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Einleitung

A. Problemstellung

»[Das Erfinderrecht] ist, — man mag es beklagen, — zu einem gemeinsamen
Rechtsinstitut der Kulturstaaten noch nicht geworden, und der Richter kann
es dazu nicht machen.“! So fasste das Reichsgericht 1890 den Stand des in-
ternationalen Patentrechts zusammen. Seitdem hat sich vieles verdndert: Das
Patentrecht ist in seinen Grundziigen mittlerweile weltweit weitgehend har-
monisiert, der Handel findet auf globalisierten Mérkten statt, Informationen
verbreiten sich auf digitalem Weg sofort weltweit und von Kulturstaaten
spricht heute fast niemand mehr. Doch der Ausspruch des Reichsgerichts hat
in gewisser Weise noch heute Bestand: Das internationale Patentrecht ist
weiter territorial konstruiert. Jeder Staat entscheidet, ob er fiir eine Erfindung
ein Patent erteilt. Dieses Patent entfaltet nur im Territorium des jeweiligen
Staates Schutz. Manche Staaten haben sich zwar zu regionalen Patentrechts-
organisationen zusammengeschlossen, ein Weltpatent gibt es hingegen nicht.

Diese territoriale Fragmentierung steht nicht nur in einem Spannungsver-
hiiltnis zu global verflochtenen Mirkten,? sondern auch zur notwendig globa-
len Offenbarung der Erfindung: Da sich die Idee, die technische Lehre, auf
der die Patentanmeldung beruht, grenzenlos verbreitet, wird sie schon mit der
ersten Patentanmeldung fiir die ganze Welt offengelegt. Zwischen rdumlich
eingeschranktem Schutz und globaler Offenbarung der Idee besteht eine Dis-
krepanz, der die Anmelderin nur mittels mehrfacher paralleler Patentanmel-
dungen in den Einzelstaaten begegnen kann.?

Die Rechtslage ldsst sich mit einem Fallbeispiel illustrieren, auf das im
Laufe der Arbeit rekurriert werden soll:* E ist eine Kleinunternehmerin mit
Sitz in den USA. Ihr gelingt eine Erfindung und sie meldet erfolgreich in den

' RG, Entsch. v. 18.6.1890 — Nr. 107/90 1, JW 1890, 280, 281 — Lampen.

2 Je nach Markt unterscheidet sich, wie stark die Verflechtung ist und wie sehr sich das
auf das Patentrecht auswirkt. So konzentrieren sich die Produktions- und Forschungskapa-
zitdten oder Absatzmérkte in einzelnen Industriesektoren weiterhin auf einzelnen Staaten.
Trimble, Global Patents, 13, nennt als Beispiel die Luft- und Raumfahrtindustrie.

3 Die Arbeit verwendet sowohl das generische Femininum als auch Maskulinum und
bezieht sich dabei immer auf Personen aller Geschlechter.

4 Die USA und China sind beispielhaft ausgewihlt, da sie die Staaten mit den meisten
Patentanmeldungen sind. Dazu die Auswertung der WIPO Statistics Database auf der
Website der WIPO v. 26.4.2024, abrufbar unter <https://perma.cc/E3W4-E4MX>.
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USA und in Kanada ein entsprechendes Patent an. Fiir Anmeldungen in ande-
ren Léndern fehlen ihr die Mittel. Mit der Erteilung des US-Patents — oder
spitestens 18 Monate nach der Anmeldung des US-Patents® — wird die Erfin-
dung der E offentlich bekannt. Die Informationen aus der US-Patentschrift
oder der US-Patentanmeldung sind ab der Ver6ffentlichung weltweit zugéing-
lich. Sie legen die Erfindung global offen. Der deutsche Konkurrent K er-
kennt das Potenzial der Erfindung und beginnt, in Deutschland Erzeugnisse
zu produzieren, die Gegenstand des US-Patents sind. K beliefert auch den
chinesischen Abnehmer A, der die Erzeugnisse in China vertreibt. Nach gel-
tender Rechtslage hat E keine Mdglichkeit gegen K oder A vorzugehen. Thr
US-amerikanisches Patent wirkt nur rdumlich beschrinkt, erfasst also nicht
das Verhalten Dritter in Deutschland oder China.® Schutz nach deutschem
oder chinesischem Patentrecht steht E nicht zu, weil sie in Deutschland und
China kein Patent angemeldet hat.

Die territoriale Fragmentierung des Patentrechts trat schon im 19. Jahrhun-
dert als Problem hervor, war aber lange Zeit von nur geringem Gewicht: Za-
her Informationsfluss, Sprachbarrieren, die Konzentration von Absatzmirkten
auf wenige Staaten und die ungleiche Verteilung industrieller Fahigkeiten
sorgten dafiir, dass Patentrechtsschutz in einer Handvoll (Industrie-)Staaten
in der Praxis nahezu globalen Schutz bedeutete.” Heute hingegen miissen
Unternehmen ihre Erfindungen in einer Vielzahl von Staaten patentieren, um
ein umfassendes, transnationales Schutzniveau zu erreichen. Dadurch verviel-
facht sich der Aufwand und die Kosten fiir den Patentschutz, weil mehrfach
Anmelde- und Jahresgebiihren, Ubersetzungskosten und die Kosten fiir recht-
liche und technische Beratung fiir jede Jurisdiktion anfallen.

Seit dem 19. Jahrhundert hat das internationale Patentrecht bereits grof3e
Schritte getan, um Patentanmelderinnen globalen Patentschutz zu ermogli-
chen. Zunichst wurden Instrumente entwickelt, die es erleichtern, parallelen
Schutz fiir die gleiche Erfindung in mehreren Staaten zu erhalten. Im spéten
20. Jahrhundert schlossen sich verschiedene Staaten zu regionalen Patentor-
ganisationen zusammen, in denen sie die Patenterteilung zentralisierten und
das materielle Patentrecht teilweise vereinheitlichten. Eine weltweite Harmo-
nisierung der Grundziige des Patentrechts erreichte dann das 1994 geschlos-
sene Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums (TRIPS-Ubereinkommen). Regional ist 2023 in einem beach-

5 35U.8.C. § 122 (b) (1) (A).

635 U.S.C. § 154 (a) (1). Der Verletzungstatbestand des US-amerikanischen Patent-
rechts erfasst nach 35 U.S.C. § 271 (a) ausdriicklich etwa nur die Herstellung oder den
Verkauf der patentierten Erfindung in den USA: ,,whoever without authority makes, uses,
offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, [Herv. M.C.] or
imports into the United States any patented invention during the term of the patent there-
for, infringes the patent.*

7 Trimble, Global Patents, 12—15.
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tenswerten Schritt mit dem Européischen Patent mit einheitlicher Wirkung
ein einheitlicher Patentschutz fiir 18 der 27 EU-Mitgliedstaaten geschaffen
worden. Auf globaler Ebene sind diese Ansdtze — materielle Rechtsverein-
heitlichung und Zentralisierung des Anmeldeverfahrens, vielleicht hin zu
einem einheitlichen Weltpatent — jedoch auf absehbare Zeit an ein Ende ge-
langt. Denn international ist das Patentrecht rechtspolitisch sehr umstritten,
insbesondere da die Interessen beziiglich des Erfindungsschutzes zwischen
Industrie- und Schwellenlédndern divergieren. Das internationale Patentrecht
wird auf Jahrzehnte dezentral bleiben.

B.  Forschungsfrage und Terminologie

Der Umgang mit dezentraler Regulierung und die rdumliche Koordination
divergierender Rechtsordnungen und ihrer Rechtsinstitute sind die Felder des
Internationalen Privatrechts (IPR). Das erdffnet die Frage, inwieweit das [PR
helfen kann, die streng territoriale Fragmentierung des Patentrechts zu iiber-
winden. Aus Sicht des IPR ist das Immaterialgiiterrecht — und das Patentrecht
als Teil dessen — durch seine territoriale Ausgestaltung seit jeher ein Sonder-
fall. Andere private Rechtsverhéltnisse wirken typischerweise auch im Aus-
land oder gar in ausldndischen Rechtsordnungen; oder dies ist zumindest
eines der Ziele ihrer kollisionsrechtlichen Behandlung. Fiir das Patentrecht
gilt das nicht. Auch in der eingangs zitierten Entscheidung kontrastiert das
Reichsgericht das Patent mit dem Sacheigentum: Nur letzteres gewinne ,,als
wohlerworbenes Recht ein [...] von den territorialen Grenzen [des Staates,
nach dessen Gesetzen das Eigentum erworben wurde,] unabhéngiges und
selbststidndiges Dasein*.?

Diese Arbeit hinterfragt die territoriale Konzeption des Patentrechts und
untersucht, ob die Methoden des Kollisionsrechts im Sinne eines transnatio-
nalen Patentschutzes fruchtbar gemacht werden konnen.® Kritik an der territo-
rialen Wirkungsbeschrinkung miindet im Immaterialgiiterrecht haufig in
universalistischen Ansédtzen: Insbesondere fiir das Urheberrecht fordern ver-
schiedene Stimmen in der Literatur, dass das Schutzrecht eines Staates welt-
weit wirken solle.'” Ubertrigt man diesen Ansatz auf das Patentrecht, wiirde
das Patent eines Staates die Erfindung weltweit schiitzen. Diese Arbeit will
die Dichotomie der Extrempositionen — Territorialitit oder Universalitdt —
autheben. Sie iiberpriift, ob das Kollisionsrecht eine sinnvolle Losung zwi-
schen diesen Polen vermitteln kann.

Die zentralen Fragen der Untersuchung sind dabei, ob, inwieweit und wie
die Wirkung eines im Ausland erteilten Patents auf das Inland erstreckt wer-

8 RG, Entsch. v. 18.6.1890 — Nr. 107/90 I, JW 1890, 280, 281 — Lampen.

 Kollisionsrecht meine ich hier im weiteren Sinne, also das IPR unter Einschluss des
IZVR und des IOR.

10 Dazu unten § 5 B.I1.2., S. 99.
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den kann und soll. Dem Begriff der Wirkungserstreckung liegt ein funktiona-
les Verstindnis zugrunde. Er beschreibt eine Rechtslage, bei der auch auslan-
dische!! Patente im Inland Schutz entfalten und verletzt werden konnen.!?
Wenn Staaten die Wirkung auslédndischer Patente auf ihre Staatsgebiete er-
strecken, konnen Patentanmelderinnen transnationalen bis globalen Schutz
ohne Patentantrag, -priiffung und -erteilung in jedem einzelnen Staat erreichen.
Einer Vereinheitlichung des materiellen Rechts hin zu einem Weltpatent
bedarf es dann nicht. Ubertragen auf das obige Beispiel: Wenn andere Staaten
die Wirkung des US-amerikanischen Patents der E auf ihr Staatsgebiet erstre-
cken, entfaltet es auch auBlerhalb des US-Staatsgebietes Wirkung. Erkennt
etwa das deutsche Recht die Wirkung des US-Patents fiir Deutschland an,
kann E die Herstellung des patentgeschiitzten Erzeugnisses durch K in
Deutschland verbieten. Sie konnte dann mit der Anmeldung in einem Staat,
im Beispiel den USA, Schutz in mehreren Staaten erlangen, ohne dass jeder
Staat das Patent erneut priifen und erteilen wiirde. Ein nationales Patent wiir-
de dann sogar weltweit wirken, wenn alle Staaten es anerkennen wiirden.

Der funktionale Begriff der Wirkungserstreckung ermdglicht es, die
rechtsdogmatische Methode zur Umsetzung der Wirkungserstreckung als Teil
der Forschungsfrage zu untersuchen. Die oben skizzierte Rechtslage, bei der
ausldndische Patente im Inland wirken, wére auch als Anerkennung ausléndi-
scher Patente oder Anerkennung auslidndischer Patenterteilungen treffend
bezeichnet. Denn Anerkennung beschreibt im Kern, dass die rdumlich be-
schrinkte Wirkung eines staatlichen Aktes auf das Staatsgebiet des Erlass-
staates kraft einer Anordnung des Anerkennungsstaates iiberwunden wird und
sie sich auf dessen Hoheitsgebiet erstreckt.!* Genau darum geht es auch bei
der Wirkungserstreckung. Um das Wort ,,Anerkennung* hat sich aber eine
verwirrende Begriffsvielfalt gebildet.'* Es bezeichnet im Kollisionsrecht eine
Vielzahl unterschiedlicher Methoden oder Ergebnisvorgaben.!* Die Arbeit

' Zur sprachlichen Vereinfachung bezeichne ich als inldndische Patente alle Patente,
die das Patentamt eines Staates selbst erteilt hat, oder die unmittelbar mit Wirkung fiir
diesen Staat erteilt wurden. Ein deutsches Patent ist entsprechend ein Patent, welches das
deutsche Patentamt erteilt hat oder der deutsche Teil eines mit Wirkung fiir die Bundesre-
publik Deutschland vom EPA erteilten europiischen Patents (Art. 64 Abs. 1 EPU). Aus-
landische Patente sind hingegen jene, die ein anderer Staat erteilt hat.

12 Dazu auch unten § 11 A., S. 312.

3 Vgl. C. v. Bar/Mankowski, IPR 1, § 4 Rn. 71; Funken, Anerkennungsprinzip, 32;
Hiibner, RabelsZ 85 (2021), 106, 111-115 jeweils m.w.N.

4 Hyperbolisch Hiibner, RabelsZ 85 (2021), 106, 116 (,,babylonische Sprachverwir-
rung®).

15 Ausfiihrlich zum Begriff Mansel, RabelsZ 70 (2006), 651, 680 f. und 712 f.; Funken,
Anerkennungsprinzip, 23-49; Griinberger, in: Leible/Unberath, 86-88; MiiKo BGB-
v. Hein, Art. 3 EGBGB, Rn. 92 f.; Staudinger-Looschelders, Einl. IPR, Rn. 66 f. jeweils
m.w.N. Zuletzt Hiibner, RabelsZ 85 (2021), 106, 113-116; européisch-vergleichend
Gossl/Melcher, CDT 14 (2022), 1012, Rn. 8-52.
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untersucht einige dieser methodischen Ansétze und iberpriift, ob sie sich
eignen, die Wirkungserstreckung methodisch umzusetzen. Im Interesse der
begrifflichen Klarheit beschreibe ich die verdnderte Rechtslage allgemein
deshalb nicht als Anerkennung, sondern eben als Wirkungserstreckung aus-
landischer Patente. Der Begriff der Anerkennung bleibt fiir die einzelnen
Methoden reserviert. Ist gelegentlich von einem anerkannten Patent die Rede,
ist damit nichts anderes gemeint als ein ausldndisches Patent, dessen Wirkung
vom Erstreckungsstaat auf sein Staatsgebiet erstreckt worden ist.

C. Stand der Forschung

Ob und gegebenenfalls wie die rdumliche Fragmentierung des Patentschutzes
iberwunden werden kann, beschéftigt die Rechtswissenschaft schon mindes-
tens seit den Diskussionen im Vorfeld der Pariser Verbandsiibereinkunft von
1883 (PVU). Das Kollisionsrecht der Immaterialgiiterrechte riickte allerdings
erst im Kontext der einsetzenden Vereinheitlichung des europdischen IPR in
das Blickfeld der Wissenschaft.!® In Vorbereitung dessen erstellte Ulmer ein
ausfiihrliches Gutachten, in dem er sich fiir die umfassende Anwendung des
Rechts des Schutzlandes aussprach, insbesondere fiir Entstehen, Wirkung und
Erléschen der Immaterialgiiterrechte.!” Daran entziindete sich in den 1970er
Jahren eine Debatte iiber die Ankniipfung des Immaterialgiiterrechts.!® Teil-
weise wurde befiirwortet, dass ein im Ursprungsland einmal entstandenes
Urheberrecht oder Erfinderrecht in anderen Staaten anerkannt werden sollte.!
Die Ankniipfung des Urheberrechts ist seitdem umstritten. Teile der Literatur
fordern zum Universalitatsprinzip iiberzugehen, nach dem das Urheberrecht
eines Staates weltweit gelten soll.?’ Die herrschende Meinung — zumal im
Patentrecht — hielt hingegen immer an einer rdumlich beschrankten Wirkung
des Immaterialgiiterrechts und der Schutzlandankniipfung fest.?! In den
1980er und 1990er Jahren stand die Reform des autonomen internationalen
Deliktsrechts im Zentrum der Diskussion.?? Obwohl fiir das Immaterialgiiter-
recht allein die Schutzlandankniipfung befiirwortet wurde, entschied sich der
deutsche Gesetzgeber 1999 gegen dessen Kodifikation, um der Entwicklung
in der Rechtsprechung nicht vorzugreifen.??

16 Friiher schon Troller, IPR und IZPR im gewerblichen Rechtsschutz (1952).

17 Ulmer, Immaterialgiiterrechte im IPR, 108—111 (1975) Art. D und H.

18 Kritisch Neuhaus, RabelsZ 40 (1976), 191, 191; Drobnig, RabelsZ 40 (1976), 195,
195; Schack, Ankniipfung des Urheberrechts (1979); verteidigt von Ulmer, RabelsZ 41
(1977), 479, 479; Troller, in: Problemi attuali (1977).

19 Neuhaus, RabelsZ 40 (1976), 191, 195.

20 Dazu unten § 5 B.1.2., S. 99.

2l Dazu unten § 2 B.I.1., S. 21, mit Nachweisen in Fn. 71 (S. 21) sowie § 2 C.II., S. 34.

22 Sandrock, in: v. Caemmerer (1983); Beier/Schricker/Ulmer, GRUR Int 1985, 104
(1985); Kreuzer, in: Henrich (1991).



6 Einleitung

Um die Jahrtausendwende sorgten dann die zunehmenden grenziiberschrei-
tenden Verletzungen von Immaterialgiiterrechten iiber das Internet fiir eine
Welle von monografischen Untersuchungen, hauptsidchlich zum Urheber-
recht,?* vereinzelt aber auch zum Markenrecht.”> Dabei wird entweder eine
Einschrankung der Schutzlandankniipfung oder eine spezifische Kollisions-
norm fiir Internetdelikte vorgeschlagen, die nur zur Anwendung einer einzi-
gen Rechtsordnung fiihrt, das Urheberrecht also universal schiitzt.?®

Patentrechtsspezifische Arbeiten sind rar geblieben. Sie widmen sich pri-
mir Fragen der internationalen Zustindigkeit?” oder einzelnen Qualifikati-
onsproblemen.?® Trimble hat sich umfassend mit den Moglichkeiten und
Grenzen des transnationalen Patentschutzes de lege lata befasst, jedoch keine
iiber die Sachrechtsvereinheitlichung hinausgehenden Reformvorschlige ge-
macht.?’ Schmalenberg hat kurz analysiert, ob mitgliedstaatliche Patente im
européischen Binnenmarkt anerkannt werden kdnnen, ohne dabei jedoch eine
globale oder differenziert kollisionsrechtliche Perspektive einzunehmen.*® In
einer ganzen Reihe von schutzrechtsiibergreifenden Arbeiten sind schon all-
gemeine Vorarbeiten zur Ankniipfung der Immaterialgiiterrechte, insbesonde-
re zur Rechtfertigung von Territorialitdts- und Schutzlandprinzip, geleistet
worden.’! An diese Diskursfiden mdchte ich ankniipfen und sie fiir das inter-

2 Entwurf eines Gesetzes zum Internationalen Privatrecht fiir auBervertragliche
Schuldverhéltnisse und fiir Sachen, BT-Drucks. 759/98, 22 und 35.

24 Etwa Intveen, Internationales Urheberrecht und Internet (1999); Muth, Urheber-
rechtsverletzungen im Internet (2000); van Eechoud, Choice of Law in Copyright (2003);
Bollacher, Urheberrecht und Internet (2005); Plenter, Internetspezifische Urheberrechts-
verletzungen (2004); Stief3, Ankniipfungen im internationalen Urheberrecht unter Beriick-
sichtigung der neuen Informationstechnologien, (2005); Oppermann, Ankniipfung interna-
tionaler Urheberrechtsverletzungen (2011); Goss/, Internetspezifisches Kollisionsrecht,
199-250 (2014).

% Ropohl, Ankniipfung der formlosen Markenrechte (2003); Ebner, Markenschutz im
IPR (2004); siehe auch Dinwoodie, 41 Hous. L.R. 886 (2004); Dornis, Trademark and
Unfair Competition Conflicts (2017).

26 7ur Ubersicht MiiKo BGB-Drex/, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 353-381.

2T Pertegas Sender, Enforcement of Patent Rights (2002); Zigann, Entscheidungen
(2002); Schauwecker, Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion (2009); Janal, Ge-
werblicher Rechtsschutz (2015); Kant, Cross-Border Patent Infringement (2015).

2 Wollenschlaeger, Ankniipfung des Patentvindikationsanspruches (2018).

2 Trimble, Global Patents (2012), 190 f.

30 Schmalenberg, Anerkennung von Patenten in Europa (2009).

31 Regelin, Kollisionsrecht der Immaterialgiiterrechte (2000); Bouche, Principe de terri-
torialité (2002); Dinwoodie, Wm. & Mary L. Rev. 51 (2009), 711; Beckstein, Einschran-
kungen des Schutzlandprinzips (2010); Varimezov, Grenziiberschreitende Rechtsverletzun-
gen (2012); Lundstedt, Territoriality (2016); Richter, Parteiautonomie (2017); einge-
schriankt auch Neumann, Haftung der Intermediédre (2015). Auf verfahrensrechtliche Fra-
gen konzentrieren sich Becker, Verfahrenskoordination (2015) und; Ubertazzi, Exclusive
Jurisdiction in Intellectual Property (2012).



D. Gang der Untersuchung 7

nationale Patentrecht spezifizieren. Zum Kern der Forschungsfrage, den ver-
schiedenen kollisionsrechtlichen Methoden einer Wirkungserstreckung aus-
landischer Patente, gibt es bisher keine Vorarbeiten. Auch die iiber die letzten
Jahre erarbeiteten akademischen Vorschlidge fiir eine Neugestaltung des in-
ternationalen Immaterialgiiterrechts — ALI Principles,?? Transparency Propo-
sal,>* CLIP Principles,** und Kyoto Guidelines®® — beschiftigen sich nicht mit
Aspekten der Anerkennung und halten an Territorialitits- und Schutzland-
prinzip weitgehend fest.

D. Gang der Untersuchung

Ob, inwieweit und wie die Wirkung eines im Ausland erteilten Patents auf
das Inland erstreckt werden kann und soll, untersucht die Arbeit in drei Tei-
len. Teil 1 legt die Grundlagen fiir die Untersuchung: Er erldutert die Grund-
struktur des materiellen Patentrechts (§ 1) sowie des internationalen Patent-
rechts, insbesondere die territoriale Begrenzung (§ 2) und die bestehenden
Instrumente, um transnationalen Patentschutz zu erlangen (§ 3). Sodann be-
fasst sich § 4 mit dem geltenden Patentkollisionsrecht und behandelt dabei
die Kollisionsnormen sowie die internationale Zustindigkeit in Patentsachen.
Abschliefend arbeitet § 5 heraus, dass die territoriale Aufspaltung des Patent-
schutzes nicht zwingend aus der rdumlichen Wirkungsbeschrinkung des ma-
teriellen Patentrechts folgt, sondern das Ergebnis einer spezifischen kollisi-
onsrechtlichen Behandlung des Patents ist.

Die Wirkungserstreckung relativiert oder iiberwindet die territoriale Frag-
mentierung des Patentrechts. Bevor die Arbeit sich der Erstreckung selbst
zuwenden kann, ist deshalb zundchst zu untersuchen, warum das Patentrecht
rdumlich fragmentiert ist. Teil 2 widmet sich dieser Frage in zwei Abschnit-
ten. Abschnitt 1 erldutert die Ursachen aus der historischen Entwicklung des
Patentrechts, grob unterteilt in die Entwicklung vor der PVU (§ 6) und die
einsetzende Internationalisierung mit der PVU von 1883 und ihren Auswir-
kungen (§ 7). Abschnitt 2 untersucht sodann die zeitgendssische Rechtferti-
gung der territorialen Fragmentierung, unterteilt nach volkerrechtlichen Vor-

32§ 301 ALI Principles; dazu Dreyfuss/Beckstein, in: Leible/Ohly, 24.

33 Art. 301 Abs. 1 Transparency Proposal schligt eine Ankniipfung an die Auswirkun-
gen der Schutzrechtsverletzung vor und 16st sich von einer strengen territorialen Betrach-
tung, um der extraterritorialen Anwendung auslidndischen Rechts zu begegnen, Kojima/
Shimanami/Nagata, in: Basedow/Kono/Metzger, 185—187 und 195 sowieunten § 12 A.IL.2.,
S. 327.

3 Art. 3:102 CLIP Principles; dazu CLIP Principles-Basedow, Art. 3:102, C.01-C.03
mit historischer und positivistischer Begriindung.

35 Guideline 19 und Guideline 25 Kyoto Guidelines; dazu Matulionyte in: Ancel/
Binctin/Drexl u.a., JIPITEC 12 (2021), 44, Rn. 64.



8 Einleitung

gaben (§ 8), natiirlichen Eigenschaften des Patentschutzes (§ 9) und rechts-
dogmatischen und rechtspolitischen Erwagungen (§ 10).

Der abschlieBende Teil 3 entwickelt dann die Wirkungserstreckung als Er-
ginzung des geltenden internationalen Patentrechts. Nach einer kurzen Ab-
grenzung und Auswahl der moglichen Methoden (§ 11) steht die Analyse vier
verschiedener methodischer Ansédtze im Zentrum: die Verweisung auf aus-
landisches Patentrecht (§ 12), der Schutz auslidndischer Patente als wohler-
worbene Rechte (§ 13), die verwaltungsrechtliche Anerkennung auslindi-
scher Patenterteilungen (§ 14) und die Substitution des inlédndischen Patents
(§ 15). AbschlieBend wird die Wirkungserstreckung im Vergleich zum gel-
tenden System des internationalen Patentrechts bewertet (§ 16).



Teil 1

Grundstrukturen des Patent- und Patentkollisionsrechts

Teil 1 der Arbeit befasst sich mit den Grundstrukturen des geltenden materi-
ellen und internationalen Patentrechts sowie jenen des Patentkollisionsrechts.
Einleitend erfolgt eine kurze Einfithrung in die Funktionen und Grundziige
des materiellen Patentrechts, soweit sie fiir die Untersuchung relevant sind
(§ 1). Die Grundstruktur des internationalen Patentrechts bilden verschiedene
Rechtssitze, die gesammelt allgemein als ,, Territorialititsprinzip® bezeichnet
werden (§ 2). Sie fithren in der Praxis dazu, dass der Patentschutz entlang
nationaler Grenzen fragmentiert ist. Das geltende internationale Patentrecht
unterstiitzt die Erfinder jedoch dabei, ihre Erfindungen transnational zu
schiitzen: Es kennt verschiedene Instrumente und Rechtssitze, die die gleich-
zeitige Patentierung der Erfindung in mehreren Staaten erleichtern, ohne
jedoch die rdumliche Beschriankung prinzipiell infrage zu stellen (§ 3).

Bereits aus den Rechtsséitzen des internationalen Patentrechts ergeben sich
weitreichende Folgen fiir die Losung grenziiberschreitender patentrechtlicher
Sachverhalte. Zentrale Bedeutung haben daneben jedoch das Internationale
Zivilverfahrensrecht (IZVR) und das IPR: Zu erldutern ist, welche Gerichte
fiir Entscheidungen iiber Patente zustindig sind und inwieweit auslédndisches
Patentrecht anzuwenden ist (§ 4). Erst dann ist es mdglich, die Konzeption
des Patentkollisionsrechts genau zu analysieren und herauszuarbeiten, woraus
sich die Aufteilung des Patentrechts in ein Biindel getrennter Rechtspositio-
nen ergibt (§ 5). Dabei wird sich herausstellen, dass die Aufspaltung nicht
schon aus der rdumlichen Beschriankung des materiellen Patentrechts folgt,
sondern aus der kollisionsrechtlichen Behandlung des Patentschutzes, die
dogmatisch nicht zwingend ist.

§ 1 Funktionen und Grundziige des materiellen Patentrechts

Das Immaterialgiiterrecht im Allgemeinen und das Patentrecht im Besonderen
erscheinen bisweilen als eigene Welt. ,,Aullenstehenden 6ffnet sich diese Welt
nur zaghaft und ungern.“! Zu Beginn sollen deshalb zunichst die Funktionen
des Patentrechts sowie anhand des deutschen Rechts einige Grundziige des

' Mankowski, IPRax 2018, 355, 355.
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materiellen Patentrechts dargelegt werden, die fiir das Verstindnis der kollisi-
onsrechtlichen Analyse von Bedeutung sind. Da die Harmonisierung des Pa-
tentrechts, jedenfalls in den Grundziigen, international weit fortgeschritten ist,?
lasst sich so auch ein Grundversténdnis fiir fremde Rechtsordnungen gewinnen.

A. Funktionen des Patentrechts

Das Patentrecht fordert technische Innovation, indem es kiinstliche Aus-
schlieBlichkeit an Erfindungen herstellt. Vier klassische Theorien bemiihen
sich darum, das Patentrecht zu rechtfertigen:? Naturrechts- oder Eigentums-
theorie (jedem Erfinder gebiihrt von Natur aus ein Eigentumsrecht an seiner
Erfindung), Belohnungstheorie (der Erfinder hat sich als ,,Lehrer der Nati-
on“ eine Belohnung von der Allgemeinheit verdient), Anreiztheorie (die wirt-
schaftlichen Vorteile spornen den Erfinder zur technischen Entwicklung im
Sinne der Allgemeinheit an) und Offenbarungs- oder Vertragstheorie (Patente
als Gegenleistung dafiir, dass der Erfinder seine Innovation nicht geheim hilt,
sondern der Allgemeinheit zugéinglich macht). Alle vier sind umstritten, un-
vollstidndig und teilweise widerlegt.

Aus der Anreiz- und der Offenbarungstheorie hat sich das heute {iberwie-
gende Verstindnis des Patentrechts als Instrument der Wirtschaftspolitik
herausgeschilt.* Patente fordern demnach die Innovationstitigkeit und die
Innovationsverbreitung. Sie sind notwendig, weil und insoweit ein Marktver-
sagen fiir Innovationen besteht, da sich Innovationsvorteile nicht oder nur
beschrinkt aneignen lassen und somit geringe Anreize fiir Forschung und
Entwicklung existieren. Ohne Patentschutz konnen Wettbewerber Innovatio-
nen oft schnell und kostenlos imitieren, sodass die risikoreiche und teure
Innovationssuche keinen Vorteil im Wettbewerb verspricht. Innovation un-
terbleibt. Wohlfahrtseinbuen sind die Folge. Insofern besteht eine Analogie
zum Marktversagen bei 6ffentlichen Giitern.® Das Patentrecht steht vor der
schwierigen Aufgabe, eine Balance zu finden, bei der die dynamischen Wohl-
fahrtsgewinne durch Innovation hoher sind als die statischen Wohlfahrtsver-
luste, die das Ausschlielichkeitsrecht und die Monopolstellung mit sich

2 Ausfiihrlich dazu unter § 3 C., S. 43.

3 Zuriickgehend auf Machlup/Penrose, J. Econ. Hist. 10 (1950), 1, 10-28; Machlup,
GRUR Ausl 1961, 373, 377; statt vieler Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 7-12. Umfangreiche
Darstellungen und Kritik bieten unter anderem Godt, Eigentum an Information, 515-525;
Goldhammer, Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie, 177-267; Stierle, Das nicht-prak-
tizierte Patent, 190-214.

4 Guellec, in: Guellec/van Pottelsberghe de la Potterie, 49 und passim; Kerber, ZGE 5
(2013), 245, 246; Granstrand, Evolving Properties; umfassende Darstellung auch bei Godt,
Eigentum an Information, 527-554; Goldhammer, Geistiges Eigentum und Eigentumstheo-
rie, 268-318; Stierle, Das nicht-praktizierte Patent, 215-237; Bartels, Ethik und Patent-
recht, 107-115.

5 Kerber, ZGE 5 (2013), 245, 248 f.





