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K e rn aller gewerblichen Schutz-
rechte ist ihre Ausschließlich-
keitsbefugnis. Alle gewerblichen
Schutzrechte gewähren dem Inh a-
b e r d i e a u s s c h l i e ß l i c h e N u tz u n g s-
befugnis innerhalb eines Marktes;
sie halten damit andere davon ab,
die den Rechten innenwohnenden
Ideen für eigene kommerzielle Vor-
teile zu verwenden. 

Die rechtliche Beurteilung vo n
Parallelimporten1 hängt von der
R e i c h weite dieser A u s s c h l i e ß-

l i c h keitsbefugnis ab. Die Frage ist, in-
w i eweit der Rechtsinhaber die Einfuhr
von Produkten, die er in einem Land auf
den Markt gebracht hat, in einem an-
deren Land verbieten kann. Die wirt-
schaftlichen Hintergründe und die Kon-
sequenzen von Pa r a l l e l i m p o rten nach
Brasilien von Erzeugnissen, an denen
Patent- und Markenrechte bestehen,
sowie deren Rechtslage werden im fol-
genden analysiert. 

1. Das Problem
Der Inhaber eines gewerblichen Schutz-
rechtes kann grundsätzlich seine Mono-
polbefugnis nur einmal ausüben, und
z war beim ersten Inve r kehrbringen des
Produktes, das mit dem Recht behaftet
ist. Nachdem das Produkt in Ve r ke h r
gebracht wurde, wird dieses A u s-
s c h l i e ß l i c h keitsrecht „erschöpft“, das
heißt, der Inhaber des Schutzrechts
kann sich einem We i t e rve rtrieb nicht
mehr widersetzen.2

Tr i t td i eE r s c h ö p f u n gd e sA u s s c h l i e ß-
l i c h keitsrechtes allgemein und ohne 
ö rtliche Ausnahme ein, spricht man 
von internationaler Erschöpfung. Das
deutsche Warenzeichengesetz, das bis
zum Inkrafttreten des Marke n g e s e t z e s
am 01. Januar 1995 bestand, ging vo m
Grundsatz der internationalen Erschöp-
fung des Markenrechts aus. Ein Her-
steller konnte aufgrund eines inlän-
dischen Markenrechts den Import vo n
u nve r ä n d e rter Originalwaren, die er im
Ausland unter gleicher Marke in Ve r-
kehr gebracht hatte, in Deutschland
nicht ve r h i n d e rn. Der Grundsatz der
internationalen Erschöpfung wird aller-
dings vielfach als nicht sachgerecht 
und als unangemessen empfunden.
Deshalb wird in zahlreichen Ländern
der Erschöpfungsumfang mit Hilfe 
weiterer Kriterien beschränkt. 
Von zentraler Bedeutung ist insofern der
O rt des Inve r kehrbringens. Nach dem
G rundsatz der nationalen Erschöpfung
löst nur ein Inverkehrbringen im Inland
die Erschöpfung der A u s s c h l i e ß l i c h-
ke i t s b e f u g n i s a u s . Ä h n l i c h i s t d i e S i t u a-

tion bei einer regionalen Erschöpfung
wie sie insbesondere in Fr e i h a n d e l s-
z o n e nu n dL ä n d e rn e i n e rZ o l l u n i o na n-
genommen wird. Das deutsche Marke n-
gesetz folgt auf europarechtlicher Gru n d-
lage heute in § 24 Markengesetz dem
Grundsatz der regionalen Erschöpfung. 

Darüber hinaus setzt jede Erschöp-
fung voraus, dass das Produkt mit Zu-
stimmung des Inhabers des gewe r bl i-
chen Schutzrechtes in Verkehr gebracht
wurde. Die Erschöpfung tritt nur bei
einem erlaubten Inve r kehrbringen ein.
Wann ein Produkt erlaubterweise in den
Ve r kehr gebracht wurde, ist unter
Umständen – insbesondere unter dem
Grundsatz der nationalen oder regiona-
len Erschöpfung – nicht immer einfach
zu bestimmen. 

2. Das brasilianische Gesetz 
zum Schutz des gewerblichen
Eigentums 

We l t weit wird die Erschöpfung vo n
g ewe r blichen Schutzrechten durch die
j eweiligen Rechtsordnungen unter-
schiedlich behandelt. Das brasilianische
Gesetz zum Schutz des gewe r bl i c h e n
Eigentums (Gesetz Nr. 9279 vom 14.
Mai 1996, in Kraft getreten am 15. Mai
1997, „Gesetz Nr. 9279/96“) legt für
Brasilien den Grundsatz der nationalen
Erschöpfung von Marken- und Pa t e n t-
rechten fest. Das bedeutet, dass
ausschließlich ein vom Schutzrechts-
inhaber genehmigtes Inve r ke h r b r i n g e n
innerhalb des brasilianischen Te rr i t o-
riums das Recht erschöpft, welches in
dem Produkt verkörpert ist. 

2.1 Patentrecht

Die gesetzlichen Regeln, die eine na-
tionale Erschöpfung des Pa t e n t r e c h t s
vorschreiben, sind A rt. 42 und 43 des 
Gesetzes 9279/96. Die maßgebl i c h e n
Vorschriften in deutscher Übersetzung
lauten wie folgt:
„ A rt. 42. Das Patent gew ä h rt dem In-
haber das Recht, Dritten zu ve r b i e t e n ,
ohne seine Zustimmung
I – ein Erzeugnis, das Gegenstand des
Patents ist, oder
II – ein Ve r fahren oder ein Erzeugnis,
das unmittelbar durch das patentiert e
Verfahren hergestellt wurde
herzustellen, zu benutzen, anzubieten,
zu verkaufen oder zu diesen Zwe c ke n
einzuführen (...)“
„ A rt. 43. Der vorherige A rt i kel fi n d e t
keine Anwendung: 
(...) IV – auf ein Erzeugnis, dass mit
Hilfe eines Ve r fahrenspatents oder eines
Erzeugnispatents hergestellt wurde und
im inländischen Markt unmittelbar vom

Patentinhaber oder mit seiner Zustim-
mung in Ve r kehr gebracht worden ist.“

Erzeugnisse, die ein Patentrecht ver-
k ö rp e rn , d ü r f e n a b e r u n t e r b e s t i m m t e n
Vo r a u s s e t z u n g e n vo n D r i t t e n i m p o r-
t i e rt werden. Der Patentinhaber kann
Einfuhren nicht widersprechen, wenn 
er selbst die Einfuhr der patentiert e n
Ware vo rnimmt, etwa weil er sie nicht 
in Brasilien herstellt, oder wenn ein
Z wangslizenznehmer die patentiert e
Ware innerhalb der erlaubten Import-
periode von einem Jahr ab Lizenz-
e rteilung import i e rt. Eine Zwa n g s l i z e n z
wird gew ä h rt, wenn ein Pa t e n t i n h a b e r
sein Patentrecht oder seine wirt s c h a f t-
liche Macht mit Hilfe eines Pa t e n t s
missbraucht. Das Urteil gibt den Be-
t r o ffenen dann das Recht, das Pa t e n t
auch gegen den Willen des Pa t e n t-
inhabers in Brasilien zu nutzen. Bis zur
Einrichtung der brasilianischen Produk-
tion darf der Inhaber der Zwangslizenz
für ein Jahr die Produkte import i e r e n
(Art. 68 i.V.m. Art. 74 des Gesetzes).

2.2 Markenrecht

Eine Erschöpfung des Marke n r e c h t s
tritt nur für Brasilien ein. Pa r a l l e l-
importe können also in Brasilien unter-
sagt werden, Grundlage hierfür ist A rt .
132 des Gesetzes Nr. 9279/96:
„Art.132. Dem Inhaber einer Marke ist
nicht zugesprochen:(...) III – den freien
Ve rkehr eines Erzeugnisses zu unter -
s agen, das von ihm oder von einem
Dritten mit seiner Z u s t i m m u n g a u fd e n
i n l ä n d i s ch e n M a rkt ge b ra cht wurd e,
u n b e s chadet der Bestimmungen der §§
3 und 4 des Art.68 (...)“
D i e A u s n a h m e r eg e l n f ü r Pa t e n t e g e-
mäß Art. 68 i.V. m. Art.74 des Gesetzes
N r. 9279/96 gelten auch für Marke n-
produkte, sofern sie patentrechtlich ge-
schützt sind. 

3. Rechtsprechung und Literatur

Das frühere brasilianische Gesetz zum
g ewe r blichen Rechtsschutz regelte die
Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte
in Bezug auf Parallelimporte nicht. Das
Phänomen wurde aber von der Recht-
sprechung erkannt und mangels einer
ausdrücklichen gesetzlichen Reg e l u n g
auf der Grundlage anderer Rechts-
institute (Markenverletzung, unlauteren
We t t b ewerb, Bösgläubigkeit, Ve r b r a u-
cherschutz) gelöst. 

Die geg e n w ä rtigen Gesetzesvo r-
s c h r i f t e n ,d i es e i td e mJ a h r e1 9 9 7g e l t e n ,
sind ko m p l ex und sehr ausleg u n g s-
bedürftig. Daher lässt die bisherige 
Rechtsprechung, besonders zum Um-
fa n g d e r E r s c h ö p f u n g , v i e l e Fr a g e n o ff e n .
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Illustrativ ist das in August dieses Jahres in
z weiter Instanz beendete Ve r fahren bzgl.
Nähmaschinen der Marke „Brother“. In
erster Instanz wurde die Einfuhr und Ve r-
marktung der bei einem amerikanischen
U n t e rnehmen der Brother- G ruppe vo m
Pa r a l l e l i m p o rteur erworbenen Nähmaschi-
nen, untersagt. Diese Entscheidung wurde
darauf gestützt, dass der Import ohne Zu-
stimmung erfolgt wa r. Die Inhaberin der
M a r ke „Brother“ in Brasilien, Brother In-
dustries Ltd., Nagoya, Japan, hat dem bra-
silianischen To c h t e ru n t e rnehmen, Brother
I n t e rnational Corporation do Brasil, die
ausschließliche Benutzung der Marke in
Brasilien gew ä h rt. Jede Einfuhr von Pro-
dukten der Marke „Brother“ in Brasilien,
welche ohne die Zustimmung von Brother
International Corporation do Brasil erfolgt,
sei deshalb rechtswidrig. Der Pa r a l l e l-
importeur (Surlorran Ind. Têxtil e Com. de
Máquinas Ltda.) legte Berufung ein. Das
Gericht der zweiten Instanz hat das Urt e i l
zugunsten des brasilianischen To c h t e r-
unternehmens bestätigt. 

Beide Gerichte hielten im übrigen die
Pa r a l l e l i m p o rt ea u c hf ü r we t t b ewe r b sw i d r i g ,
da nicht der Import e u r, sondern die brasi-
lianische To c h t e rgesellschaft von Brother
G a r a n t i e nu n dR e p a r a t u r e na u s f ü h r e nm u s s-
te. Im vorliegenden Streitfall hat die Frage
der Garantie und technischen Unterstützung
für die Produkte eine wesentliche Rolle ge-
spielt. Das brasilianische To c h t e ru n t e rn e h-
men hatte während der vier Jahre, in denen
die Pa r a l l e l i m p o rte durchgeführt wurd e n ,
Ve r l u s t e i.H.v. m o n a t l i c h US$ 100.000,– 
allein mit der Reparatur und Wa rtung der
importierten Nähmaschinen erlitten.3

In der Literatur gibt es allerdings eine
M i n d e rm e i n u n g , d i e t r o t z d e s e i n d e u t i-
g e n Wo rtlauts des Gesetzes Nr. 9679/96 
meinen, Pa r a l l e l i m p o rte seien in Brasilien
zulässig. Besonders dann, wenn ein bra-
silianisches Unternehmen A l l e i nve rt r a g s-
händler ist oder Exklusivität für die Her-
stellung und Ve rmarktung von Produkten in
Brasilien hat, soll der zugrunde lieg e n d e
Lizenzvertrag ausschließlich zwischen den
Pa rteien wirken. Wenn der Pa r a l l e l i m p o r-
teur beim Kauf im Ausland sich ausdrück-
lich ve rpflichtet habe, die Erzeugnisse nicht
in den Ländern zu verkaufen, in denen der
Hersteller bereits Exklusivhändler habe,
könne er von einer We i t e rve r ä u ß e rung in
andere Länder, etwa Brasilien, nicht abge-
halten werden. Angesichts des Wo rt l a u t e s
von A rt. 42, 43 und 132 des Gesetzes Nr.
9279/96 ist diese Auffassung nicht haltbar.
Im übrigen besteht Exklusivität für einen
Ve rtragshändler in Brasilien nur, wenn der
b e t r e ffende Ve rtrag beim brasilianischen
M a r ken- und Patentamt reg i s t r i e rt wurde.
Art. 140 und 211 des Gesetzes Nr. 9279/96
bestimmen insofern:
„Art.140. Der (Marken)Lizenzvertrag muss
beim INPI registriert we rden, damit er
Wirkung gegenüber Dritten hat (...)“

„ A r t . 211. Der INPI wird die Eintrag u n g
der Ve r t r ä ge durch f ü h ren, die einen Te ch -
n o l og i e t ra n s fe r, Fra n chise oder ähnlich e
Transaktion als Objekt haben, damit sie
Wirkung gegenüber Dritten haben (...)“

4. Schlussbemerkungen

Der Umfang der Erschöpfung hängt davon
ab, welche Ziele damit verfolgt werden. Je
nachdem, ob der Wettbewerb gefördert, der
Handel liberalisiert oder nationale Unter-
nehmer beschützt werden sollen, ist der
Umfang unterschiedlich. Die Entscheidung
ist also politischer Natur.

Im Zeitalter der Globalisierung und
L i b e r a l i s i e rung der Weltmärkte wird aller-
dings der Protektionismus gegenüber einem
effektiven Schutz der Inhaber gewerblicher
Schutzrechte immer mehr an Bedeutung
verlieren. Für Südamerika zeigt dies ins-
besondere das A b kommen einem gemein-
samen Markt des Südens zwischen A rg e n-
tinien, Brasilien, Pa r a g u ay und Uru g u ay
(„Mercosul“). A rt . 13 des „Harm o n i s i e-
ru n g s p r o t o koll zu den Vorschriften über das
geistige Eigentum im Mercosul auf dem
Gebiet der Marken, Herkunftsangaben und
U r s p ru n g s b e z e i c h n u n g e n“4, das allerdings
noch nicht in Kraft getreten ist sieht eine re-
gionale, auf das Gebiet der Ve rt r a g s t a a t e n
bezogene Erschöpfung vor. Für das Gebiet
des Patentrechts liegt noch kein Harm o n i-
sierungsprotokoll vor.

E s i s t a b z u wa rt e n , o b d i e i n B r a s i l i e n g e-
setzlich vo rgeschriebene nationale Er-
schöpfung für Marken und Pa t e n t r e c h t e
sich an die Bedürfnisse des Mercosul an-
passen und zu einer regionalen Erschöp-
fung führen wird. Angesichts der Ziel-
setzung des Mercosul ist davon auszu-
gehen. Die europäische Erfa h rung zeigt,
dass die A n e r kennung einer reg i o n a l e n
Erschöpfung und die damit ve r bundene Ge-
w ä h rung der Freiheit des Wa r e nve r ke h r s
eine nicht umkehrbare Folge jedes wirt-
schaftlichen Integrationsprozesses ist. 

* A d vogada, Baker & McKenzie São Pa u l o ,
zur Zeit tätig im Düsseldorfer Büro vo n
B a ker & McKenzie; Rechtsanwalt, Baker &
McKenzie Düsseldorf.

1 Die Te rm i n o l ogie ist we l t weit nicht einheitlich. In den
Common Law Ländern wird von „gray goods“ oder „gray
m a r ket goods“ gesprochen. Pa r a l l e l i m p o rte werden hier-
durch von den „black market goods“ unterschieden, also
ko p i e rten und nachgeahmten Waren. „Pa r a l l e l i m p o rt “
oder „Paralleleinfuhr“ ist die Bezeichnung, die der
europäische Gerichtshof geprägt hat. 

2 Der Erschöpfungsgrundsatz wird auch unter dem
B egr i ff „first sale doctrine“ oder „Lehre des Erst-
verbietungsrechts“ bezeichnet. Er entstand aus der
Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichts vo m
A n fang dieses Jahrhunderts: RGZ 50, 229 („Kölnisches
Wasser“), RGZ 51,139 („Guajokal-Karbonat“); gestützt
auf die Lehre Josef Kohlers über den Zusammenhang der
B e n u t z u n g s a rten im Patentrecht. Werk: Ko h l e r, Handbu c h
des Patentrechts, Mannheim 1900.

3 Quelle: brasilianische Zeitung Gazeta Mercantil vo m
03.08.00, S. A11.

4 Beschluss Nr. 8/95 des Rat des Mercosul vom 
05. August 1995. 

R E S T A U R A N T E

B E L O   H O R I Z O N T E

Montag bis Freitag ab 17:00
Wochenende und Feiertage ab 11:00

Speisen in authentischem Ambiente mit Souvenirshop.

Kapazität: 100 Plätze davon 60 im Restaurant und 40 in Pavillon

Zusätzlich 24 Plätze im brasilianischen Biergarten “Uoro Preto”
          und 26 Plätze im brasilianischen Biergarten “Sete Lagoas”

Die originale Küche des Bundesstaates Minas Gerais
mitten in Deutschland

 Mineirisches Büfett 21,90 DM pro Person

 Churrasco-Spießbraten 29,90 DM pro Person

 Chapa (Fleisch vom Tischgrill) 26,50 DM pro Person
 (Auszug aus unserer umfangreichen Speisekarte)

Dergenthiner Str. 47
19348 Perleberg
Tel.: (0 38 76) 61 24 08


