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I.  EINLEITUNG

Seit der Oberste Gerichtshof Japans 1997 den die Welt des Patentrechts in Verwirrung
stiirzenden, bekannten Fall ,,BBS-Autofelgen entschieden hat — die Entscheidung
scheint auf der Grundlage des Grundsatzes der implied license gefillt worden zu sein —
sind bereits einige Jahre vergangen.! Der Fall ,,BBS-Autofelgen® ist somit zwar in der
Rechtsprechung abgeschlossen, jedoch blieben einige Fragen offen, so z.B. die Behand-
lung eines Falles, in dem die Angabe eines Exportverbots nach Japan im Laufe des
Warenverkehrs geloscht worden war. Auch weiterhin besteht im japanischen Schrifttum
diesbeziiglich Unstimmigkeit.

Eine andere, neu zu kldarende Frage ist, wie das Recycling patentierter Produkte im
Rahmen des Umweltschutzes zu behandeln ist. Diesbeziiglich ist zu einem spéteren
Zeitpunkt ein Urteil im Fall , Fuji-Wegwerfkamera® gefillt worden, bei dem es im

*  Der Autor dankt der Deutschen Vereinigung fiir Gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht fiir die Gewihrung eines Stipendiums fiir den Zeitraum von Januar 2001 bis September
2002 sowie dem Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht
fiir die Ermoglichung eines Aufenthalts am Institut von Januar 2001 bis September 2002.
Ohne diese groBziigige Unterstiitzung wire der vorliegende Aufsatz nicht zustande ge-
kommen.

*  Die Zitierweise des Beitrags wurde beibehalten; am Ende findet sich ein Verzeichnis der
zitierten Literatur (S. 107 ff.) (die Red.).

1 S. GRUR Int. 1998, 168-170 m. Anm. HEATH.
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Zusammenhang mit dem Reimport patentierter Produkte um die Frage der zulédssigen
Reparatur und der unzulédssigen Wiederherstellung ging.

In diesem Aufsatz wird zuerst der Fall ,,Fuji-Wegwerfkamera® zusammenfassend
dargestellt, dann die Argumentation im Schrifttum in Japan und Deutschland fiir und
gegen die Zuldssigkeit des Parallel-/Reimports patentierter Gegenstinde analysiert und
abschlieBend werden die nach den beiden Urteilen weiterhin bestehenden offenen
Fragen angesprochen.

II. URTEIL DES DISTRIKTGERICHTS TOKYO VON 31.8.2000 ,,FUII-WEGWERFKAMERA "
1.  Sachverhalt

Die Kldgerin ,,Fuji* besitzt Patentrechte, Gebrauchs- und Geschmacksmuster fiir die
Zusammensetzung, die Funktion und die AufBenform einer Wegwerfkamera, deren
Behilter nicht ohne Zerstorung der Teile gedffnet werden kann und daher lediglich
einmal benutzt werden soll. Die Kldgerin produziert und verkauft die Kameras in Japan
und Siidkorea. Die Beklagte sammelt bei Fotoentwicklungslabors abgegebene Kameras
und verkauft diese unter eigenen Marken in Japan nach Austausch von gebrauchten
Filmen und Batterien und Ausstattung mit einer neuen Bedeckung, wofiir Vorder- und
Hinterteile der Produkte zuerst mit der Folge einer gewissen Zerstorung bzw. Be-
schiadigung der Gerite auseinander genommen und dann wieder aneinander geklebt
werden miissen. Die Klégerin verlangt Unterlassung und Schadensersatz wegen Patent-,
Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechtsverletzung. Auf den eigenen Produkten hatte
die Kldgerin nicht angegeben, daB} sie nicht nach Japan exportiert werden diirfen.

2. Streitpunkte
Streitpunkte des Falls sind u.a.:

(1) ob die Ware der Beklagten Patentanspriiche, insbesondere den Anspruch ,.Film-
einheit mit Linse, die nach dem Herausholen des Films nicht mehr benutzt werden
kann®, beriihrt,

(2) ob Schutzrechte der Kldgerin durch Inverkehrbringen der Produkte durch die
Klagerin erschopft sind,

(3) ob ein RechtsmiBbrauch durch die Kl4gerin vorliegt, und

(4) wie hoch der Schaden der Klédgerin ist.

In diesem Aufsatz soll mit Blick auf die hier interessierende Thematik ausschlieBlich
die zweite Frage behandelt werden.

Zur Frage der Erschopfung stiitzt sich die Beklagte auf die nationale und inter-
nationale Erschopfung der Schutzrechte der Kldgerin. An den Produkten der Kligerin
habe es auflerdem keine Angabe eines Exportverbots gegeben, die nach dem Urteil des
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Obersten Gerichtshofs im Fall ,,BBS-Autofelgen® eine internationale Patenterschopfung
verhindert. Diese Ausnahmeregel gelte auch fiir Gebrauchs- und Geschmacksmuster.
Die Beklagte fiigt hinzu, die Lebensdauer der Produkte der Klédgerin sei durch Aus-
tausch von gebrauchten Bestandteilen und Zusammenkleben der Behilter nicht beendet.
Da ein derartiger Austausch keine Anderung der Konstruktion herbeifiihre, stelle er
keine neue Herstellung der patentgeschiitzten Produkte, sondern lediglich eine zuldssige
Reparatur dar.

Die Klédgerin erwiderte, eine Patenterschopfung setze voraus, dafl die von einem
Rechtsinhaber in Verkehr gebrachten Produkte mit den fraglichen Produkten identisch
seien, was hier nicht der Fall sei, da durch den Austausch von gebrauchten Filmen,
Batterien und Bedeckungen und das erneute Zusammenkleben des vorderen und des
hinteren Teiles des Produkts eine Anderung aufgetreten sei. Da in den Patentanspriichen
ausdriicklich festgehalten sei, daf} die patentierten Produkte nur einmal benutzt werden
konnten, gehe die Lebensdauer der Produkte zum Zeitpunkt dieser Anderung zu Ende
und stelle die vorgenommene Anderung eine neue, unzulissige Herstellung dar. Diese
Ansicht verstiarke sich aulerdem dadurch, da3 die Verbraucher mit Ausnahme des zu
entwickelnden Films auf das Eigentum an anderen Bestandteilen verzichtet hitten. Dies
bestitige die Tatsache, dafl die Kameras nach der Abgabe bei Fotoentwicklungslabors
als Miill weggeworfen worden seien. Die Kldgerin habe zum Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Produkte nicht davon ausgehen konnen, daB3 sie nach Austausch von
unbrauchbaren Teilen gegen neue wieder auf den Markt gebracht wiirden, so daf die
Klégerin der Berechnung ihrer Erfindervergiitung nur den Zeitraum bis zur Abgabe der
Kameras bei den Entwicklungslabors zugrundegelegt habe. AuBlerdem sei nicht voraus-
zusehen gewesen, dal} dieser Vorgang im Ausland erfolgen konne. All dies zeige, daBl
weder die Voraussetzungen fiir die nationale noch fiir die internationale Patenterschop-
fung erfiillt seien.

3. Urteil

a) Zur Frage der nationalen Patenterschopfung

(i) Grundsatz der Nutzbarkeit der patentierten Produkte

Nach dem Grundsatz der nationalen Patenterschopfung kann der Patentinhaber sein
Recht nicht mehr geltend machen, wenn die patentierten Produkte durch den Patent-
inhaber oder seine(n) Lizenznehmer in Verkehr gebracht worden sind. Anders ist zu
entscheiden, wenn die geschiitzten Waren objektiv und unabhingig vom Willen des
Patentinhabers nach der Verkehrsauffassung ihre Nutzbarkeit als Produkt verloren
haben oder fragliche Produkte durch den Austausch eines Teiles, das einen wesent-
lichen Bestandteil des Patents ausmacht, nicht mehr mit den geschiitzten Gegenstinden
als identisch anzusehen sind. Zu beriicksichtigen sind diesbeziiglich die Funktion, die
Zusammensetzung, das Material, der Nutzungszweck, die Nutzungsweise, die Praxis
des Handels usw.
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Die fehlende Nutzbarkeit eines Produktes tritt typischerweise ein, wenn Teile ab-
genutzt worden sind oder das Produkt wegen chemischer Veridnderung nicht mehr zu
gebrauchen ist. Davon erfaf3t sind auch Fille, in denen das Produkt zwar physisch noch
brauchbar ist, jedoch aus hygienischen Griinden weggeworfen werden muf (z.B. Weg-
werfspritzen, Eintages-Kontaktlinsen) oder die Nutzbarkeit nach der Verkehrsauf-
fassung als beendet anzusehen ist. Die Identitit eines Produktes geht allerdings nicht
verloren, wenn nur abgenutzte Teile (z.B. Batterien oder Filter), Teile mit einer kiirze-
ren Nutzungszeit (z.B. Gliihbirnen, Wasserdichtungen) oder defekte Teile im Rahmen
einer Reparatur ausgetauscht werden.

(ii)) Anwendung dieses Grundsatzes

Das Gericht wendet diesen Grundsatz wie folgt an: Der Austausch von Batterien und
Filmen durch die Beklagte, der durch das Entzweibrechen des aneinander geklebten
vorderen und riickwértigen Teiles des Behilters moglich ist, hat eine Verschlechterung
der Qualitét, z.B. der Lichtabschirmung zur Folge. Auflerdem ist es unter Verbrauchern
allgemein bekannt, dal schon belichtete Filme von Wegwerfkameras zusammen mit
dem Behilter bei den Entwicklungslabors abgegeben werden und die Verbraucher nur
die entwickelten Filme ohne den Behilter zuriickbekommen. Angesichts dieser Tat-
sache war die Nutzbarkeit der Produkte der Kldgerin zum Zeitpunkt der Abgabe bei den
Labors beendet, so daf die Klédgerin ihr Patent an ihnen geltend machen kann. Der Aus-
tausch der Teile ist also keine zuldssige Reparatur. AuBerdem sind die Produkte der
Kldgerin und Beklagten wegen des Austausches nicht identisch, was zur Verneinung
der Patenterschopfung fiihrt.

b) Reimport patentierter Produkte

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes im Falle ,,BBS-Autofelgen* vom 1.7.1997
gilt der folgende Grundsatz: Wenn der Patentinhaber oder jemand, der ihm gleich-
gestellt ist, selbst patentierte Produkte in Japan in Verkehr gebracht hat, kann er sein
Patent nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat seine Absicht einer Exportbe-
schrankung zum Zeitpunkt der VerduBerung an den Erwerber deutlich gemacht und dies
im Interesse aller nachfolgenden Erwerber auf den patentierten Waren angegeben. Aus
diesem Grund hat der Gerichtshof das zweitinstanzliche Urteil, das auf einer internatio-
nalen Patenterschopfung beruhte, aufgehoben.? Im vorliegenden Fall war das Distrikt-
gericht Tokyo der Auffassung, dal der Patentinhaber sein Patent trotz Fehlens einer
solchen Exportbeschrinkung geltend machen kann, wenn die Voraussetzungen des
obengenannten Grundsatzes erfiillt sind.

2 NAKAYAMA (3), S. 367 f.
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III. ANMERKUNGEN
1. Problematik: Parallel- und Reimport von patentierten Gegenstinden

Gewohnlich werden Produkte gleicher Art in verschiedenen Lédndern zu unterschied-
lichen Preisen gehandelt. Nach dem Grundsatz der freien Marktwirtschaft wiirden sich
die Kaufpreise auf dem internationalen Markt dem Preisniveau des billigsten Landes
annihern. In diesem Fall aber mochte der Patentinhaber patentierter Gegenstéinde vor
allem mit Hilfe seines betreffenden Patents im Importland aus Griinden der Gewinn-
maximierung verhindern, dal patentgeschiitzte Waren grenziiberschreitend zwischen
Lindern frei gehandelt werden, in denen wegen unterschiedlicher Lebensstandards un-
terschiedliche Preisniveaus herrschen. Dies hat zur Folge, dal nationale Mirkte gegen-
einander abgeschirmt werden. Andererseits mochten die Nachfrager dieser Produkte die
Geltendmachung des Patents verhindern, damit sie die Produkte auf dem Markt frei
verkaufen und kaufen konnen. Hier ergibt sich die Frage, ob das Patentrecht ,,zur
Aufteilung von Absatzmirkten benutzt werden kann, um vertriebs- und preispolitische
Interessen durchzusetzen.? Es ist umstritten, ob der Parallel-/Reimport zuléssig ist.
Gewohnlicherweise wird als Argument fiir die Zuldssigkeit des Parallel-/ Reimports die
Patenterschopfung herangezogen. Unter die Patenterschopfung fallen die nationale, die
supranationale, wie die EG-/EWR-weite, und die internationale Patenterschopfung.
Denkbar sind daneben die Konstruktion einer stillschweigenden Lizenzierung, Estoppel,
die Behauptung eines (Patent-)Rechtsmiflbrauchs oder die Anwendung der Theorie des
vollen Wertes (full value theory). Um MiBverstindnisse liber die Bedeutung dieser
Grundsitze zu vermeiden, sollen zuerst die wichtigsten Begriffe definiert werden.

a) Definitionen

(i) Parallelimport, Reimport

Parallelimport bedeutet hier, daf} ein Dritter, d.h. weder der Patentinhaber noch ein ex-
klusiver Importeur, der mit dem Patentinhaber einen Kaufvertrag geschlossen hat, vom
Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachte Originalproduk-
te auf einem auslidndischen Markt kauft und ohne Zustimmung des Patentinhabers ins
Zielland importiert.* Reimport bedeutet, daB die vom Patentinhaber selbst oder mit
seiner Zustimmung auf dem auslidndischen Markt in Verkehr gebrachten patentierten
Produkte ohne seine Zustimmung von Dritten in sein Land reimportiert werden. In
diesem Aufsatz werden beide Arten des Importes gleich behandelt, soweit die tat-
sdchliche und rechtliche Situation fiir beide gleichermaBen zutrifft.

3 Kritische Bemerkung zur Marktaufteilung mit dem Patentrecht bei NAKAYAMA (1), S. 279,
284; zur Grundlagen und Problematik des Parallelimports KOPPENSTEINER, S.357; zur
Marktaufteilung mittels des Markenrecht BEIER (1), S. 9.

4 Zur Definition des Parallelimports NAKAYAMA (1), S. 273; HEATH (4), S. 28 f. auch zum
Unterschied zwischen der Parallel- und der Riickeinfuhr.
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(i1) Nationale Patenterschépfung

Das japanische Patentgesetz sagt nichts iiber die nationale Patenterschopfung. Jedoch
ist sie nach der Rechtsprechung und der h.M. im Hinblick auf die sonst unertrigliche
Storung des freien Warenverkehrs und zur Sicherung des Handels im Inland, ebenso
wie im deutschen Patentrecht, anerkannt. Die nationale Patenterschopfung ist zwingen-
des Recht und bedeutet, da3 ein Patent unabhiingig vom Willen des Patentinhabers oder
von einer Vereinbarung zwischen ihm und dem Erwerber der patentierten Produkte
nicht mehr geltend gemacht werden kann, sobald der geschiitzte Gegenstand freiwillig
durch den Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung, d.h. durch sonstige Berech-
tigte wie einen Lizenznehmer, einmal innerhalb des Geltungsbereiches des geltenden
nationalen Patentrechts in Verkehr gebracht worden ist, da dem Patentinhaber lediglich
das Recht eingerdumt wird, einmal entlohnt zu werden. Der Sinn der Patenterschopfung
liegt darin, die Geltendmachung eines Patents nach dem Inverkehrbringen des patentier-
ten Gegenstandes zugunsten des freien Warenverkehrs trotz Widerstandes des Patent-
inhabers zu untersagen, wenn der Belohnungszweck des Patentrechts einmal erzielt
worden ist. Hier geht es um die Abwégung der Interessen der Allgemeinheit gegen jene
des Patentinhabers. Der Rechtsinhaber kann zwar, soweit er nicht gegen Vorschriften
aus anderen Gesetzen verstofit, den Erwerber als seinen Vertragspartner vertraglich
dazu zwingen, erneut eine Nutzungsgebiihr zu zahlen, wenn der Erwerber das patentier-
te Produkt einem Dritten verkauft. Diese schuldrechtliche Vereinbarung hat jedoch
grundsitzlich fiir Dritte, die das Produkt von dem Vertragspartner des Rechtsinhabers
erworben haben, keine Geltung. Dieser Grundsatz findet nach der h.M. auf Zwangs-
lizenzen keine Anwendung, da der Grundsatz der nationalen Patenterschopfung voraus-
setzt, dafl der Patentinhaber die patentierten Gegenstinde freiwillig in Verkehr gebracht
hat.’

(iii) Internationale Patenterschdpfung

Internationale Patenterschopfung bedeutet, da3 auch ein Parallelpatent mit der gleichen
Begriindung wie die nationale Erschopfung, ndmlich wegen der Erfiillung der einma-
ligen Gewinnchance, nicht mehr geltend gemacht werden kann, sobald der geschiitzte

5  Zur Theorie der nationalen Patenterschopfung in Japan YOKOYAMA, S. 149; NAKAYAMA
(4), § 68, S. 667 ff.; DERS. (3), S. 361 f.; DERS. (1), S. 274; MIMURA, S. 778; OGASAWARA,
S. 56; ONO, S. 464; TAMAI (1), S. 236 ff.; NUNoOI, S. 2 f.; KIRIHARA, S. 70; SHIBUYA (2),
S. 98; MONYA, S.109; TAMURA (1), S.47; keine Patenterschopfung bei der Zwangs-
lizenzierung DERS. (3), S.376; DERS. (1), S.284; SHIBUYA (1), S.105f.; vgl. mit der
Definition in Deutschland BUSSE, § 9 Rn. 147; GASTER (2), S. 100; HEATH (4), S. 27, 33 £.;
DERS. (3), S. 542, 544 f., 560 fiigt dieser Definition ,,zu einem durch den Markt diktierten
Preis* hinzu; BEIER (3), S. 612; KOPPENSTEINER, S. 361 f.; KOHLER, S.454; keine Er-
schopfung des Herstellungsrechts SACK, S.200; keine Patenterschopfung bei Zwangs-
lizenzierung auch in Deutschland SACK, S. 198; HEATH (4), 83 f.; DERS. (1), S.27f;
REIMER, S. 221 f., 227, gewihrt Beschriankungen durch Lizenzvertrige, die kartellrechtlich
zuldssig sind, eine dingliche Wirkung mit der Folge, dal der Patentinhaber auch gegen den
Weitervertrieb und gewerblichen Gebrauch durch Dritte einschreiten konnte.
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Gegenstand freiwillig durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung, d.h. durch
sonst Berechtigte, einmal auerhalb des Geltungsbereiches des nationalen Patentrechts
in Verkehr gebracht worden ist. Mit anderen Worten, wenn der Patentinhaber einmal
von seinem ausschlielichen Recht Gebrauch gemacht hat, kann er seine Rechte nicht
mehr erneut geltend machen. Nach der iiberwiegenden Meinung hat der Oberste
Gerichtshof die Anwendung dieser Theorie aufgrund des Grundsatzes der ,,implied
license“ eingeschridnkt und vom Nichtvorliegen der Exportverbotsangabe auf den paten-
tierten Produkte abhiingig gemacht.6

(iv) Supranationale Patenterschépfung?

Patentrechte in den Mitgliedstaaten der EG sind nach Artt. 28, 30 EG zum Schutz des
freien Warenverkehrs im Binnenmarkt erschopft, wenn die patentierten Produkte vom
Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in der EG in Verkehr gebracht worden
sind. Das gleiche gilt nach Artt. 11, 13, 65 Abs. 2 EWRA, wenn die patentierten Gegen-
stinde vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im europdischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Die Europdische Gemeinschaft gilt als
eine supranationale Gemeinschaft, da durch sie ein einheitlicher Markt entstanden ist,
der eine Zollunion bildet und auf dem der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr gewihrleistet sein soll. Daher diirfe dort ausnahmsweise eine grenz-
iberschreitende EG-/EWR-weite Patenterschopfung nach der Interessenabwégung zu-
ungunsten des Patentinhabers und zugunsten des freien Warenverkehrs gelten.” Zur Zeit
gibt es jedoch kein supranationales einheitliches EG-Patentrecht, nach dem eine

6  Wenn in dieser Arbeit von der Erschopfung eines Patents die Rede ist, handelt es sich um
die Erschopfung eines Inlandspatents. Zur Anwendung des Grundsatzes der ,,implied
license” durch den Obersten Gerichtshofes KATAYAMA, S. 145; zur Theorie der inter-
nationalen Patenterschopfung in Deutschland BUSSE, § 9 Rn. 156 ff.; GASTER (2), S. 100;
HEATH (3), S. 542; EMMERICH, S. 1279 f.; zur negativen Folge der Verneinung der inter-
nationalen Erschopfung SOLTYSINSKI, S. 317; vgl. KOHLER, S. 455 f.; aus der Sicht von
NAKAYAMA (3), S. 374 und DERS. (1), S. 285 Fn. 4 ist es nicht einmal eineVoraussetzung
fiir die internationale Patenterschopfung, dafl der Patentinhaber in dem Land, in dem die
fraglichen Produkte in Verkehr gebracht wurden, ein entsprechendes Patent hat. Diese
Ansicht vertritt auch der japanische Oberste Gerichtshof im Fall BBS. Im deutschen
Schrifttum ist man sich dariiber einig, dal das entsprechende Patent besteht, da die
Belohnung auf einem ausschlielichen Patentrecht beruhen miisse SHIBUYA (1), S. 106 f.,
Fn. 56; so HEATH (4), S. 34 f., 83; DERS. (3), S. 544; BEIER (4), S.7; KOPPENSTEINER,
S. 365 f.; EMMERICH, S. 1279, 1327, so auch im US-amerikanischen Patentrecht BODEWIG,
S. 610 Fn. 151; in bezug auf sog. patentfreie Lander, wo der Patentschutz nicht méglich ist
SACK, S.196f.; TAMAI(1), S.234 behauptet zu Unrecht, daB die internationale
Patenterschopfung ausgestorben sei, und iibersieht die Auffassung des EFTA-Gerichtshofes
im ,,Magrite-Fall“, daf} die internationale Erschopfung im Markenrecht grundsitzlich auch
fiir das Patentrecht gelte, s.u. III. 1. f) (vi); Bestandsaufnahme zur ablehnenden Haltung der
US-Gerichte gegen die internationale Patenterschopfung BODEWIG, S. 608 f.

7 Zum Sonderstatus der EG MONYA (2), S. 17; OGASAWARA, S. 57 f.; ONO, S. 473 £.; zur EG-
weiten Patenterschopfung KUMAKURA, S. 35; LOEWENHEIM, S. 311; Geltung der EG-weiten
Patenterschopfung im EWR SACK, S. 195, 200.
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Anmeldung fiir eine Erfindung in einem Verfahren ein einziges Patentrecht begriindet,
das bei Verletzung einheitlich geltend gemacht werden kann. Die Durchsetzung der
Patente ist weiterhin nach den einzelnen nationalen Patentgesetzen vorzunehmen. Dies
gilt ebenfalls fiir das EPU.8 Insoweit stellt nach obigen Definitionen die vom EuGH
anerkannte EG-weite Patenterschopfung einen Unterfall der internationalen Patent-
erschopfung dar.

(v) Stillschweigende Lizenzierung (implied license)

Nach dieser Theorie wird eine Patentlizenzierung angenommen, wenn der Patentinhaber
die patentierten Produkte rechtméfig auf den Markt gebracht hat. Umgekehrt kann der
Patentinhaber den freien Warenverkehr oder die Nutzung des patentierten Produkts
beliebig dadurch verhindern, dal er den Import in ein anderes Patentland ausdriicklich
verweigert. Wegen dieses Nachteils ist diese Theorie eine Mindermeinung geblieben.
Unersichtlich ist, warum der Patentinhaber, gestiitzt auf eine Lizenz, die nur zwischen
den Vertragsparteien Geltung hat, gegen weitere Erwerber der patentierten Produkte
vorgehen konnen soll. Nach der iiberwiegenden Meinung hat aber der Oberste Gerichts-
hof in seinem Urteil ,,.BBS-Autofelgen™ gerade diesen Nachteil zum Ausgleich der
Interessen des Patentinhabers, des Erwerbers patentierter Gegenstinde und der All-
gemeinheit in Kauf genommen.®

(vi) Estoppel

Estoppel verhindert, da8 der Patentinhaber sein Recht geltend machen kann, wenn er
nicht deutlich gemacht hat, daB er auch nach dem Inverkehrbringen der patentierten
Produkte seine Parallelpatente beansprucht. Somit hat er bereits darauf verzichtet und
kann sich nun nicht mehr auf sein Recht berufen.!0

(vil) (Patent-)Rechtsmif3brauch

Wenn die Geltendmachung des Patentrechts ihren eigentlichen Umfang iiberschreitet,
stellt sie einen Rechtsmibrauch dar und der Rechtsinhaber geniefit keinen Rechts-
schutz. In einem solchen Fall greift das Wettbewerbsrecht ein. Vorteil dieser Theorie
ist, da} das Gericht damit bei einer Klage konkret von Fall zu Fall eine angemessene
Losung finden kann. Nachteilig ist, daf sie fiir eine allgemeine Anwendung nicht ge-

8  Zur Durchsetzung des Patents nach dem nationalen Patentrecht im Rahmen des EPU
OGASAWARA, S. 56; zum Fehlen eines harmonisierten europdischen Patentrechts HEATH (4),
S. 39.

9 Zur Definition der stillschweigenden Lizenzierung in Japan NAKAYAMA (4), § 68, S. 667;
DERS. (3), S. 361; NuUNoOL S. 8; MIMURA, S. 778; ONO, S. 464; SHIBUYA (2), S. 98; KIRIHA-
RA, S. 69; MONYA, S. 109; KATAYAMA, S. 144 ff. nimmt in der Begriindung des Obersten
Gerichtshofes die Anwendung dieser Theorie an; zur Definition der stillschweigenden
Lizenzierung in Deutschland HEATH (4), S. 31 {f.; DERS. (3), S. 542, 545; REIMER, S. 227,
KOHLER, S. 457 erkannte schon friihzeitig zu Recht den Nachteil dieser Theorie. Zur Theo-
rie der stillschweigenden Lizenzierung in den USA TAMAI (2), S. 21 ff., 34 {f.; DERS. (1),
S. 238, 250 f.

10 NAKAYAMA (3), S. 368; zum Estoppel-Prinzip in den USA TAMAI (2), S. 22.
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eignet ist. Da der Zoll nicht bis zu einem gerichtlichen Urteil warten kann, wird er
schon vor der gerichtlichen Entscheidung den Parallel-/Reimport pauschal stoppen, was
praktisch zu einem Verbot des Parallel-/Reimports fiihrt. Auch diese Ansicht ist daher
noch eine Mindermeinung.!!

(viii)  Theorie des vollen Wertes (full value theory)

Nach dieser neuen Theorie geniigt fiir die Erschopfung eine blo einmalige Belohnung
des Patentinhabers nicht, wenn dieser nicht vollen Wertersatz fiir seine Erfindung
erhalten hat. Bei einer im Verkehr nicht iiblichen Nutzung kann er sein Patentrecht
weiterhin in Anspruch nehmen, da ihm noch nicht der volle Wert zugeflossen ist und
das Vertrauen der Allgemeinheit am freien Warenverkehr dadurch nicht beeintrichtigt
wird.12

b) Grundsdtze der Territorialitit und Unabhdngigkeit

Nach dem Grundsatz der Territorialitidt entsteht ein Patentrecht nach dem national
geltenden Patentgesetz, und auch die Anderung sowie die Wirkungen des Rechts be-
stimmen sich danach. Nach dem Prinzip der Unabhingigkeit nimmt die Rechtswirkung
eines entstandenen nationalen Patents keinen Einflufl auf ein entsprechendes Parallel-
patent, das nach einem auslidndischen Patentgesetz entstanden ist. Einigkeit herrscht in
Japan, dal} diese beiden Grundsitze hier irrelevant sind, da es bei der Frage, ob der
Import von nach ausldndischem Recht patentgeschiitzten Produkten aufgrund des in-
landischen Rechts verhindert werden kann, um die Beriicksichtigung eines ausldndi-
schen Sachverhaltes, nimlich das Inverkehrbringen der Produkte geht. Wie diese Tat-
sache patentrechtlich auszulegen ist, ist Sache der jeweiligen nationalen Patentgesetze.
Ein Beispiel dafiir ist die Beriicksichtigung der Veroffentlichung im Ausland bei der
Neuheitspriifung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG.!3 Soweit das einzelne nationale Patent-

11 Zur Theorie des (Patent-)rechtsmi3brauchs KATAYAMA, S. 141; NAKAYAMA (2), S. 64;
SATO, S. 69 ff.; TAMURA (2), S. 465 {.; DERS. (1), S. 49 f.; MONYA, S. 118.

12 TAMAI (2), S. 36 ff. und DERS. (1), S. 238 ff. stellt diese Theorie nach eingehender Unter-
suchung der gerichtlichen Urteile in den USA auf. Es scheint jedoch unklar, wie der volle
Wert festzustellen ist. Er mif3it den vollen Wert anhand der in der Gesellschaft allgemein an-
erkannten Meinung und geht vom vollen Wertersatz aus, wenn patentierte Produkte in einer
im Verkehr gewohnlichen Weise verwendet worden sind. Wenn die Patentnutzung aber
ungewohnlich sei, habe der Patentinhaber den vollen Wert noch nicht ersetzt bekommen.

13 So NAKAYAMA (3), S. 364 £.; DERS. (2), S. 59 f.; DERS. (1), S. 276; MONYA (2), S. 16; DERS.
(1), S. 106 ff.; TAMURA (2), S.462; DERS. (1), S. 45 ff.; TATSUMI, S.761; KUMAKURA,
S. 31 weist zu Recht auf die angesichts der Globalisierung der Wirtschaft problematische
Haltung des japanischen PatG hin, das bei der Priifung der Bekanntheit oder Vorbenutzung
der fraglichen Erfindung nur die inldndische Lage beriicksichtigt (§ 291 Nr. 1, 2 PatG);
a.A. SATO, S. 71.; zur Irrelevanz dieser Grundsitze fiir die Beriicksichtigung des im Ausland
erfolgten Sachverhaltes im deutschen Schrifttum SACK, S. 201, 211; HEATH (4), S. 37, 77 {.;
DERS. (3), S. 542 Fn. 9, S. 549; DERS. (1), S. 21 f.; LOEWENHEIM, S. 309; KOPPENSTEINER,
S. 359 f.; EMMERICH, S. 1277 f.; YU, S. 620; BEIER (4), S. 5 f., der gestiitzt auf den unter-
schiedlichen Zweck des Patentrechts eine andere Folge als im Markenrecht zieht; wider-
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gesetz das Verhalten erfaflt, soll es nicht notwendig sein, daB ein entsprechendes Patent
im Exportland besteht. Hier kommt § 2 Abs. 3 PatG in Betracht, nach dem die Nutzung
auch den Import erfat. Gemal § 68 PatG hat der Patentinhaber das ausschlieBliche
Recht, sein Patent zu nutzen. SchlieBlich stellt sich die Frage, wie der Begriff , Import*
ausgelegt werden soll. Rein theoretisch konnte der Patentinhaber einerseits den Import
aller Produkte, die sein Inlandspatent beriihren, einschlieflich Originalwaren, die er
selbst im Ausland in Verkehr gebracht hat, als Patentverletzung verhindern. Anderer-
seits wiirde dies den freien Warenverkehr erheblich beeintrichtigen. Zur Auslegung
oder besser noch zur Einschrinkung des Begriffes ,,Import*“ ist es deshalb nach der Lite-
ratur notwendig, den Zweck des Patentrechts zu beriicksichtigen.!4

¢) Die neutrale Stellung des TRIPs-Ubereinkommens

Art. 6 des Ubereinkommens besagt, da8 die Regelung in Art. 16 Abs. 1 nicht fiir eine
Losung der Frage der Erschopfung von Rechten des geistigen Eigentums herangezogen
werden kann. Bei der Ausarbeitung des TRIPs-Ubereinkommens war es umstritten, ob
neben der nationalen Patenterschopfung auch die internationale Erschopfung zuldssig
ist. Die entwickelten Linder waren dagegen, die Entwicklungslidnder dafiir. Die beiden
Staatengruppen konnten sich nicht einigen, so da8 das Ubereinkommen in dieser Frage
neutral geblieben ist. Nicht auler acht zu lassen ist, da} das TRIPs-Ubereinkommen
eine Ausnahme (= Schutz des geistigen Eigentums) von der WTO-Regel (= freier
Warenverkehr) darstellt. Im Ergebnis iiberldt Art. 6 die Regelung der Erschopfungs-
frage den einzelnen TRIPs-Mitgliedstaaten. !>

d) Theorienstreit

Zwar ist mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 1. Juli 1997 zur Frage der Zu-
lassigkeit des Parallelimports patentierter Produkte hochstrichterlich ein vorldufiger

spriichlich erscheinen friihere AuBerungen, die beziiglich des Markenrechts gemacht
wurden, siehe DERS. (1), S. 12 ff.; zum Territorialprinzip im Gemeinsamen Markt KoCcH/
FROSCHMAIER, S. 121; REIMER, S. 228 f.; in bezug auf das Markenrecht, DERS., S.223;
SHIBUYA, S. 101 £, stellt die Diskussionen zu diesen Grundsitzen in Deutschland dar.

14 NAKAYAMA (2), S. 60; DERS. (3), S. 364.

15 Fiir die neutrale Stellung des TRIPs -Ubereinkommens OGASAWARA, S. 58; so auch YU,
S. 621; HEATH (4), S. 74, 78 ff.; DERS. (3), S. 547, 550; DERS. (2), S. 1180 f.; GASTER (2),
S. 112; RINNERT, S. 407 ff.; LOEWENHEIM, S. 316; SOLTYSINSKI, S. 318 ff.; PACON, S. 878;
BRONCKERS, S. 1267 f.; zur unterschiedlichen Haltung der Lidnder zur Zulissigkeit des
Parallelimportes NAKAYAMA (1), S.284; HEATH (4), S.78, 91; zur unterschiedlichen
Haltung zur Anwendung der internationalen Erschopfung auf einzelne Fille DERS. S. 319;
BAUDENBACHER, S. 587 weist auf die gleichlautende Auffassung des EFTA-Gerichtshofes
im ,Maglite“-Urteil vom 3.12.1997 hin. Da das TRIPs-Ubereinkommen zu dieser Frage
neutral ist, kann, gestiitzt auf eine Ansicht, welche die internationale Patenterschopfung
nicht zuldfBt, dieser Artikel dementsprechend ausgelegt werden, MONYA, S. 118 f.; SACK,
S.202, 211; STRAUS, S. 193 {.
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SchluBstrich gezogen worden. Im Schrifttum Japans war und ist diese Frage allerdings
noch umstritten. Die liberwiegenden Befiirworter!6 des Parallel-/Reimports stiitzen sich
meist auf die internationale Patenterschopfung, die im japanischen Schrifttum vor-
herrscht — anders als in Deutschland, wo man gestiitzt auf die unterschiedlichen Zwecke
des Patent- und Markenrechts die internationale Erschdpfung verneint, aber eine sog.
EG-/EWR-weite Erschopfung befiirwortet.!” Die Befiirworter berufen sich aus wirt-
schaftspolitischen Uberlegungen darauf, daB der freie Warenverkehr nicht nur im
Inland, sondern auch zwischen den nationalen Staaten gewihrleistet werden soll.!8 Die
Gegner, die meistens aus der Praxis kommen, berufen sich auf einen weiteren Zweck
des nationalen Patentrechts, ndmlich die Garantie der hochsten Vergiitung fiir die Lei-
stung des Patentinhabers. Sie gehen sogar davon aus, dal der Patentinhaber entspre-
chend den unterschiedlichen Gegebenheiten der nationalen Mérkte (wie z.B. Kaufkraft,
eingesetzte Kapitalsumme, Hohe der Lizenzgebiihr, Lager- und Werbekosten, Verkehrs-
aufbau, staatliche Regulierung usw.), die einen uneinheitlichen Weltmarkt bilden, be-
rechtigt sei, die Vergiitung zu maximieren. Dieses Interesse iibersteige dasjenige an der
Gewihrleistung des Warenverkehrs zwischen den Léndern, solange kein einheitlicher
Weltmarkt bestehe.!® Welche Argumente iiberwiegen, ergibt sich damit aus der jeweili-
gen Auslegung des Zwecks des Patentrechts.

16  Zur unterschiedlichen Haltung in der Wissenschaft einerseits (fiir den Parallelimport) und
der Industrie sowie der Praxis andererseits (dagegen) in Japan KATAYAMA, S. 139; KUMA-
KURA, S. 25; dafiir SHIBUYA (1), S. 87 {.; zur Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichts-
hofes im Fall ,,BBS-Autofelgen OGASAWARA, S. 53 ff.

17 Zur Rechtsnatur der EG-/EWR-weiten Erschopfung s.o. IIL. 1. a) (iii); Bestandsaufnahme
der Meinungen fiir und gegen den Grundsatz der internationalen Patenterschépfung in der
Wissenschaft und der Praxis in Japan, Deutschland, GroBbritannien und den USA MIMURA,
S. 782 ff.; Bestandsaufnahme in Deutschland, den anderen europdischen Ldndern und der
EG OGASAWARA, S. 55 ff.; zur m.M. fiir die internationale Patenterschopfung in Deutsch-
land SHIBUYA, S. 100; Bestandsaufnahme in Deutschland GASTER, S.572; fiir die inter-
nationale Erschopfung HEATH (3), S. 550; DERS. (1), S. 28 ff.; ULLRICH, S. 13; EMMERICH,
S. 1279; dagegen BEIER (4), S. 5 ff.; GASTER, 577 ff.; LOEWENHEIM, S. 308, 310; zu den
Griinden gegen die internationale Patenterschopfung REIMER, S.229. Er ldt ausnahms-
weise eine internationale Erschopfung zu, wenn das im Ausland in Verkehr bringende
Unternehmen von dem inlindischen in seiner Willensbildung abhéngig ist, was angesichts
seines allgemeinen Arguments gegen die internationale Erschopfung nicht konsequent er-
scheint.

18 Zu Argumenten fiir den Parallelimport KATAYAMA, S. 139 f.; NAKAYAMA (3), S. 370 {f,;
DERS. (2), S. 65; TATSUMI .s 761 ff.

19 Zu Argumenten gegen den Parallelimport KATAYAMA, S. 140 f.; KUMAKURA, S. 25, 29, 32
beriicksichtigt sogar auch das Interesse des ausschlieBlichen Lizenznehmers im Importland,
was zur im PatG bezweckten Forderung der Industrie beitragen soll; MONYA (2), S. 17 f;
DERS., S. 111 ff; DERS., S. 110, 118, 121 schligt gegen die unangemessene Verhinderung
der Paralleleinfuhr die Anwendung des Antimonopolgesetzes vor; OGASAWARA, S. 56 ff.;
ONO, S. 462, 472 {f., 477, 486; zur Lage in China YU, S. 622; BEIER (4), S. 6 kritisierte die
Ansicht fiir die Paralleleinfuhr und verlangte dafiir eine ausdriickliche Zulassung.
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e) Der Zweck des Patentrechts

(1) Vorschriften

§ 1 PatG lautet: ,,Dieses Gesetz hat es zum Zweck, durch den Schutz der Erfindung und
die Ermoglichung ihrer Nutzung die Erfindung zu fordern und infolgedessen zur Ent-
wicklung der Industrie beizutragen.” § 68 S. 1 PatG schreibt vor: ,,Der Patentinhaber
hat das ausschlieBliche Recht, eine patentierte Erfindung gewerblich zu nutzen.* Nach
dem § 2 III PatG erfalit die Nutzung auch den Import. Die Frage ist, ob der Parallel-/
Reimport im ,,Import“ des § 2 III PatG enthalten ist.20

(i) Patentrecht zur Forderung der Industrie im Rahmen des Wirtschaftsrechts

Das ausschlieBliche Recht in § 68 S. 1 PatG umfalit auch das Recht, einerseits jegliche
unberechtigte Nutzung des Patents zu verbieten, andererseits die Nutzung gegen Ver-
giitung zu erlauben. Es ist aber offensichtlich, daB eine ausnahmslose Monopolisierung
von Erfindungen der Gemeinschaft Schaden zufiigen kann. Das Patentsystem soll der
Forderung der Industrie dienen. § 1 PatG macht deutlich, dal das PatG einen industrie-
politischen Charakter hat. Dies wird dadurch bestitigt, daB der Erfinder erst nach einer
Priifung durch eine staatliche Institution, das Patentamt, zum Patentinhaber werden
kann, oder dadurch, da3 es auch nicht patentierbare Erfindungen im Bereich von Arznei-
mitteln, Chemikalien (bis 1975) oder der atomaren Verdnderungsverfahren (bis 1994)
gegeben hat. Daher ist es moglich und erforderlich, Vor- und Nachteile der Patentmono-
polisierung auszugleichen. Inwieweit eine Patentmonopolisierung erlaubt werden kann,
ist scheinbar eine Frage der Auslegung, in Wahrheit aber eine politische Entscheidung.
Zu beriicksichtigen ist nicht nur das Interesse der Industrie, ndmlich der Anbieter,
sondern auch das Interesse der Allgemeinheit am freien Warenverkehr, wie z.B. das
Interesse der Nachfrager wie Hindler und Verbraucher. Das Patentrecht stellt somit
einen Teil des Wirtschaftsrechts dar, das sowohl das Patentrecht als auch das Wett-
bewerbsrecht umfaflit. Es kann deshalb keine rein patentrechtliche Auslegung geben.
Das Patentrecht gewihrleistet dem Patentinhaber ein ausschlieBliches Recht, Erzeug-
nisse herzustellen und in Verkehr zu bringen, die Erfindung entweder selbst oder im
Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten. Ob er dariiber hinaus zum Zwecke der
Gewinnmaximierung die Kontrolle des ganzen Vertriebs, welche die Aufteilung des
Weltmarkts zur Folge hat, ausiiben kann, und wie stark die vom Patentrecht einge-
rdumte Monopolstellung sein soll, bedarf weiterer Untersuchungen zur Rolle des Wirt-
schaftsrechts, das seinerseits vom Zivilrecht erfaf3t wird, vor allem unter Beriicksichti-
gung der widerstreitenden Interessen und der Verkehrsfreiheit.2!

20 NAKAYAMA (1), S. 274.

21 NAKAYAMA (2), S. 60 f. bemerkt, dal man zwar der festen Uberzeugung sei, da3 der Patent-
schutz der industriellen Entwicklung dient, es jedoch nicht nachgewiesen sei, daf} der
Patentschutz tatsichlich in dieser Hinsicht immer Nutzen bringe; zur Zuldssigkeit der
Marktaufteilung mittels des Immaterialgiiterrechts NAKAYAMA (1), S. 279, 284; zum Zweck
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(ii1) Verkehrsfreiheit als die oberste Prioritét der freien Marktwirtschaft

Interessant ist hier die Meinung von Tatsumi. Er stiitzt sich auf die These von Beier,
welche dieser in bezug auf die sog. EG-weite Patenterschopfung aufgestellt hat,?? stellt
jedoch die Begrenzung dieser These auf Europa als politische Uberlegung in Frage und
versucht, sie zu einem allgemeinen, auch auBerhalb von Europa geltenden Grundsatz zu
entwickeln. Der wirtschaftsrechtliche Schutzgegenstand sei der freie und faire Waren-
sowie Kapitalverkehr. Die Verkehrsfreiheit miisse in der freien Markwirtschaft im
hochsten Malle geschiitzt werden. Dieser Grundsatz gelte nicht nur fiir das Wirtschafts-
recht, sondern auch fiir das gesamte Zivilrecht. Das Patentrecht konne nicht auerhalb
dieses Grundsatzes bleiben. Geboten ist die Abwidgung zwischen dem freien Warenver-
kehr und dem Patentschutz.23 Der gleichen Ansicht ist Beier, jedoch lediglich in Bezug
auf den Binnenmarkt, wobei seine Argumente jedoch fraglich erscheinen.2* Die Theorie
der Patenterschopfung ist zuerst in Deutschland auch unter Abwiégung zwischen dem
Interesse des Patentinhabers am Verbot der rechtswidrigen Nutzung seines Patents
sowie an der Vergiitung fiir seine Leistung und dem Interesse der Allgemeinheit am

des japanischen PatG HEATH (1), S. 22; MONYA (2), S. 16, 18, DERS., S. 110 legt hingegen
den Zweck des Patentgesetzes im § 1 PatG lediglich in Ubereinstimmung mit dem Schutz
einer Erfindung aus. Die Forderung der Industrie diirfe ihm also nicht entgegenstehen. Der
freie Warenverkehr bestehe im Patentrecht nur im Interesse des Patentinhabers. Dies ist
fraglich, da es nach der richtigen Rangfolge zwischen dem Wirtschaftsrecht und dem Patent-
recht umgekehrt sein muf. Das Patentrecht gehort zum Wirtschaftsrecht, nicht umgekehrt.
TAMURA (1), S. 48 ff. hilt die internationale Patenterschdpfung fiir einen Versto3 gegen den
Zweck des Patentgesetzes; zur Frage im deutschen Schrifttum, ob das Markenrecht zur Auf-
spaltung von Absatzmirkten benutzt werden kann, um vertriebs- und preispolitische Inter-
essen durchzusetzen BEIER (1), S. 9, 13 ff., der dies aus den Funktionen der Marke heraus
verneint; ebenso EMMERICH, S. 1279; a.A. KLAKA, S. 326 im Hinblick auf die Entstehungs-
geschichte der Markenrechtsrichtlinie der EG; zum Zweck des deutschen Patentrechts
EMMERICH, S. 1279; LOEWENHEIM, S. 311. Was das Verhiltnis zwischen dem Patentrecht
und dem Wettbewerbsrecht angeht, das nicht nur das Recht des unlauteren Wettbewerbs,
sondern auch das Kartellrecht umfassen soll, ist das erstere nicht vom letzteren umfaf3t,
sondern iiberschneidet sich meines Erachtens in dem Bereich, in dem dem Rechtsinhaber ein
ausschlieBliches Recht gewihrt ist. Patentrecht und Wettbewerbsrecht stimmen hingegen
miteinander nicht iiberein, wo der Wettbewerb auf dem einschldgigen Markt durch die vom
Patentrecht dem Rechtsinhaber garantierte Monopolstellung wesentlich beschrinkt werden
kann. So auch in Deutschland KOCH / FROSCHMAIER, S. 123 f.; a.A. HEATH (3), S. 549 f.

22  BEER (3), S. 612.

23 TAtsumi S. 761 ff.

24 BEIER (3), S.613 ff. stiitzt sich darauf, da sich die Vorschriften des EG-Vertrages
(Artt. 28, 30) auf ein Verbot von Einfuhr- und Ausfuhrbeschrinkungen beziehen, die den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten, aber nicht den Handel zwischen ihnen und Dritt-
staaten, beschrianken. Es fragt sich aber, ob der daraus zu ziehende Schluf3 gerechtfertigt
wire, daB3 Einfuhr- oder Ausfuhrbeschrinkungen oder Maflnahmen gleicher Wirkung zwi-
schen den Mitglied- und Drittstaaten zuldssig wéren, auch wenn sie ein Mittel zur willkiir-
lichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschrinkung des Handels zwischen diesen
Staaten darstellen wiirden. In bezug auf das deutsche Markenrecht vgl. RINNERT, S. 410.
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freien Warenverkehr entwickelt worden.2> Dies ist eine unausweichliche Folge der An-
passung der patentrechtlichen Grundsitze an das moderne Zivilrecht.

(iv) Entscheidungsfreiheit des Patentinhabers als Rechtsgut

Von diesem Grundsatz der Freiheit ausgehend fiihrt Tatsumi weiter aus, dal} die Basis
des modernen Zivilrechts die Gewihrleistung der Entscheidungsfreiheit sei. Im Patent-
recht sei das Interesse des Patentinhabers geschiitzt zu entscheiden, wie und wo auf der
Welt er selbst oder ein anderer gegen Vergiitung sein Patent nutzt. Aber sobald er seine
Entscheidungsfreiheit ausgeiibt habe, z.B. dadurch, da} die patentierten Produkte von
ihm selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmifig in den Verkehr gebracht worden
seien, gleichgiiltig wo auf der Welt, gewihre das Patentrecht dem Patentinhaber kein
Recht, den weiteren Warenverkehr zu kontrollieren. Der Verkehr von Originalwaren
diirfe dann nicht mehr unterbunden werden. Nach diesem Zeitpunkt habe er nur das
Recht, eine unberechtigte Nutzung des Patents zu verbieten. Folgerichtig liegt keine
Patenterschopfung vor, wenn der Patentinhaber keine Entscheidungsfreiheit besal}, wie
im Fall einer Zwangslizenz.26

(v) Verbot der Vermarktung nachgeahmter Produkte als Zweck des Patentrechts

Aus den oben genannten Griinden soll das ausschlieBliche Recht, ein Patent zu ver-
werten, im wesentlichen bedeuten, den Wert, den das Patent verkorpert, unter Aus-
schluB} anderer oder ,,sekundér durch entgeltliche Erlaubnis zur Nutzung durch andere
selbst realisieren zu konnen und auflerdem den Handel mit nachgeahmten Produkten,
fiir die ohne Zustimmung des Rechtsinhabers sein Patent verwendet wird, auf dem
Markt zu verbieten. Der Unterschied zwischen dem Zweck des Patentrechts und dem-
jenigen des Markenrechts ist selbstverstindlich auch in Japan bekannt. Der Patent-
inhaber kann innerhalb der Grenze des Schutzumfanges des eigenen Patents den vollen,
aber insgesamt auch nur entsprechend der Stéirke der ihm patentrechtlich zukommenden
Monopolstellung angemessenen Nutzen ziehen. Zu beriicksichtigen ist erstens, daf} es
sich beim Parallel-/Reimport nicht um Piratenware, sondern um Originalware handelt,
die von dem Patentinhaber selbst stammt und fiir die sogar meistens zwei Patente im
Ausfuhr- und im Einfuhrland bestehen. Im Vergleich zum obengenannten grundlegen-
den Zweck des Patentrechts, dem Patentinhaber das ausschlieBliche Recht zu gewihren,
sein Patent selbst zu verwenden und die Verwendung dieses Patents ohne seine Zu-

25 Zum Allgemeininteresse an der Verkehrsfreiheit als Begriindung fiir die Patenterschopfung
TAMAI (1), S. 236 ff.; zur Entstehungsgeschichte dieser Theorie in Deutschland NUNOI,
S.2f.

26 Tatsuml, S. 763 ff.; BEIER (3), S. 612; zum Ausschlul der Patenterschépfung beim In-
verkehrbringen ohne Entscheidungsfreiheit im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 83 £.; so
auch EuGH Slg. 1981, 2063 ff. — Merck/Stephar (,,Moduretik*); EuGH Slg. 1996, 6285 ff.,
,.Merck IT*; siehe auch das fragliche Gegenargument in Deutschland in bezug auf patentfreie
Léander, das auf der Hypothese beruht, nach welcher der Patentinhaber auf das freiwillige
Inverkehrbringen verzichten soll, SACK, S. 196 f.
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stimmung zu verbieten, ist der Erhalt des Gegenwertes fiir die Erfindung als Zweck des
Patentrechts zweitrangig und nichts anderes als ein Ausgleich fiir den Verzicht auf
dieses Verbotsrecht. Der Erhalt eines Gegenwertes fiir die eigene Leistung des Er-
finders erfolgt z.B. in der Form der Lizenzgebiihr oder sonstiger Gegenleistung. Davon
erfaBt ist eine Belohnung fiir die Erfindung oder die Amortisation der Forschungs-,
Entwicklungs- und Patentanmeldekosten, die wegen der unterschiedlichen internatio-
nalen Marktgegebenheiten im Falle der Zulassung der internationalen Erschépfung
nicht gesichert werden kann. Zu bemerken ist zweitens, dal der Unterschied der Markt-
gegebenheiten, z.B. beziiglich der Kaufkraft zwischen Japan und einigen wirtschaftlich
fortgeschritteneren Mitgliedstaaten der EG, geringer sein kann als der Unterschied
zwischen diesen und den restlichen Mitgliedstaaten. Der Unterschied der Marktbedin-
gungen ist also relativ und als Grund fiir die Verneinung der internationalen Patent-
erschopfung nicht stichhaltig. Diese unterschiedlichen Marktgegebenheiten sind aufer-
dem dem Patentinhaber bewuf3t. Wenn er trotzdem seine patentierten Produkte auf3er-
halb des Geltungsbereiches des Patentrechts seines Landes in Verkehr bringt, ist ihm
die mogliche Paralleleinfuhr, die sich wegen seiner auf Gewinnmaximierung fixierten
Preispolitik lohnt, zuzumuten. Der wahre Grund fiir die unterschiedliche Behandlung
von Japan und den EG-Mitgliedstaaten liegt daher schlicht darin, daB Japan kein
Mitglied der EG ist. Einige Kritiker der internationalen Patenterschdpfung begriinden
ihre Haltung einerseits mit der Zweitrangigkeit der Belohnung, weisen andererseits im
Fall der Zulassung des Parallel-/Reimportes patentierter Produkte widerspriichlich auf
die Unmoglichkeit der Preiskalkulationen des Patentinhabers hin, die wiederum der
Belohnung zugrunde liegt.2’

(vi) Keine Gewinnmaximierung

SchlieBlich ist es bei Abwédgung gegen die Interessen der Allgemeinheit an der Ver-
kehrsfreiheit eine unzutreffende Auslegung, da3 das Patentrecht iiber das Verbot des
rechtswidrigen Handels mit patentierten Produkten hinaus, das der wesentliche Zweck
des Patentrechts ist, dem Patentinhaber erlaubt, den Gewinn durch die Kontrolle aller
Vertriebswege und die Abspaltung von Absatzmérkten sowohl innerhalb als auch tiber

27  Zum Inhalt des vom Patentinhaber zu erhaltenden Gegenwert fiir die Erfindung SHIBUYA,
S. 107; zur Unmoglichkeit der Kostenamortisation und unterschiedlichen Marktgegeben-
heiten MONYA, S. 111 f.; zur Definition des Importes als einer Art Patentnutzung TOMITA,
S. 90 f.; zum Gegenstand des Parallel-/Reimportes NAKAYAMA (2), S. 62; zur Rechtsnatur
des Patentrechts im deutschen Schrifttum HEATH (4), S.83; DERS. (3), S. 543, 546;
DERS. (1), S.24ff; zur Unmoglichkeit der Kostenamortisation und unterschiedlichen
Marktgegebenheiten SACK, S. 202; REIMER, S. 229; zur Beriicksichtigung der vielfiltigen
Marktgegebenheiten auf den Weltmirkten STRAUS, S. 194 {.; BEIER (4), S. 6 ff. hebt die Un-
moglichkeit der Preiskalkulationen im Fall der Zulassung der internationalen Patent-
erschopfung hervor; vgl. DERS. (3), S. 612 f. zum Belohnungsgedanken; zur Zumutbarkeit
der Paralleleinfuhr seitens des Rechtsinhabers Urteil des schweizerischen Bundesgerichts
vom 20.7.1998, GRUR Int. 1999, S. 365, zitiert von HEATH (4), S. 49.
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Staatengrenzen hinweg zu maximieren, vor allem im Hinblick auf die wettbewerbs-
rechtlich negativen Folgen, die durch mehrfache Patentierung desselben Produkts verur-
sacht werden.?8

f)  Handelspolitische Uberlegungen

(1) Geltung des Grundsatzes des modernen Zivilrechts iiber die Staatsgrenzen hinweg
Nach Tatsumi gibt es keinen Rechtfertigungsgrund dafiir, diesen Grundsatz des moder-
nen Zivilrechts (die Entscheidungsfreiheit und der freie Verkehr von Waren und Kapital)
an der Staatengrenze aufzugeben, obwohl in den betroffenen Staaten die Marktwirt-
schaft frei ist. Die Skeptiker des Parallel-/Reimports patentierter Produkte behaupten,
daB eine solche grenziibergreifende Wirkung erst dann in Betracht komme, wenn das
Recht des geistigen Eigentums weltweit harmonisiert werde. Es sei jedoch nicht vertret-
bar, Parallel-/Reimporte deswegen zu unterbinden, weil das Interesse des Patentin-
habers noch nicht vollkommen und einheitlich geschiitzt wird.2?

(i) Wirtschafts- und handelspolitische Faktoren im Patentrecht

Das nationale Patentrecht unterliegt als ein Teil des Wirtschaftsrechts wirtschaftspoliti-
schen Uberlegungen, wie § 1 PatG und die Entstehungsgeschichte der Patenterschopfung
zeigen. Hinzu kommt eine handelspolitische Betrachtungsweise, wenn es sich um eine
grenziiberschreitende Problematik handelt. Die Skeptiker des Parallel-/Reimports paten-
tierter Gegenstinde weisen auf die negativen Folgen hin: die Aushohlung der eigenen
Industrie, die Minderung des Willens zur Patentanmeldung im Land der (Riick-)Einfuhr
oder die Verzogerung der Lizenzierung an Unternehmen des Import-/ Reimportlandes,
eine Abnahme der Lizenzierung an Entwicklungsldnder, die Nachteile fiir kleine und
mittlere Unternehmen, die Nachteile fiir die technische Entwicklung wegen der Minde-
rung des Gewinns des Patentinhabers und schlieBlich der Vorteil fiir die Unternehmen
des Import-/Reimportlandes. Diese Argumente verbrdmen unterschiedliche handelspoli-
tische Interessen eines Staates, durch den Schutz des Patentinhabers die eigene Industrie
zu schiitzen. Man versucht, diese tatsdchlichen Hintergriinde rechtlich zu begriinden.
Sie sind also zum grofen Teil handelspolitische Argumente, die aber nicht auf Tat-
sachen beruhen, also lediglich Hypothesen sind. Es ist zwar nicht zu leugnen, daf} sich
Japan wegen seiner hohen Sozialkosten in einem Prozef3 der Aushohlung der Industrie
befindet. Viele japanische Unternehmen haben ihre Fabriken in billige Lénder, z.B.
nach China, verlagert. Dies geschah aber unabhingig von der Zulissigkeit des Parallel-
imports. Unternehmen bestimmen Herstellungsstandorte nicht nur nach patent-

28 Kritik an der Gewinnmaximierung durch Marktaufteilung NAKAYAMA (1), S. 279; so auch
im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 39, 83; DERS. (3), S. 546, 549; DERS. (1), S. 24 ff,;
vgl. KOPPENSTEINER, S. 357, 360, 363 f.; EMMERICH, S. 1276; lediglich innerhalb des
Binnenmarktes KOCH / FROSCHMAIER, S. 124 f.; a.A. BEIER (4), S. 7; REMER, S. 229.

29 TATSUMI S. 763 ff.; ONO, S. 462, 473 f. bezweifelt, dal ein harmonisierter Weltmarkt als
Grundlage fiir die grenziiberschreitende Geltung des modernen Zivilrechts existiert.
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rechtlichen Vorteilen, sondern iiberwiegend unter 6konomischen Gesichtpunkten wie
Kostengriinden und der Entfernung zu einem groflen Absatzmarkt, hier China. Wichtig
ist in einem Land zu fragen, ob die ausldndischen Patentinhaber patentrechtlich un-
zumutbare Schiden erleiden und ob und in welcher Weise dadurch der eigenen Volks-
wirtschaft nicht nur aus der Sicht des Rechtsinhabers, sondern auch aus der Sicht des
Allgemeininteresses ein Schaden zugefiigt wird. Es ist betriebspolitisch schwer vorstell-
bar, daf auslidndische Patentinhaber allein wegen des Parallel-/Reimports auf einen
groBBen Markt, wie z.B. den japanischen, verzichten wiirden.

Diese Bedenken gelten, soweit es um handelspolitische Uberlegungen geht, ebenso
fiir Markenwaren, da neben dem Schutz der Herkunftsfunktion, die der Hauptzweck des
Markenrechts ist, andere Funktionen der Marken wie z.B. die Qualititsgarantie oder der
Schutz des guten Rufs ins Spiel kommen. Nach der Rechtsprechung und h.M. in Japan
ist markenrechtlich der Parallel-/Reimport von Originalwaren aufgrund des Grundsatzes
der internationalen Erschopfung zuldssig.

Japan ist in der Tat eine starke Importnation in Bezug auf Autos, Konsumgiiter wie
Handtaschen, Uhren, Parfums usw. oder alkoholische Getrianke mit bekannten Marken
vor allem aus Europa. Der Parallelimport dieser Waren ist sehr verbreitet. Der schwie-
rige Zugang zum japanischen Markt liegt in der Gegenwart nicht an besonderen Markt-
und Wettbewerbsverhiltnissen, deren Ausdruck ungerechte Marktzugangshindernisse
waren, wie sie bis in die siebziger Jahre existiert haben mogen, sondern wird eher durch
die fehlende eigene Wettbewerbsfihigkeit begriindet. Bisher konnte nicht festgestellt
werden, dall durch Parallel-/Reimporte patentierter Produkte volkswirtschaftlicher
Schaden entstanden wire. Es fragt sich ferner, ob der grenziiberschreitende Waren-
verkehr wegen der oben aufgestellten, lediglich hypothetischen Nachteile des Parallel-/
Reimports abgeschnitten werden darf. Hinzuzufiigen ist hier, dal sich der Marktanteil
der patentierten Produkte insgesamt auf dem Weltmarkt trotz des Parallel-/Reimports
nicht dndert. Es ist sogar moglich, daB durch den Parallel-/Reimport mehr Produkte auf-
grund niedrigerer Preise verkauft werden, was zu Umsatz- sowie Gewinnsteigerungen
fiihren kann. Noch wichtiger ist, daf es sich dabei immerhin um die Originalwaren des
Patentinhabers handelt. Die handelspolitische Abhingigkeit dieser Frage wird um so
deutlicher, wenn die Kritiker der internationalen Patenterschopfung eine handels-
politische Sanktion der EG bei Verhandlungen mit Japan fiir moglich halten, um japani-
schen Unternehmen den preis- und vertriebspolitischen Vorteil separater Marktaus-
nutzung von Patenten wegen fehlender Reziprozitit nicht zu gewédhren, was seinerseits
einen Verstofl gegen den Geist des WTO-Abkommens darstellen konnte. Die fehlende
Reziprozitit liegt aber nicht an der Haltung der japanischen Seite im Fall der Zulassung
der internationalen Patenterschopfung, die zum freien Warenverkehr auf dem Welt-
markt, der das Ziel des WTO-Abkommens ist, besser passen wiirde, sondern an der
Haltung der EG, die restriktiv nur die EG-/EWR-weite Erschopfung als einen Unterfall
der internationalen Patenterschopfung erlauben will. Daher wire es wiinschenswert,
wenn die fehlende Reziprozitdt durch Zulassung der internationalen Patenterschopfung,
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welche die Anpassung am hoheren Niveau der nationalen Marktoffnung bedeutet,
behoben werden konnte.30 Nakayama fiigt hinzu, daB die Nichtzulassung der inter-
nationalen Patenterschopfung zur Folge habe, daB3 ein quasi internationales Kartell
durch Patente entstehen konnte und dem Patentinhaber die Moglichkeit verschafft
wiirde, hinsichtlich seiner patentierten Produkte von Land zu Land abgeschottete
Mirkte zu bilden. Fraglich ist, ob das Patentrecht eine Teilung des wachsenden Welt-
marktes in dieser Art zulidBt und die Storung einer langfristig optimalen Verteilung der
Ressourcen zum kurzfristigen Schutz der Arbeitplitze zu tolerieren ist. Es ist durchaus
moglich, dal der Gewinn des Patentinhabers im freien Warenverkehr nicht nur auf dem
Heimat- oder europdischem Markt, sondern auch auf dem Weltmarkt in der wirt-
schaftlichen Globalisierung den méglichen Verlust des Parallel-/Reimports iibersteigt.3!

(iii) Grund fiir den Parallel-/Reimport

Ferner darf man den Grund fiir den Parallel-/Reimport nicht auBer acht lassen. Da der
Patentinhaber im Vergleich zum Exportland (beim Parallelimport) oder Importland
(beim Reimport) seine Produkte im Importland (beim Parallelimport) oder Reimport-

30 Zur Preispolitik von Unternehmen KATAYAMA, S. 134; zum Gesamtanteil auf dem Welt-
markt SHIBUYA (2), S. 101; zur negativen Folge der Zulassung des Parallelimportes SATO,
S. 73; ONoO, S. 471 f.; zur Einfuhr von patentierten Produkten nach Japan NAKAYAMA (1),
S. 273 f., 279 f.; MONYA, S. 114, 119 betont die Notwendigkeit der Pro-Patentpolitik zur
Starkung der japanischen Industrie gegen ihre Aushohlung, die aufgrund der Aufwertung der
Yen-Wihrung verursacht wurde, und erwihnt die US-amerikanischen Pro-Patentpolitik;
DERS., S. 116 ff. weist auf die Erschwerung der Technologieiibertragung wegen der Zulas-
sung des Parallelimports hin; zur handelspolitischen Natur der Problematik um die Zuléssig-
keit der internationalen Patenterschopfung im deutschen Schrifttum GASTER (2), S. 101;
DERS., S. 571 f.; BAUDENBACHER, S. 594; zur negativen Folge der Zulassung der Parallel-
einfuhr SACK, S.202; BEIER (4), S.6; zum Geist des WTO-Abkommens HEATH (4),
S. 74 ff.; zur Gleichgiiltigkeit der Hohe des Gewinns des Patentinhabers DERS. (4), S. 83;
zum Argument gegen die einmalige Verwertungsmoglichkeit DERS. (3), S. 546; zur Begnii-
gung mit einem niedrigeren Niveau der Erschopfung KLAKA, S. 327; BEIER (4), S. 8 f. weist
ohne Begriindung auf die besonderen Markt- und Wettbewerbsverhéltnisse in Japan hin und
schlieBt im Fall der Zulassung der internationalen Patenterschopfung eine handelspolitische
Sanktion gegen Japan nicht aus. Zur moglichen handelspolitischen Sanktion seitens der In-
dustrieldnder, welche die internationale Erschopfung ablehnen, gegen die Léander, die sie zu-
lassen, STRAUS, S. 193; PACON, S. 193 erwihnt lediglich eine solche Sanktionsmoglichkeit;
BRONCKERS, S. 1267 f. kritisiert diese handelspolitische Sanktion angesichts des Geistes des
GATT; zu mehreren gleichwertigen Funktionen der Marke KLAKA, S. 326; so auch LOEWEN-
HEM, S. 315; zur Herkunftsfunktion einer Marke als Hauptfunktion REIMER, S. 223; zu
Funktionen der Marke BEIER. (1), S. 13 ff.

31 NAKAYAMA (3), S. 371 ff.; NAKAYAMA (2), S. 63; NAKAYAMA (1), S. 275, 279, 284; auch
TAMURA (1), S.49; so auch im deutschen Schrifttum HEATH (1), S. 29 ff.; MONYA (2),
S. 17, DERS., S. 111 f, 119 lehnt die Gewihrleistung des freien grenziiberschreitenden
Warenverkehrs als zu unrealistisch und abstrakt ab und weist auf den unterschiedlichen
Stand der wirtschaftlichen Entwicklung in Mitgliedstaaten der EG, entwickelten Lindern
und Entwicklungslidndern hin, ohne eine negative Folge des freien Warenverkehrs iiber die
Staatsgrenze hinaus nachweisen zu konnen.
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land (beim Reimport) zu erheblich hoheren Preisen verkauft, lohnt es sich fiir die Im-
porteure, die Produkte parallel zu importieren oder zu reimportieren, obwohl sie diese
im Exportland (beim Parallelimport) oder Importland (beim Reimport) anstatt zum
Lieferpreis zum teureren Markpreis kaufen miissen. Dies ist eine rein wirtschaftliche
Folge. In dieser Hinsicht gibt es zwischen dem Patent- und Markenrecht keinen Unter-
schied. Es ist aus der Sicht des Wirtschaftsrechts, das sowohl das Wettbewerbs- und
Kartellrecht als auch das Patentrecht umfal3t, fraglich, ob das Patentrecht es zulidft, die
wirtschaftlichen Folgen der eigenen Preispolitik zum Schutz eines Vertriebssystems
nicht hinnehmen zu miissen.32

(iv) Schaden in Billigldndern?

Oft ist von Gegnern der internationalen Patenterschopfung vorgebracht worden, eine
Marktverteilung sei insbesondere fiir pharmazeutische Produkte erforderlich, um in
Industrielindern die Gewinne erzielen zu konnen, durch welche auch Entwicklungs-
lander mit diesen Produkten zu niedrigeren Preisen beliefert werden kdnnten. Dies stellt
zwar eine Art indirekter Subvention zugunsten der Verbraucher in Entwicklungsldndern
dar, ist jedoch nicht iiberzeugend. Eine andere Frage ist hierbei, welcher volkswirt-
schaftliche Schaden durch den Parallel-/Reimport patentierter Produkte in einem
Import- oder Reimportland wie z. B. Japan, in einem sich entwickelnden Drittland, wo
der Patentinhaber aus Kostengriinden seine Produkte herstellt, und im Herkunftsland
wie z.B. in einem EG-Mitgliedstaat, wo der Patentinhaber einen Hauptsitz hat, ent-
stehen kann. In Betracht zu ziehen ist ferner die Lage von anderen Entwicklungsldndern
als weiteren Importldndern. Zwar ist keine Statistik vorhanden. Aber es ist relativ leicht
vorstellbar, daf3 ein solcher Schaden im Herkunftsland entsteht, da der Patentinhaber
durch den Parallel-/Reimport daran gehindert wird, durch die Kontrolle des Verkehrs

32 NAKAYAMA (3), S.373; DERS. (2), S. 62 f,; DERS. (1), S. 282, 284; SHIBUYA (2), S. 101;
DERS., S. 110; zur Preispolitik von Unternehmen KATAYAMA, S. 134; TAMURA (2), S. 461;
DERS. (1), S. 45; TOMITA, S. 93 ff. hilt unverhiltnismiBige Preisunterschiede zwischen dem
Ausfuhr- und Einfuhrland fiir rechtsmifSbrauchlich und 146t aufgrund einer unausreichenden
Patentnutzung eine Zwangslizenz zugunsten des Parallelimporteurs zu; a.A. ONO, S. 462 ff;
MONYA, S. 117 {. bevorzugt zur Korrektur der negativen Preispolitik des Patentinhabers den
Eingriff der Staatsgewalt in Form einer Zwangslizenz gegeniiber einer Korrektur durch den
Markt; MONYA (2), S. 19 betrachtet zu Unrecht den Parallelimport als ,, Free Ride“ des
Marktaufschlusses durch den Patentinhaber. AuBBerdem gewihrt das Patentrecht dem Patent-
inhaber keinen Anspruch, die MarkterschlieBungskosten zuriickzuerhalten s.o. III. 1. e) (v).
MONYA, S. 119 weist im Falle der Zuléssigkeit des Parallelimports aufgrund der internatio-
nalen Patenerschopfung auf die nicht nachweisbare Unmdglichkeit des Exports von in Japan
hergestellten Produkten ins Ausland hin, das ebenso die internationale Erschopfung an-
wenden wiirde. Zum Anreiz zu Parallelimporten wegen der krassen Preisunterschiede im
deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 85 f.; DERS. (3), S. 549; DERS. (1), S. 29; BEIER (3),
S.611; SOLTYSINSKI, S.320 Fn.34; KOPPENSTEINER, S.357; EMMERICH, S.1275;
BAUDENBACHER, S. 593, stellt die unterschiedliche Behandlung der internationalen Er-
schopfung im Marken- und Urheberrecht einerseits und im Patentrecht andererseits in Frage;
Sorge aus der Sicht der Entwicklungslinder PACON, S. 878.
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patentierter Waren den Gewinn zu maximieren, was eine Minderung der Investitionen
fiir die Entwicklung neuer Technik zur Folge haben kann. Den Vorteil des Parallel- oder
Reimportes genieBen die Verbraucher des Import-/Reimportlandes wie z.B. Ver-
braucher in Japan, nicht die des Herkunftslandes. Die Kritiker des Parallel-/Reimportes
in Japan und Deutschland duBern in der Tat wegen dieser Folge Besorgnis. Sie ver-
suchen trotzdem, objektiv das Interesse von Drittlindern in der Gestalt von Entwick-
lungsldndern zu vertreten: Jene wiirden auch dadurch einen Schaden erleiden, daf die
Unternehmen in entwickelten Lindern, die die negative Folge des Parallel-/ Reimportes
fiirchten, z6gern oder darauf verzichten wiirden, in Entwicklungslindern zu investie-
ren.33 Es ist aber nicht auszuschlieBen und sogar gut vorstellbar, daB der Patentinhaber
trotz des moglichen Parallel-/Reimports doch weiterhin in solchen Landern die paten-
tierten Produkte herstellt, wenn der Vorteil der Nutzung von billigen Arbeitskréften den
Nachteil der Zulassung des Parallel-/Reimports, vor allem wegen des Preiswettbewerbs
mit den Konkurrenten iibersteigt. Wenn also die Konkurrenten die ersatzfihigen Pro-
dukte trotz des Parallel-/Reimports in ,,Billiglindern* herstellen und ins Herkunftsland
oder Importland exportieren, ist der Patentinhaber praktisch dazu gezwungen, weiterhin
oder erneut dort seine Produkte zu erzeugen. Dies hat zur Folge, dal auch die dafiir
unerlidBliche Technologie an solche Lénder iibertragen wird, jedoch nicht noch hoher-
wertige Technologie.3* Zu solchen Lindern gehort in der Gegenwart z.B. China,
obwohl es eine Frage der Zeit ist, wann dieses Land dank seines Entwicklungspotentials
aus dieser Kategorie féllt. Ein chinesischer Wissenschaftler analysiert die Folge der
Zulassung des Parallelimports aufgrund der internationalen Patenterschopfung zu Recht
als fiir China nicht schidlich, da der ausldndische Patentinhaber wegen der niedrigen
Kaufkraft in China seine patentierten Produkte sowieso dort nicht teuerer als im Her-
kunftsland verdufern konne, so daf} ein Parallel-/Reimport sich fiir die Importeure nicht
lohne. Somit entsteht in Wahrheit ein Interessenkonflikt zwischen den entwickelten
Lindern, wie hier z.B. Japan und den Mitgliedstaaten der EG. Es ist nicht zu leugnen,
dafB} es in China noch Probleme beziiglich des Schutzes des geistigen Eigentums gibt.
Trotzdem stellt er fest, dal die Einfuhr auslidndischer Technologie und auslédndischen
Kapitals rasch zunehme. Daraus muf3 man folgern, daf3 die Hypothese der Kritiker, die
auf eine negative Folge der Zulassung des Parallel-/Reimports hinweisen, nicht zu-
treffend ist.3> Andere Entwicklungslinder als Importlinder konnten einen volkswirt-
schaftlichen Schaden dadurch erleiden, daf} der Patentinhaber wegen der Zulassung der

33 ONO, S. 471; im Rahmen eines Vergleichs der Argumente fiir und gegen die Zulassung der
Paralleleinfuhr KATAYAMA, S. 140; so auch als Argument gegen den Parallelimport im deut-
schen Schrifttum SACK, S. 202; BEIER (4), S. 6.

34  So NAKAYAMA (1), S. 280; ihnlich BAUDENBACHER, S. 593; PACON, S. 886; BRONCKERS,
S. 1248; HEATH (4), S. 91 f.; vgl. DERS. (3), S. 549 {.; DERS. (2), S. 1181.

35 YU, S. 622 f. befiirwortet grundsitzlich die internationale Patenterschopfung; zum Interesse
der Entwicklungslinder HEATH (4), S. 91 ff.; zum Interessenkonflikt unter den entwickelten
Landern NAKAYAMA (1), S. 281.
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internationalen Patenterschopfung im Import-/Reimportland die Herstellung und den
Vertrieb im Billigland einstellen wiirde und die patentierten Produkte nicht mehr zum
billigen Preis eingefiihrt werden kdnnten.

(v) EG-weite Erschopfung und politische Uberlegungen

Der EuGH begriindet die EG-weite Erschopfung zwar damit, da der Warenverkehr auf
dem Gemeinsamen Markt verhindert werden konnte, wenn die Mitgliedstaaten beliebig
eine nationale oder internationale Erschopfung verwenden wiirden. Der EG-Vertrag
schreibt zwar in Art. 28 EGV den Schutz des freien Warenverkehrs vor, doch besteht
noch kein einheitlicher europiischer Patentschutz, in dem die Patentierbarkeit einer
Erfindung nicht nur supranational gepriift, sondern auch das Patent supranational
geltend gemacht werden kann. Die EG befindet sich zwar auf dem Weg zu einem
Binnenmarkt, auf dem freier Warenverkehr herrschen ,,soll“. Aber auf dem Weltmarkt
,,80l1* nach dem Geist des WTO-Abkommens ebenso freier Warenverkehr herrschen.
Der Unterschied zwischen beiden Mirkten liegt daher lediglich darin, wie weit dieser
Prozel} fortgeschritten ist. Es gibt innerhalb und auferhalb der Gemeinschaft in diesem
Punkt keinen Unterschied, weil im Moment kein supranationales Patent existiert.
Deshalb kann nicht ,,patentrechtlich® argumentiert werden, dal auBerhalb der EG ,,dem
Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses auf dem nationalen Markt des Ausfuhr-
landes fiir den Schutz des Patents im Einfuhrstaat keine Bedeutung beizumessen* sei,
da es dort noch nationale Mérkte gibt, fiir welche ,,nationaler Patentschutz* erworben
werden miisse. Die moglicherweise negative Beeinflussung des freien Warenverkehrs
innerhalb des Binnenmarkts durch die unterschiedliche Haltung der Mitgliedstaaten
konnte auch dadurch verhindert werden, daB§ anstatt EG- bzw. EWR-weiter Erschdpfung
einheitlich eine internationale Erschopfung zugelassen wird. Es ist nicht moglich,
tiberzeugend zu erkldren, warum das Verbraucherinteresse der EG bzw. des europii-
schen Wirtschaftsraumes weniger beriicksichtigt werden soll, wenn die patentierte Ware
auf dem Markt auBerhalb der EG und dann auf den EG-/EWR-Markt gebracht wird, als
wenn sie zuerst innerhalb der EG/des EWR in den Verkehr gebracht worden ist.
Obwohl man in Deutschland behauptet, dal es dem EuGH nicht zukommen kann, im
Rahmen einer Interessenabwigung politische Opportunititserwédgungen anzustellen,
liegt in der Entscheidung des EuGH fiir eine EG-weite Erschopfung in Wahrheit doch
eine industrie- und handelspolitische Uberlegung zum Schutz der Industrie der EG,
nidmlich die Verhinderung des Parallel-/Reimports auBerhalb der EG, wo Arbeitskraft
wesentlich billiger ist. Begleitet wird diese Entscheidung von der handelspolitischen
Wertvorstellung der Kommission. Diese Bedenken verstirken sich bei der Behandlung
eines ehemaligen Beitrittskandidaten wie z.B. Polen durch die EG bis zu seinem Bei-
tritt. Sollte die Wissenschaft neutral sein, miiite die Kritik gegen die politische Beein-
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flussung bei der EG-Markenverordnungsgebung auch fiir die Frage der Zuléssigkeit der
internationalen Patenterschopfung gelten.30

(vi) Entscheidung des EFTA-Gerichts

Nach dem EEA-Abkommen wurde die fiir die Mitgliedstaaten der EG geltende EG-
weite Patenterschopfung auf den europdischen Wirtschaftsraum ausgedehnt. Das
EFTA-Gericht hat im markenrechtlichen ,,Maglite*-Urteil vom 3.12.1997 entschieden,
daB es einem EFTA-Mitgliedstaat im Verhéltnis zu Drittlandern, freigestellt ist, eine

36 Zu uneinheitlicher Handhabung verschiedener Immaterialgiiterrechte in den EG-Mitglied-
staaten GASTER (2), S. 101; ebenso REIMER, S. 230; zur Wettbewerbsverfilschung als nega-
tive Folge einer unterschiedlichen Regelung der internationalen Erschépfung in den nationa-
len Markenrechten LOEWENHEIM, S. 313; zur Rechtsprechung des EuGH SACK, S. 210 ff.;
ebenso LOEWENHEIM, S. 310 f.; zur umfangreichen Darstellung der Argumente fiir und
gegen die internationalen Markenrechtserschopfung HEATH (4), S. 52 ff.. Er ist der Auf-
fassung, dal es den Mitgliedstaaten iiberlassen sei, zwischen weltweiter und EG-weiter
Erschopfung zu wihlen; zur Mdoglichkeit der Schaffung des freien Warenverkehrs in der EG
durch die Einfithrung der einheitlichen internationalen Markenrechtserschopfung DERS. (4),
S. 57 ff.; zum Geist des WTO/TRIPs-Ubereinkommens DERS. (4), S. 74 ff.; SACK, S. 202,
lehnt die Beriicksichtigung der Verbraucherinteresses bei Billigimporten aus Drittstaaten ab;
zur Entstehungsgeschichte der EG-Markenrechtsrichtlinie, zur Aufgabe der internationalen
Markenrechtserschopfung in Deutschland und iiber die Moglichkeit der Riickkehr zur
internationalen Erschopfung RINNERT, S. 403 ff.; LOEWENHEIM, S. 312 ff.; zur Erschwerung
der Unterscheidung zwischen erschopften und nicht erschopften Patenten als negativer
Folge der innergemeinschaftlichen Erschopfung, was generell den Parallelhandels mit Ware,
die durch streitgegenstiindliche Marken gekennzeichnet ist, in der EG zum Erliegen bringt,
und zur Forderung nach der internationalen Erschopfung ROHNKE, S. 889 ff.; GASTER (2),
S. 112 ff., DERS. (1), S. 573, 577 f., 581 f., weist die industrie- und handelspolitische Hal-
tung der EG auch aus der Entstehungsgeschichte der Markenrechtsrichtlinie nach und
schlieB3t eine solche Mdoglichkeit nach ihrer systematischen und teleologischen Interpretation
aus; zur nationalen Marke von EWR-Staaten DERS., S. 213; zur Gemeinschaftsmarke DERS.,
S. 213 f.; Bestandsaufnahme um die Zuldssigkeit der weltweiten Markenrechtserschopfung
im Rahmen der EG-Markenrechtsrichtlinie KLAKA, S. 324; zur Auseinandersetzung der EG
mit den USA und Japan um den Schutz eigener Binnenmérkte DERS., S. 326; ULLRICH,
S. 13, faBlt die Binnenmarktgrundsitze als Rezept zur Stirkung der eigenen Marktstellung
auf; BEIER (4), S. 8, akzeptiert einerseits die politische Beeinflussung der Industrie in der
Frage der internationalen Patenterschopfung. DERS. (3), S. 614 f. kritisiert andererseits eine
solche in bezug auf die EG-Markenrechtsrichtlinie, aufgrund derer Deutschland die seit
jeher geltende internationale Erschopfung aufgeben muflte; aber DERS. (4), S. 8 verneint die
Bedeutung des Inverkehrbringens des patentierten Erzeugnisses im Ausfuhrland fiir den
Schutz des Patents im Einfuhrstaat. Zur Rechtfertigung der EG fiir die EG-/EWR-weite
Erschopfung, die eine Diskriminierung anderer WTO-Linder darstellen konnte, RINNERT,
S. 408 Fn. 39; ebenso SOLTYSINSKI S. 319; Betrachtung und Kritik aus der polnischen Seite
gegen das unterschiedliche unfaire Vorgehen der EG zum Schutz der eigenen Industrie im
Rahmen der Assoziationsvertrige, obwohl sie ebenso wie der EG-Vertrag die Schaffung des
freien Handels zum Zweck hitten, DERS., S. 320 ff. Zu Recht weist er als Folge auf die
Beeintrichtigung der Verbraucherinteresses in der EG hin; siehe auch GASTER (2), S. 116.
In Japan gilt angesichts der Hauptfunktion der Marke (Herkunftsfunktion) die internationale
Markenrechtserschopfung, MIMURA, S. 780.
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internationale Patenterschopfung gelten zu lassen, da die EFTA keine Zollunion wie die
EG ist, in der die Staatensouverénitit zum Teil aufgegeben worden ist. Dieser Grund-
satz soll auch fiir patentrechtliche Streitigkeiten gelten. Die unterschiedliche Haltung
des EG- und des EFTA-Gerichts wird in Japan meist iibersehen.3’

(vil) Zuriickhaltung des nationalen Gerichts vor dem supranationalen EG-Recht

Die supranationale Natur des EG-Rechts hat innerhalb der Gemeinschaft zur Folge, daf3
anders als in Japan den Mitgliedstaaten eine beliebige Verwendung der nationalen oder
internationalen Erschopfung entzogen ist. Angesichts dieser Einschrinkung der Souve-
ranitit hat der BGH in der ,,Karate“-Entscheidung, ohne auf die vergleichende Analyse
von Sinn und Zweck der nationalen und internationalen Erschopfung einzugehen, auf
die weit iiberwiegende Meinung fiir die nationale Erschopfung im Schrifttum in der
EG-Mitgliedstaaten hingewiesen und zuriickhaltend so formuliert: ,,Die Bundesrepublik
Deutschland ist keinem volkerrechtlichen Vertrag beigetreten, der die Vertragsstaaten
zur Ubernahme des Grundsatzes der internationalen Erschopfung verpflichtet.*38

g) Parallel-/Reimport der Biindelpatentprodukte

Zu beriicksichtigen ist in der Diskussion auch der Fall, bei dem Produkte parallel im-
portiert werden, fiir die ein Biindel von mehreren Patenten besteht, die mehreren Patent-
inhabern gehoren. Dies ist etwa bei Autos oder elektronischen Produkten der Fall. Im
Gegensatz zu Patenten fiir Arzneimittel, die meist einem einzigen Patentinhaber ge-
horen, kann hier ein Interessenkonflikt beim Parallel-/Reimport zwischen den Patent-
inhabern entstehen. Beispiel: In einem Autotyp sind mehrere Patente von mehreren
Autoherstellern als Patentinhabern enthalten. Dies fiithrt dazu, daf3 fast alle Auto- sowie
Autoteilehersteller den Parallel-/Reimport dieses Autotyps nach Japan verhindern
konnen, was wettbewerbsrechtlich fragwiirdig erscheint. Die Lage wird noch kompli-
zierter, wenn die Teile zuerst in verschiedenen Lindern hergestellt und dann in einem
anderen Land zu den Endprodukten zusammengesetzt werden. Das gleiche gilt fiir
Computer.3?

37 Z.B. TAMAI (2), S. 23 Fn. 5; DERS. (1), S. 234; OGASAWARA, S. 56; zu diesem Urteil des
EFTA-Gerichtshofes SACK, S. 213; siehe auch GASTER (1), S. 571; zum Unterschied zwi-
schen der EG und dem EWR DERS. (2), S. 114; BAUDENBACHER, S. 584 ff. (594), weist
darauf hin, daf die Rechtslage im EFTA-Pfeiler des EWR und in den EFTA-Mitgliedstaaten
in bezug auf die Erschopfung stirker vom Gedanken des Freihandels bestimmt ist als in der
EG; zur Verweigerung der EG, den Grundsatz der internationalen Erschopfung auf die
Waren aus den Staaten anzuwenden, mit denen die EG einen freien Handels- bzw. Zoll-
unionsvertrag abgeschlossen hat, SOLTYSINSKI, S. 321.

38 Urteil des BGH vom 14.12.1999 , Karate*.

39 KATAYAMA, S. 140; NAKAYAMA (2), S. 64.
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h) Verbleibende Fragen

(1) Storung des freien Warenverkehrs zugunsten des Patentinhabers

Der Sinn der Patenterschdpfung liegt, wie oben dargestellt, darin, die Geltendmachung
eines Patents nach dem Inverkehrbringen des patentierten Gegenstandes zugunsten des
freien Warenverkehrs zu untersagen. Dieser wettbewerbsfreundliche Gedanke, der im
Inland gilt, soll nach Ansicht der Gegner der internationalen Patenterschopfung im
Interesse des Patentinhabers zuriicktreten, wenn der patentierte Gegenstand auflerhalb
des nationalen Patentrechts auf den Markt gebracht worden ist, da sein Interesse beim
Parallel-/Reimport schlechter geschiitzt werden konne. Es ist fraglich, ob der Waren-
verkehr, der in der freien Marktwirtschaft hochste Prioritit genieBt, gestort werden soll,
obwohl die Verlagerung der Herstellung in billige Linder unabhingig davon, ob der
Parallelimport unzuléssig ist oder nicht, in der betriebswirtschaftlichen Praxis unver-
meidbar ist.

(i1) Die wahre Absicht des Patentinhabers

Es wird befiirchtet, dal die gezielte Aufteilung entweder eines nationalen Markts,
z.B. des japanischen, oder des Weltmarkts insgesamt bezweckt wird. Was der Patent-
inhaber durch das Verbot des Parallel-/Reimports erreichen will, ist meistens nicht,
seine patentierte technische Erfindung als solche zu schiitzen, sondern in erster Linie,
seine Vertriebsstruktur aufrechtzuhalten und die Interessen seines Lizenznehmers oder
seines Importkommissionérs zu schiitzen, die in die Vermarktung der patentierten und
lizenzierten Produkte viel investiert haben. Dariiber hinaus will er die Vertriebswege
unter Kontrolle halten. Beispielhaft ist das Verhalten der klagenden Patentinhaberin im
Fall ,,BBS-Autofelgen®. Sie hatte zuerst versucht, den Parallelimport ihrer Produkte aus
Deutschland mit dem Markenrecht zu verhindern, um den Kaufpreis in Japan hoch zu
halten. Erst nach dem Scheitern dieses Versuchs wegen der in Japan anerkannten inter-
nationalen Markenrechtserschopfung machte sie das Patentrecht geltend. Sie hatte sogar
wihrend der Verhandlung vor der Klageerhebung vom beklagten Parallelimporteur
verlangt, nicht nur den Parallelimport patentgeschiitzter Produkte, sondern auch den
Import jeglicher von ihr hergestellter Waren einzustellen. Oft nehmen Patentinhaber an,
daf es bei den parallel importierten Waren z.B. an der Garantie fehle oder sie falscher
Herkunft seien. Durch die Kontrolle der Vertriebswege einschlieBlich der Einfuhr von
Waren wollen sie einerseits durch den hohen Kaufpreis den Gewinn maximieren und
andererseits eine wirksame Bekidmpfung der Produktpiraterie erleichtern. Fraglich ist
hierbei der Kausalzusammenhang zwischen der Zulassung von Paralleleinfuhren und
Produktpiraterie. Aulerdem hat all dies auch wettbewerbsrechtlich eine negative Folge.
Diese versteckte Zielsetzung des Patentinhabers hat jedoch mit dem Wesen des Patent-
rechts, bei dem es um das Monopol einer technischen Erfindung geht, nichts zu tun und
wiirde mit dem Zweck des Patentrechts nicht iibereinstimmen.40

40 Zur wahren Zielsetzung des Patentinhabers SHIBUYA (2), S. 101; TAMURA (1), S.49;
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(iii) Schuldrechtliche oder sachenrechtliche Bindung des Importverbots

Wenn das Importverbot durch den Patentinhaber auf dem Grundsatz der stillschweigen-
den Lizenzierung basieren soll, ist nur der erste Erwerber der patentierten Produkte ver-
traglich daran gebunden und im Falle des VerstoBes den rechtlichen Konsequenzen, wie
etwa einem Beseitigungs-, Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch, unterworfen,
nicht aber die weiteren Erwerber, da eine Lizenz ein Vertrag ist und Dritte mit dem
Patentinhaber in keinem vertraglichen Verhiltnis stehen. Sie diirfen also nur dann dazu
verpflichtet werden, wenn sie damit einverstanden sind. Die Kenntnisnahme von Ver-
botsangaben allein ist aber noch keine Zustimmung.*!

Wenn Dritte somit unabhingig davon dazu verpflichtet werden, muf3 eine solche
Rechtsfolge sachenrechtlich begriindet werden. Aus dem BBS-Urteil des Obersten Ge-
richtshofes ist dies zwar nicht ausdriicklich ersichtlich, jedoch mufl der Gerichtshof
trotz der verbreiteten Auslegung der Lehre, die darin im Umkehrschluf eine stillschwei-
gende Lizenz sieht, der Angabe des Importverbotes eine dingliche Natur zugewiesen
haben. Das heif3t, da} bei solchen Angaben tritt keine Patenterschopfung ein, so dafl das
einschligige Patent dingliche Wirkung entfaltet.42

NAKAYAMA (3), S. 371; DERS. (2), S. 62; TOMITA, S. 97; zum Verhalten der Kldgerin im
Fall ,,.BBS-Autofelgen MIMURA, S. 800 Fn. 2; zur Investition des Importkommissionirs
NAKAYAMA (1), S.283; zum fehlenden Zusammenhang zwischen Paralleleinfuhren und
Produktpiraterie im deutschen Schrifttum HEATH (4), S.30, 85f.; zur Interessenlage
zwischen den Nettoexporteuren und -importeuren GASTER (2), S. 101; zur kritischen Auf-
fassung des EFTA-Gerichtshofes im ,,Astra“-Urteil vom 24.11.1998 iiber die kiinstliche
Aufspaltung des Marktes im EWR mit der Durchsetzung eines nationalen Urheberrechts
BAUDENBACHER, S. 588; zum Hinweis des schweizerischen Bundesgerichts im ,,Kodak*-
Urteil vom 7.12.1999 zum Unterschied zwischen urheberrechtlichem und patentrechtlichem
Charakter und Kritik gegen diese Ansicht BAUDENBACHER, S. 592 f.; SOLTYSINSKI, S. 321,
323 sieht keinen Unterschied in der Absicht der Patent- und Markenrechtsinhaber, ihre
Rechte zum Zweck der Marktkontrolle auszunutzen, und Kritisiert die EG, die den Forde-
rungen der Industrie nachgekommen ist, deren Absicht darin liegt, die gewerblichen Schutz-
rechte zum Zweck der Preis- und Marktkontrolle auszunutzen. Zum Zweck des Patentrechts
s.o.1II. 1. e).

41  Zur Moglichkeit einer vertraglichen Kontrolle der weiteren VerduBerung durch den Patent-
inhaber TAMAI (1), S. 238, 250 ff.; zur schuldrechtlichen Bindung Nakayama (3), S. 368;
SHIBUYA (2), S. 99; SHIBUYA, S. 109; s.o. III. 1. a) (v); gleiches Argument im US-amerika-
nische Patentrecht BODEWIG, S. 607, 609 Fn. 146; im Patentrecht der EG- und EWR-Staaten
SACK, S. 195; im Urteil des schweizerischen Bundesgerichts beziiglich des Urheberrechts,
,.Nintendo“-Urteil vom 20.7.1998, GRUR Int. 1999, S. 366, zitiert von HEATH (4), S. 49;
auch von BAUDENBACHER, S. 591; zur patentrechtlichen (dinglichen) Wirkung der rechts-
geschiftlichen Beschrinkung der dem Lizenznehmer eingerdumten Befugnisse KOCH/
FROSCHMAIER, S. 123; zu Recht REIMER, S. 229.

42 Unklar MIMURA S. 796 f.; vgl. mit dem deutschen Schrifttum REIMER, S. 228 f., dessen
Argument, das sich auf die dingliche Wirkung eines Patents stiitzt, jedoch nicht tiberzeugend
erscheint, da kein Unterschied zwischen einseitigen Mallnahmen, wie z.B. zwischen Auf-
drucken, und einer Lizenzierung in dem Sinne vorliegt, da} ein Dritter keinen Einflufl
darauf nehmen kann; s.o. III. 1. a) (ii) und (v).
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(iv) Loschung oder Veridnderung der Angabe zum Importverbot

Nach einer Ansicht haften die weiteren gutgldubigen Erwerber von patentierten Produk-
ten nicht, wenn die Angaben des Importverbots bereits geloscht oder verdndert worden
sind. 43 Nach anderer Auffassung kann der Patentinhaber angesichts des Verkehrs-
gebrauchs, dal nidmlich der Importeur ein starkes Interesse an der Herkunft seiner
Importwaren hat, in einem solchen Fall auch gegen gutgldubige Erwerber vorgehen,
wenn er seinerseits alles Erforderliche getan hat.**

(v) Zeitpunkt der Kenntnis vom Importverbot

Um den Erwerber fiir den verbotenen Import verantwortlich zu machen, muf3 der Er-
werber zum Schutz seiner Interessen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags
mit dem Patentinhaber bzw. der Eigentumsiibertragung von diesem Rechtsvorbehalt
zum Importverbot positiv gewufit haben. Auch wenn er das Importverbot schuldhaft
nicht gekannt hat, soll er nicht zur Rechenschaft gezogen werden.*

(vi) Importverbot trotz geringfiigigen Wertes des Patents

Nach dem BBS-Urteil ist es moglich geworden, den Parallelimport patentierter Pro-
dukte zu verhindern, auch wenn der Wert des patentierten Gegenstands im Vergleich zu
anderen Teilen der Produkte geringfiigig ist.*¢ Dies konnte aber einen RechtsmiBbrauch
darstellen.4’

(vii)  Angabe des Importverbots

Wie das Importverbot auf den patentierten Produkten angegeben werden muf, hat der
Gerichtshof im BBS-Urteil offengelassen. Einige verlangen, daB3 die Importverbots-
angabe auf Japanisch geschrieben sein muf, da der Patentinhaber sein Recht in Japan
geltend machen will. Andere finden eine englische Angabe ausreichend. Die Festlegung
durch weitere richterliche Entscheidungen ist abzuwarten. Auf jeden Fall ist es erforder-
lich, die Angaben so zu machen, dal der Erwerber ohne besondere Aufmerksamkeit
vom Vorhandensein und dem Inhalt der Angaben Kenntnis nehmen kann, so daf er eine
informierte Entscheidung iiber Kauf oder Nichtkauf des Produktes treffen kann.*8

43  SHIBUYA (2), S. 100 f.

44  KATAYAMA, S. 149 f.

45 SHIBUYA (2), S. 101.

46  SHIBUYA (2), S. 101.

47 S.o.1II. 1. a) (v).

48  Fiir Japanisch SHIBUYA (2), S. 100; fiir Englisch KATAYAMA, S. 148; zur Voraussetzung fiir
richtige Angaben MIMURA, S. 798 {.
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2. Recycling

a) Patent- und Umweltschutz

Seit 1991 sind in Japan drei Gesetze zur Forderung des Recyclings von Produkten
verabschiedet worden. Im Interesse des Umweltschutzes wird empfohlen, gebrauchte
Waren oder Teile zu reparieren und wiederzuverwenden. Im Rahmen dieser Wieder-
benutzung gibt es schon viele Fille, in denen patentierte Produkte fiir den Erwerber
selbst repariert werden oder von Dritten gekauft, repariert und wiederverkauft oder
Teile zum Recycling solcher Produkte angeboten werden. Dies konnte vor allem im Fall
von Wegwerfwaren das wirtschaftliche Interesse des Patentinhabers beeintrichtigen.
Neue Nachfrage, die dank der kurzen Haltbarkeitszeit immer wieder entsteht, soll mehr
Gewinn generieren, der durch Recycling gefihrdet ist, da die vorgesehene Ver-
wertungsdauer durch eine verldngerte Haltbarkeitszeit vereitelt wird. Hier ergibt sich
ein Konflikt zwischen dem Patent- und Umweltschutz. Angesichts des steigenden Inter-
esses der Gesellschaft am Schutz der natiirlichen Ressourcen werden derartige Fall
immer 6fter vorkommen.4?

b) Grenze: Reparatur oder Herstellung

Nach der frither herrschenden Ansicht liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn ein
wesentlicher Teil des Patents so in den urspriinglichen Zustand versetzt wird, da} darin
eine erneute Herstellung zu sehen ist.’9 Dann greift der Grundsatz der Patenterschop-
fung nicht ein, da er nur die Vermarktung, aber nicht die Herstellung patentierter
Gegenstiande erfafit. Im Fall ,,Hammer fiir Sandherstellung® hat das Gericht geurteilt,
daBl die Auswechslung einer Schlagplatte eine patentrechtlich unzuldssige Herstellung
im Sinne des § 101 PatG sei, da der Erwerber aus dem Produkt mehr Nutzen ziche als
den Wert, den er dem Patentinhaber gezahlt habe. Dies setzt aber voraus, da} der
gezahlte Wert den Umfang der Patentnutzung bestimmt. Ob der vom Erwerber gezo-
gene Nutzen den gezahlten Wert iiberwiegt, wird daran gemessen, ob der Nutzungs-
zweck, der zum Zeitpunkt des Erwerbs angesetzt war, verwirklicht worden ist, obwohl
dessen Klarstellung nicht méglich erscheint.5! In der Gegenwart gibt es eine Tendenz,
eine Verletzung danach zu messen, ob eine Patenterschdpfung an nicht reparierten
Teilen fortwirkt oder nicht, was bei dem hier relevanten Fall ,,Fuji-Wegwerfkamera“
der Fall ist. Hierbei ist aber auch die neueste Rechtsprechung zu beriicksichtigen, die
verlangt, daf das Fortwirken der Patenterschopfung an einem Teil feststellbar ist. Dies
ist aber angesichts der Tatsache, daB3 die Patenterschdpfung fiir das gesamte Produkte

49  Zur Fragestellung YOKOYAMA, S. 149; SUMIDA, S. 79.

50 SUMIDA, S. 87 Fn. 17; so YOKOYAMA, S. 150; zur patentrechtlich unzulidssigen Zusammen-
setzung der Teile gebrauchter, nicht mehr funktionsfihiger Gegenstinde im deutschen
Schrifttum SACK, S. 200.

51 SUMIDA, S. 88 ff.
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beriicksichtigt wird, eigentlich fragwiirdig.’2 Nicht als Reparatur, sondern als unzu-
lassige Herstellung anzusehen sind nach h.M. die Fille, in denen man sich Teile der
patentierten Produkte verschafft und die Endprodukte zusammensetzt, oder die nach
einer Katastrophe weggeworfenen patentierten Produkte sammelt und repariert. Ebenso
stellt der Verkauf patentierter Produkte in der Form von auseinander montierten Teilen
eine Patentverletzung dar. Umstritten ist, ob dies eine unmittelbare oder mittelbare
Patentverletzung ist.53

¢) Rechtsprechung in Japan

Im Fall ,,Fuji-Wegwerfkamera* verlangte das Distriktgericht Tokyo zur Verneinung der
Patenterschopfung, dal die Nutzbarkeit der geschiitzten Waren objektiv, unabhingig
vom Willen des Patentinhabers, nach der Verkehrsanschauung zu Ende ist, daB fiir das
Patent wesentliche Bestandteile ausgetauscht worden sind oder die Identitit der Waren
verloren gegangen ist. Das Gericht schriankt somit die Anwendbarkeit der Patent-
erschopfung ein und beurteilt solche Handlungen als unzulissige Herstellungen.>* Es ist
jedoch schwer feststellbar, was wesentliche Teile sind. Diese Rechtsprechung fiihrt zu
dem merkwiirdig erscheinenden Ergebnis, daBl ein einmal erschdpftes Patent am selben
Produkt nach Ende der im Verkehr iiblichen Nutzbarkeit des Produkts wieder zum
Leben erweckt wiirde, wenn die Patenterschopfung nicht fortwirkt. Dies konnte sich auf
die Verkehrssicherheit negativ auswirken, da der Erwerber das patentierte Produkte
nicht nur verduBern, sondern auch nicht selbst benutzen diirfte, wenn die Wirkung der
Patenterschopfung auslduft. Es wire einfacher und ausreichend, danach zu fragen, ob
die Reparatur innerhalb der patentrechtlich zulédssigen Nutzungskompetenz des Erwer-
bers bleibt. Das heiflt, unabhingig davon, ob das Patent erschopft ist, ist zu fragen, ob
eine Herstellung neuer Produkte vorliegt. Das Ziel ist es dann, eine zuldssige Reparatur
von einer unzulédssigen Herstellung neuer Produkte abzugrenzen. MalB3gebend ist, ob die
Haltbarkeit eines Produktes erheblich verldngert wird.>>

Im jiingsten ,,Canon“-Fall handelt es sich um die patentierte Erfindung einer Kon-
struktion von austauschbaren Behiltern fiir Druckerfarbe, die dazu dient, das Ausrinnen
der Druckerfarbe beim Transport und beim Offnen zu verhindern. Hier stellte das neu
gegriindete Obergericht fiir geistiges Eigentum als zweite Instanz die Abgrenzbarkeit
zwischen der Herstellung und der Reparatur fiir einen Fall, in dem keine physikalische
Verinderung vorliegt, in Frage. Das Gericht stellte stattdessen zwei Kriterien fiir die

52 SUMIDA, S. 87.

53 SUMIDA, S. 90 f.

54 S.o.II 3. a) (i); YOKOYAMA, S. 150 f.

55 Zum merkwiirdigen Ergebnis KIRIHARA, S. 71 f.; zur Schwierigkeit der Feststellung wesent-
licher Teile TAMAI (2), S. 38; DERS. (1), S. 247 ff.; zur unzuldssigen Herstellung YOKO-
YAMA, S. 149; FURUSAWA, S.961 f.; zur Haltbarkeit des Produktes SUMIDA, S. 87 ff.;
Bestandsaufnahme zur Abgrenzung zwischen der patentrechtlich zuldssigen Reparatur und
der unzulédssigen Neuherstellung in Deutschland KOWAL-WOLK / SCHUSTER, S. 88 ff.
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Ausnahme von der Patenterschopfung auf: (a) die patentrechtlich geschiitzten Produkte
sind nach dem Ablauf ihrer Nutzbarkeit wieder verwendet worden, oder (b) ein Teil der
Produkte, der einen wesentlichen Bestandteil der patentierten Erfindung darstellt, ist
be- oder verarbeitet worden. In dem anhingigen Fall war nach der Auffassung des
Gerichts zwar (a) zu verneinen, da die Behilter an sich nach der Wiederauffiillung mit
Druckerfarbe ohne weiteres verwendbar waren, jedoch (b) zu bejahen, da durch das
Wiederauffiillen mit Druckerfarbe der Zweck der patentierten Erfindung, die Funktion
der wesentlichen Teile der patentierten Waren (Verhindern des Ausrinnens von Druck-
farbe beim Abreilen des Aufklebers), verwirklicht worden ist. Zu beachten ist, da} die
Druckerfarbe an sich ebenso Bestandteil der Patentanspriiche ist. Fraglich ist, ob die
Druckerfarbe einen wesentlichen Bestandteil der patentierten Erfindung darstellt. Ob
das Revisionsgericht dieser zweckmifigen Auslegung der ,,Be- oder Verarbeitung der
Teile der Produkte** zustimmt, ist noch abzuwarten.5®

d) Mittelbare Patentverletzung durch Anbieten oder Liefern von Teilen

Im Fall des Teileverkaufs stellt sich die Frage, ob dieser nach § 101 Nr. 2 a.F. PatG eine
mittelbare Patentverletzung darstellt. MaBgebend ist, ob ein Teil ausschlieBlich zur Be-
nutzung eines patentierten Produktes hergestellt wird. Umstritten ist allerdings, ob die
mittelbare Verletzung eine unmittelbare Verletzung voraussetzt (sog. Abhingigkeits-
und Unabhingigkeitstheorie). Nach der Abhingigkeitstheorie stellt der Teileverkauf
keine mittelbare Verletzung dar, wenn der Erwerber das Nutzungsrecht vom Patent-
inhaber erworben hat. Nach der Unabhingigkeitstheorie ist ein derartiger Teileverkauf
eine mittelbare Verletzung.>’

e) Rechtsprechung in Deutschland

In Deutschland ist nach der ,Fliigelradzihler“-Entscheidung des BGH , fiir die Ab-
grenzung zwischen (zuldssiger) Reparatur und (unzulidssiger) Neuherstellung danach
malgeblich, ob die getroffenen Maflnahmen noch die Identitit des bereits in den Ver-
kehr gebrachten konkreten patentgeschiitzten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung
eines neuen erfindungsgeméaBen Erzeugnisses gleichkommen.* Bei den betroffenen Tei-
len solle es sich um erfindungsfunktionell individualisierte Teile der Gesamtvorrichtung
handeln. Zu beurteilen sei dies ,,nur unter Beriicksichtigung der Eigenart des Gegen-
standes der Erfindung und unter Abwigung der einander widerstreitenden Interessen®.
Da es in diesem Fall allerdings nicht um ein Wegwerfprodukt ging, wurde auf das
Interesse der Allgemeinheit am Umweltschutz keine besondere Riicksicht genommen.58

56  Urteil des Obergerichts fiir Geistiges Eigentum von 31. 7. 2006 ,,Canon®; aus der Sicht der
freien Marktwirtschaft kritisch TAMURA (3), S. 30 ff.; befiirwortend, zum Schutz der paten-
tierten Erfindung CHOSA, S. 81 f.

57 NAKAYAMA (4); MATSUMOTO/YASUDA, § 101, S. 959 ff.; SUMIDA, S. 90.

58 Urteil des BGH von 4. 5. 2004 , Fliigelradzihler*.
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IV. SCHLUSSBEMERKUNG

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall ,BBS-Autofelgen® 148t einige Frage
offen. Die Frage, ob der Parallel- oder Reimport patentierter Produkte zuléssig sein soll,
hingt davon ab, wie man das Interesse des Patentinhabers und das Interesse der All-
gemeinheit an der Verkehrsfreiheit gegeneinander abwigt. Aus der Sicht des freien
Warenverkehrs ist es kritisch zu beurteilen, die Entscheidung dieser Frage vom Willen
des Rechtsinhabers abhiingig zu machen. Das Urteil von 1997 stellt nicht klar, wer die
Gefahr der Loschung oder Abédnderung der Angaben zum Exportverbot trigt. Man muf}
somit noch die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung abwarten. Miifiten sich aber
trotz der Loschung oder Abidnderung der Angaben spitere Marktteilnehmer der
Handelskette fiir die Vermarktung der patentierten Gegenstiinde patentrechtlich verant-
worten, wiirde die Verkehrssicherheit erheblich beeintrachtigt.

Das Urteil des Distriktgerichts Tokyo im Fall ,,Fuji-Wegwerfkamera® versucht, mit
dem Abstellen auf das Ende der Nutzbarkeit der Produkte nach der Verkehrsauffassung
einen allgemeinen Grundsatz aufzustellen, der sowohl auf das typische Recycling als
auch auf den Ausschlufl des Recyclings aus z.B. hygienischen Griinden (Einmalspritze)
anwendbar ist. Dieser Grundsatz hat zur Folge, daB die Wirkung eines Patents fiir
dasselbe Produkt nach Eintritt der Erschopfung wiederauflebt, wenn die Nutzbarkeit des
patentierten Produkts geendet hat. Diese komplizierte Folgerung hitte sich das Gericht
in bezug auf diesen konkreten Fall sparen konnen, wenn es darauf abgestellt hitte, ob
das Auseinanderbauen der Einwegkameras und das Aneinanderkleben nach dem Aus-
wechseln von Batterie und Film eine zuldssige Reparatur oder eine unzulédssige Neu-
herstellung darstellt.>®

59 YOKOYAMA, S. 151 f.
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SUMMARY

The purpose of patent law is not only to protect inventions but also to foster industrial
development (Art. 1 Patent Act). Industry forms part of any national economy whose
foundation is a free market economy relying on the free movement of goods, persons,
services, and capital. The development of a national free market economy is the main
aim of competition and economy policies in the free world and thus also in the EU.
Patent enforcement should therefore also be in line with these goals.

The principle of exhaustion of patents as developed under German law limits the en-
forcement of a patent independent of the will of the patentee, weighing the interests in
protecting the patent against those in guaranteeing the free movement of goods. If
products are put on the market in one jurisdiction by the patentee, or with his consent,
national patents can no longer be invoked. This is uncontested in the cases mentioned.
However, if the products are first put in circulation abroad, the patentee can, according
to German prevailing opinion, enforce his patent within the EU or the EEA.

In Japan, this issue is disputed. There are attempts to justify the different treatment
of products first put in circulation either within one jurisdiction or abroad on the basis
of patent law. The author suggests that the arguments are based on considerations quite
contrary to the role of patent law proper, i.e. on economic reasons, above all support-
ing the pricing policy of national enterprises, which should indeed be left to the indi-
vidual market participants.

The protection of the environment is another aspect that may justify the limitation of
patent rights. Products which, for economic reasons, are intended only for a short
period of usage should be recycled as far as possible. Business activity helps to en-
hance and advance the environmental protection. Also, there has to be a just differentia-
tion between the areas where patent protection applies and those where environmental
protection applies. On the one hand, case law has tried to differentiate between lawful
repair and illegal reconstruction. On the other, the principle of patent exhaustion has
been developed further.

This paper analyzes the different positions taken in German and Japanese writings
on international patent exhaustion, while also taking into account the limitations of
German sovereignty by EU law. The focus of the paper is on a view consistent with
competition.

(Translation by the Editors)



