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An Analysis in Light of the Principle of Free Movements of Goods, the Exhaustion Doctrine in EC Law
and of the WTO Agreements
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Die Zulassigkeit oder Unzulassigkeit des Einsatzes von Schutzrechten zur Unterbindung von Paral-
lelimporten gilt als eine der zentralen Fragen sowohl im Immaterialglterrecht wie auch im Recht des
freien Warenverkehrs. Der Parallelimport verbindet das Freihandelsrecht mit dem Immaterialgiter-
recht. Zwischen beiden besteht ein natirliches Spannungsverhaltnis. Die Problematik ist bekannt und
in der Literatur immer wieder aufgearbeitet worden. Die Rechtsprechung hat eine lange Liste pragen-
der Urteile hervorgebracht, als deren markenrechtliche Eckpfeiler fur die Schweiz «OMO» (105 Il 49)
und «Chanel» (122 1l 469), fur die Européische Union «Deutsche Grammophon» (78/70),
«Centrapharm» (15 und 16/74), «HAG lI» (C-10/89 und «ldeal Standard» (C-9/93) gelten mdgen. Und
doch: Die praktische Relevanz des Themas ist derart gross, dass die Diskussionen und Auseinander-
setzungen unerschopflich scheinen.

MARC STUCKI priift das Spannungsverhaltnis zwischen Markenrechten und Freihandel vor dem
Hintergrund der Warenverkehrsfreiheit, der Erschopfungslehre und dem WTO-Recht. Im ersten Teil
gibt er einen Uberblick iiber das Wesen der Marke, die Grundlagen des Freihandels (Abschaffung
mengenmassiger Handelsbeschrankungen sowie Massnahmen gleicher Wirkung, Meistbegunsti-
gungsklausel, Inlanderbehandlung) sowie die 6konomische Bedeutung der Marken. Von besonderem
Interesse ist in diesem Zusammenhang ein Exkurs zur Bedeutung von Marken in Entwicklungslan-
dern. Die urspriinglich negative Beurteilung der Marken in Entwicklungsléandern, wie sie noch dem
UNCTAD Trademark Report von 1979 zugrunde lag, istim Rahmen der TRIPS-Verhandlungen einer
zunehmend gunstigen Einschatzung gewichen. Grundlage dieses Sinneswandels ist die Erkenntnis,
dass Markenschutz — neben vielen anderen Rahmenbedingungen — einen direkten Einfluss auf das
Investitionsklima und den Technologietransfer in die Entwicklungslander hat.

Im zweiten Teil untersucht Stucki das TRIPS-Abkommen mit Bezug auf seine Auswirkungen fir das
Verhéltnis zwischen Markenrechten und Freihandel. Keiner der denkbaren Anséatzen fuhrt zu eindeuti-
gen Ergebnissen. Die «Erschopfungsregel» des Art. 6 ist im Ergebnis eine Regel zur Erhaltung des
status quo. Die Vertragsparteien haben sich darauf geeignet, dass das TRIPS-Abkommen die Er-
schdpfungsproblematik nicht behandeln soll. Die vor allem von THOMAS COTTIER entwickelte Auf-
fassung, wonach aus Art. 16 des TRIPS-Abkommens (Rechte aus der Marke) implizit und mit gewis-
sen Vorbehalten ein an die Vertragsparteien gerichtetes Gebot zur Tolerierung von Parallelimporten
abgeleitet werden kénne, wird von STUCKI im Ergebnis abgelehnt. Neben auf Art. 6 gestiitzten for-
maljuristischen Griinden vertritt er die Ansicht, es kdnne eine so wichtige Frage wie die Erschop-
fungsproblematik im TRIPS-Abkommen nicht isoliert fiir die Marken geltst werden. Es misse vielmehr
ein integraler Ansatz gefunden werden, der auch die anderen Schutzrechte miteinbeziehe. Dieser
kénnte nach Stucki in Art. XX (d) GATT 94 gefunden werden, wonach vom WTO-Recht abweichende
Massnahmen, das heisst mengenmassige Handelsbeschrankungen oder Massnahmen gleicher Wir-
kung zwischen Staaten mit gleichen 6konomischen Rahmenbedingungen nur aufrecht erhalten wer-
den durfen, sofern sie zum Schutz von Markenrechten erforderlich sind. Nach Stucki wéare die Auffas-
sung vertretbar, gerade zwischen TRIPS-Mitgliedstaaten sei es nicht erforderlich, zugunsten von Pa-
rallelimportverboten vom Freihandel abzuweichen. Im Interesse der Rechtssicherheit sei es jedoch
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winschenswert, das Verhaltnis zwischen Markenrechten und Freihandel ausdricklich zu regeln und
eine explizite Erschdpfungsregel zu schaffen. Zu diesem Zweck kénnten unter anderem Art. 6 des
TRIPS-Abkommens und/oder Art. XX (d) GATT 94 erganzt oder sogar ein Spezialabkommen ausge-
handelt werden.

Stuckis Arbeit ist eine sorgfaltige Untersuchung. Sie muss mit Bezug auf die Grundproblematik zwar in
den bekannten Bahnen verlaufen, zeigt indes im WTO-Recht neue, originelle und bedenkenswerte
Lésungsansatze auf. Besonders wertvoll ist der reichhaltige Apparat. Ob sich Stuckis Hoffnung auf
eine ausdriickliche Regelung und damit auf eine Revision oder Erganzung des WTO-Rechts in eini-
germassen absehbarer Zeit erfiillen wird, muss bei realistischer Betrachtung wohl mit einem Frage-
zeichen versehen werden.

Dr. Jirg Simon, Fursprecher, M.B.L., Bern
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