die
dem Erschopfungsprinzip folgen, verleiht ein Patent nach britischem Recht
seinem Inhaber die Befugnis, den Weitervertrieb verduBlerter patentgeschiitzter
Erzeugnisse Beschrinkungen zu unterwerfen, bei einer Erstverduflerung im oder
ins Ausland auch in Form von Export- oder Re-Importverboten; als Ausfluss des
Patentrechts wirken solche Beschrdnkungen nicht nur vertraglich gegeniiber dem
Ersterwerber, sondern auch gegen Dritte, die Kenntnis von ihnen haben®. Unter
dem Gesichtspunkt einer sog. »implied licence« kann sich freilich auch die
Zulassigkeit eines Parallel- oder Re-Imports ergeben.

(29) Letzteres ist vor allem der Fall, wenn der Inhaber eines britischen Patents
patentgeschiitzte Erzeugnisse im Ausland selbst verduBBert, ohne Beschrankungen
hinsichtlich der WeiterverduBerung ausdriicklich und deutlich vorzusehen. Unter

2 Sieche Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589, unter Hinweis darauf, dass die isldndi-
sche Erschopfungsregelung sich nach dem Gesetzeswortlaut nur auf den Gebrauch des
Produkts bezieht.

B Art.3 Abs.3 (2) PatG 1967/1994: »im Europdischen Wirtschaftsraum« in Verkehr
gebrachte Erzeugnisse.

* S Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589.

> Siehe Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589.
6 Siehe oben Rdnr. (14).

""" Siehe oben Rdnr. (20).

" Siehe dazu sogleich unten Rdnr. (32), (33).

" Beziiglich Irlands lag den Verfassern nur der Text des irischen PatG von 1992 (deutsche

Ubersetzung in BIPMZ 1998, 99/165) vor. Art. 43 dieses Gesetzes enthilt in Bezug auf
Begrenzungen von Rechten aus dem Patent einen ausdriicklichen Vorbehalt zugunsten der
diesbeziiglichen Bestimmungen des europdischen Gemeinschaftsrechts.

8 Siehe Cornish, Intellectual Property, Rdnr. 149, 6-15; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 f.
1 Siehe Cornish, a.a.0. (FuBn. 80), Rdnr. 6-15; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 f.
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dem Aspekt einer »implied licence« wird in einem solchen Fall die Zustimmung
des Urhebers des britischen Patents zum Import ins Vereinigte Konigreich
vermutet®”. Eine »implied licence« zum Parallelimport ins Vereinigte Konigreich
und zu Lasten des Inhabers eines britischen Patents ist dagegen z.B. nicht ohne
weiteres anzunehmen, wenn die fraglichen Erzeugnisse erstmals durch einen
ausldndischen Lizenznehmer im Ausland in Verkehr gebracht worden sind®.

(30) Die britische Lehre von der »implied licence« kann unter bestimmten
Voraussetzungen zu denselben Ergebnissen wie die internationale Erschopfung
des Patentrechts fiihren: ndmlich zur Zuldssigkeit des Parallelimports von patent-
geschiitzten Erzeugnissen, die vom Inhaber eines inldndischen Patents erstmals im
Ausland in Verkehr gebracht worden sind®. Aus rechtsvergleichender Sicht
kommt das britische Recht dennoch den Rechtsordnungen mit nur nationaler
Erschopfung des Patentrechts néher. Es iiberldsst es ndmlich dem Patentinhaber,
durch geeignete Absatzstrategien, Vertragsgestaltung und, soweit nach Art der
Ware moglich, Vermerke auf der Ware oder ihrer Verpackung Parallelimporte
auszuschlieBen®.

(31)  Soweit es nicht die »implied licence«-Lehre als solche, sondern Parallel-
importe speziell ins Vereinigte Konigreich betrifft, so ist ihre gegenwirtige
Bedeutung nur eine beschrdnkte und ihre Zukunft in Frage gestellt. Im Vereinig-
ten Konigreich als Mitgliedsland der Europdischen Union und Vertragsstaat des
EWR-Abkommens sind Parallelimporte aus den anderen Mitgliedsldndern und
Vertragsstaaten vorrangig nach europdischem Recht zu beurteilen®®, das dem
Prinzip der regionalen, gemeinschafts- bzw. EWR-weiten Erschopfung folgt®’. In
Bezug auf Parallelimporte aus Drittstaaten ist eine Fortentwicklung des européi-
schen Rechts dahingehend in Rechnung zu stellen, dass dieses die internationale
Erschopfung auf der Grundlage des nationalen Rechts®™ und damit méglicherwei-
se auch gleichbedeutende Ergebnisse nach der britischen »implied licence«-Lehre
ausschlieB3t. Dartliber hinaus ist es aus der Sicht des europdischen Kartellrechts
fraglich, ob dem britischen Recht entsprechende, vertraglich vereinbarte Verbote,
patentgeschiitzte Erzeugnisse im Wege des Parallelimports in die Europiische

82 Siehe Cornish, a.a.O. (FuBn. 80), Rdnr. 6-15; Mallinson u.a., in: Yearbook 2001/I der
AIPPI, S. 471/472; Terrell on the Law of Patents, Rdnr. 8. 46; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4
f. Leitende Entscheidung ist nach wie vor Betts v. Willmott, (1871) L.R. 6 Ch. 239.

8 Siehe Mallinson u.a., a.a.O. (FuBn. 82), S.471/472, unter Berufung auf S.A. des
Manufacturers de Glaces v. Tilghman’s Patent Sand Blast Co., (1883) 25 Ch.D.1.

$  Zum Begriff der internationalen Erschépfung siehe oben Rdnr. (17).

8 S0 auch die Bewertung durch Beier, GRUR Int. 1996, 1/5.

% Siehe Cornish, a.a.0. (FuBn. 80), Rdnr. 1-49, 6-16; Mallinson u.a., a.a.0. (FuBn. 82),
S. 471; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4.

%7 Siehe dazu sogleich unten Rdnr. (32).

% Siehe unten Rdnr. (37).
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Union bzw. den Européischen Wirtschaftsraum weiter zu verdufBern, zuldssig und
wirksam sind®.

d) Europaisches Recht

(1) Parallelimporte innerhalb der Europaischen Union

(32)  Sind Erzeugnisse in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union durch ein
Patent geschiitzt und durch den Inhaber dieses Patents oder mit seiner Zustim-
mung in einem anderen Mitgliedstaat erstmals in Verkehr gebracht worden, so
kann ein Parallelimport dieser Erzeugnisse in den erstgenannten Mitgliedstaat
nicht unter Berufung auf das dort bestehende Patent verhindert werden®. Dies gilt
unabhéngig davon, ob im Land des ersten Inverkehrbringens seinerseits Patent-
schutz besteht oder auch nur erlangt werden konnte”', und auch davon, ob hier
iiber die fraglichen Produkte, wie Arzneimittel, eine Preiskontrolle ausgeiibt
wird”?. Der Patentschutz ist gegeniiber einem Parallelimport jedoch wirksam,
wenn das erste Inverkehrbringen in dem anderen Mitgliedstaat nicht mit Zustim-
mung und aufgrund freien Willens des Patentinhabers, sondern z.B. aufgrund
einer Zwangslizenz” oder einer gesetzlichen (und nicht nur moralischen) Ver-
marktungsverpflichtung’ erfolgte.

Das erste Inverkehrbringen von Erzeugnissen in einem EU-Mitgliedstaat von
Seiten des Patentinhabers bewirkt somit, wenn es aus freiem Willen geschieht,
eine Erschopfung aller in den anderen Mitgliedstaaten bestehenden Patentrechte.
An die Stelle der nur nationalen Erschopfung dieser Rechte gemil3 den innerstaat-
lichen Regeln aller (kontinentaleuropiischen) Mitgliedstaaten® tritt somit die
regionale Erschopfung im gesamten Wirtschaftraum aller EU-Staaten’®. Rechts-
grundlage fiir diese Beurteilung sind die Art. 28 und 30 EG”’ (friiher Art. 30 und

% Siehe Cornish, a.a.0. (FuBn. 80), Rdnr. 6-16; siche insoweit z.B. EuGH, Slg. 1988, 5233
— Zellstoff: Anwendbarkeit des EG-Kartellrechts auf Absprachen von Herstellern in Dritt-
staaten {liber die Belieferung des Gemeinsamen Marktes.

% Siehe insbesondere EuGH, Slg. 1974, 1147 — Centrafarm/Sterling Drug; Slg. 1981, 2063 —
Merck/Stephar; Slg. 1996, 6371 — Merck/Primecrown.

' EuGH, Slg. 1981, 2063 — Merck/Stephar; Slg. 1996, 6371 — Merck/Primecrown.

%2 EuGH, Slg. 1974, 1147 — Centrafarm/Sterling Drug; Slg, 1996, 6371 — Merck/Prime-
crown.

% EuGH, Slg. 1985, 2281 — Pharmon/Hoechst.
% EuGH, Slg. 1996, 6371 — Merck/Primecrown.
% Siehe oben Rdnr. (24)—(26).

% Siehe oben Rdnr. (16).

7 Zitierpraxis des EuGH fiir den Vertrag zur Griindung der Europiischen Gemeinschaft

(friiher der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft) in der Fassung des Amsterdamer Ver-
trages von 1997.
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36 EG-Vertrag und EWG-Vertrag) iiber den freien Warenverkehr im Gemein-
samen Markt™®.

(2) Parallelimporte innerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums

(33) Die gleichen Regeln gelten fiir die Vertragsstaaten des Abkommens tiber
den Europiischen Wirtschaftsraum””.

(3) Parallelimporte aus Drittstaaten

(34) Die traditionelle Auffassung des Europédischen Gerichtshofs geht dahin,
dass die vorerwdhnten Regeln nur den Warenverkehr innerhalb der Européischen
Union (und demzufolge auch des Europdischen Wirtschaftsraumes), nicht aber
Paralleleinfuhren in einen der EU- oder EWR-Staaten aus Drittstaaten betreffen,
so dass auf solche Importe das nationale Recht der EU- oder EWR-Staaten
Anwendung findet'”. In der Konsequenz kann dieses insoweit sowohl dem
Prinzip der nationalen Erschopfung folgen und daher patentrechtlichen Schutz
gegen solche Importe gewihren'”' als auch von der internationalen Erschopfung
ausgehen und damit diesen Schutz versagen'®. Im Verhiltnis zu Drittstaaten wird
somit das im nationalen Recht der EU- und EWR-Staaten gegebenenfalls aner-
kannte Prinzip der internationalen Erschopfung durch das europdische Gemein-
schaftsrecht und das dort geltende Prinzip der regionalen Erschopfung'® nicht

korrigiert'"",

% Siche dazu zusammenfassend und mit weiteren Nachweisen SchwBG, BGE 126 III

129/145 f. = GRUR Int. 2000, 639/644 — Kodak; BGH, BGHZ 143, 268/271 ff. = GRUR
Int. 2000, 635/636 — Karate.

Gemidll Art.2 des Protokolls 28 iiber geistiges Eigentum zum EWR-Abkommen,
(deutsches) Bundesgesetzblatt 1993 11 S. 414 = GRUR Int. 1994, 216.

1056 EuGH, Slg. 1976, 811 — EMI Records/CBS Schallplatten, zum Markenrecht; siche
dazu auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/2.

1" Siehe oben Rdnr. (14).
192 Sjehe oben Rdnr. (17).

1% Siehe oben Rdnr. (32), (33).
104

99

Es greift somit die oben unter Rdnr. (16), nicht die unter Rdnr. (15) genannte Variante der
regionalen Erschopfung Platz. Fiir einen entsprechenden Gestaltungsspielraum der natio-
nalen Rechtsordnung z.B. auch Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307/314; weitere Nach-
weise bei Gaster, GRUR Int. 2000, 571/578 ff., der seinerseits jedenfalls fiir den Bereich
der im sekundiren Gemeinschaftsrecht (Richtlinien und Verordnungen) harmonisierten
Rechtsmaterien des geistigen Eigentums die gegenteilige Auffassung, ndmlich ein Verbot
der internationalen Erschopfung im Verhiltnis zu Drittstaaten, vertritt.
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(4) Unterschiedliche Rechtslage im Urheber-, Marken- und
Patentrecht?

(35) Anderes gilt, und internationale Erschopfung durch Inverkehrbringen
geschiitzter Erzeugnisse in einem Drittstaat ist ausgeschlossen im Bereich des
Urheberrechts und der mit ihm verwandten Schutzrechte. Zu letzteren bestimmt
Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG zum Vermiet- und Verleihrecht sowie
zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des
geistigen Eigentums'®® ausdriicklich, dass sich das Verbreitungsrecht nur'®® mit
dem Erstverkauf in der Gemeinschaft erschopft. In gleicher Weise ist die Erschop-
fung des Verbreitungsrechts der Urheber in Art.4 Abs.2 der Richtlinie
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft'”’” geregelt. Dies schlieBt
fiir die Mitgliedstaaten der Europdischen Union die internationale Erschépfung im
Urheberrecht aus'®, ein Ergebnis, das auch schon durch das dem Europiischen
Gerichtshof beigeordnete Gericht 1. Instanz auf der Grundlage von Art. 4
Buchst. ¢) Satz 2 der Richtlinie 91/250/EWG {iber den Rechtsschutz von Com-
puterprogrammen'” vorweggenommen wurde, obwohl in dieser Bestimmung das

einschriinkende Wort »nur« fehlt'!°.

36) Das Gericht 1. Instanz konnte sich in der vorerwéhnten Entscheidung auf
die Rechtsprechung des Europidischen Gerichtshofs im Markenrecht berufen. Sie
legt Art. 7 Abs.1 der Ersten Richtlinie 98/104/EWG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken''' in gleicher Weise aus,
wobei auch diese Vorschrift nicht ausdriicklich bestimmt, dass sich das Recht aus

der Marke nur durch das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft erschopft''%.

(37)  Auf dem Gebiet des Patentrechts ist die Harmonisierung des Rechts in der
Europdischen Union weit weniger fortgeschritten, so dass der Ausschluss der
internationalen Erschopfung hier weniger gesichert ist''>. Unmittelbar einschligig

195 ABIL. EG Nr. L 346/61 vom 27.11.1992 = GRUR Int. 1993, 144.

1% Hervorhebung durch die Verfasser.

17 ABI. EG Nr. L 167/10 vom 22.6.2001 = GRUR Int. 2001, 745.
1% Siehe Reinbothe, GRUR Int. 2001, 733/737.
199 ABI. EG Nr. L 122/42 vom 17.5.1991 = GRUR Int. 1991, 545.

10 Siehe EuG, Urteil vom 16.12.1999, Slg. 1999, 11-3989 (Rdnr. 34) — Micro Leader
Business/Kommission; siehe dazu Baudenbacher, ZfSR 2001, 207/228.

T ABL EG 1989 Nr. L 40/1 = GRUR Int. 1998, 294.

12 Zum Ergebnis siche EuGH, Slg. 1998, 1-4799 — Silhouette/Hartlauer; Slg. 1999, 1-4103 —
Sebago und Maison Dubois/G-B Unic; sieche neuerdings auch EuGH, Urteil vom
20.11.2001, GRUR Int. 2002, 147 — Davidoff/A & G Imports und Levi Strauss/Testco und
Costco.

'3 Selbst Gaster als prononcierter Verfechter eines Verbots der internationalen Erschopfung

im Gemeinschaftsrecht nimmt an, dass dieses Verbot de lege lata nur soweit besteht, als
sekundires Gemeinschaftsrecht Erschopfungsregelungen enthélt; siche GRUR Int. 2000,
571/583.
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ist hier die Richtlinie 98/44/EG {iber den rechtlichen Schutz biotechnologischer
Erfindungen''®, der nach Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie in den Mitgliedstaaten durch
das Patentrecht zu gewéhren ist. Art. 10 dieser Richtlinie, die somit ein Spezial-
gebiet des Patentrechts regelt, sieht die gemeinschaftsweite Rechtserschopfung
vor, ohne die internationale Erschopfung ausdriicklich auszuschlieBen. In gleicher
Weise verfahren Art. 28 und 76 der Vereinbarung 89/695/EWG iiber Gemein-
schaftspatente'”*, die im iibrigen noch nicht in Kraft getreten ist. Noch im Stadium
der Vorbereitung befindet sich eine Richtlinie {iber die Angleichung der Rechts-
vorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster''°,
die mit Patenten verwandt sind. Der betreffende Vorschlag der Europdischen
Kommission sieht in Art. 21 Abs. 2 den ausdriicklichen Ausschluss der internatio-
nalen Erschopfung vor. Der jiingere Vorschlag fiir eine Verordnung iiber das
Gemeinschaftspatent''” sieht in seinem Art. 10 aber wiederum von einer solchen
klaren Aussage ab.

2. Mittel- und Osteuropa, Tlurkei

(38)  Von dhnlich aktuellem Interesse wie die Rechtslage in der Europdischen
Union und im Europdischen Wirtschaftsraum ist diejenige in den Staaten Mittel-
und Osteuropas, die zur Zeit mit Vorrang fiir einen Beitritt zur Européischen
Union in Frage stehen. Gleiches gilt fiir die Tiirkei, die mit der Europdischen
Union schon seit 1963 durch ein Assoziierungsabkommen und seit 1996 durch
eine Zollunion verbunden ist.

a) Europa-Abkommen

(1) Vertragsstaaten und Inhalt der Abkommen

(39) Die Europiische Union und ihre Mitgliedstaaten sind mit den folgenden
Staaten Mittel- und Osteuropas''® durch sog. Europa-Abkommen verbunden, die
in den Jahren 1991-1996 unterzeichnet wurden: Bulgarien (1994), Polen (1991),
Rumiinien (1994), Slowakei (1994), Slowenien (1996), Tschechien (1994) und
Ungarn (1991). Von der Europdischen Gemeinschaft sind diese Abkommen als
Assoziierungsabkommen im Sinne von Art. 238, 228 Abs. 2 EG-Vertrag (jetzt
Art. 310, 300 Abs. 2 EG) abgeschlossen worden; sie sind — ohne feste Beitritts-

14 ABL. EG Nr. L 213/13 vom 30.7.1998 = GRUR Int. 1998, 675.
15 ABIL EG Nr. L 401/1 vom 30.12.1998.

"¢ Vorschlag der Kommission, ABL. EG Nr. C 36/13 vom 3.2.1998; Art. 21 unveréndert im
gednderten Vorschlag, ABI. EG Nr. C 248 E/56 vom 29.8.2000.

7 ABIL. EG Nr. C 337 E/278 vom 28.11.2000.

8 Ferner mit den hier nicht zu behandelnden baltischen Staaten Estland, Lettland und

Litauen (sei 1995).
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zusage — auf wirtschaftliche Liberalisierung und einen stindigen politischen

Dialog ausgerichtet''”.

(40)  Als Muster fiir diese inhaltlich weitgehend iibereinstimmenden Abkommen
sei hier das Europa-Abkommen zwischen den Europédischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Polen andererseits vom 16. De-
zember 1991 angefiihrt, das von Rat und Kommission der EG am 13. Dezember
1993 genehmigt wurde'?. Das Abkommen ist nach seinem Art. 7 auf die Errich-
tung einer Freihandelszone im Verhéltnis der Vertragsparteien ausgerichtet. Fiir
den gewerblichen Sektor enthdlt es Bestimmungen iiber den freien Warenver-
kehr (Art. 9 Abs. 4, Art. 10 Abs. 4, Art. 35), die inhaltlich weitgehend Art. 30
und 36 EG-Vertrag (jetzt Art. 28, 30 EG)'*' entsprechen.

(2) Europa-Abkommen und Erschopfung des Patentrechts

41)  Im Hinblick auf die Frage der Erschopfung des Patentrechts und anderer
Immaterialgiiterrechte werden jene Bestimmungen der Europa-Abkommen von
der offensichtlich ganz liberwiegenden Meinung trotz ihrer Verwandtschaft mit
den Freiverkehrsvorschriften des EG-Vertrags jedoch nicht im Sinne einer
regionalen Erschopfung im Verhiltnis der Abkommensparteien untereinander
verstanden'*?. Als Vorbild fiir die Beurteilung dient vielmehr die Rechtsprechung
des Europidischen Gerichtshofs zum Abkommen der Europdischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Portugiesischen Republik vom 22. Juli 1972'%, dem
Freihandelsabkommen EG-Portugal, das in seinen Art. 14 Abs.2 und 23
Bestimmungen iiber den freien Warenverkehr enthélt, die ebenfalls Art. 30 und 36
EWG- bzw. EG-Vertrag (jetzt Art. 28 und 30 EG) entsprechen. Das Gericht'**
hatte es abgelehnt, jenen Bestimmungen das Verbot der nationalen Erschopfung
im Verhiltnis zwischen den Mitgliedstaaten der EWG und Portugal zu entneh-
men, weil das Freihandelsabkommen anders als der EWG-Vertrag nicht auf die
Errichtung eines Gemeinsamen Marktes im Sinne eines Binnenmarktes ausgerich-
tet sei. Demgemill konnte die Inhaberin von Urheberrechten im Vereinigten
Konigreich dem Parallelimport von in Portugal erstmals in Verkehr gebrachten
originalen Schallplatten entgegentreten. Im gleichen Sinne hat auch der Gster-
reichische Oberste Gerichtshof die Freiverkehrsvorschriften (Art. 13 und 20) des
Freihandelsabkommens EG—Osterreich (sog. Globalabkommens) von 1971'%

"9 Siehe zu den vorstehenden Angaben Oppermann, Europarecht, Rdnr. 1873/1893.

1200 ABI. EG Nr. L 348/1/12 ff. vom 31.12.1993.
121 Siehe zu diesen oben Rdnr. (32)

22 Siehe hierzu die Darstellung von Soltysinski, GRUR Int. 1996, 316/323, der selbst a.a.0.,
S. 323 ff., fiir die regionale Erschopfung pladiert.

' ABIL. EG Nr. L 301/165 vom 31.12.1972; seit dem Beitritt Portugals zur EG nicht mehr
rechtskréftig.

124 Urteil vom 9.2.1982, Slg. 1982, 329 — Polydor/Harlequin.
125 (Osterreichisches) Bundesgesetzblatt 1972 Nr. 466.
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ausgelegt'?® und der deutsche Bundesgerichtshof das Freihandelsabkommen

EG-Israel'”.

b) Nationales Recht der Staaten Mittel- und
Osteuropas, CEFTA

(1) Die Rechtslage in der Mehrzahl der Staaten

42) Die vorstehend dargestellte Auslegung der Europa-Abkommen durch die
herrschende Auffassung wird durch die Gesetzgebungspraxis der mittel- und
osteuropdischen Vertragsstaaten dieser Abkommen bestétigt. Geht man wiederum
von dem Europa-Abkommen mit Polen'** als Muster aus, so wurden diese Staaten
nicht nur verpflichtet, innerhalb bestimmter Ubergangfristen den Schutz der
Rechte des geistigen, gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu verbessern,
um ihn an das Niveau in der Gemeinschaft heranzufiihren, und den diesbeziig-
lichen, fiir die EG-Staaten verbindlichen multilateralen Ubereinkommen beizu-
treten (Art. 66). Sie mussten vielmehr auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
sogar ihre Rechtsvorschriften an das Gemeinschaftsrecht anpassen (Art. 68, 69).

43) Die mittel- und osteuropdischen Vertragsstaaten haben demzufolge u.a.
auch neue Patentgesetze erlassen und dabei ganz iiberwiegend wie die kontinen-
taleuropdischen EG-Staaten'” ausdriicklich die nationale Erschopfung des
Patentrechts vorgesehen, nicht aber in Anlehnung an die verbreitete Ubung der
EG-Staaten'”” eine regionale, das Verhiltnis zur Gemeinschaft betreffende
Erschopfung. Dies spiegelt die Einschidtzung in jenen mittel- und osteuropdischen
Staaten wider, dass diese Art der Erschopfung in ithrem Verhéltnis zur Européi-
schen Gemeinschaft unter den Europa-Abkommen nicht Platz greift. Das vorste-

hend Gesagte gilt fiir Bulgarien', Ruminien'*?, die Slowakei' >, Slowenien'**,

o 1 1
Tschechien'* und Ungarn 3,

126 Urteil vom 14.3.1989, GRUR Int. 1989, 699/700 f. — Schallplattenparallelimport, unter
Hinweis auch auf SchwBG, BGE 105 II 49 — OMO, betreffend das Freihandelsabkommen
Schweiz—EWG; siehe dazu auch bereits OGH, Urteil vom 10.7.1979, GRUR Int. 1980,
185 — Top Hits, mit Anmerkung von Ulmer.

127" Urteil vom 27.2.1981, BGHZ 80, 101 = GRUR Int. 1981, 562 — Schallplattenimport, mit
Anmerkung von Ulmer.

128 Siehe zu diesem oben Rdnr. (40) mit FuBn. 120.
12 Siehe oben Rdnr. (24)—(26).
130 Siehe auch dazu oben Rdnr. (26).

B Art. 20 Nr. 5 PatG 1993: Erschopfung des Patentrechts an auf den Markt des »inlindi-
schen Territoriums« gebrachten Produkten; deutsche Ubersetzung des Gesetzes in GRUR
Int. 1993, 940 ff. Siehe dazu auch Chivarov/Kowal-Wolk, GRUR Int. 1993, 910/917.

Art. 37 Buchst. d) PatG 1991: Erschopfung des Patentrechts »auf dem Territorium
Ruméniens« an vorher von Seiten des Patentinhabers verkauften Erzeugnissen. Die feh-
lende nochmalige Erwéhnung des Territoriums Ruméniens beruht vermutlich auf einem

132
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(2) Die Rechtslage in Polen

44) Eine Ausnahme macht Polen. Es siecht in Art. 70 seines Gesetzes vom
30. Juni 2000 — Recht des gewerblichen Eigentums'’ zunichst in Satz 1 die
nationale Erschopfung vor, indem der Import von Erzeugnissen, die zuvor durch
den Berechtigten oder mit seiner Zustimmung rechtmifig »auf dem Territorium
der Polnischen Republik« in Verkehr gebracht worden sind, von der Schutzwir-
kung des Patents ausnimmt. In Satz 2 derselben Bestimmung wird dann aber dem
inlédndischen Vorgang das Inverkehrbringen »auf dem Territorium eines Staates«
gleichgestellt, »mit dem die Polnische Republik ein Abkommen {iber die Schaf-
fung einer Freihandelszone geschlossen hat«. Dies bedeutet regionale Erschop-
fung u.a. im Hinblick auf die Européische Union und deren Mitgliedstaaten, mit
denen Polen durch das bereits erwdhnte'*® Europa-Abkommen von 1991 als
Freihandelsabkommen verbunden ist. Die Regelung beinhaltet einen einseitigen
Akt des polnischen Gesetzgebers, da die Europdische Union und ihre Mitglied-
staaten in threm Verhéltnis zu Polen nicht von einer regionalen Erschépfung des
Patentrechts ausgehen'””. Bereits das polnische Urheberrechtsgesetz von 1994
enthilt in Art. 51 Abs. 3 die gleiche Regelung'*'. Im Ergebnis sind damit Parallel-
importe nach Polen aus den EU-Staaten vom Patentschutz in Polen ausgenom-
men, nicht aber umgekehrt.

Redaktionsversehgn. Zum Ergebnis siche Enescu/Radulescu, Yearbook 2001/I der AIPPI,
S. 446. Deutsche Ubersetzung des Gesetzes in GRUR Int. 1992, 196 ff.

33§16 Abs. 1 PatG 2001: Erschopfung des Patentrechts an »in der Slowakischen Republik«
in Verkehr gebrachten Erzeugnissen.

B34 Art. 21 Abs. 1 Gesetz iiber das gewerbliche Eigentum vom 23.5.2001, Amtsblatt der
Republik Slowenien vom 7.6.2001, Nr. 45/2001, S. 5007 ff.: Erschopfung des Patent-
rechts hinsichtlich »in der Republik Slowenien« in Verkehr gebrachter Erzeugnisse; dar-
iiber hinaus gemédB Art. 21 Abs. 2 nur, »wenn dies in Einklang steht mit einem internatio-
nalen Abkommen, das die Republik Slowenien bindet, also nicht einseitig.

135§ 13 b Gesetz iiber Erfindungen etc. 1990/2000: Erschopfung des Patentrechts an »in der

Tschechischen Republik« in Verkehr gebrachten Produkten.

16§20 PatG 1995: Erschopfung des Patentrechts an »im Inland« in Verkehr gebrachten

Erzeugnissen; zur nationalen und de lege lata auch nicht regional-européischen Erschop-
fung des Patentrechts in Ungarn siehe Vida/Kowal-Wolk/Hegyi, Ungarisches Patentrecht,
K&ln usw. 2001, S. 110.

57 Deutsche Ubersetzung in GRUR Int. 2001, 927 ff.

8 Siehe oben Rdnr. (39), (40).

139 Siehe oben Rdnr. (41).

1% 1n deutscher Ubersetzung abgedruckt in GRUR Int. 1994, 479 ff.

1 Siehe dazu Soltysifiski, GRUR Int. 1996, 316/325; Barta/Markiewicz, 26 IIC 337/345
(1995) bezeichnen sie als »original«. Jedoch konnte z.B. Grzeszak, UFITA 126 (1994),
5/11, auf die Parallele des § 16 Abs. 3 des Osterreichischen Urheberrechtsgesetzes in der
Fassung der Novelle von 1993 (richtig bereits 1988) verweisen. Dadurch sollte vor dem
Beitritt Osterreichs zur Europdischen Union (1995), aber unter dem Freihandelsabkom-
men EG-Osterreich von 1971 der Parallelimport speziell von Tontrigern aus den EU-
Staaten ermdglicht werden, um die diesbeziiglichen Konsumentenpreise in Osterreich zu
senken; siehe dazu Dittrich, Osterreichisches und internationales Urheberrecht, S. 100;
Zanger, Medien und Recht 1989, 38/40; siehe auch oben Rdnr. (41) am Ende.
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(3) CEFTA

45) Ein weiteres Freihandelsabkommen, auf welches die polnische Regelung
sich bezieht, ist das Zentraleuropdische Freihandelsabkommen CEFTA (Central
European Free Trade Agreement), das im Jahre 1992 von Polen, Ungarn und der
seinerzeit noch ungeteilten Tschechoslowakei unterzeichnet wurde und dem
spiter die restlichen hier untersuchten mittel- und osteuropéischen Staaten
beigetreten sind, ndmlich Bulgarien (1998), Ruminien (1997) und Slowenien
(1996)'**. Es enthilt fiir den gewerblichen Sektor Bestimmungen iiber den freien
Warenverkehr (Art. 8, 9) sowie allgemeine Verpflichtungen iiber den Schutz des
geistigen Eigentums (Art. 25). Aus den schon zu den Europa-Abkommen erwéhn-
ten Griinden'* gehen die Vertragsstaaten mit Ausnahme Polens offensichtlich
nicht davon aus, dass in ihrem Verhéltnis untereinander das Prinzip der regionalen
Erschopfung des Patentrechts gelte, Parallelimporte patentgeschiitzter Produkte
aus den jeweils anderen Vertragsstaaten somit von der Schutzwirkung des
jeweiligen nationalen Patentschutzes ausgenommen seien.

c) Tirkei

46)  Die gleiche Rechtslage in der Frage der Erschopfung des Patentrechts wie
in der ganz iliberwiegenden Zahl der sieben untersuchten mittel- und osteuropéi-
schen Staaten (Ausnahme: Polen) ist auch in Bezug auf die Tiirkei festzustellen.
Das tiirkische Patentgesetz von 1995'** sieht in seinem Art. 76 ausdriicklich die
nur nationale Erschopfung des Patentschutzes vor: Danach erstrecken sich die
Rechte aus einem Patent nicht auf Erzeugnisse, nachdem diese vom Rechtsinha-
ber oder mit seinem Einverstdndnis »in der Tiirkei« in Verkehr gebracht worden
sind. Von dieser Rechtslage und damit von der Mdglichkeit des Inhabers eines
tiirkischen Patents, gegen Parallelimporte vorzugehen, ist auch in Bezug auf das
Verhiltnis der Tirkei zur Europdischen Union und zu deren Mitgliedstaaten
auszugehen. Grundlagen fiir diese Beurteilung sind das Assoziierungsabkommen
EWG-Tiirkei vom 12. September 1993'** und der Beschluss Nr. 1/95 des Asso-
ziationsrates EG-Tiirkei vom 22. Dezember 1995 iiber die Durchfiihrung der
Endphase der Zollunion'*’. Beide Rechtsquellen enthalten Bestimmungen iiber
den freien Warenverkehr, ndmlich Art. 10 Abs. 2 des Abkommens entsprechend
Art. 28 EG und Art. 5 und 7 des Beschlusses analog Art. 28 und 30 EG (friiher
Art. 30 und 36 EG- und EWG-Vertrag). Die Erschopfungsfrage im Verhéltnis
zwischen der Europdischen Union und der Tiirkei ist dabei sogar ausdriicklich

142 7Zur CEFTA siche Madl, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 1993, 289 ff. Das
Abkommen ist im Internet zu finden unter: <http://www.cefta.org>.

143 Siehe oben Rdnr. (43).

144 Rechtsverordnung (mit Gesetzeskraft) Nr. 551 iiber den Schutz von Patentrechten, in

Kraft seit 27.6.1995, mit Anderungen; in deutscher Ubersetzung abgedruckt in BIPMZ
2000, 355 ff.

145 Abkommen zur Griindung einer Assoziation zwischen der Europiischen Wirtschaftsge-

meinschaft und der Tiirkei, (deutsches) Bundesgesetzblatt 1964 11, S. 510 ff.
146 ABL EG Nr. L 35/1 vom 13.2.1996.
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klargestellt: Der Beschluss 1/95 iiber die Vollendung der Zollunion enthélt in
seinem Anhang 8 Bestimmungen iiber den Schutz des geistigen und kommerziel-
len Eigentums. Ahnlich den Europa-Abkommen mit den mittel- und osteuropi-
schen Staaten'*’ ist dabei u.a. eine Anhebung des Schutzniveaus und eine Anglei-
chung des tiirkischen Rechts an das Gemeinschaftsrecht vorgesehen (Art. 3-7).
Die ausdriickliche Regelung der Erschopfungsfrage ist in Art. 10 Abs. 2 enthalten.

Sie lautet wortlich:

»Dieser Beschluss sieht eine Erschopfung der Rechte an geistigem, ge-
werblichem und kommerziellem Eigentum in den Handelsbeziehungen
zwischen den beiden Vertragsparteien im Rahmen dieses Beschlusses

nicht'*® vor.«

Somit ist fiir die Tiirkei in ihrem Verhiltnis zur Europdischen Union und zu ihren
Mitgliedstaaten von der nationalen, nicht von einer europdisch-regionalen
Erschopfung auszugehen. Parallelimporten kann wechselseitig aufgrund des
jeweiligen Patentrechts entgegengetreten werden.

3. USA, NAFTA, FTAA

a) USA

47 Ausgangspunkt fiir die Beurteilung von Parallelimporten nach dem Patent-
recht der USA ist die Bestimmung der Sec. 271 (a) Patents Act, wonach u.a. auch
der unbefugte Import ein Patent verletzt. Davon abgesehen ist die Frage der
Patentverletzung durch Parallelimporte in den USA aber ebensowenig gesetzlich
geregelt wie diejenige der Erschopfung des Patentrechts durch das erste autorisier-
te Inverkehrbringen patentgeschiitzter Erzeugnisse unter rein inlédndischen Ver-
haltnissen'*’. In beiden Fillen entscheidet das case law.

48) In Bezug auf die rein inldndischen Verhéltnisse ist dabei von den Gerich-
ten unter dem Stichwort der »first sale«-Doktrin das Prinzip der Erschopfung des
Patentrechts seit langem anerkannt. Wer ein patentgeschiitztes Produkt vom
Inhaber des Patents oder dessen Lizenznehmer erwirbt, kann es frei weiterver-
duBern'. Grundlegende Entscheidungen des U.S. Supreme Court hierzu sind
Adams v. Burke aus dem Jahre 1873"', Keeler v. Standard Folding-Bed Co. aus

147 Siehe oben Rdnr. (42).
¥ Hervorhebung durch die Verfasser.

49" Siehe dazu Chisum on Patents, § 16.03 [2], § 16.05 [3][a]; siche zum Ganzen auch
Bodewig, GRUR Int. 2000, 597/606 ff.; Verma, 29 IIC 534/543 ff. (1998).

130 Siehe Chisum, a.a.0. (FuBn. 149), § 16.03 [2][a].
51 84 U.S. (17 Wall.) 453, 21 L. Ed. 700 (1873).
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dem Jahre 1895'°% und, beziiglich der VerduBerung durch Lizenznehmer als
Entscheidung des Court of Appeals for the Federal Circuit, des zentralen Beru-
fungsgerichts fiir Patentsachen, Intel Corp. v. ULSI Corp. aus dem Jahre 1993'.
Uniibersichtlich wird die Rechtslage freilich, wenn dem Erwerber einer ersten

VerduBerung Beschrinkungen auferlegt werden'™*.

49)  Die Frage der Patentverletzung durch Parallelimporte, also die Frage der
nationalen oder der internationalen Erschopfung'>, hat die Gerichte in den USA
nur vergleichsweise selten beschiftigt'*®. Eine in diesem Zusammenhang hiufig
zitierte Entscheidung'’, in der eine Patentverletzung angenommen wurde, bezog
sich auf in die USA importierte Produkte, die im Exportland Deutschland nur
aufgrund eines Vorbenutzungsrechts von Rechts wegen, nicht aber mit Zustim-
mung des Patentinhabers legal hergestellt worden waren. Es handelte sich
demzufolge gar nicht um einen Parallelimportfall in dem vorliegend interessie-
renden Sinne'”®. Im iibrigen lassen sich die Ergebnisse der US-amerikanischen
Gerichtsentscheidungen wie folgt zusammenfassen'>: Ist der ErstverduBerer
Inhaber sowohl des amerikanischen Patents als auch des Patents im Land der
ersten VerduBerung und war diese VerduBerung nicht mit Beschrankungen des
Erwerbers'® verbunden, so stellt der Parallelimport aus der Sicht des amerikani-
schen Patentrechts keine Patentverletzung dar, es gilt also internationale Er-
schopfung. Dagegen greift die nur nationale Erschopfung Platz und Parallel-
importen kann mit dem US-Patent begegnet werden, wenn die Rechtsinhaber in
den USA und im Land der ErstverduBerung nicht identisch sind, insbesondere
dem erstverduB3ernden auslidndischen Lizenznehmer nur eine territorial beschrank-
te Lizenz eingerdumt worden war. Insgesamt erscheint damit die internationale
Erschopfung des Patentrechts in den USA nur als eine mehr oder weniger theo-
retische Moglichkeit'®'; es iiberwiegt das Prinzip der nationalen Erschopfung.

(50)  Uberlagert wird der patentrechtliche Schutz in den USA gegeniiber
Parallelimporten speziell von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch die
im US-amerikanischen Arzneimittelrecht mit Griinden der Arzneimittelsicherheit
gerechtfertigte Regelung, dass solche in den USA hergestellten und dann expor-

52157 U.S. 659, 15 S.Ct. 738, 39 L. Ed. 848 (1895).

153995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136.

1% Siehe Chisum, a.a.0. (FuBn. 149), § 16.03 [2][a][ii].

'35 Siehe oben Rdnr. (14), (17).

13 Siehe Chisum, a.a.0. (FuBn. 149), § 16.03 [2][a][iv].

57 Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).

138 Siehe oben Rdnr. (7), (10).

1% Siehe dazu Chisum, a.a.0. (FuBin. 149), § 16.03 [2][a][iv], § 16.05 [3][a][ii].

10" Es ist von amerikanischen Gerichten entschieden worden, dass dem Erwerber im Ausland

auferlegte Exportverbote fiir die USA nicht per se als Patentmissbrauch oder Kartell-
versto} zu beurteilen sind; siche Chisum, a.a.O. (FuB3n. 149), § 16.03 [2][a][iv] mit Nach-
weisen in Fufin. 37.

1" So die Bewertung durch Bodewig, GRUR Int. 2000, 597/610.
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tierten Arzneimittel nur mit Zustimmung des Herstellers re-importiert werden

diirfen'®?,

b) NAFTA, FTAA

(1) NAFTA

(51) Die USA sind seit 1994'® mit Kanada und Mexiko durch das North
American Free Trade Agreement (NAFTA) verbunden. Das Abkommen errichtet
unter den drei Staaten eine Freihandelszone (Art. 101) und ist u.a. darauf ausge-
richtet, Handelsschranken unter den Vertragsparteien zu beseitigen und den
grenziiberschreitenden Warenverkehr zu erleichtern sowie einen angemessenen
und wirksamen Schutz des geistigen Eigentums in den Vertragsstaaten zu
gewdhrleisten (Art. 102 (1) (a) und (d)). Vergleichbar mit Art. 28 EG (frither
Art. 30 EG- und EWG-Vertrag) sind zwischen den Vertragsparteien Einfuhr-
beschriankungen grundsitzlich verboten (Art. 309 (1)), und dhnlich wie aufgrund
der in Art. 30 EG (friiher Art. 36 EG- und EWG-Vertrag) vorgesehenen Vor-
behalte beim Schutz u.a. des gewerblichen und kommerziellen Eigentums darf
nach Art. 1701 (1) NAFTA die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
nicht ihrerseits den legitimen Handel beschrianken. Vergleichbar mit dem TRIPS-
Ubereinkommen als Teil des WTO-Ubereinkommens'®* enthilt das NAFTA-
Abkommen einen eigenen Abschnitt (Teil 6 Kapitel 17) {iber den Schutz des
geistigen Eigentums, darunter auch des Patentrechts (Art. 1709). Ausdriicklich
vorgeschrieben ist dabei im Hinblick auf patentierte Verfahren der Schutz der

unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse u.a. gegen die Einfuhr (Art. 1709 (5) (b))'®.

Es fehlen jedoch Bestimmungen iiber die Erschopfung des Patentrechts, und auch
aus den vorerwdhnten, mit dem EG-Vertrag vergleichbaren Bestimmungen ist
bisher unter NAFTA kein Grundsatz der regionalen Erschopfung bzw. keine
Herausnahme von Parallelimporten aus den Schutzwirkungen der nationalen
Patente entwickelt worden; es hat damit bei den diesbeziiglichen nationalen

Regelungen und Rechtsgrundsitzen sein Bewenden'®.

12 21 U.S.C. Sec. 381 (d) (1) in Verbindung mit Sec. 353 (b); in den Federal Food, Drug and
Cosmetics Act (21 U.S.C.) im Jahre 1987 eingefiigt durch den Prescription Drug Marke-
ting Act; siche dazu Angarola/Beach, 51 Food and Drug Law Journal 21 (1996).

163 Ynkrafttreten von NAFTA am 1.1.1994; siche Folsom/Folsom, NAFTA Law and Business,
Chapter III-5; im Anhang 1 auch Abdruck des Abkommens.

1% Siehe unten Rdnr. (84).

' Fiir Erzeugnispatente fehlt eine entsprechende Bestimmung.

1% Siehe Bikoff/Wilson, Patent World, October 1994, 21/23; Bodewig, GRUR Int. 2000,
597; eine mogliche Parallele zum EG-Vertrag deutet Miller, in: Folsom/Folsom, a.a.O.
(FuBn. 163), Chapter V-11 f., an; wie hier aus mexikanischer Sicht Rangel-Ortiz, 27 1IC
771/787 £. (1996).
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(2) FTAA

(52)  Seit 1995 laufen Verhandlungen von 34 nord-, mittel- und siidamerikani-
schen Staaten einschlieBlich der USA iiber eine Freihandelszone dieser Staaten
(Free Trade Area of the Americas, FTAA). Der Abkommensentwurf in der derzeit
aktuellen Fassung'®’ sicht zum Patentrecht in einem Artikel XX. Exhaustion of
Rights zwei Regelungsalternativen vor. Nach der ersten sollen zunichst die
nationalen Erschopfungsregeln der Vertragsstaaten unangetastet bleiben, die
Vertragsstaaten sollen dann aber innerhalb eines Zeitraums von fiinf Jahren nach
Inkrafttreten des Abkommens ihr nationales Recht im Hinblick auf die Einflihrung
zumindest des Prinzips der regionalen Erschopfung in ihrem Verhéltnis zu allen
Vertragsstaaten tiberpriifen. Nach der zweiten ins Auge gefassten Regelungsalter-
native soll die generelle internationale Erschopfung'®® von vornherein als Abkom-
mensregel vorgesehen werden.

4. Lateinamerika

a) Anden-Gemeinschaft

(53) Die unmittelbar vorstehend angefiihrte Regelungsalternative im FTAA-
Abkommensentwurf hat ihr Vorbild offensichtlich in der bereits rechtswirksamen
Regelung der Erschopfungsfrage im Rahmen der lateinamerikanischen Anden-
Gemeinschaft mit ihren Mitgliedstaaten Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru
und Venezuela.

(54)  Der Beschluss 486 — Gemeinsame Bestimmungen iiber den gewerblichen
Rechtsschutz'® der Anden-Gemeinschaft vom 14. September 2000, der am
1. Dezember 2000 in Kraft getreten ist'’, enthilt als verbindliches Gemein-
schaftsrecht Bestimmungen u.a. {iber Patente (Art. 14—80) und darunter in Art. 54
Abs. 1 auch eine allgemeine'”' Regelung der Erschdpfung des Patentrechts. Sie
beinhaltet, dass die durch das Patent verlichenen Rechte sich nicht auf die
gewerbliche Verwertung eines patentierten Erzeugnisses erstrecken, nachdem
dieses »in irgendeinem Land«'’? in Verkehr gebracht worden ist. Dies bedeutet

17 7u finden im Internet unter <http://www.ftaa-alca.org>; letzter Besuch am 8.4.2002.

18 Erschopfung des Patentrechts an Produkten »introduced into the commerce of any coun-

try«.

Abgedruckt in: WIPO (ed.), Industrial Property Laws and Treaties, Multilateral Treaties —
Text 1-009.

170" Sjehe den Bericht in GRUR Int. 2000, 1095 f.

171

169

Art. 54 Abs. 2 erlautert den Fall des Inverkehrbringens durch eine mit dem Rechtsinhaber
wirtschaftlich verbundene Person, welches nach Art. 54 Abs. 1 ebenfalls zur Erschépfung
des Patentrechts fiihrt; Art. 54 Abs. 3 regelt die Erschopfung in Bezug auf Patente auf bio-
logisches Material. Die vorerwéhnte FTAA-Alternative sieht gleichartige Regelungen vor.

2 »in any country«.
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die internationale Erschopfung'”, die Parallelimporte aus jedem Land zu-

lasst'”,

b) Mercosur

(55)  Der Mercosur, gegriindet im Jahre 1991 und in Kraft getreten am 1. Ja-
nuar 1995, bildet einen Gemeinsamen Markt der Staaten Argentinien, Brasilien,
Paraguay und Uruguay, besitzt aber bislang auf dem Gebiet des Patentrechts
noch kein harmonisiertes Recht'” und demzufolge auch keine gemeinsame
Erschopfungsregelung. Dies erklédrt auch, warum die betreffenden Bestimmungen
der Vertragsstaaten unterschiedlichen Konzepten folgen.

(56) So siecht Argentinien in Art. 34 c seines Patent- und Gebrauchsmuster-
gesetzes Nr. 24.481/96 die internationale Erschopfung vor, indem es auf das
Inverkehrbringen eines patentgeschiitzten Erzeugnisses »in irgendeinem Land«

abstellt!’¢.

(57) Brasilien hingegen kniipft in Art. 43 (IV) und (VI) seines Gesetzes
Nr. 9.279/1996 tiber den gewerblichen Rechtsschutz die Erschopfungswirkung an
das Inverkehrbringen eines patentgeschiitzten Produkts »auf dem inldndischen
Markt« an und bestimmt damit die nur nationale Erschopfung'’’, so dass
Parallelimporte aus dem Ausland verhindert werden kénnen.

(58) Im Hinblick auf Paraguay ist im Jahre 2000 {iber einen Gesetzentwurf
berichtet worden, nach dem wiederum die internationale Erschopfung des

Patentrechts vorgesehen werden sollte' .

(59)  Desgleichen ist internationale Erschopfung des Patentrechts geregelt in
Uruguay in Art. 40 Abs.1 des Gesetzes Nr. 17.164 betreffend Patente,
Gebrauchsmuster und Industriedesign vom 18. Januar 2000'”. Entscheidend ist

' Siche hierzu Correa, in: International Review of Economic Law, Special Edition:

Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health, 2001, S. 25/32, zur gleichlauten-
den Vorlauferbestimmung Art. 34 d) des Beschlusses 344 von 1993 der Anden-Gemein-
schaft.

7% Siehe oben Rdnr. (17).

17> Siehe dazu und zum Vorstehenden Hassemer, Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur,

S. 14 £./24.

176 Sjehe Correa, a.a.0. (FuBn. 173), S. 32; Hassemer, a.a.0., (Fulln. 175), S. 82; Argentine
Group, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 325; Abdruck des Gesetzes in: WIPO, a.a.O.
(FuBn. 169), Argentina — Text 2-002.

"7 Siehe Hassemer, a.a.0. (Fufin. 175), S. 83; Ahlert, 28 IIC 632/657 ff.; Flesch u.a., in:
Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 356; Abdruck des Gesetzes in: WIPO, a.a.O. (Fufin. 169),
Brazil — Text 1-002.

78 So Hassemer, a.a.0. (FuBn. 175), S. 82; ebenso Berkemeyer, in: Yearbook 2001/1 der
AIPPI, S. 439.

17 Abgedruckt in: WIPO, a.a.0. (FuBn. 169), Uruguay — Text 1-001.
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danach das erste Inverkehrbringen patentgeschiitzter Produkte »in Uruguay oder
im Ausland«.

c) Mexiko

60) Erwihnt sei schlieflich als NAFTA-Vertragsstaat, der den beiden vorge-
nannten lateinamerikanischen Staatengemeinschaften nicht angehort, Mexiko.
Dessen Gesetz iiber den gewerblichen Rechtsschutz von 1991/1999' spricht in
seinem Art. 22 (II) nur allgemein davon, dass das Patent keine Wirkung in Bezug
auf den Handel mit einem patentierten Erzeugnis hat, »nachdem dieses Erzeugnis
in den Handel eingefiihrt worden ist«, ohne zu sagen, wo dies geschehen sein
muss. Die Rechtslage ist damit unklar. Die iliberwiegende Auffassung und die

Praxis gehen aber von einer nur nationalen Erschopfung aus'®'.

5. Ostasien
a) Japan, Korea, Hong Kong

(1) Japan

61) In Japan ist die Erschopfung des Patentrechts nicht gesetzlich geregelt'™,
die traditionelle Beurteilung des Parallelimports patentrechtlich geschiitzter
Produkte entsprach jedoch dem Prinzip der nationalen Erschopfung'®’. Mit dieser
Tradition wurde im Fall BBS Kraftfahrzeugtechnik sowohl durch das Obergericht
Tokyo'® als auch durch den Obersten Gerichtshof Japans'® gebrochen. Der
letztere stellte dabei, indem er den Parallelimport von in Deutschland und Japan
patentgeschiitzten und in Deutschland auf den Markt gebrachten Kraftfahrzeug-
felgen nicht als Verletzung des japanischen Patents beurteilte, darauf ab, dass der
Inhaber der beiden Patente dem Ersterwerber keine Beschrdnkungen hinsichtlich

%0 In deutscher Ubersetzung abgedruckt in GRUR Int. 2002, 117 ff.

81 Sjehe dazu mit Nachweisen demnichst Grave, Gewerbliche Schutzrechte in Mexiko,

derzeit Dissertationsmanuskript 2001, S. 111 f; zur gleichen Rechtslage nach fritherem
Recht siehe Rangel-Ortiz, 27 IIC 771/789 (1996); ders., in: Yearbook 2001/I der AIPPI,
S. 424.

182 Sjehe Heath, 24 1IC 179/182 (1993); dort, S. 184, auch zu Uberlegungen, fiir Parallel-
importe nach Produkten und Art des Rechtsschutzes differenzierende Richtlinien zu er-
lassen.

183 Siehe Heath, a.a.0. (FuBn. 182), S. 181; Tessensohn/Yamamoto, 1998 EIPR 228/231; so
auch das Bezirksgericht Tokyo vom 22.7.1994, GRUR Int. 1995, 419/420 f. — Kraftfahr-
zeugfelgen I.

18 Urteil vom 23.3.1995, GRUR Int. 1995, 417/418 f. — Kraftfahrzeugfelgen II.
% Urteil vom 1.7.1997, GRUR Int. 1998, 168/169 f. — Kraftfahrzeugfelgen III.
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der Weiterverwendung auferlegt und er auf den Felgen ein Verbot des Exports
nach Japan nicht vermerkt hatte. Im Ergebnis entspricht diese Begriindung dem
»implied licence«-Prinzip des britischen Rechts'® und der entschiedene Fall der
internationalen Erschopfung; bezieht man die Beurteilung der Gestaltungs-
moglichkeiten des Patentinhabers mit ein, so ist aber doch eine Anniherung an die
Vergéltnisse unter dem Regime der nationalen Erschépfung nicht zu verken-
nen .

(2) Korea

(62)  Anders als Japan hilt die Republik Korea am Grundsatz der nationalen
Erschopfung des Patentrechts fest, so dass unerwiinschten Parallelimporten
patentgeschiitzter Erzeugnisse mit einer Patentverletzungsklage begegnet werden

kann'®®,

(3) Hong Kong

63) In Hong Kong werden im iibrigen mangels anderweitiger gesetzlicher
Regelung Parallelimporte patentgeschiitzter Erzeugnisse auch nach dem An-
schluss an die Volksrepublik China nach den Grundsitzen des britischen Common
Law beurteilt'®’. Vor allem Parallelimporte, die ein ausldndischer, hierzu nicht
befugter Lizenznehmer des Patentinhabers nach Hong Kong bewirkt, konnen so
zur Annahme von Patentverletzungen fijhren'”’. Dies entspricht im Ergebnis der
nationalen Erschopfung, wenn rechtstechnisch auch nach den »implied licen-
ce«-Grundsitzen geurteilt wird.

b) Volksrepublik China, Taiwan

(1) Volksrepublik China

(64)  Aus der Volksrepublik China ist zu dessen Patentgesetz von 1984/1992
folgendes berichtet worden"": Das Gesetz (Art. 11 Abs. 3) anerkennt zwar das
Einfuhrrecht des Patentinhabers ausdriicklich, sagt aber nichts {iber dessen
mogliche Erschdpfung. Nach der erneuten Anderung dieses Gesetzes im Jahre

'8 Siehe oben Rdnr. (28), (29). Zum Ergebnis sieche Hughes, Patents & Licensing, October

1997, 35/38; Komuro, (1998) Int. T.L.R. 27/28; O’Reilley/Ohno, les Nouvelles, Septem-
ber 1997, 97/99; dort, S. 99 ff., auch Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht.

'87 " Siche auch oben Rdnr. (30) zum britischen Recht.

18 Sjehe Choi, in: Yearbook 2001/ der AIPPI, S. 444.

'8 Siche Pendleton/Garland/Margolis, The Law of Intellectual Property in Hong Kong, V

[654]1-[702].
%0 Siehe zum britischen Recht oben Rdnr. (29).
I Siehe Yu, GRUR Int. 2000, 619/620.
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2000'? hat sich daran nur insofern etwas gedndert, als das Einfuhrrecht nun in
Art. 11 Abs. 1 vorgesehen ist. Im Hinblick darauf, dass bereits mit der Gesetzes-
dnderung von 1992 dem Patentschutzstandard des TRIPS-Ubereinkommens
entsprochen werden sollte und dieser in Art. 6 TRIPS die Erschopfungsfrage offen
léisstl%, wird angenommen, dass dem Gesetz ein Verbot von Parallelimporten
nicht entnommen werden kann. Dies schliefit aber eine gewisse Préferenz fiir die
internationale Erschopfung'™® nicht aus, ohne das die Rechtslage aber geklirt
ware.

(2) Taiwan

(65) Von mehr als nur einer Tendenz zur internationalen Erschépfung des
Patentrechts ist im Hinblick auf Taiwan auszugehen; Parallelimporten kann dort
nicht entgegengetreten werden'””. Der Gesetzeswortlaut (§ 57 Abs. 1 Nr. 6 PatG
1994'%) nimmt vom Patentschutz die Verwendung oder den Weiterverkauf von
Waren aus, die vom Patentinhaber oder mit seiner Erlaubnis hergestellt oder
verkauft worden sind, »unabhingig davon, ob Herstellung oder Verkauf der
Waren im Inland erfolgt ist«. In der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen, am
7.Mai 1997 geinderten Gesetzesfassung'®’ ist die Bestimmung offensichtlich
unverandert erhalten geblieben.

c¢) Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand

(66)  Ausdriicklich gesetzlich oder in amtlichen Gesetzentwiirfen geregelt ist die
internationale Erschopfung des Patentrechts in allen hier bezeichneten Staaten.

(1) Indien

(67) In Indien enthilt die The Patent (Second Amendment) Bill, 1999'% in
Sec. 107 (A) (b) im Kontext mit der Einfliihrung eines Einfuhrrechts des Patent-
inhabers (Sec. 48) eine Bestimmung, die darauf abzielt, Parallelimporte, nicht
aber Importe von gefilschten Erzeugnissen zu ermoglichen; in einer Kombination

2 In deutscher Ubersetzung abgedruckt in GRUR Int. 2001, 541 ff.
19 Siche unten Rdnr. (85).

194 Sjehe auch Yu, GRUR Int. 2000, 619/622 f., der selbst fiir eine differenzierende Losung
eintritt; siche ferner Yin, Parallel Importation as Viewed from the Chinese Patent Law,
<http://www.lawinfochina.com/LegalForum/ChineseLawlInterPreted/displayContent.asp?
ID=27> unter IV.

' Sieche Heath, GRUR Int. 1997, 187/196; Ladas & Parry, <http://www.ladas.com
/Litigation/ForeignPatentLitigation/Taiwan_Patent Litigation.html>, Rights arising from
patent grant.

1% Deutsche Ubersetzung in GRUR Int. 1995, 391/397.

7" Im Internet zu finden unter <http://nt1.moeaipo.gov.tw/eng/law/patlaw-e.html>.

%8 Im Internet zu finden unter < http://www.ficci.com/iprindia/Act_s.htm>.
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von Erschopfung und »implied licence« bestimmt sie, dass die Einfuhr eines
patentgeschiitzten Produkts durch Erwerb von einem durch den Patentinhaber
ordnungsgeméal autorisierten Lizenznehmer keine Patentverletzung darstellt. Der
Lizenznehmer kann dabei auch einem anderen Land angehdren.'””

(2) Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand

68) In Indonesien sind Parallelimporte vom Patentschutz ausgenommen®”.
Nach Sec. 37 (2) (i) des Patentgesetzes von 1983/ 1993%°" erstreckt sich der
Patentschutz in Malaysia nicht auf Produkte, die durch den Patentinhaber in
Verkehr gebracht worden sind. Es kommt dabei auf den Ort bzw. das betreffende
Land nicht an, denn es wird durch diese Bestimmung die internationale Erschop-
fung des Patentrechts statuiert’””. Auch im Patentgesetz Singapurs ist in Sec. 66
(2) (g) die internationale Erschopfung des Patentrechts vorgesehen®”, und
Gleiches gilt fiir Thailand***.

6. Sudafrika

(69)  Zuletzt sei hier noch Siidafrika erwdhnt. Dort bestimmt Sec. 45 (2) des
Patents Act von 1978/1988 die Erschopfung des Patentrechts im Hinblick auf
patentgeschiitzte Erzeugnisse, die vom Patentinhaber oder seinen Lizenznehmern
verdufBert worden sind. Ob damit nur nationale oder aber internationale Erschop-
fung gemeint ist, ist im Gesetz nicht ausdriicklich beantwortet’”. In dieser
Situation und angesichts der AIDS-Krise in diesem Land wurde in Siidafrika
durch den Medicines Amendment Act 90 of 1997 in den Medicines and Related
Substances Control Act von 1965 u.a. eine Bestimmung Sec. 15 C eingefiigt, die
unter (a) den zustindigen Minister erméchtigt, den Parallelimport patent-
geschiitzter Arzneimittel zuzulassen. Im Friihjahr 1998 erhoben 42 Pharma-
unternehmen Verfassungsklage gegen dieses Gesetz, die weltweites Aufsehen

%9 Siehe zum Vorstehenden Ragavan, CASRIP Newsletter, Winter 2001, S. 1/4.
200 Sjehe Rott, GRUR Int. 2000, 42/46 zu Art. 21 PatG 1989/1997.
21 Abgedruckt in WIPO (ed.), a.a.0. (FuBn. 169), Malaysia — Text 2-001.

202 Siehe Cohen Jehoram, 30 1IC 495/509 (1999); siehe auch Azmi/Alavi, 4 The Journal of
World Intellectual Property 947/952 (2001); im Internet: <http://www.mipa.org.my>,
Overview of Recent Intellectual Property Developments in Malaysia, unter The Proposed
Patents (Amendments) Bill 2000: Statutory allowance of parallel importation; Besuch am
24.1.2002

203 McCullum/o’Connor, in: Yearbook 2001/ der AIPPIL, S.449; Cohen Jehoram, 30 IIC
495/509 (1999).

Siehe Ladas & Parry, Thailand — Patent Law Amendments, <http://www.ladas.com/
BULLETINS/1999/0899Bulletin/Thailand PatentLawAmend.html>;
Besuch am 23.1.2002.

2% Siehe dazu Kongolo, 4 The Journal of World Intellectual Property 609/620 (2001).

204
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erregte und schlieBlich im April 2001 zu einem Vergleich und zur Klageriicknah-

me fiihrte?%.

IV. Zusammenfassung des
rechtsvergleichenden Uberblicks

1. Nationale und regionale Erschopfung
in Kontinentaleuropa

(70)  Fasst man die Ergebnisse der Rechtsvergleichung zusammen, so kann man
zunidchst fiir Kontinentaleuropa auf der Ebene des nationalen Rechts ein praktisch
ausnahmsloses Festhalten an dem im Patentrecht klassischen Prinzip der nationa-
len, Parallelimporten ungiinstig gegeniiberstehenden Erschopfung feststellen. Sie
erweitert sich in der Europdischen Union und im Europdischen Wirtschaftsraum
zur regionalen Erschopfung, die in deren Innenverhéltnis Parallelimporten keine
patentrechtlichen Schranken setzt. Gegeniiber Parallelimporten aus Drittstaaten
zeigen sich sowohl das nationale Recht als auch das Gemeinschaftsrecht abwei-
send.

(71)  Im Rahmen von bloBen Freihandelsabkommen, wie den Europa-Abkom-
men der Europdischen Union mit den mittel- und osteuropéischen Beitrittskandi-
daten und deren eigenem CEFTA-Abkommen, greift die regionale Erschopfung
des Patentrechts nicht Platz. Eine Ausnahme macht nur Polen, das sie einseitig in
Anspruch nimmt.

2. »Ilmplied licence«-Prinzip und regionale
Erschopfung im Vereinigten Konigreich

(72)  Im nationalen Recht des Vereinigten Konigreichs tritt an die Stelle des
Erschopfungsprinzips die sog. »implied licence«-Doktrin. Sie zeichnet sich
dadurch aus, dass dem Patentinhaber Mdoglichkeiten zur Verfiigung stehen, den
Weitervertrieb patentgeschiitzter Erzeugnisse zu steuern, die es unter dem
Erschopfungsprinzip nicht gibt. Der Patentinhaber kann auf diese Weise Parallel-
importen auf dhnliche Weise begegnen wie nach dem Grundsatz der nationalen
Erschopfung. Nutzt der Patentinhaber diesen Gestaltungsspielraum nicht, so
konnen Parallelimporte unterschiedlich vor allem je danach zu beurteilen sein, ob

2% Sjehe dazu Kongolo, a.a.0. (FuBn. 204), 609 ff./616/619;
auch <http://www.les-europe.org>, South African Government Legislation Worries
Pharmaceutical Companies; Besuch am 29.3.2002.
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das erste Inverkehrbringen der Produkte durch den Patentinhaber selbst oder
durch einen Lizenznehmer erfolgt ist.

Im Verhiltnis zu den iibrigen Mitglied- und Vertragsstaaten der Europdischen
Union und des Abkommens tliber den Européischen Wirtschaftsraum kommt auch
fiir das Vereinigte Konigreich dem Grundsatz der regionalen Erschopfung des
Patentrechts der Vorrang zu. Dariiber hinaus ist in Rechnung zu stellen, dass das
europdische Kartellrecht den Gestaltungsmoglichkeiten europdischer Unterneh-
men sogar gegeniliber Unternehmen in Drittstaaten Grenzen setzt.

3. »First Sale«-Doktrin und Arzneimittelrecht
in den USA

(73)  Im Recht der USA entspricht dem Erschopfungsprinzip die »first sale«-
Doktrin. Sie ldsst dem Patentinhaber einen gewissen Spielraum, durch Absatz-
und Vertragsgestaltung Parallelimporten zu begegnen. Dies fiihrt im Ergebnis
zum Uberwiegen der nationalen Erschopfung. Ahnlich wie nach dem Recht des
Vereinigten Konigreichs gibt es im iibrigen eine gewisse Abhingigkeit der Ergeb-
nisse davon, ob die Erzeugnisse erstmals durch den Patentinhaber selbst oder
durch einen Lizenznehmer in Verkehr gebracht worden sind.

(74)  Speziell im Hinblick auf verschreibungspflichtige Arzneimittel wird die
Rechtslage nach dem Patentrecht in den USA durch eine arzneimittelrechtliche
Spezialregelung iiberlagert. Sie bestimmt unabhédngig von einem Patentschutz,
dass der Re-Import solcher Arzneimittel nur mit Zustimmung des Herstellers
erfolgen darf, und wird mit dem Anliegen der Arzneimittelsicherheit gerecht-
fertigt.

4. Verbreitete internationale Erschopfung
in Lateinamerika und Ostasien

(75)  Beziiglich Lateinamerikas und Ostasiens féllt eine deutliche und stindig
zunehmende Tendenz zur internationalen Erschopfung des Patentrechts und damit
zur patentrechtlichen Zuldssigkeit von Parallelimporten auf. Als bereits geltendes
Recht konnte sie fiir sieben lateinamerikanische und sechs ostasiatische Staaten
konstatiert werden. Uberwiegend handelt es sich bei diesen Staaten um Entwick-
lungsldnder, auf immerhin drei Staaten, nidmlich Japan, Singapur und Taiwan,
trifft dies aber nicht zu. Allerdings gilt beziiglich Japans, wo die Erschopfung des
Patentrechts gesetzlich nicht geregelt ist, dass die dort von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsitze &hnlich wie das britische Recht dem Patentinhaber
Gestaltungsmoglichkeiten erdffnen, durch die er sich gegen unerwiinschte
Parallelimporte prophylaktisch zur Wehr setzen kann.
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5. Differenzierende Regelungen der Erschopfung

(76)  Das verarbeitete rechtsvergleichende Material ldsst auch Regelungen
erkennen, welche die Erschopfungsfrage nach verschiedenen Kriterien differen-
zierend regeln, namlich:

a) nach Art der Produkte, wie die spezialgesetzlich vorgesehene internatio-
nale Erschopfung des Patentrechts an Arzneimitteln in Siidafrika zeigt;

b) nach Miérkten bzw. Lindern, wie es sich am Beispiel der Européischen
Union und des Europidischen Wirtschaftsraumes, aber auch an der ein-
seitigen Regelung der regionalen Erschopfung durch Polen im Verhéltnis
zu dessen Freihandelspartnern erweist;

c) nach erstem Inverkehrbringen patentgeschiitzter Erzeugnisse durch den
Patentinhaber selbst oder durch Lizenznehmer, dargestellt vor allem am
Beispiel Vereinigtes Konigreich und USA;

d) nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen von Verbotsvermerken auf den
patentgeschiitzten Erzeugnissen, gezeigt anhand der Rechtslage im Ver-
einigten Konigreich und in Japan.

V. Neue Losungen des Problems der
Parallelimporte und fur die Schweiz
verbindliche internationale Abkommen

1. Fragestellung und Vorbemerkungen

a) Fragestellung, Systemwechsel und Differenzierung

(77) In Frage steht nunmehr, wie eingangs dieses Rechtsgutachtens™’ aus-

gefiihrt, ob es der Schweiz aus der Sicht der internationalen Abkommen, an die
sie gebunden ist, erlaubt ist, anstelle der geltenden nationalen Erschopfung”®®
differenzierende Erschopfungsregelungen einzufiihren (Fragen 1 und 2) oder
einen Systemwechsel zur internationalen Erschopfung zu vollziehen (Frage 3). In
der erstgenannten Hinsicht stehen Differenzierungen nach Art der Produkte
(Frage 1) und nach Méirkten bzw. Landern (Frage 2) im Vordergrund des Interes-
ses. Mit diesen Fragen beschéftigt sich der vorliegende Abschnitt (V.) des
Rechtsgutachtens.

27 Siehe oben Rdnr. (1).
2% Siche oben Rdnr. (20).
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(78)  Der Frage nach weiteren Alternativen differenzierender Erschopfungsrege-
lungen (Frage 4 des Gutachtenauftrags) wird im nichsten Abschnitt (unten VI.)
nachzugehen sein.

b) Zu untersuchende internationale Abkommen

(79)  Die vereinbarungsgemill zu untersuchenden, fiir die Schweiz verbind-
lichen internationalen Abkommen lassen sich in drei Gruppen einteilen: mehr-
seitige universelle Abkommen (unten 2.), mehrseitige regionale Abkommen
(unten 3.) und zweiseitige Abkommen (unten 4.).

In der ersten Gruppe werden zu behandeln sein der Patent Cooperation Treaty
(PCT) (a), die zusammengehorenden Ubereinkommen TRIPS, GATT 1994 und
WTO (b) sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (PVU) (c).

Die Z_\_Jveite Gruppe umfasst das Europiische Patentiibereinkommen (EPU) (a) und
das Ubereinkommen zur Errichtung der Europiischen Freihandelsassoziation
(EFTA) (b).

In der dritten Gruppe finden sich das Abkommen der Europdischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1972 (Freihandels-
abkommen EG-Schweiz) (a), als Muster fiir die insgesamt 18 von der EFTA
abgeschlossenen und auch fiir die Schweiz als EFTA-Mitgliedstaat verbindlichen
zweiseitigen Freihandelsabkommen diejenigen mit Polen von 1992 (Freihandels-
abkommen EFTA-Polen) (b) und mit Mexiko von 2000 (Freihandelsabkommen
EFTA-Mexiko) (c) sowie der Patentschutzvertrag Schweiz—Liechtenstein von
1978 (d).

c) Auslegung internationaler Abkommen

(1)  Wiener Ubereinkommen iiber das Recht der Vertrige

(80) Hauptaufgabe der folgenden Untersuchung wird es sein, die in Frage
stehenden internationalen Abkommen auszulegen. Die Grundsitze, die dabei
anzuwenden sind, sind im Wiener Ubereinkommen iiber das Recht der Vertrige
vom 23. Mai 1969°” kodifiziert, das im Jahre 1990 auch fiir die Schweiz in Kraft
getreten ist. Die wichtigsten dieser Grundsitze finden sich in Art. 31 und 32%'°,
wobei Art. 31 allgemeine Auslegungsregeln aufstellt und Art. 32 ergénzende
Auslegungsmittel zur Verfiigung stellt.

29 (Deutsches) Bundesgesetzblatt 1985 II S. 927; siche zu diesem Ubereinkommen Schmitt,

GRUR Int. 1970, 361 ff., zur Auslegung volkerrechtlicher Vertrige S. 366 ff.

1% Dariiber hinaus hat Art. 33 die Auslegung zwei- oder mehrsprachiger volkerrechtlicher

Vertrige zum Gegenstand.
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(2) Allgemeine Auslegungsregel

81)  Als allgemeine Auslegungsregel ist gemdl3 Art. 21 Abs. 1 ein volkerrecht-
licher Vertrag nach Treu und Glauben in Ubereinstimmung mit der gewdhnlichen,
seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im
Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. Zusammenhang bedeutet dabei
gemall Art. 31 Abs. 2 insbesondere den Vertragswortlaut (samt Prdambel und
Anlagen). In gleicher Weise sind nach Art. 31 Abs. 3 u.a. zu beriicksichtigen jede
spitere Ubereinkunft der Vertragsparteien iiber die Auslegung und Anwendung
des Vertrags (a) sowie jede spitere Ubung der Vertragsparteien bei der Anwen-
dung des Vertrags, aus der ihre Ubereinstimmung iiber seine Auslegung hervor-
geht (b). Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck nur beizulegen, wenn
feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben (Art. 31 Abs. 4).

(3) Erganzende Auslegungsmittel

(82)  Erginzende Auslegungsmittel im Sinne des Art. 32 sind insbesondere die
vorbereitenden Arbeiten und die Umstdnde des Vertragsschlusses. Sie konnen
herangezogen werden, um die sich aus Art. 31 ergebende Bedeutung zu bestétigen
oder um diese Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Art. 31
entweder a) »die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel ldsst« oder b) »zu einem
offensichtlich sinnwidrigen oder unverniinftigen Ergebnis fiihrt«.

2. Mehrseitige universelle Abkommen

a) Patent Cooperation Treaty (PCT)

83) Das Problem der Parallelimporte aus patentrechtlicher Sicht und der
Erschopfung des Patentrechts betrifft die Schutzwirkungen eines Patents, Inhalt,
Umfang und Einschriankung seines Schutzes. Daher sind wesentliche Erkenntnisse
fiir die Losung dieses Problems aus dem Patent Cooperation Treaty von 1970
nicht zu erwarten: Dieser ermdglicht es lediglich, durch eine einzige zentrale
Patentanmeldung unter Bezeichnung von sog. Bestimmungsstaaten die Wirkung
einzelner Patentanmeldungen in diesen Staaten herbeizufiihren®'!, dient also der
Rationalisierung des Anmeldeverfahrens. Die Patenterteilung obliegt jedoch den
nationalen Patentbehdrden, und das Ergebnis dieser Patenterteilung sind nationale
Patente, deren Schutz sich nach nationalem Recht bestimmt. Im PCT finden sich
dariiber keine Bestimmungen.

U Sjehe dazu Bernhardt/KraBer, Lehrbuch des Patentrechts, S. 64 £./71.



38 Schweizerische Eidgenossenschaft

b) TRIPS, GATT 1994 und WTO-Ubereinkommen

(1) TRIPS als Ausgangspunkt der Beurteilung

(84) Das im vorliegenden Zusammenhang wichtigste und aktuellste universelle
und mehrseitige internationale Abkommen ist das Ubereinkommen iiber handels-
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), das u.a. zusammen mit
dem allgemeinen Zoll- und Handelsiibereinkommen von 1994 (General Agree-
ment on Tariffs and Trade 1994, GATT 1994) Bestandteil des Ubereinkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation (Agreement Establishing the World
Trade Organization), des WTO-Ubereinkommens von 199422 ist. Unter den drei
vorgenannten Ubereinkommen ist von TRIPS auszugehen.

(2) Art. 6 TRIPS im Streit der Meinungen

85)  TRIPS enthilt im Hinblick auf die hier zu beantwortenden Fragen zunichst
in seinem Teil I tiber Allgemeine Bestimmungen und Grundprinzipien mit Art. 6
eine Vorschrift, welche die Erschopfung von Rechten des geistigen Eigentums
direkt anspricht. Sie lautet wie folgt:

»Fiir die Zwecke der Streitbeilegung im Rahmen dieses Ubereinkommens
darf vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 dieses Ubereinkommen nicht dazu
verwendet werden, die Frage der Erschopfung von Rechten des geistigen
Eigentums zu behandeln.«

86) Die Auslegung dieser Bestimmung bildet den Ansatz fiir die verschiede-
nen Auffassungen dariiber, wie das Problem der Erschopfung von Rechten des
geistigen Eigentums im allgemeinen und von Patentrechten im besonderen aus der
Sicht von TRIPS zu 16sen ist. Eine Meinung geht dahin, dass TRIPS den WTO-
Mitgliedern®'? aufgrund von Art. 6 TRIPS in der Regelung der Erschpfungsfrage
keinerlei Beschrinkungen auferlegt, sie also der nationalen Gesetzgebung
iberldsst (unten (a)). Insbesondere auf dem Gebiet des Patentrechts stehen dem
zwei andere, sich widerstreitende Auffassungen gegeniiber, die anderen TRIPS-
Bestimmungen ungeachtet von Art. 6 zum einen eine Verpflichtung zur Einfiih-
rung eines starken Patentschutzes im Sinne einer nur nationalen oder allenfalls
regionalen Erschopfung entnehmen (unten (b)) und zum anderen im Sinne einer
moglichst weitgehenden Handelsfreiheit meinen, dass eine Verpflichtung zur
Einfiihrung der internationalen Erschopfung bestehe (unten (c)).

87)  Dariiber hinaus gehen die Auffassungen dariiber auseinander, ob Art. 6
TRIPS nur eine prozessuale, speziell nur das TRIPS-Streitbeilegungsverfahren

212 (Deutsches) Bundesgesetzblatt 1994 11 S. 1443 (englisch), 1625 (deutsch).

213 144 Mitglieder, darunter auch die Schweiz, am 1.1.2002; siehe <http://www.wto.org> im

Internet. Neben den Mitgliedstaaten haben auch die Europédischen Gemeinschaften als
Mitunterzeichner des WTO-Ubereinkommens Mitgliedstatus.
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ausschlieBende Bedeutung habe, so dass bei einer TRIPS-widrigen Ausgestaltung
der Rechtserschopfung durch ein WTO/TRIPS-Mitglied die anderen Mitglieder
z.B. mit Retorsionsmafinahmen reagieren diirfen oder nicht (unten (d)).

(a) Gestaltungsfreiheit der TRIPS-Mitglieder als herrschende Meinung

88)  Die grofie Mehrheit der Stellungnahmen zur Frage geht dahin, dass Art. 6
TRIPS den WTO/TRIPS-Mitgliedern in der Regelung der Erschépfungsfrage
volle Gestaltungsfreiheit gewdhre. Dies gilt, was von besonderer Bedeutung ist,
sowohl fiir amtliche und gerichtliche AuBerungen®'* als auch fiir das Schrift-
tum®"®. Zur Begriindung wird vor allem darauf hingewiesen, dass Art. 6 TRIPS
und seine Entstehungsgeschichte’'® die Erschdpfungsfrage durchaus zu einem
TRIPS-Regelungsgegenstand mache®’, andererseits man sich auf eine bestimmte
Losung nicht habe einigen konnen, so dass die Regelung den WTO/TRIPS-
Mitgliedern iiberlassen worden sei*'®; hinzu komme der vélkerrechtliche Grund-

satz des in dubio mitius®"’.

89)  Die Mehrheitsmeinung kann sich nicht nur auf die Entstehungsgeschich-
te’® des Art. 6 TRIPS im Sinne eines »agree to disagree« stiitzen, sondern auch
auf die Praxis der WTO/TRIPS-Mitglieder bei der Anwendung des Ubereinkom-

214 Siche die (schweizerische) Botschaft zur Genehmigung des GATT/WTO-Ubereinkom-
mens (Uruguay-Runde) (GATT-Botschaft 1), BBI. 1994 1V S. 301 f.; SchwBG, BGE 126
IIT 129/138 = GRUR 1Int. 2000, 639/642 — Kodak (zum Patentrecht); BGE 124 III 321/330
= GRUR Int. 1999, 362/364 — Nintendo (zum Urheberrecht); Bericht zum Gutachten-
auftrag der EG-Kommission im Verfahren EuGH, Slg. 1994 1-5276/5297 = GRUR Int.
1995, 239/241 — TRIPS-Kompetenz; Schlussantrag des Generalanwalts F.G. Jacobs in Sa-
chen EuGH, Slg. 1998, 1-4799/4816 — Silhouette/Hartlauer; EFTA-Gerichtshof, GRUR
Int. 1998, 309/311 — Maglite.

215 Sjehe Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, S.59, Yusuf, in: Correa/Yusuf, Intellectual
Property and International Trade, S. 3/18; Freytag, Parallelimporte nach EG- und WTO-
Recht, S. 214 ff./231/282; Bronckers, Journal of World Trade 32 (5) 137/142 (1998); Cot-
tier, SMI 1995, 37/55; Verma, 29 IIC 534/556 f. (1998); zahlreiche weitere Nachweise in
BGH, BGHZ 143, 268/274 = GRUR Int. 2000, 635/637 — Karate; auch SchwBG, BGE
126 III 129/137 = GRUR Int. 2000, 639/641 f. — Kodak; siehe auch Rinnert, Mitt. 2001,
403/407, FuBn. 37; Thomann, Patentrecht, in: Rauber (Hrsg.), Parallelimporte ...,
S. 75/89/93.

16 Siehe zu dieser Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, S. 60 ff.

217 Zum Ergebnis siehe z.B. Yusuf, a.a.0. (FuBn. 215) S. 18: Erschépfung als ein TRIPS
»issue«.

218 Siche dazu z.B. Mager, GRUR Int. 1999, 637/641.

219 S0 Kunz-Hallstein, GRUR 1998, 268/271; siche auch Bronckers, Journal of World Trade
32 (5) 137/154 (1998).

220 7u dieser als zuldssigem Auslegungsmittel im Sinne des Art. 32 Wiener Vertragsrechts-

iibereinkommen, wenn die Bedeutung einer Abkommensbestimmung »mehrdeutig oder
dunkel« bleibt, siche oben Rdnr. (82). Letzteres trifft auf Art. 6 TRIPS schon deshalb zu,
weil sie ihrem Wortlaut nach zwar als prozessuale, das Streitbeilegungsverfahren betref-
fende Bestimmung erscheint, ihrer Stellung im Ubereinkommen nach aber zu den mate-
riellrechtlichen zahlt.
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mens, das als spitere Ubung im Sinne von Art.31 Abs.3 (b) des Wiener
Vertragsrechtsiibereinkommens™' gedeutet werden kann: In der konsequenten
Beibehaltung herkémmlicher Erschépfungsgrundsitze einerseits™® und der
Bereitschaft von immer mehr TRIPS-Mitgliedern zur traditionell im Patentrecht
ungewohnten internationalen Erschdpfung iiberzugehen™, fithlen sie sich
offensichtlich durch TRIPS in dieser Frage zu nichts verpflichtet. Und dies wird
ebenso offensichtlich auch von den anderen WTO/TRIPS-Mitgliedern und den
zustindigen WTO/TRIPS-Organen widerspruchslos hingenommen, konnte doch
beispielsweise Taiwan, das noch nicht einmal ein Entwicklungsland ist, erst
jiingst?** als 144. Mitglied der Welthandelsorganisation beitreten, obwohl es
offensichtlich® die fiir ein entwickeltes Land immer noch ungewohnte internatio-
nale Erschopfung des Patentrechts praktiziert.

(90)  Die herrschende Meinung kann sich im iibrigen auch durch die allerneues-
ten WTO-Ereignisse bestdtigt finden: Die in Doha (Katar) im November 2001
veranstaltete Ministerkonferenz der WTO hat am 14. November 2001 eine
Erkliarung zu TRIPS und zum o6ffentlichen Gesundheitswesen verabschiedet,
die in Punkt 5. d) auch eine AuBerung zur Erschépfung von Rechten des geisti-
gen Eigentums enthilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

»The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to
the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free
to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject
to MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.«**°

91) Dieser Erklirung kommt im vorliegenden Zusammenhang besondere
Bedeutung im Sinne einer authentischen Interpretation des TRIPS-Uberein-
kommens in der Erschopfungsfrage zu, weil es ich bei der Ministerkonferenz der
WTO um das hochste Organ der Welthandelsorganisation handelt™’. Da die
WTO-Ministerkonferenz gemiB Art. IX (2) WTO-Ubereinkommen Kompetenz
zur authentischen Interpretation besitzt, ist davon auszugehen, dass die Erklarung
bei der Auslegung von TRIPS verbindlich zu beriicksichtigen ist™*. Zwar ist
bereits darauf hingewiesen worden, dass die Erkldrung als authentische Interpreta-
tion von TRIPS nicht iiber das Gesundheitswesen hinaus erstreckt werden konne,

2! Siche oben Rdnr. (81).

222 Sjche z.B. oben Rdnr. (24)~(31) zu Kontinentaleuropa und zum Vereinigten Konigreich.

23 Sjehe insbesondere oben Rdnr. (53)—(68) zu Lateinamerika und Ostasien; Rdnr. (61) zu

Japan.

24 Zum 1.1.2002, siche <http://www.wto.org> unter New requests and accessions 2001—

2002.
22 Siehe oben Rdnr. (65).

6 Hervorhebung durch die Verfasser. Die Erklirung ist im Internet zu finden unter

<http://www.wto.org>.

27 Art. IV (1) WTO-Ubereinkommen.

28 Gjehe dazu Herrmann, EuZW 2002, 37/42, mit niheren Hinweisen zu den Kompetenzen

im Rahmen der WTO.
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es ist dabei aber auch eingerdumt worden, dass es schwierig erscheine, fiir andere

Bereich zu einem anderen Ergebnis zu kommen®?.

(b)  Ausschluss der internationalen Erschopfung als Mindermeinung

(92) Angesichts dieser vorstehend geschilderten Meinungslage und Entwick-
lung miissen abweichende Auffassungen einen schweren Stand haben. Dies gilt
zunichst fiir die Auslegung von Art. 6 TRIPS im Zusammenhang mit Art. 28
Abs. 1 TRIPS iiber das Einfuhrrecht des Patentinhabers. Einer der Verfasser
dieses Rechtsgutachtens war dabei, wie wir meinen mit guten Griinden, zu dem
Ergebnis gekommen, dass speziell auf dem Gebiet des Patentrechts TRIPS die
internationale Erschopfung ausschliefie™’. Diese Auffassung hat Ablehnung™',
aber auch Zustimmung®? erfahren. Angesichts der vorstehend (a) geschilderten
Entwicklung erscheint es nicht angezeigt, sie im vorliegenden Zusammenhang

noch einmal ndher zu erldutern.

(c)  Verpflichtung zur internationalen Erschépfung als weitere
Mindermeinung

93) Das zuletzt Gesagte gilt auch fiir die weitere von der herrschenden Mei-
nung abweichende Auffassung, dass TRIPS die internationale Erschéopfung im
Grundsatz und nach dem Welthandelsprinzip geradezu vorschreibe™. Auch
diese Meinung hat sich nicht durchgesetzt. Thr und ihren Argumenten ndher
nachzugehen, eriibrigt sich im vorliegenden Zusammenhang auch deshalb, weil
die in Frage stehenden Systemwechsel bereits unter der herrschenden TRIPS-
Auslegung (oben (a)) eine hinreichende Grundlage finden.

(d)  Rechtsnatur des Art. 6 TRIPS

(94)  Gemeinsamer Ausgangspunkt der vorstehend unter (b) und (c) dargestell-
ten, von der herrschenden Auslegung des Art. 6 TRIPS abweichenden Deutungen
ist es, dass diese Bestimmung nur prozessualer, nicht materiellrechtlicher Natur

22 So Herrmann, EuZW 2002, 37/42; dort auch Hinweis auf den weiten Anwendungsbereich

der Erklarung, weil Gesundheitswesen (public health) mehr umfasst als nur Arzneimittel.

20 S0 Straus, GRUR Int. 1996, 179/193 ff.; ders., in: Beier/Schricker (eds.), From GATT to
TRIPS, S. 160/191 ff.

31 7 B. durch SchwBG, BGE 126, 129/137 = GRUR Int. 2000, 639/642 — Kodak; offen
gelassen durch BGH, BGHZ 143, 268/275 = GRUR Int. 2000, 635/637 — Karate.

22 S0 z.B. durch Einhorn, CML Rev. 35, 1069/1083 f. (1998).

23S0 z.B. Ullrich, GRUR Int. 1995, 623/635; ders.; in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (FuBn.
230), S. 357/386.
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sei*. Auch in dieser Frage hat die Entwicklung von Art. 6 TRIPS einen anderen

Lauf genommen®.

(e) Zwischenergebnis: Systemwechsel oder Differenzierung nach
Produkten

(95) Zieht man ein Zwischenfazit zu TRIPS, so wird man die Behauptung
wagen konnen, dass TRIPS einem Systemwechsel der Schweiz von der geltenden
nationalen zur internationalen Erschopfung des Patentrechts kaum Steine in den
Weg legen wird. Dasselbe gilt fiir eine nach Produkten differenzierende Losung
der Erschopfungsfrage, liegt doch eine solche der wichtigen Erklarung der WTO-
Ministerkonferenz von Doha zur Erschopfungsfrage (oben (a)) geradezu zugrun-
de. Es liegt nahe, die Erklarung auch als ein Indiz dafiir zu werten, dass eine nach
Produkten differenzierende Erschopfungsregelung nicht an Art. 27 Abs. 1 Satz 2
TRIPS scheitern wird™®. Nach dieser Bestimmung darf beim Patentschutz u.a.

nicht nach dem Gebiet der Technik diskriminiert werden®’.

Allerdings wird man bei der Bewertung des Zwischenfazits nicht die Augen davor
verschlieen konnen, dass es sich bei derartigen Systemidnderungen gerade durch
die Schweiz um einen besonderen Vorgang handeln wiirde, ist doch die Schweiz
einerseits ein wichtiges Importland fiir sehr viele Giiter mit einer zahlungskrif-
tigen Kundschaft und andererseits ein Land mit bedeutenden Industrien in
bestimmten Sektoren, die ihr Hauptabsatzgebiet im Ausland haben®®. Auch
wiirde sich die Schweiz mit einem solchen Schritt gegen den Rest Kontinental-
europas stellen”’. Thm wiirde die Staatengemeinschaft vermutlich eine weit
groBere Aufmerksamkeit schenken als z.B. einem hochstrichterlichen Urteil in
Japanm, das einen Einzelfall unkonventionell auf eine Weise beurteilt, die den
Patentinhabern letztlich Gestaltungsmoglichkeiten belédsst, die dem System der
traditionellen nationalen Erschdpfung nahe kommen, oder einem Entwicklungs-
land wie Siidafrika, das zur Bekdmpfung einer nationalen Gesundheitskrise
Zugang zu preisgiinstigen Originalmedikamenten sucht. In diesem Zusammen-
hang wére denn auch speziell im Arzneimittelbereich beziiglich der Schweiz als

2% Sjehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/193; ders.; in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (FuBn.
230), S. 160/192; Ullrich, GRUR Int. 1995, 623/635; ders., in: Beier/Schricker (eds.),
a.a.0. (FuBn. 230), S. 357/386; ebenso z.B. Cottier, SMI 1995, 37/56; neuerdings Freytag,
a.a.0. (FuBn. 215), S. 218 f., mit weiteren Nachweisen auf S. 216, Fulin. 3; Rinnert, Mitt.
2001, 403/408.

25 Siehe oben Rdnr. (88)—(91).

26 Zu diesbeziiglichen Bedenken siche den Bericht des Bundesrates der Schweiz iiber

Parallelimporte und Patentrecht vom 8. Mai 2000, a.a.O. (Fufin. 4), S. 20.

7 7Zu dieser Bestimmung siehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/188; ders., in: Beier/Schricker
(eds.), a.a.0. (FuBin. 230), S. 160/180 f.

2% Siehe in diesem Zusammenhang die eindrucksvolle Darstellung von Hilty, sic! 2000,

231/234 ff.
29 Siche oben Rdnr. (24)-(27).
20 Siche oben Rdnr. (61).
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eines entwickelten und wohlhabenden Landes weniger an die bereichsspezifische
Einfiihrung der internationalen Erschopfung als an die Beibehaltung der nationa-

len Erschopfung speziell auf diesem Gebiet zu denken®*'.

() Differenzierung nach Markten bzw. Landern

96)  Weitergehender Uberlegungen bedarf auch unter TRIPS eine gesetzliche
Losung der Erschopfungsfrage mit einer Differenzierung nach Mirkten bzw.
Léndern.

97)  Im Bericht des Bundesrates der Schweiz {iber Parallelimporte und Patent-
recht vom 8. Mai 2000%** findet sich zu einer solchen Losung der Erschdpfungs-
frage die folgende Einschitzung:

»Entscheidet sich der schweizerische Gesetzgeber daher kiinftig fiir eine
ibernationale Erschopfung, so hat er den Rechtsinhabern aus sédmtlichen
WTO-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rechtsvorteile ohne Gegenrecht
zu gewdhren. Insoweit erweist sich eine bilateral oder regional beschrankte
(z.B. EU- oder EWR-weite) Zulassung von Parallelimporten (einseitig oder
aber durch vertragliche Vereinbarung der Reziprozitit mit einzelnen Staa-
ten, beispielsweise den EU-Mitgliedstaaten) als letztlich mit den interna-
tionalen Verpflichtungen der Schweiz nicht vereinbar.«**

Voraus®** geht dieser Beurteilung ein Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber der
Schweiz bei der Regelung der Erschopfungsfrage zwingend an seine Verpflich-
tungen beziiglich der Inldnderbehandlung (Art. 3 TRIPS) und der Meistbegiinsti-
gung (Art. 4 TRIPS) gebunden sei.

98) Wihrend letzteres schon nach dem Wortlaut von Art. 6 TRIPS ohne
weiteres zutrifft, beruht die Aussage in dem wortlichen Zitat auf Missverstind-
nissen:

(99)  Entscheidet sich die Schweiz fiir die regionale Erschopfung z.B. gegeniiber
der EU oder dem EWR, so ergibt sich daraus fiir den Patentschutz gegen Parallel-
importe folgendes: Der Inhaber eines Schweizer Patents kann sich nicht mittels
diesen Patents gegen Parallelimporte von Erzeugnissen zur Wehr setzen, die er
zuvor z.B. in Deutschland als EU- und EWR-Land in Verkehr gebracht hat.
Dagegen ist er aufgrund dieses Patents in der Lage, Parallelimporte gleicher

1 Zur Notwendigkeit eines starken Patentschutzes gerade auf diesem Gebiet mit seinen

hohen Forschungs- und Entwicklungskosten siehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/194 f,;
ders., in: Beier/Schricker (eds.), a..a.O. (FuBn. 230), S. 160/194 f.; zur Erschopfungsfrage
aus der Sicht der Pharmaindustrie siche Laudien, GRUR Int. 2000, 617 ff.; aus schweize-
rischer Sicht Comte, sic! 1999, 478/480 ff.

22 Giche oben Rdnr. (2); a.a.0. (FuBn. 4), S. 20.

3 Hervorhebung durch die Verfasser.

24 Sjehe das Wort »daher« im Zitat.
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Erzeugnisse zu unterbinden, die von ihm zuerst z.B. in den USA als Drittland in
Verkehr gebracht worden sind.

(100) Diese Rechtslage gilt unabhingig davon, welchem Staat der Inhaber des
Schweizer Patents angehort. Er kann Schweizer, Deutscher, US-Amerikaner oder
beliebiger sonstiger Nationalitdt sein. Zumindest als Ausgangpunkt der Beurtei-
lung namlich ist zu beachten: Eine gesetzliche Regelung der regionalen Erschop-
fung oder ein entsprechendes Abkommen diskriminiert nicht nach der Nationa-
litit des Patentinhabers, sondern territorial nach dem Staat, in dem die in der
Schweiz patentgeschiitzten Erzeugnisse erstmals in Verkehr gebracht worden
sind**. Zumindest im Regelfall handelt es sich bei der Erschopfungsfrage
demnach auch gar nicht um einen Aspekt der Inlinderbehandlung oder Meistbe-
giinstigung, weil die betreffenden Bestimmungen (Art. 3, 4 TRIPS) ihrerseits an
die Staatsangehorigkeit ankniipfen, nach der nicht diskriminiert werden darf, und

nicht an den Ort des ersten Inverkehrbringens einer patentgeschiitzten Ware**.

(101) Ein weiteres Missverstindnis bezieht sich auf den Schutzgehalt der
Prinzipien der Inlinderbehandlung und der Meistbegiinstigung. Er besteht
darin, den Angehdrigen anderer WTO/TRIPS-Mitglieder im Schutz durch Rechte
des geistigen Eigentums keine weniger giinstige Behandlung zu gewihren als den
eigenen Staatsangehdrigen (Inldnderbehandlung) und Angehorigen irgendeines
auslidndischen Staates (Meistbegiinstigung)®’’. Wenn in der wortlich zitierten
Textstelle davon die Rede ist, dass bei einer Entscheidung fiir eine iibernationa-
1e**® Erschépfung »den Rechtsinhabern aus simtlichen WTO-Mitgliedstaaten die
entsprechenden Rechtsvorteile ohne Gegenrecht zu gewihren« seien, so ist dies
vor dem Hintergrund der derzeit in der Schweiz anerkannten nationalen Erschop-
fung®® zu verstehen. Letzterer gegeniiber fiihrt die iibernationale Erschopfung aus
der Sicht des Rechtsinhabers nicht zu einem Vorteil, sondern zu einem Nachteil,

nimlich zu einem geringeren Schutz gegeniiber Parallelimporten™”.

25 Ebenso Freytag, a.a.0. (Fubn. 215), S. 229.

6 Dennoch behilt der Vorbehalt der Art.3 und 4 in Art. 6 TRIPS seinen Sinn: Es ist
zumindest denkbar, dass ein Staat, der z.B. vom starken Schutz seiner Patente durch nur
nationale Erschopfung ausgeht, diesen Schutz nur Inldndern und Angehorigen bestimmter
anderer Staaten gewdhrt, ihn aber z.B. Angehdrigen solcher Staaten verweigert, die ihrer-
seits nur den schwicheren Patentschutz mit internationaler Erschopfung anerkennen. Eine
solche Diskriminierung verstiee gegen Art. 3, 4 TRIPS.

247 Siehe den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 und Art. 4 Abs. 1 Satz 1 TRIPS.

8 Vom Ausgangspunkt der Erdrterung her gesehen kann damit nur eine bilateral oder

regional beschrinkte Erschopfung gemeint sein, nicht die internationale, weltweite Er-
schopfung.

29 Siehe oben Rdnr. (20).

0 Siche oben Rdnr. (11)~(17), (19). Wenn mit der hier kritisierten Aussage durch den
Hinweis auf das fehlende Gegenrecht gemeint sein sollte, dass eine regionale Erschopfung
nach Schweizer Recht ein Mehr an Schutz biete als eine internationale Erschdpfung nach
dem Heimatrecht anderer WTO/TRIPS-Mitglieder, so wéire dem entgegenzuhalten, dass
unter dem gegenwartigen Schweizer System der nationalen Erschopfung der Gegen-
rechtsmangel noch ausgeprégter ist.
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(102) Mit den wortlich zitierten Argumenten kann demzufolge die Mdglichkeit,
in der Schweiz die regionale Erschopfung etwa im Verhéltnis zur Europédischen
Union und zum Europdischen Wirtschaftsraum einzufithren, nicht verneint
werden.

(103) Von den vorstehend aufgezeigten Missverstindnissen abgesehen enthélt
ein System der regionalen Erschopfung trotz seiner territorialen Ankniipfung doch
auch eine gewisse Komponente der Diskriminierung nach der Staatsangeho-
rigkeit”'. Als Erkldrungsmodell mégen hier eine EU/EWR-weite Erschpfung
des Patentrechts in der Schweiz und zwei Unternehmen mit Sitz in Deutschland
und in den USA dienen, die neben ithrem einheimischen Markt Produkte auch in
der Schweiz absetzen und fiir diese Produkte jeweils auch iiber ein Schweizer
Patent verfiigen. Aufgrund der unterstellten Erschopfungssituation in der Schweiz
sehen sich die beiden Unternehmen auf dem Schweizer Markt auf ganz
unterschiedliche Weise mit dem Problem der Parallelimporte von Erzeugnissen
konfrontiert, die sie selbst zuerst in ihrem jeweiligen Heimatstaat in Verkehr
gebracht haben: Das amerikanische Unternehmen ist gegen sie in der Schweiz
patentrechtlich geschiitzt*>*, das deutsche Unternehmen aber nicht*>. Die Diskri-
minierung geht dabei aber offensichtlich nicht zu Lasten des amerikanischen,
sondern zu Lasten des deutschen Unternehmens. Dies zeigt, dass eine EU- bzw.
EWR-weite Erschopfung in der Schweiz Angehdrigen von Drittstaaten keine
Moglichkeit eroftnet, iiber Art. 4 TRIPS sich an diesem Erschopfungssystem zu
beteiligen.

(104) Im gegebenen Beispiel sind alle drei beteiligten Staaten WTO/TRIPS-Mit-
glieder. Die Schweiz trifft danach aufgrund Art. 4 Abs. 1 Satz 1 TRIPS im Sinne
des Meistbegiinstigungsprinzips die Verpflichtung, die den Angehdorigen eines
anderen Landes gewihrten »Vorteile, Vergiinstigungen, Sonderrechte und Be-
freiungen« sofort und bedingungslos auch den Angehdrigen aller anderen
WTO/TRIPS-Mitglieder zu gewidhren. Einseitig kann die Schweiz den damit
verbundenen Anforderungen gerecht werden, wenn sie auf die Einflihrung der
regionalen Erschopfung verzichtet. Das deutsche Unternehmen ist dann im
Beispielsfall nach dem bestehenden System der nationalen Erschépfung in der
Schweiz ebenso geschiitzt wie das amerikanische. Eine zweite Moglichkeit wére,
das System der internationalen Erschopfung im Schweizer Patentrecht einzu-
filhren, weil dadurch die Vorteile des US-amerikanischen Unternechmens entfie-
len.”* Soll aber die regionale Erschopfung eingefiihrt werden, so bleibt hierfiir
nur der Weg iiber eine entsprechende Vereinbarung mit der Europdischen Union
bzw. den EWR-Staaten, die dann im Zweifel auf Gegenseitigkeit abgeschlossen
wiirde. Dadurch wiirde zwar die Diskriminierung europdischer Unternehmen
gegeniiber denjenigen aus Drittstaaten, wie den USA, nicht beseitigt. Der Versto3

»! Siehe in diesem Sinne z.B. auch Einhorn, CML Rev. 35, 1069/1084 (1998).
2 Siche oben Rdnr. (15).

2 Siche ebenfalls oben Rdnr. (15).

2 Siche oben Rdnr. (17).
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gegen das Meistbegiinstigungsprinzip aber wire gerechtfertigt®”. Fiir eine solche
Beurteilung spricht dabei auch, dass im Rahmen des GATT 1994, dessen Ziele
mit denen des TRIPS-Ubereinkommens einhergehen, Freihandel im Rahmen von
regionalen Freihandelsabkommen besonders gefordert wird>.

(105) Unter dem Aspekt des Prinzips der Inléiinderbehandlung (Art. 3 Abs. 1
Satz 1 TRIPS) ergibt sich bei einem Ubergang der Schweiz von der nationalen zur
regionalen Erschopfung bzw. einer Differenzierung in der Erschopfungsfrage
nach Landern bzw. Mérkten keine mit dem Meistbegiinstigungsprinzip vergleich-
bare Problematik. Ankniipfend an den vorgenannten Modellfall”>’ stehen sich
nunmehr Unternehmen mit Sitz in der Schweiz als Inland einerseits und Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland, sei dieses ein EU/EWR-Staat oder ein Drittstaat,
andererseits gegeniiber. In Bezug auf Schweizer Patente konnen ausléndische
Unternehmen nach dem Prinzip der Inldnderbehandlung auch im Hinblick auf die
Erschopfungsfrage Gleichbehandlung mit Schweizer Unternehmen verlangen.
Nach geltendem Recht der Schweiz, das nur die nationale Erschopfung aner-
kennt™®, erschopft sich der Schutz Schweizer Patente nur durch das erste Inver-
kehrbringen patentgeschiitzter Erzeugnisse in der Schweiz. Dabei wird zweifellos
nicht nach dem Sitz des Patentinhabers im In- oder Ausland unterschieden und
das Prinzip der Inlinderbehandlung daher gewahrt.

(106) Daran dndert sich aber auch dann nichts, wenn die Schweiz in Zukunft z.B.
die EU bzw. EWR-weite regionale Erschopfung des Patentrechts gesetzlich
einfiihrt. Zu Lasten von Unternehmen mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staat, wie
z.B. Deutschland, folgt daraus, dass sich deren Schweizer Patente nunmehr auch
durch ein erstes Inverkehrbringen patentgeschiitzter Erzeugnisse in ihrem Sitzstaat
erschopfen. Dem aber entspricht im Modelfall* die Erschopfung des Schutzes
Schweizer Patente in der Hand von Schweizer Unternehmen durch das erste In-
verkehrbringen von deren patentgeschiitzten Erzeugnissen in ihrem Sitzstaat
Schweiz: Mit der Einfilhrung der regionalen, z.B. EU- bzw. EWR-weiten Er-
schopfung dndert sich an der Fortgeltung auch der nationalen Erschopfung

namlich nichts; die Erschépfungswirkung wird nur regional erweitert*®’.

(107)  Uber den Modelfall hinaus ist die Inlinderbehandlung bei Einfiihrung der
regionalen, z.B. EU- bzw. EWR-weiten Erschopfung auch insoweit gewihrleistet,
als durch ein Schweizer Patent geschiitzte Erzeugnisse erstmals in einem EU-

35 Im Vélkerrecht wird eine an sich verbotene Handlung durch Zustimmung des betroffenen

Staates rechtsmiBig; siche dazu Verdross/Simma, Universelles Volkerrecht, 3. Aufl.,
§ 1292. Von der Moglichkeit der Ausdehnung der nationalen auf die regionale Erschop-
fung durch volkerrechtlichen Vertrag geht auch EuGH, Slg. 1998, 1-4799/4832 = GRUR
Int. 1998, 695/697 — Silhouette/Hartlauer, aus.

26 Siche Art. XXIV (4) (5) GATT 1994 und dazu unten Rdnr. (117).
7 Siehe oben Rdnr. (103).

2% Siche oben Rdnr. (20).

2% Siche oben Rdnr. (103).

20 Sjehe oben Rdnr. (15), (16).
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bzw. EWR-Staat oder in einem Drittstaat in Verkehr gebracht worden sind. Im
ersten Fall, dem des ersten Inverkehrbringens in der EU bzw. im EWR, kommt es
hier zur Erschopfung des Patentschutzes in der Schweiz und damit zur Zuléssig-
keit von Parallelimporten in die Schweiz zu Lasten sowohl von EU- bzw. EWR-
Unternehmen und Unternehmen aus Drittstaaten als auch von Schweizer Unter-
nehmen, jeweils als Inhabern Schweizer Patente. Im zweiten Fall, dem des ersten
Inverkehrbringens in einem Drittstaat, bleibt der Patentschutz in der Schweiz
davon unberiihrt, und zwar wiederum unabhingig davon, wo der Inhaber des
Schweizer Patents seinen Sitz hat: in einem Drittstaat, in einem EU- oder EWR-
Staat oder in der Schweiz.

(g) Endergebnis zu TRIPS

(108) Im Endergebnis wird man somit das TRIPS-Ubereinkommen dahingehend
deuten konnen, dass es einem Systemwechsel der Schweiz von der nationalen zur
internationalen Erschopfung des Patentrechts und der Einfiihrung einer nach
Produkten differenzierenden Erschopfung grundsétzlich nicht entgegen steht. Im
letzteren Punkt gilt dies vor allem fiir den Arzneimittelbereich, wobei speziell im
Fall der Schweiz eher an das bereichsspezifische Festhalten an der nationalen
Erschopfung als an die Einfiihrung der internationalen Erschopfung gerade in
diesem Bereich zu denken ist. Das System der regionalen Erschopfung insbeson-
dere in ihrem Verhéltnis zu EU und EWR kann die Schweiz jedoch nur durch
Vereinbarung, nicht einseitig einfiihren.

(3) Beurteilung nach dem GATT 1994

(109) Bleibt somit im Rahmen des WTO-Ubereinkommens noch die Beurteilung
der Erschopfungsfrage nach dem GATT 1994 offen.

(@) Pragmatischer Ansatz

(110) Nach seiner Praambel dient das GATT 1994 dem internationalen Frei-
handel durch Abbau von zwischenstaatlichen Handelsbarrieren, u.a. gegeniiber
Importen, und durch Beseitigung von Diskriminierungen. Geht man davon aus,
dass die patentrechtliche Kontrolle von Parallelimporten mit diesen Zielen in
Konflikt stehen kann und dass das GATT 1994 trotz der Spezialregelung des
Art. 6 TRIPS auf den Aspekt der Erschopfung des Patentrechts anwendbar ist, so
ist dennoch zunichst an einen pragmatischen Ansatz zu denken. Unter allen
vorliegend in Frage stehenden Erschopfungssystemen ist es die nationale Er-
schopfung, welche die diesbeziiglich stirkste zwischenstaatliche Handelsbarriere
darstellt’®'. Gerade auf dieser Art der Erschopfung aber baut das geltende Recht
der Schweiz auf*®’, so dass sich bereits jetzt die Frage nach seiner GATT-
Vertrédglichkeit stellt. Dennoch ist bisher in den Auflenbeziehungen der Schweiz

21 Siche oben Rdnr. (18).
%2 Siche oben Rdnr. (20).
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diesbeziiglich offensichtlich »nichts passiert«, und es ist auch nicht zu erwarten,
dass etwas geschieht, folgen doch die weltweit fithrenden Wirtschaftsnationen und
-regionen selbst diesem Erschopfungssystem bzw. anderen Doktrinen, die
zumindest vergleichbare Ergebnisse zulassen®.

(111) Wenn nun die Schweiz ein Erschopfungssystem einfiihrt, das ganz oder
teilweise dem Prinzip der internationalen oder regionalen Erschopfung folgt, so
fordert sie damit im Vergleich mit der bisherigen Rechtslage den zwischenstaat-
lichen Freihandel und befindet sie sich dadurch gerade in Ubereinstimmung mit
den GATT 1994-Zielen. Es ist daher schon aus politischen Griinden nicht damit
zu rechnen, dass man ihr nunmehr wegen ihrer Neuregelung den Vorwurf eines
GATT-VerstoBes machen wird.

(b)  Anwendbarkeit des GATT 19947

(112) Aus rechtlicher Sicht ist streitig, ob das GATT 1994 neben der Spezial-
regelung des Art. 6 TRIPS auf die Beurteilung der Erschopfung von Patent- und

anderen Immaterialgiiterrechten iiberhaupt anwendbar ist’®* oder nicht*®.

(c) GATT 1994 und nationale Erschopfung des Patentrechts

(113) Geht man von der Anwendbarkeit des GATT 1994 auf die Erschopfungs-
frage im Patentrecht aus, so ergibt sich zum ersten, dass die Frage, ob die nationa-
le Erschopfung mit den GATT-Regeln vereinbar ist, hier nicht untersucht zu
werden braucht: In Frage stehen nur ein Systemwechsel zur internationalen

Erschopfung und differenzierende Regelungen™.

(d) GATT 1994 und internationale Erschopfung des Patentrechts

(114) Was dabei nun zunichst den Systemwechsel zur internationalen Erschop-
fung insgesamt betrifft, so ist diese diejenige Form der Erschopfung, die Parallel-
importe am wenigsten behindert und damit den internationalen Handel am
wenigsten tangiert”®’. Sie wird von prononcierten Befiirwortern des Systems des
GATT-Freihandels geradezu als einzig zuldssige Form der Erschopfung bezeich-
net’®. Es kann daher im vorliegenden Zusammenhang ohne weiteres von der

% Sjehe oben Rdnr. (22)—~(37), (47)~(50), (61) zu EU und EWR, USA und Japan.

2% So z.B. Cottier/Stucki, in: Conflit entre importations paralléles et propriété intellectuelle?

Actes du colloque Lausanne, Genéve 1996, S. 29/54 f.; Freytag, a.a.O. (Fuln. 215), S. 236
ff./241.

25 S0 z.B. Bronckers, Journal of World Trade 32 (5) 137/143 ff. (1998).
26 Sjehe oben Rdnr. (1).
7 Siehe oben Rdnr. (18).

28 S0 z.B. Ullrich, GRUR Int. 1995, 623/635; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.0. (FuBn.
230), S. 357/386; Verma, 29 1IC 534/553 f. (1998); Yusuf/Moncayo von Hase, 16 No. 1
World Competition Law and Economics Review 115/128 ff. (1992).
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GATT-Vereinbarkeit eines Systemwechsels der Schweiz zur internationalen
Erschopfung ausgegangen werden.

(e) GATT 1994 und Differenzierung nach Produkten

(115) Mischformen der nationalen mit der internationalen Erschopfung, die nach
Produkten differenzieren, sind in denjenigen Bereichen, fiir welche die internatio-
nale Erschopfung gilt, ebenso zu beurteilen, wie die generelle internationale
Erschopfung. Insbesondere verbietet Art. 1 Abs. 1 GATT 1994 zwar die Diskrimi-
nierung von Produkten nach ihrem Ursprung, nicht aber eine solche nach der
Warenart. Nicht beantwortet ist damit freilich die GATT-Vertriglichkeit der
Beibehaltung der nationalen Erschdpfung in anderen Produktbereichen. Die Frage
danach steht nicht im Hauptblickwinkel der vorliegenden Untersuchung, weil sie
sich mit der Frage nach der Ubereinstimmung des geltenden Schweizer Rechts
mit GATT 1994 deckt, die hier nicht zur Erdrterung ansteht (oben (113)). Eine
positive Antwort ergibt sich aber aus Art. XX (d) GATT 1994, der Ausnahmen
von den GATT-Verpflichtungen zur Warenverkehrsfreiheit hinsichtlich Importen
(Art. XI) u.a. zugunsten des Patentschutzes auf ganz dhnliche Weise vorsieht, wie
Art. 28 EG (frither Art. 36 EG- und EWG-Vertrag) dies tut*®®. Nachdem nun aber
im Recht der Europiischen Union und des EWR?” dieser Bestimmung eine
Rechtfertigung der nationalen Erschopfung gerade nicht entnommen, sondern
regionale Erschopfung angenommen wird®’', kénnte dies zu dem Schluss verfiih-
ren, im Rahmen des GATT 1994 analog dazu internationale Erschopfung fordern
zu miissen’’”. Ein solcher Schluss ist aber nicht gerechtfertigt, wie das anschau-
liche Beispiel des Patentschutzes fiir Arzneimittel zeigt. In vielen Staaten, auch in
der Europdischen Union, werden Arzneimittelpreise staatlich reguliert und
kiinstlich niedrig gehalten. Wenn der Européische Gerichtshof dies dennoch nicht
als Rechtfertigung fiir das Verbot von Parallelimporten in ein EU-Land ohne
solche Preiskontrolle anerkennt, dann wegen des Binnenmarktprinzips und auch
deshalb, weil es in der Gemeinschaft Behdrden gibt, deren Aufgabe es ist,
Wettbewerbsverfilschungen im Handel unter den Mitgliedstaaten durch Rechts-
harmonisierung und andere MaBnahmen auszuschalten®””. Mit diesen Gegeben-
heiten der europdischen Integration lassen sich die Verhiltnisse im WTO/GATT-
Rahmen in keiner Weise vergleichen. Sie erreichen bei weitem noch nicht einmal
die Situation in Freihandelsabkommen, denen Art. XXIV GATT 1994 eine Vor-
zugsstellung einrdumt, in deren Rahmen die nationale Erschopfung aber aus der
Sicht der Rechtsprechung in Europa zulissig ist’". Die Rechtfertigung der (par-

29 Siehe dazu oben Rdnr. (32).
21 Siehe oben Rdnr. (33).

21 Wie vorletzte FuBn.

2 So in der Tat z.B. Verma, 29 IIC 535/555 (1998).

B Siche EuGH, 1974, 1147/1165 = GRUR Int. 1974, 454/455 — Centrafarm/Sterling Drug
(Rdnr. 23/24); Slg. 1996, 6371/6389 = GRUR Int. 1997, 250/253 — Merck/Primecrown
(Abschn. 47).

2" Siche oben Rdnr. (41).
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tiellen) nationalen Erschopfung durch Art. XX (d) GATT 1994 greift somit zu-
mindest grundsitzlich und insbesondere in Situationen verfilschten Wettbewerbs

Platz”".

() GATT 1994 und Differenzierung nach Markten bzw. Landern

(116) Im Hinblick auf neue Erschopfungsregelungen, die nach Mairkten bzw.
Landern differenzieren, ist zunidchst von Art. I Abs. 1 GATT 1994 auszugehen.
Dieser verbietet eine Diskriminierung nach dem Warenursprung und statuiert
diesbeziiglich das Meistbegiinstigungsprinzip: Jeder Vorteil, den ein Mitglied-
staat einem Erzeugnis mit Ursprung in irgendeinem anderen Land u.a. im Hin-
blick auf den Import gewihrt, ist sofort und uneingeschriankt auch gleichen Waren
mit Ursprung in allen anderen WTO/GATT-Mitgliedstaaten zu gewdhren. Wie
bereits im Zusammenhang mit TRIPS anhand eines Beispiels aufgezeigt wurde,
kann eine nach Ladndern differenzierende Erschopfungsregelung nun durchaus
dazu fiihren, dass es zur Ungleichbehandlung von Waren aus verschiedenen
Ursprungslindern, im Beispielsfall Deutschland und USA, kommt™®. Aus der
GATT-Perspektive ist dabei unter einem Vorteil etwas anderes zu verstehen als
unter dem Blickwinkel von TRIPS. Dem GATT ist am internationalen Freihandel,
TRIPS primir am Schutz von Rechten des geistigen Eigentums gelegen. Unter
dem GATT-Aspekt kommt es bei Einfiihrung der regionalen Erschopfung im
Verhiltnis der Schweiz zu EU und EWR zu Vorteilen fiir EU/EWR-Waren, weil
diese frei in die Schweiz parallel importiert werden diirfen”’’, wihrend aus der
TRIPS-Perspektive Inhaber Schweizer Patente in Bezug auf solche Erzeugnisse
einen stirkeren Schutz und damit Vorteile genieBen, die in einem Drittstaat, wie
in den USA, erstmals in Verkehr gebracht worden sind.

(117) Zu TRIPS konnte gezeigt werden, dass der Verstol gegen das Meistbegiin-
stigungsprinzip durch Vereinbarungen der Schweiz mit der Europédischen Union
und den Vertragsstaaten des EWR legitimiert werden kann®’®, zu GATT ergeben
sich solche Moglichkeiten aus Art. XXIV Abs. 5 GATT 1994. Diese Bestimmung
erlaubt es, zur Forderung einer stirkeren Marktintegration Zollunionen und Frei-
handelszonen zu schaffen und dabei hinsichtlich von Waren mit Ursprung in

anderen WTO/GATT-Mitgliedstaaten von der Meistbegiinstigung abzusehen®”.

75 A.A. bei zunichst richtigem Ansatz zur Wettbewerbsverfilschung Cottier/Stucki, a.a.O.

(FuBn. 260), S. 56 f.; im Ergebnis wie hier Freytag, a.a.0. (FuBin. 215), S. 247 f.

2 Siehe dazu oben Rdnr. (103).

27 So auch der zutreffende Ansatzpunkt bei Freytag, a.a.O. (FuBn. 215), S.248. anders

dagegen Cottier SMI 1995, 37/56 f., der von einer Privilegierung der Rechtsinhaber aus
dem EU-Staaten ausgeht, auch insoweit aber einem Missverstindnis unterliegt, weil in
Wahrheit Rechtsinhaber aus Drittstaaten in der Schweiz den besseren Schutz, ndmlich den
des Schutzes gegen Parallelimporte aus solchen Staaten in Anspruch nehmen kdnnen; sie-
he dazu oben Rdnr. (103).

2’8 Siche oben Rdnr. (104).
27 Siehe dazu Cottier, SMI 1995, 37/57.
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Allerdings miissen bestimmte Voraussetzungen erfiillt werden®’: Zum ersten
miissen sich die betreffenden Abkommen auf den gesamten Handel beziehen
(Art. XXIV Abs. 8), zum zweiten miissen alle Zdlle, zollgleichen Maflnahmen
und mengenmifBigen Beschrinkungen abgeschafft werden (Art. XXIV Abs. 8),
und zum dritten diirfen die Handelsschranken gegeniiber Drittstaaten nicht erhoht
werden (Art. XXIV Abs. 5). Aus der Perspektive der Parallelimportfrage bedeutet
letzteres, dass die Voraussetzung insbesondere dann erfiillt ist, wenn z.B. bei
Einfiihrung der regionalen Erschopfung im Verhédltnis Schweiz-EU/EWR im
Verhiltnis zu Erzeugnissen aus Drittstaaten nachher wie vorher das Prinzip der
nationalen Erschopfung angewendet wird; dies ist im Patentrecht der Fall*'.

(118) Eine Vereinbarung im Sinne des Art. XXIV Abs. 5 GATT 1994 konnte
entbehrlich sein, wenn eine nach Mirkten bzw. Lindern differenzierende Rege-
lung der Erschopfungsfrage im Patentrecht bereits nach Art. XX (d) GATT 1994
zuldssig wire, so wie dies in Bezug auf eine nach Produkten differenzierende
Regelung anzunehmen ist™**. Geht man dabei wie dort davon aus, dass durch diese
Bestimmung selbst die flir den internationalen Freihandel noch abtriglichere
nationale Erschopfung gedeckt ist™®’, so ist es insbesondere der folgende in
Art. XX GATT 1994 enthaltene Vorbehalt, der zumindest erhebliche Zweifel
daran begriindet, ob Art. XX (d) GATT 1994 eine regionale Erschopfung des
Patentrechts im Verhiltnis der Schweiz zu den EU/EWR-Staaten rechtfertigt: Die
regionale Erschopfung darf nicht »zu einer willkiirlichen und ungerechtfertigten
Diskriminierung zwischen Léndern (filhren), in denen gleich Verhéltnisse
bestehen«. Gleich, ob man dabei auf die rechtlichen, inzwischen durch das
TRIPS-Ubereinkommen harmonisierten Verhiltnisse oder auf die wirtschaftlichen
Verhiltnisse abstellt, es kommt bei der in Frage stehenden beschrinkten regio-
nalen Erschopfung des Patentrechts der Schweiz zu einer mit dem Vorbehalt des
Art. XX GATT 1994 kaum vereinbaren Diskriminierung der Einfuhr patent-
geschiitzter Erzeugnisse z.B. aus den USA und Japan im Vergleich mit derjenigen
aus den EU/EWR-Staaten®®”,

(119) Im Ergebnis erscheint es demzufolge empfehlenswert, bei einer eventuel-
len Einfiihrung der regionalen, EU/EWR-weiten Erschopfung des Patentrechts in
der Schweiz den Weg iiber eine Vereinbarung nach Art. XXIV Abs. 5 GATT
1994 zu gehen und sich nicht auf die Zulédssigkeit einer diesbeziiglichen einseiti-
gen MaBnahme bereits nach Art. XX (d) GATT 1994 zu verlassen.

20 Siehe dazu Cottier/Stucki, a.a.0. (FuBn. 260), S.55; auch Freytag, a.a.0. (FuBn. 215),
S. 249.

21 Siehe zum Ergebnis Cottier/Stucki, a.a.0. (FuBn. 260), S. 56; siche auch oben Rdnr. (20),
(22)-(37).

22 Siehe dazu oben Rdnr. (115).
28 Sjehe auch hierzu oben Rdnr. (115).

2 Zur GATT-Perspektive der Diskriminierung sieche oben Rdnr. (116); zum Ergebnis wie

hier Freytag, a.a.O. (Fulin. 215), S. 243 f.
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(9) Ergebnis zu GATT 1994

(120) Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass in der Erschopfungsfrage
sowohl ein Systemwechsel der Schweiz zur internationalen Erschopfung als,
zumindest im Grundsatz, auch eine nach Produkten differenzierende Losung mit
dem GATT 1994 vereinbar sind. In Bezug auf eine nach Méarkten bzw. Landern
differenzierende Erschopfungsregelung, insbesondere in Form einer regionalen
Erschopfung im Verhiltnis zu EU/EWR, fordert das GATT im Vergleich mit
TRIPS qualifizierte Vereinbarungen im Sinne eines Freihandelsabkommens oder
einer Zollunion. All dies gilt aber nur unter dem Vorbehalt, dass das GATT 1994
neben Art. 6 TRIPS auf die Erschopfungsfrage iiberhaupt anwendbar ist.

c) Pariser Verbandsiibereinkunft (PV0)

(121) Wesentlich dlter als das TRIPS-Ubereinkommen von 1994285, aber in
dieses tiber Art. 2 und 3 TRIPS integriert, ist die Pariser Verbandsiibereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU), 1883 begriindet und inzwischen
mehrfach revidiert. Sie verbindet nicht weniger als 160** sog. Verbandslinder,
darunter alle europdischen Industriestaaten, einschlielich der Schweiz, USA und
Japan sowie eine groBe Zahl von Entwicklungsldndern. Zu ihren Schutzgegen-
stinden zdhlen auch Patente (Art. 1 Abs. 2). Thre wichtigsten Schutzprinzipien
sind diejenigen der Inldnderbehandlung und der Schutz durch die in der Uber-
einkunft besonders vorgesehenen Rechte, die sog. Mindestrechte (Art. 2 Abs. 1).

(122) Eine ausdriickliche Bestimmung iiber die Erschopfung des Patentrechts
ist in der PVU nicht vorgesehen. Begriindet wird die vor allem in Kontinental-
europa praktisch ausnahmslos anerkannte nur nationale Erschopfung des Patent-
rechts®®’ verbreitet mit dem sog. Territorialititsprinzip™®, das vor allem den
Umstand umschreibt, dass die in oder fiir die einzelnen Staaten erteilten Patente
ihre Wirkung nur innerhalb des Territoriums des jeweiligen Staates entfalten®’.
Als Ausdruck dieses Prinzips wird ebenso verbreitet die Bestimmung des Art. 4°*
PVU verstanden™. Sie besagt, dass die in den verschiedenen Verbandsldndern
angemeldeten Patente unabhingig von den Patenten sind, die fiir dieselbe Erfin-
dung in den anderen Léndern erlangt worden sind (Art. 4" Abs. 1). Gemif
Art. 4°® Abs. 2 PVU ist diese Bestimmung »ohne jede Einschrinkung zu ver-

stehen«.

25 Sjehe oben Rdnr. (84).
2% Sjehe BIPMZ 2001, 120 ff., zum Stand am 1.1.2001.
%7 Siche oben Rdnr. (24)-(27).

28 S0 z.B. BGH, BGHZ 49, 331/334 = GRUR Int. 1968, 129 f. — Voran; BGH, GRUR Int.
1976, 535/536 — Tylosin; Beier, GRUR Int. 1996, 1/6; Bernhardt/KraBer, a.a.0. (FuBn.
211), S. 581 f.; Comte, sic! 1999, 478/479; Straus, GRUR Int. 1996, 179/194. A.A. aber
z.B. SchwBG, BGE 126 I1I 129/134 f. = GRUR Int. 2000, 639/640 f.

29 Sjehe hierzu z.B. SchwBG, BGE 126 III 129/134= GRUR Int. 2000, 639/640 f. — Kodak.

0 Siehe die Nachweise in der vorletzten FuBn. mit Ausnahme der Tylosin-Entscheidung des

BGH.
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(123) Art. 4 pyU kann gleichwohl nicht dahingehend verstanden werden, dass
er nur die nationale Erschopfung zulédsst und z.B. die internationale Erschopfung
ausschlieBt””'. Dies ist in neuerer Zeit selbst von Beier als einem der entschie-
densten Verfechter der nationalen Erschopfung des Patentrechts und ihrer
Begriindung mit Art. 4”5 PVU anerkannt worden. Er lisst es dahingestellt, ob z.B.
ein Entwicklungsland, das sich fiir die internationale Erschopfung des Patent-
rechts entscheidet, dadurch gegen Art. 4™ PVU verstoBt. Fiir Japan aber nimmt er
ausdriicklich an, dass eine ausdriickliche nationale Vorschrift ausreichen wiirde,
»um entgegen dem volkerrechtlichen Grundsatz der Unabhingigkeit von Patenten
die internationale Erschopfung des Patentrechts vorzuschreiben«®”>

(124) Im {ibrigen steht, wie zur Parallele im TRIPS-Ubereinkommen darge-
legt*”, auch das in Art. 2 Abs. 1 PVU normierte Prinzip der Inlinderbehand-
lung selbst einer nach Landern bzw. Mirkten differenzierenden Regelung der
Erschopfung des Patentrechts nicht entgegen; und erst recht nicht einer allgemei-
nen Einfithrung der internationalen Erschopfung oder einer nach Art der Produkte
unterschiedlichen Losung. Das Prinzip der Meistbeglinstigung ist der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft unbekannt.

(125) Als Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass sich aus der Pariser
Verbandsiibereinkunft kein Hindernis fiir die Schweiz als Verbandsland ergibt,
sich fiir eine beliebige Art der Erschopfung des Patentrechts zu entscheiden.

3. Mehrseitige regionale Abkommen

a) Europiisches Patentiibereinkommen (EPU)

(126) Ahnlich wie beim Patent Cooperation Treaty (PCT)** handelt es sich auch

beim Ubereinkommen iiber die Erteilung europidischer Patente (Europiisches
Patentiibereinkommen, EPU) von 1973 im Prinzip um ein Ubereinkommen iiber
die Patenterteilung mit nur wenigen Grundregeln iiber die Schutzwirkung der
durch das Europdische Patentamt erteilten Patente; in anderer Hinsicht entscheidet
wiederum das nationale Recht®”. In Art. 3 EPU iiber die territoriale Wirkung des
Patents findet das Territorialititsprinzip, ndmlich die Wirkung des europdischen
Patents fiir einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten, Ausdruck. Eine Bestimmung
iiber die Erschopfung des europiischen Patents enthilt die Ubereinkunft aber

1 S0 ausdriicklich SchwBG, BGE 126 I1I 129/136 = GRUR Int. 2000, 639/641 — Kodak:;
ebenso Biirgi/Lang, sic! 1999, 379/385; Freytag, a.a.O. (Fuln. 215), S. 231 ff./235; Kunz-
Hallstein, GRUR 1998, 268/271.

2 Siche GRUR Int. 1996, 1/6.

23 Siehe oben Rdnr. (105)—(107).

% Siche oben Rdnr. (83).

25 Siche dazu Bernhardt/KraBer, a.a.O. (FuBn. 211), S. 66.
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nicht. Obwohl die Schweiz Vertragsstaat des EPU ist, ergeben sich aus ihm fiir sie
demnach keine Verpflichtungen im Hinblick auf eine Erschopfungsregelung.

(127) Anders verhdlt es sich beim europdischen Gemeinschaftspatent, die

betreffende Rechtsgrundlage ist aber noch nicht in Kraft getreten®®.

b) Europaische Freihandelsassoziation (EFTA)

(128) Das Ubereinkommen zur Errichtung der Europiischen Freihandelsassozia-
tion (EFTA), geschlossen in Stockholm am 4. Januar 1960 und gedndert am
21. Juni 2001 in Vaduz””’ ist ein bloBes Freihandelsabkommen™, das die be-
sonderen Qualititen der Vertrdge iiber die Griindung der Europdischen Gemein-
schaften und Union und der Europidischen Wirtschaftsgemeinschaft, u.a. mit
Schaffung eines Binnenmarktes und unmittelbarer Rechtsetzungsbefugnis®’, und
auch diejenigen des Abkommens {iber den Europdischen Wirtschaftsraum als eine
vertiefte Freihandelszone™® nicht erreicht.

(129) In seiner gednderten Fassung von 2001 enthélt das EFTA-Ubereinkommen
zwar ein eigenes Kapitel VII (Art. 15") iiber den Schutz des geistigen Eigentums,
aber ebenso wie das urspriingliche Ubereinkommen von 1960 keine ausdriickliche
Regelung iiber die Erschopfung der Rechte des geistigen Eigentums. Es enthélt
jedoch die nicht nur im EG-Vertrag (Art. 28 EG, frither Art. 30 EG- und EWG-
Vertrag), sondern regelmifig auch in bloBen Freihandelsabkommen zu findenden
Bestimmungen iiber das Verbot von mengenmaiBigen Einfuhrbeschrinkungen und
von MafBnahmen gleicher Wirkung (Art. 10), verbunden mit einem Vorbehalt
zugunsten von Beschrinkungen, die zum Schutz des »Eigentums«™’' gerechtfer-
tigt sind (Art. 12).

(130)  Es entspricht der Rechtsprechung nicht nur des Européischen Gerichtshofs,
sondern auch einer Reihe oberster nationaler Gerichte, dass aus solchen Frei-
verkehrsvorschriften ein Verbot der nationalen Erschopfung von Rechten des
geistigen Eigentums auf der Basis des nationalen Rechts der Vertragsstaaten und
damit auch ein Verbot der Marktsegmentierung in Bezug auf Parallelimporte nicht

2% Siehe dazu bereits oben Rdnr. (37).

¥7 " Das Anderungsabkommen ist im Internet zu finden unter <http://www.admin.ch>.

28 Siehe Oppermann, a.a.0. (FuBn. 119), Rdnr. 135; Baudenbacher, GRUR Int. 2000,
584/585.

2 Siehe dazu Oppermann, a.a.0. (Fuin. 119), Rdnr. 886 ff.; EuGH, Gutachten 1/91, Slg.
1991, 1-6079/6102, Rdnr. 17.

3% So Oppermann, a.a.0. (FuBn. 119), Rdnr. 137; Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/594.

' In der Neufassung der Bestimmung aus dem Jahre 2001 wird, anders als in der urspriing-

lichen Fassung (Art. 12 Buchst. ¢), das »gewerbliche Eigentum« als solches nicht mehr
angesprochen. Es wird hier davon ausgegangen, dass damit keine sachliche Anderung
verbunden ist.
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entnommen werden kann’®. Um so weniger konnen freiverkehrsfreundlichere
nationale Erschopfungsregelungen den Freihandelsabkommen widersprechen.

(131) Diese Rechtsgrundsitze sind auch in Bezug auf das EFTA-Ubereinkom-
men als Freihandelsabkommen anzuwenden. Bestitigt wird dies durch die Ent-
scheidung des EFTA-Gerichtshofs in Sachen Mag Instrument Inc. ./. California
Trading Company Norway, Ulsteen’”, und zwar sogar im Hinblick auf den
EFTA-Vertragsstaat Norwegen, der zugleich Vertragsstaat des Abkommens iiber
den Europidischen Wirtschaftsraum als eine vertiefte Freihandelszone ist: Es wird
dabei die souverdne Freiheit des nationalen Gesetzgebers betont, gegeniiber
Parallelimporten aus Drittstaaten die internationale Erschopfung beizubehalten
oder einzufiihren.

(132) Von dieser Rechtslage ist auch in Bezug auf die Schweiz als EFTA-
Vertragsstaat auszugehen. Damit sind der Schweiz in der Art ihrer zukiinftigen
Regelung der Erschopfung des Patentrechts durch das EFTA-Ubereinkommen
keine Beschrinkungen auferlegt: Die EFTA-Staaten haben »ihre Kompetenz im

Bereich des AuBienhandels voll umfinglich behalten«®®.

4. Zweiseitige Abkommen

a) Freihandelsabkommen EG-Schweiz

133) Am 22. Juli 1972 wurde in Briissel das Abkommen zwischen der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und der Europidischen Wirtschaftsgemeinschaft
abgeschlossen. Auch bei diesem Abkommen handelt es sich um ein bloBes Frei-
handelsabkommen®”, bei dessen Zustandekommen sogar besondere Souverini-
titsvorbehalte vereinbart wurden, wie der Ausschluss einer wechselseitigen
Rechtsangleichung sowie die gegenseitige Anerkennung und uneingeschrinkte
autonome Durchsetzung der bestehenden Rechtsordnungen®. Auch dieses
Abkommen enthélt in seinen Art. 13 und 20 die iiblichen Bestimmungen iiber den
freien Warenverkehr im Sinne des Verbots von mengenmifigen Einfuhrbe-
schrankungen und Maflnahmen gleicher Wirkung sowie {iber Vorbehalte zuguns-
ten des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums.

392 Sjehe oben Rdnr. (41) zu den Freihandelsabkommen EG-Portugal, EG—Osterreich und
EG-Israel.

3% GRUR Int. 1998, 309/311 — Maglite (zum Markenrecht).

% So Baudenbacher, ZfSR 2001, 207/226.

395 S0 SchwBG, BGE 105 1T 49/59 = GRUR Int. 1997, 569/571 — OMO.
3% Siehe SchwBG, BGE 104 IV 175/179.
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(134) Mit Riicksicht auf den vorerwidhnten Charakter des Freihandelsabkommens
EG-Schweiz hat es das Schweizerische Bundesgericht’”’ jedoch wiederum
abgelehnt, die Rechtsprechung des Europidischen Gerichtshofs zur regionalen
Erschopfung nunmehr von Markenrechten nach Art. 30 und 36 EWG-Vertrag und
damit zur Zulédssigkeit von Parallelimporten im Innenverhéltnis der Vertragspar-
teien zu iibernehmen. Vielmehr habe der Schweizer Richter das Abkommen
autonom auszulegen, und Vorbehalte im Sinne des Art. 20 des Freihandelsabkom-
mens konnten sich auch aus dem schweizerischen Recht ergeben; dieses konne
daher Art. 13 des Abkommens ausschliefen. Mit im wesentlichen dieser Begriin-
dung wurde die Klage der Inhaberin der Schweizer Waschmittelmarke OMO
gegen die Paralleleinfuhr von originalen OMO-Waschmitteln aus Deutschland
gutgeheiflen.

(135) Diese Entscheidung entspricht exakt derjenigen des Europdischen Ge-
richtshofs zum Freihandelsabkommen EG-Portugal sowie der Osterreichischen
und deutschen hdochstrichterlichen Rechtsprechung zu den EG-Freihandels-
abkommen mit Osterreich und Israel’®, so dass von einer gefestigten Rechtslage
ausgegangen werden kann, welche der Schweiz auch bei einer kiinftigen gesetz-
lichen Regelung der Erschopfung im Patentrecht freie Hand ldsst. Aus der Sicht
der Praxis dndert daran nichts, dass im schweizerischen Schrifttum in diesem
Zusammenhang eine wiinschenswerte Dynamik vermisst wird*”.

b) Freihandelsabkommen EFTA-Polen

(136) Die sieben mittel- und osteuropdischen EU-Kandidatenstaaten der ersten
Beitrittsrunde haben nicht nur mit der Europdischen Union und deren Mitglied-
staaten die sog. Europa-Abkommen®'’, sondern auch Freihandelsabkommen mit
den EFTA-Staaten geschlossen. Das am 1. September 1994 in Kraft getretene
und im April 2001 revidierte Abkommen mit Polen soll hier als Muster auch fiir
die Abkommen mit den sechs anderen mittel- und osteuropdischen Staaten dienen.

137) Nach seiner Prdambel und Art. 1 Abs. 1 zielt das Abkommen auf die
Errichtung einer Freihandelszone ab. Art. 17 regelt eine Reihe von Aspekten auf
dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums, darunter Zwangslizenzen an
Patenten (Art. 17 Abs. 5), nicht aber die Erschopfungsproblematik. Im iibrigen
enthalten Art. 8 und 10 wiederum die {iblichen Freiverkehrsvorschriften beziiglich
des Verbots von mengenmifBigen Beschrinkungen des Imports und von Mal-
nahmen gleicher Wirkung sowie iiber den Vorbehalt zugunsten des Schutzes des
geistigen Eigentums.

7 BGE 105 11 49/59 f. = GRUR Int. 1979, 569/571 — OMO.

3% Siehe dazu oben Rdnr. (41).

39 So von Cottier, SMI 1995, 37/48 ff.; Cottier/Stucki, a.a.0. (FuBin. 260), S. 29/47 f.
319 Sjehe dazu oben Rdnr. (39).
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(138) Es sind keine Regelungen erkennbar, die es rechtfertigen wiirden, die
Frage der Erschopfung des Patentrechts unter diesem Abkommen anders zu
beurteilen als in Bezug auf die Europa-Abkommen®''. Vielmehr ist in einer
Zusatzvereinbarung sogar ein gewisser Gleichlauf mit dem Europa-Abkommen
EG-Polen vorgesehen’'”. Im iibrigen wire ein binnenmarktihnliches Verhltnis
der EFTA-Staaten zu Polen auch schon deshalb nicht zu erwarten, weil auch die
EFTA-Staaten nur eine Freihandelszone bilden.’® Auch im Hinblick auf das
Freihandelsabkommen EFTA-Polen unterliegt die Schweiz somit keinen Be-
schrinkungen bei der gesetzlichen Neuregelung der Erschopfungsfrage im
Patentrecht. Umgekehrt freilich sieht das polnische Recht auch in Bezug auf
dieses Freihandelsabkommen im Patentrecht einseitig die regionale Erschopfung
vor’'*. Nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen’' ist diese Regelung wegen
VerstoBles gegen das Meistbegiinstigungsgebot des Art. 4 TRIPS zu Lasten der
EFTA-Staaten unzuléssig.

c) Freihandelsabkommen EFTA-Mexiko

139) Am 27. November 2000 haben die EFTA-Staaten ein weiteres Freihan-
delsabkommen mit Mexiko geschlossen, das wesentlich umfangreicher ist als
seine Vorginger. Auch bei diesem Abkommen aber handelt es sich nur um ein
Freihandelsabkommen, wic in der Prdambel und in Art. 1 Abs. 1 ausdriicklich
bestimmt ist.

(140) Zu den Regelungsgegenstinden zdhlt nach Art. 69 und einem Anhang XXI
auch der Schutz des geistigen Eigentums. Die Erschopfungsfrage ist dabei
freilich nicht ausdriicklich angesprochen worden. Es ist jedoch in Art. 69 Abs. 4
ein Konsultationsverfahren vorgesehen, das auf Antrag einer Vertragspartei
durchzufiihren ist, um in Konfliktfdllen eine einverstiandliche und zufriedenstel-
lende Problemldsung zu finden. Dazu gehoren u.a. auch Angelegenheiten, welche
die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen. Man wird darunter
auch die Erschopfungsproblematik verstehen kdnnen.

(141) Im tibrigen regelt das Abkommen zwar ungew6hnlich viele Gegensténde,
wie den Dienstleistungssektor, Direktinvestitionen und den Zugang zu Offent-
lichen Beschaffungen. In Bezug auf den Warenverkehr bewendet es aber wieder
bei den herkdmmlichen Verboten von Importbeschrinkungen (Art. 7) und Vor-
behalten fiir den Schutz des geistigen Eigentums (Art. 17 Buchst. (d)). Binnen-
marktdhnliche Verhéltnisse oder wesentliche Souverénititsverzichte der Vertrags-
parteien sind aber nicht erkennbar.

1" Siehe zu diesen und zur diesbeziiglichen Erschopfungssituation ebenfalls oben Rdnr. (41).

312 Record of Understanding relating to the Agreement between the EFTA States and Poland.
313 Siehe oben Rdnr. (128).
314 Siche oben Rdnr. (44).

315 Siehe oben Rdnr. (103), (104).
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(142) Es besteht daher kein Anlass, die Frage einer Bindung der Schweiz in
Bezug auf eine gesetzliche Regelung der Erschopfungsfrage unter diesem Ab-
kommen anders zu beantworten als nach allen anderen bisher beriicksichtigten
Freihandelsabkommen: Eine solche Bindung gibt es nicht.

d) Patentschutzvertrag Schweiz-Liechtenstein

(143) Mit Liechtenstein ist dic Schweiz auf dem Gebiet des Patentrechts durch
den sog. Patentschutzvertrag’'® verbunden. Danach bilden die Schweiz und
Liechtenstein ein einheitliches Schutzgebiet fiir Patente (Art. 1). Die fiir das
einheitliche Schutzgebiet wirksamen Patente sind ihrerseits einheitlich; sie haben
in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und kénnen nur fiir das einheitliche
Schutzgebiet insgesamt erteilt, libertragen oder fiir nichtig erklart werden (Art. 4
Abs. 1). Fiir die einheitlichen Patente bzw. im einheitlichen Schutzgebiet gilt die
jeweilige schweizerische Patentgesetzgebung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a)).

(144) Aus diesen Regelungen ergibt sich nach derzeitiger Rechtslage in der
Erschopfungsfrage die folgende Situation: Nach dem anwendbaren schweizeri-
schen Recht, das von der nationalen Erschépfung ausgeht’’, erschopft sich das
einheitliche Patentrecht im Hinblick auf geschiitzte Erzeugnisse, die vom Patent-
inhaber oder mit seiner Zustimmung zuerst im einheitlichen Schutzgebiet, d.h. in
der Schweiz oder in Liechtenstein, in Verkehr gebracht werden. Die Erschop-
fungswirkung tritt jeweils fiir das gesamte einheitliche, die Schweiz und Liechten-
stein umfassende Schutzgebiet ein.

(145) Diese Situation wurde durch das Inkrafttreten des EWR-Abkommens fiir
Liechtenstein als Vertragsstaat’'® gestort. Nach dem vorrangigen® Recht des
EWR-Abkommens tritt EWR-weite Erschopfung des Patentrechts ein, wenn
geschiitzte Erzeugnisse durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in
irgendeinem EWR-Vertragsstaat erstmals in Verkehr gebracht werden®*’. Damit
stellt sich aus der Sicht eines einheitlichen Patents fiir die Schweiz und Liechten-
stein die Frage, welche Wirkungen es hat, wenn geschiitzte Erzeugnisse in einem
anderen EWR-Staat als Liechtenstein erstmals in Verkehr gebracht werden.

(146) Die Frage wird in einer Ergéinzungsvereinbarung®®' zum Patentschutz-
vertrag Schweiz—Liechtenstein aus dem Jahre 1994 beantwortet: Nach Art. 1

316 Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fiirstentum Liechten-

stein iiber den Schutz der Erfindungspatente vom 22.12.1978, in Kraft getreten am
1.4.1980.

317 Siehe oben Rdnr. (20).

31 Siehe oben Rdnr. (27).

319 Siehe oben Rndr. (27) am Ende.
320 Siehe oben Rdnr. (32), (33).

21 Erginzungsvereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem

Fiirstentum Liechtenstein zum Vertrag vom 22. Dezember 1978 {iber den Schutz der Er-
findungspatente (Patentschutzvertrag) vom 2.11.1994, in Kraft getreten am 1.5.1995.
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dieser Vereinbarung beriihrt die Erschopfung der Rechte aus dem Patent, die in
Liechtenstein aufgrund des EWR-Rechts gilt, die (Erschopfung der’**) Rechte aus
dem Patent in der Schweiz nicht. Dies bedeutet im Ergebnis eine Durchbrechung
der in Art. 4 Abs. 1 Patentschutzvertrag vorgesehenen Einheitlichkeit der Patente
und ihrer Wirkungen.

(147) Wenn sich die Schweiz in Zukunft fiir eine andere als die generelle
nationale Erschopfung des Patentrechts entscheidet, so hingt es von der Art dieser
Entscheidung ab, wie sich dies auf die Beziehung zu Liechtenstein auswirkt.

Entscheidet die Schweiz sich insgesamt fiir eine EWR-weite regionale Erschop-
fung und gelingt es ihr, die dafiir erforderliche®® Vereinbarung zu erreichen, so
wiére dadurch die Einheitlichkeit des Patentschutzes in der Schweiz und in
Liechtenstein auch in der Erschopfungsfrage wieder hergestellt. Entscheidet sie
sich fiir die generelle internationale Erschopfung, so gilt diese Losung iiber Art. 5
Abs. 1 Buchst. a), Abs. 3 Satz 1 Patentschutzvertrag mit der Anlage 1 hierzu ipso
iure®** fiir das gemeinsame Patent, weil die generelle internationale Erschpfung
die regionale, EWR-weite Erschopfung mit abdeckt. Entscheidet die Schweiz sich
fiir ein Mischsystem, so wird die Durchbrechung der Einheitlichkeit des gemein-
samen Patentschutzes partiell andauern.

VI. Weitere Moglichkeiten differenzierender
Erschopfung im Patentrecht

(148) Teilweise als Ergebnisse der Rechtsvergleichung, teilweise aber auch nur
theoretisch sind mehrere Moglichkeiten differenzierender Erschopfungsregelun-
gen vorstellbar.

322 So der Wortlaut der Ergéinzungsvereinbarung; nicht berithrt werden aber richtigerweise

die Rechte in der Schweiz.

333 Siehe oben Rdnr. (104), (117).

324 Es gilt das »jeweilige« schweizerische Patentrecht, das in der Anlage 1 zum Patentschutz-

vertrag mit allen Anderungen und Ergéinzungen als anwendbares Recht bezeichnet ist. Al-
lerdings sieht Art. 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 Patentschutzvertrag vor, dass (neue) Ergénzun-
gen und Anderungen der Anlage vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fiirs-
tentums Liechtenstein mitzuteilen sind und diese Einspruch einlegen kann. Geschieht
letzteres, so greift das in Art. 16 Patentschutzvertrag geregelte Streitbeilegungsverfahren
Platz.
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1. Export-/Re-Import-Verbotsvermerke

(149) Vor allem das Vorbild des britischen’® und des japanischen®*® Rechts
konnte daran denken lassen, danach zu differenzieren, ob die betreffenden
Produkte mit einem deutlich erkennbaren Verbotsvermerk hinsichtlich des
Exports oder des Re-Imports versehen sind. Rechtlich diirfte gegen eine solche
Losung der Erschopfungsfrage nichts einzuwenden sein, weil es im Patentrecht,
anders als im Urheberrecht, kein Gebot der Formfreiheit des Schutzes gibt.
Rechtspolitisch ist mit einer solchen Losung im Vergleich mit der nationalen
Erschopfung aber kaum etwas gewonnen, weil sie die Herbeifiihrung der Erschop-
fungswirkung dem Rechtsinhaber {iberlésst.

2. Inverkehrbringen durch Patentinhaber oder
Lizenznehmer

(150) Dem britischen’®’ und US-amerikanischen®*® Fallrecht entsprechend

konnte auch daran gedacht werden, in der Erschopfungsfrage danach zu differen-
zieren, ob es der Patentinhaber selbst oder ein Lizenznehmer war, der die Erzeug-
nisse erstmals auf den Markt gebracht hat. Wenn auf nicht diskriminierende
Weise angewandt, diirften auch gegen eine solche Losung keine rechtlichen
Bedenken bestehen. Rechtspolitisch erscheint ein solches Erschopfungssystem
aber noch ungiinstiger als das vorgenannte: Zur Manipulierbarkeit durch den
Rechtsinhaber kommt hier noch die Rechtsunsicherheit fiir den Verkehr hinzu.

3. Nationalitat des Patentinhabers
(151) Eine Differenzierung der Erschopfungsregelung nach der Nationalitdt des

Patentinhabers ist unvereinbar mit den Grundprinzipien der Inlinderbehandlung in
TRIPS und PVU sowie der Meistbegiinstigung in TRIPS*%.

4. Ursprung des Erzeugnisses

(152) Eine Differenzierung der Erschopfungsregelung nach dem Ort der Herstel-
lung eines Erzeugnisses, z.B. im Inland oder im Ausland, in bestimmten Staaten,

32 Siehe oben Rdnr. (30).
326 Siehe oben Rdnr. (61).
327 Siehe oben Rdnr. (29).
32 Siehe oben Rdnr. (49).
32 Siehe oben Rdnr. (97), (98), (103), (104), (121).
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widerspricht zunichst dem Diskriminierungsverbot des GATT 1994°*, daneben
auch Art. 27 Abs. 1 TRIPS™' sowie mittelbar auch den Prinzipien der Inlinder-
behandlung (TRIPS und PVU) und Meistbegiinstigung (TRIPS)**.

5. Zeitliche Differenzierung

(153) Theoretisch lieBe sich auch an eine zeitliche Differenzierung denken, also
danach, ob ein bestimmter Teil der Patentschutzdauer schon abgelaufen ist oder
nicht. Bedenkt man, dass als Erschopfungsalternative auch die generelle inter-
nationale Erschopfung mit einem noch geringeren Schutzniveau zur Verfligung
steht, so wire eine zeitliche Differenzierung unter Umstinden auch mit der
Schutzdauerregelung des Art. 33 TRIPS vereinbar. Eine solche Losung der Er-
schopfungsfrage erscheint aber unpraktikabel und rechtsunsicher.

339 Siehe oben Rdnr. (116).
31 Siehe oben Rdnr. (95).
332 Siehe oben Rdnr. (97), (98), (103), (104), (121).
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C. Zusammenfassung der Ergebnisse
in der Abfolge der Fragestellung

Frage 1

(154) Eine nach Produkten differenzierende Erschopfungslosung ist grund-
sitzlich sowohl mit dem TRIPS-Ubereinkommen als auch mit dem GATT 1994
vereinbar. Im Hinblick auf den Patentschutzvertrag mit Liechtenstein kann eine
solche Losung zur weiteren Uneinheitlichkeit des Patentschutzes in den Vertrags-
staaten fiihren.

Aus den Patent-Anmeldeiibereinkommen (PCT und EPU), der Pariser Verbands-
iibereinkunft und sdmtlichen untersuchten Freihandelsabkommen ergeben sich
diesbeziiglich keine Bindungen der Schweiz.

Beispiel einer nach Produkten differenzierenden Erschopfungslosung ist die Ein-
fiihrung der internationalen Erschopfung fiir Arzneimittel in Siidafrika.

Frage 2

(155) Eine nach Mirkten bzw. Lindern differenzierende Erschopfungslosung
verstoft in Form der Einflihrung der regionalen Erschépfung im Verhéltnis zur
Européischen Union und zum Europdischen Wirtschaftsraum gegen das TRIPS-
Meistbegiinstigungsprinzip zu Lasten der EU-/EWR-Angehorigen und kann daher
nicht einseitig, sondern nur durch Vereinbarung eingefiihrt werden. Der gleich-
falls vorliegende Verstofl gegen das GATT 94-Meistbegiinstigungsprinzip, nun-
mehr gegeniiber den Angehdrigen von Drittstaaten, kann durch qualifizierte Ver-
einbarung mit EU und EWR vermieden werden. In Bezug auf den Patentschutz-
vertrag mit Liechtenstein wird die Uneinheitlichkeit des Schutzes durch eine
solche Losung gefordert.

Aus den iibrigen untersuchten Abkommen ergeben sich keine Bindungen der
Schweiz.

Beispiele fiir derart differenzierende Erschopfungsregelungen sind diejenigen der
Européischen Union und des Européischen Wirtschaftsraums sowie die einseitige
Einfiihrung der regionalen Erschopfung des Patentrechts in Polen.
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Frage 3

(156) Ein genereller Systemwechsel zur internationalen Erschopfung ist nach
allen untersuchten Abkommen zuléssig. In Bezug auf den Patentschutzvertrag mit
Liechtenstein stellt er die Einheitlichkeit des Schutzes wieder her.

Frage 4

(157)  Es gibt eine Reihe von weiteren Maoglichkeiten, die Erschopfungsfrage im
Patentrecht differenzierend zu lsen; einige dieser Moglichkeiten werden sogar in
einzelnen Staaten praktiziert, vor allem unter dem System der »implied licence«.
Alle diese Moglichkeiten sind aber entweder wenig hilfreich, unpraktikabel oder
rechtlich unzuldssig.

Miinchen, 15. April 2002

[\ l

(Dr. Paul Katzenberger) (Prof. Dr. Dr.h.c. Joseph Straus)



