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Verbotsvorschrift aufhebt, sofort zur Unbegriindetheit der Unterlassungsklage. Gleiches
gilt nicht fiir eine auf Erfiillung, Ersatzleistung etc. gerichtete Leistungsklage; mit einer
solchen Klage wird die Realisierung der in der Vergangenheit tatbestandsmiBig ausgelos-
ten Rechtsfolge erstrebt, auch wenn das beantragte Urteil den Schuldner erst zur kiinf-
tigen Vornahme der beanspruchten Leistung oder Handlung (meist zuziiglich der zwi-
schenzeitlich seit Entstehung des Anspruchs entstandenen Verzugsfolgen) anhalten soll.
Das rechtskriftige Verbot ciner bestimmten Handlung des Schuldners wirkt einheitlich
und vollig unabhingig davon, ob diese Handlung in der Vergangenheit bereits ¢in oder
mehrere Male begangen oder ob ihre erstmalige kiinftige Begehung als drohend fest-
gestellt wuarde. Die Grenzen der Rechtskraft sind unschwer erkennbar: Neue Tatsachen,
die nach Schluss der letzten miindlichen Tatsachenverhandlung entstchen (§ 767 Abs. 2
ZPO), begriinden, wenn sie die Gefahr der Begehung einer Handlung mit abweichender
Verletzungsform schaffen, nach dem Erfolg der ersten Klage einen neuen Unterlassungs-
anspruch und nach Abweisung der ersten Klage eine neue Klage mit identischem Klage-
ziel dann, wenn mit ihnen die im Vorprozess unbewiesen geblicbene Begehungsgefahr
nachgewiesen werden kann. Das alles leistet die Lehre vom zweigliedrigen Streitgegen-
stand, wenn man' mit ihr bei der Unterlassungsklage nicht auf halbem Weg stehen

bleibt. "

PETER CHROCZIEL/MARCO STIEF

Praktische Erfahrung mit der Grenzbeschlagnahme
nach VO (EG) Nr. 1383/2003

Unter besonderer Beriicksichtigung des Arzneimittelbereichs

In Zeiten, in denen infolge der Globalisierung der Mirkte gerade die Nachahmung von
Produkten durch im Ausland ansissige Produktfilscher dramatisch zunimmt, gewinnt das
%n Deutschland durch das Produktpirateriegesetz vom 7. Mirz 1990 eingeﬁi’hrte Rechts-
instrumentarium der Grenzbeschlagnahme zunehmend an Bedeutung. Die Grenzbe-
schlallgnahme bietet dem Schutzrechteinhaber die Méglichkeit, die Einfuhr von Plagiaten
bereits an den Grenzen zur Europiischen Union und damit sehr viel effizienter als dies
nach Einfuhr in die einzelnen Mitgliedslinder noch méglich ist, zu verhindern. Wihrend
der Gren?beschlagnahme im Bereich der Arzneimittelfilschung schon immer eine grofie
upd bestindig wachsende Bedeutung zukam, gewinnt sie in jiingerer Zeit auch fiir Gene-
rika zunehmend an Relevanz. Dabei gibt das Produktpirateriegesetz dem Schutzrechte-
inhaber gegeniiber den bisherigen nationalen Regelungen ein sehr viel wirksameres Mit-
tel zur effektiven Durchsetzung seiner Rechte an die Hand, birgt allerdings durch die
Herabsetzung der Voraussetzungen fiir eine Grenzbeschlagnahme auch das Risiko von
Fel.llentscheidungen sowie eine nicht unerhebliche Missbrauchsgefahren in sich. In diesem
Beitrag sollen sowohl rechtliche Voraussetzungen und bestehende Streitfragen 2;15 auch die
wirtschaftliche Bedeutung dieses Rechtsinstituts erdrtert werden, wobei besonderes Augen-
merk auf dem Arzneimittelbereich gelegt wird. ¥

L Grenzbeschlagnahme im Kampf gegen die internationale Produktpiraterie

Dle Grenzbeschlagnahme ist inzwischen eines der wichtigsten Instrumente des Rechte-
inhabers zur Bekdmpfung der ,Produktpiraterie*! geworden. Nachdem sich die Nach-
ahrpung von Produkten durch die Globalisierung der Mirkte in dramatischer Weise inter-
nationalisiert und intensiviert hat, gewinnt die Grenzbeschlagnahme als vorliufige
l\r‘.laBnaIn‘nc des betroffenen Unternehmens gegen die hiufig im Ausland t&itig.en Pr(;ch:kgt-
f'a‘lschcr immer groBere Bedeutung.? Die Dringlichkeit der Stirkung und Anwendun

dieses Rcchtsinstituts zeigen die jlingsten Statistiken. Der Anteil von Pirateriewaren 'uﬁ
weltweiten Handel wird inzwischen von der Internationalen Handelskammer auf'ct‘wa

1 4 s :
wah;cf::‘zllchtl;t’plratclﬂc ist der Obcrbc':gnfT‘ n‘}]cr Schutzrechtsverletzungen des geistigen Eigentums,
Schuwam“lh c:)mln ere die .,Mnrkenplmw?c nur die Nachahmung von Marken umfasst. 80% der
2% (‘;cs r]:lgc ; l:r: den deutschen Zollbehurc}cn betreffen Marken, 6% Urheberrechtsverletzungen,
oy c,;: 1;:1.1(. smusterverletzungen, :i% (:{.:.bn?u-.‘hsmustcrvcrlctzungcn und 11% Patentrechtsver-
Nsl!cri%_-h; g[;(l}:;]crkung: da I.)oppclmumge méglich sind, iibersteigt die Summe 100%; Quelle: Jah-
fenclic] : 5~ Gc_\vcrbilchlcr Rechtsschutz, Zoll: hetp:ffwwiw.zoll.defe0.downloads/d0.veroct-
= ELL'JU1lgL‘nf'w!.gwr._]ahrcsbcrmhrlil[!(x.pdl’; letzter Abruf: 5.5.2008).
bl ;:‘;c;{t W{.‘l'd.c.n‘ Schitzungen zufolge Wnrc.n zwischen 1 bis 2 Mrd. € beschlagnahmt; vgl. Mit-
und Sozial. ommission an den Rat, das Europiische Parlament und den europiischen Wirtsehafts-
zialausschuss vom 11.10, 2005, Kom (2005) 479 endg. S. 2,
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10% geschiitzt. Dies entspricht einem Umsatzvolumen von ca. 600 Millinrdf.n Eu:l'o.j Vor
allem in den letzten Jahren ist eine enorme Steigerung des Warenwerts von l}ratcr:cwnren
zu verzeichnen.* Mit der Zunahme der Produktpiraterie erl'lﬁlxtc,"‘:nclll auclj die Anzahl d:?r
Antrige auf Grenzbeschlagnahme bei der in Deutschland zustindigen Zentralstelle fiir
Gewerblichen Rechtsschutz.®

Die Nachahmung von Produkten ist folgenschwer. Neben den hohen Vcrlustf1.1 an Ar-
beitsplitzen® sind die Beeintrichtigungen der Interessen der A!Jnchmcr zu bcrulck%;lc.lll:F
gen. Der Schwerpunkt der Filschungen, der frither vor allem im Markenbereich, insbe-
sondere im Bereich von Luxus-Markenartikel lag, verlagert sich Ill‘ZUIIClllllEI}df:lll Male
auch auf Bedarfsgiiter des tiglichen Lebens, insbesondere aus der Soft\‘vallre—, Fj;m-‘ und
Musikindustrie — bis hin zu Flugzeng-Ersatzteilen und vor :11!{;:111 Arzneimitteln.” Werden
hierbei gesetzliche Sicherheitsstandards iibergangen oder gefilirdende St.of'ﬁ: vcm:l(n.ldgt.
liegen die Risiken fiir den Verbraucher auf der Hand, Bclsundcrs besorgmscrrf.'gcu ist in
diesem Zusammenhang der blithende Handel mit gcf'allscbren‘ phaf'lnazcut‘lschcn" Pro-
dukten, der nach Schitzungen der Europiischen Kommission inzwischen fast 10 Yo des
gesamten Welthandels mit Arzneimitteln ausmacht.® In Anbetracht der m1|@1ntlcnd(:n
Bedeutung der Arzneimittelfilschungen riicken diese vcrfstarkt auch in dm} Mittelpunkt
wissenschaftlicher Untersuchungen. So beschiftigt sich cin Forsclu.mgsprojckt des Max—
Planck-Instituts fiir auslindisches und internationales Strafrecht mit der s{rafrechtllchcn
Erfassung und Verfolgung der Filschung von Al‘m'l(.‘ll‘[]ﬂtclﬂ.. Die WHQ 'se]bst‘ 11;; c1{1‘c
Taskforce (IMPACT — International Medical Pruducts.Aml—Cmmtcrfmltmg Tas or:i:;_}
gegriindet, um mit internationalen Experten aus vcrs‘chwc‘kne:n Fachgcbu:‘ten. gegen die
internationale Arzneimittelfilschung vorzugehen, Eine Studie der (?E(,D wiederum
untersucht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Prod uktf’:il.st:hungcn.’ N .

Abgesehen von den EinbuBen an Arbeitsplitzen und Qualitits- bzw. :mAch S;ch"crhs:tts—
standards, sparen sich die Hersteller von gefilschten Produkten sowohl die aufwindigen

3 Vgl die Schitzungen der Vercinigung zur Bekﬁmpi}mg von l’roduktpiram’f .c.V. (\i_'HP):
Quelle: hetp://www.vbp.org/de/main.asp (letzter Abruf: 1.5. 2008); vgl. auch Europiische Union —
Aktionsplan gegen Nachahmung und Piraterie, GRUR Int. 2001, 370, _ I

4 Der Wert der von den deutschen Zollbehdrden beschlagnahmten Waren stieg von ‘177, 978, J'?t
im Jahr 2003 auf 1.175.018.615 € im Jahr 2006; Quelle: Jnhrcsbt‘_richt 2006 - Gc\.frcrbhchc.r l{c; his-
schutz, Zoll: htlp:waw,ml|.dc,fet).downIondsj’d()_vcmcfl‘cml1c}1ungcu,‘wl,gwr._|:||1rcsbcncht_.{10(>.

svzte 1 5.5, 2008), o )
P‘if %EEZQF:%::E Antrige m}lf Schutz durch den deutschen Zf}ll bei der Oburﬁllalx'{dll‘cktlon E\l'urn}
berg, Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz Miinchen, stieg von 68 Antragen 1|11'J3h|: 1995 au
730 Anuige im Jahr 2007 Quelle: http:// ww\;,)zoll.dcfc().dt‘:-wnluads] d0veroeffentlichungen/

srjaliresbericht 2007.pdf (letzeer Abruf: 5.5.2008). i
ﬁf\;zﬁiltzungcn aus dcn‘l Jais.r 2000 fiir das Gebiet der EU: Verlust von 200000 Arbeitsplitzen;

1, GRUR Int. 2001, 370. o
VBE’. ;i:l:t'fcn sind Freizeitbekleidung, Uhren & Schmuck, Accessniruf. Elcktrisc}w Geriite, SPTrt.bc-
kleidung, Ersatzteile & Etiketten ctc., Parfiim & Kosmetik, Datentrager ‘und Suftwnr;.:, SplTJ;x.;lig;
Medikamente, Computer, Zigaretten und Lebensmittel, Quelle: _Inlil'gsl>criclit 2006 - (‘.cwcai 1c1| !
Rechtsschutz, Zoll: hetp://www.zoll.defe0.downloads/ (l(lvcrocﬂcn'tl 1chun§cnjv4.gwrdalllmrr.is ‘J‘(.I'lj\ 1-
2006,pdf (letzter Abruf am 5.5. 2008); curopaweit sind jZ:igarcttcu die am hauf::gstcn gcf‘n schten
tikel, fiir europiische Statistiken vgl. Statistik der Europdischen Kommission fiir 2{!(){1. o
htep://ec.europa.cu ftaxation.customs/resou rees[documents fcustm:lls Jcustoins.controls/counterteit
racy/statistics/counterfcomm2006.de, pdf (levzter Abruf: 5.5.2008). g

# Pressemitieilung der Europiischen Kommission vom 23.10. 2007, ]P![}E,’ 1573: htlpJ,-'_L]l.;rE gg.ui'
rapid/pressReleasesAction.do ?reference=IP/07/ 1573&t0r1.nat=l-]'l:M L&agcd—(l%ﬂ:lnug‘m%c-—_rd .in ot
Language=en (letzter Abruf: 1.5.2008); der GroBteil dieser gefilschten Medikamente wi
3 indern der Welt abgesetzt. N
arr;ls}tli?plzd//www.oecd.org,-'d:::am:':cl,i‘13/12/38707619.pdf; The Economic Impact of Counterfeiting
and Piracy, Executive Summary.
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Forschungs- und Entwicklungskosten als auch die Marketingkosten und senken damit
den Anreiz und die Rentabilitit von Innovationen. Gerade im Bereich der Arzneimittel-
entwicklung sind hiiufig durchschnittlich 800 Millionen Euro Entwicklungskosten zu
veranschlagen, bis ein neues Medikament entwickelt, getestet und zugelassen ist.' Er-
leidet der getiuschee Verbraucher in Folge der Einnahme eines niche als solches erkanntes
gefalschtes Medikament cinen Gesundheitsschaden oder cine gesundheitliche Beeintrich-
tigung, muss der Originalhersteller neben dem Umsatzverlust auch noch einen gegebe-
nenfalls sehr viel weiterreichenden Imageschaden fiirchten oder mag sich sogar (unbe-
rechtigten) Schadensersatzforderungen ausgesetzt sehen.

Da sich die Produktpiraterie aufgrund der sehr hohen zu erwartenden Gewinnspanne
zunehmend fest und dauerhaft etabliert, kann in vielen Produktbereichen inzwischen von
organisierter Kriminalitit gesprochen werden.!! Gerade der Internethandel vereinfacht
dabei in den letzten Jahren die Absatzméglichkeiten fiir Piraterieware.!? Die Hersteller
gefilschter Produkte kommen meist aus Lindern auBerhalb der EU3 derzeit zu drei Vier-
teln aus China, so dass ein wirksames Vorgehen gegen die Produktpiraterie nur dann mog-
lich ist, wenn bereits die Einfuhr der Schutzrechte verletzenden Ware in das Gebiet der
EU verhindert wird. !

Dafiir stellt die Grenzbeschlagnahme cin wirksames Mittel dar. Weil sie jedoch die
Rechtsgiiter des Verfiigungsberechtigten der beschlagnahmten Ware in schwer wiegender
Weise durch Totalentzug beeintrichtigt, bedarf es ciner ausdriicklichen gesetzlichen
Regelung der Verfahrensweise.'> Auf nationaler Ebene wurde die Grenzbeschlagnahme in
Deutschland in ihrer aktuellen Form durch das Produktpirateriegesetz vom 7. Mirz 1990
cingefiihrt!® und richtet sich gegen Verletzung von Marken (§§ 146 ff. MarkenG),
Geschmacksmustern (§55 GeschMG), Gebrauchsmustern (§25a GebrMG), Patenten
(§ 142a PatG), Urheberrechten (§ 111b UrhG), Topographien (§ 9 Abs. 2 HalblSchG) und
Sorten (§40a SortG). Die jeweiligen Vorschriften zur Regelung der Schutzrechte stim-
men weitgehend {iberein. Da die Grenzbeschlagnahme seit dem 1. Dezember 1986 auch
auf europiischer Ebene geregelt ist und innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten grundsitzlich
keine Grenzkontrollen mehr stattfinden, ist die Bedeutung der nationalen Vorschriften

10 Vgl. Kriger/Bausch, GRUR 1997, 321.

" Vegl. Cordes, GRUR 2007, 483 ff.; Kroger/Bansch (Fn. 10), 8. 322.

2 Vgl. Mitteilung der Kommission (Fn. 2), Kom (2005) 479 endg. S.7: 30% der beschlagnahmten
Postsendung standen im Zusammenhang mit dem Internethandel.

" Die Masse der Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland erfolgt iiber den Hamburger
Hafen, Bremerhaven, Frankfurter und Diisseldorfer Flughafen sowie iiber die Autobahn-Grenziiber-
ginge zur Schweiz. Die Mchrzahl der beschlagnahmten Waren stammt aus Asien: Derzeit (2007)
fiihrt die Volksrepublik China mit weitem Abstand (72,7%), gefolgt von der Tiirkei (9,7%) und
Hongkong (6,2%). Weitere Herkunfislinder sind die Schweiz (3,1%), USA (1,6%), Thailand (1,6%),
Vietnam (1,5%), die Vereinigten Arabischen Emirate (0,8%) und Malaysia (0,7%), jeweils betreffend
den Warenwert der Produktfilschungen. Quelle: http://www.zoll.defe0.downloads/dO.veroeffent-
lichungen /v3.gwrjahresbericht2007.pdf (Abruf am 1.5.2008); fiir die Einfuhr von Arzneimiteel-
filschung in dic gesamte EU entfallen 31% auf Indien, 31% auf die Vereinigten Arabischen Emirate
und 20% auf China; Quelle: Europiische Kommission: hittp:/fec.curopa.cu [taxation customs/resour-
ces/documents fcustoms fcustoms controls Jcounterfeit piracy [statistics [counterLcomm 2006 de.pdf
(letzter Abruf: 1.5, 2008).

" Denn hiufig ist die Verletzung von Schutzrechten in den Herkunftslindern nicht rechtlich ge-
schiitzt oder gerichtlicher Schutz faktisch kaum durchsetzbar.

" Vel. Scherbauer, Die Grenzbeschlagnahme von Produkepirateriewaren im Immaterialgiiterrecht,
Konstanz 2000,

¢ Gesetz zur Stirkung des geistigen Bigentums und zur Bekimpfung der Produktpirateric (Pro-
du}ilpir;ltcricgcsctz) vom 7.3.1990, BGBL. 1990 1 §.4222; zur Vorgingerregelung in § 28 WZG a.F.
Vgl Scherbaver (Fn. 15), S.104ff,, welche nach Antragsstellung ein reines Amtsverfahren vorsah und
sich nur auf Markenverletzun gen beschrinkte.
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gering.!” Dariiber hinaus hat der Deutsche Bundestag am 11. Apr.il .2008 c!as Gesetz zur
Verbesserung der EU-Richtlinie zur Stirkung des Schutzes des geistigen Eigentums ver-
abschiedet und wird damit die deutschen Normen weiter an das europiische Recht anpas-
sen.1® .

Auf curopiischer Ebene wurde die Grenzbeschlagnahme nach den Vorgiingc‘rvorsif:h rif-
ten der Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 und der so genannten ersten Pljoduk'tplmtcrmvcr-
ordnung (EG) Nr.3295/94 zwischenzeitlich durch die neue Produktpiraterieverordnung
(EG) Nr.1383/2003 gestirke.!? Die Produktpiraterieverordnung (PPVO? Nr. 1383/2003
regelt die Grenzbeschlagnahme bei Ein-und Ausfuhr von Waren an den Grenzen der EUL
Zuletzt wurde die Verordnung durch die neue Durchfiihrungs-Verordnung Nr. ]1.?2{2‘0(??
vom 5. Oktober 2007 erginzt.2? Flankiert wird der Schutz durch die EG-Richtlinie
Nr. 2004/48/ EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Elgentulms vom 29, .Apl'.il
2004.2! Diese Richtlinie sieht die entsprechenden Durchsetzungsbestimmungen fiir die
Produktpiraterieverordnung vor, insbesondere weitet sie diese auf andere Ver.letz‘lngstat-
bestinde als die Ein- und Ausfuhr an den AuBengrenzen der EU aus.?? Speziell im Arz-
neimittelrecht wurde bereits am 18. Juni 1992 durch die Verordnung (EWG) Nr. 1768/ 92
cin erginzendes Schutzzertifikat fiir Arzneimittel geschaffen, welches ?.Cit 1. Juni 1999
ebenso wie das Patent Grundlage der Grenzbeschlagnahme ist.2? Das erginzende Schut'z-
zertifikat soll die tatsichliche Verkiirzung der Laufzeit eines Patents aufgrund des Zeit-
raums zwischen Patenteinreichung und Genehmigung fiir das Inverkehrbringen des Arz-
neimittels ausgleichen. .

Auf internationaler Ebene sind neben zahlreichen bi- und multilateralen z“\bk:)mmcn
insbesondere zwei Ubereinkommen fiir die Grenzbeschlagnahme maﬁgcl_:_llchf.s Zum
cinen regelt das im Rahmen der GATT-Verhandlungen vcrcinbarteTR‘lPS—Ube‘mn.kum-
men vom 15. Dezember 1993 die Verpflichtung der unterzeichnenden Staaten, ein ‘Grenz-
beschlagnahmeverfahren zu kodifizieren. 2 Die Vorschriften des TI}IPS—chreuluknlm-
mens sind in der Produktpiraterieverordnung (EG) Nr.1383/2003 weitgehend kodzl_frz.lfzrt
und nach der Rechtsprechung des EuGH in der EU nicht umuitt(.:lba!' auwcudb.ar. Eine
Ausweitung des TR IPS-Abkommens ist geplant.?8 Zum anderen ist eine Ausweitung und

7 Stellungnahmen aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 16/5048, S.34: le-
diglich 4% der Antrige nach dem nationalen Verfahren.

18 Annahme des Gesetzesentwurfes auf Drucksache 16/5048 in der Fassung der Beschlussempfeh—
lung auf Drucksache 16/8783: Das Geserzgebungsverfahren ist noch niche abgeschlossen. Mit der
Verkiindung des Gesetzes ist voraussichtlich im Juni 2008 zu rechnen. ' ' . .

19 Die zollrechtlichen EU-Vorschriften gehoren zu den effektivsten weltweit (China hat inzwi-
schen ahnliche Vorschriften erlassen); vgl. Mitteilung der Kommission (Fn. 2), S.8.

20 Verordnung (EG) Nr. 1172/2007 der Kommission vom 5. Oktober 2007, Abl. EG Nr.L 261/12
vom 6. 10. 2007.

2 Richtlinie 2004/48/ EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29.4. 2004, Abl. EG
Nr. L 157 vom 30. 4. 2004, 8. 45 ff; vgl. GRUR Int. 2004, 615; Knaak, GRU IR Int, 2004, 745 ft.

2 Vgl Knaak (Fn. 21), S.746; kritisch zur Rechtsform als Richtlinie, mit dem Vorschlag zur effek-
tiven Durchsetzung als Verordnung; zur Umsctzung in Deutschland.

23 Abl. vom 2.7.1992, L 182/1.

24 Vgl. Scherbauer (Fn.15), S. 82 m.w.N.

25 Ubersicht iiber die Regelungen bei: Harte-Bavendamm, in: Harte-Bavendamm, Handbuch der
Markenpiraterie, 2000, S.19 (£, ‘ .

25 T}Ell’S-Ul‘u.'rcink:)mmcn vom 15.12.1993, abgedruckt in GRUR. Int. 1‘)?4, IZSFF.;“ JG(}OLI’I Ulst
das TRIPS-Ubereinkommen nicht gegeniiber dem Einzelnen rechtlich verbindlich, vgl. EuGH, I ft‘
teil vom 13.9.2001, Rs. C-89/99 Route 66-Schieving-Nijstad vof w.a. [Grunewald, GRUR Int.
2002, 4111, . ;

27 Zur mangelnden unmittelbaren Anwendbarkeit: BuGH, Urteil vom 16. 11.2004, Rs. C-.sz
02 (Anhcuser-Busch), EWS 2004, 552; a.A. Hermes, TRIPS im Gcmeinsclmftsrec]u:_ zu den 1nn;.;$
meinschaftlichen Wirkungen von WTO-Ubereinkiinften, 2002, S. 270; Scherbauer (Fn. 15), 5. 3051t
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Stirkung der Grenzbeschlagnahme auf internationaler Ebene durch das Anti-Counterfei-
ting Trade Agreement (ACTA) durch die EU, USA und Japan ab 2008 geplant.2?

Die Grenzbeschlagnahme findet grundsitzlich auf Antrag des Rechteinhabers statt und
richtet sich auf die Beschlagnahme und anschlieBende Vernichtung von Waren, die
Schutzrechte verletzen. Sie verstarkt damit deutlich die Position des Inhabers immateriel-
ler Rechte, indem diesem zu einem besonders frithen Zeitpunkt Zugriff auf die wider-
rechtlich hergestellten Waren ermoglicht wird und somit verhindert wird, dass diese in
den freien Verkehr gelangen. Ist zum Beispiel ein Nachahmermedikament erst einmal an
die iiber 21.500 Apotheken in Deutschland verschickt worden oder bereits an den Patien-
ten weiterverkauft, geht dic Rechtsposition des Rechteinhabers damit in aller Regel zu-
mindest faktisch ins Leere,

Verletzte Schutzrechte konnen Marken, Geschmacks- und Gebrauchsmuster, Patente,
Urheberrechte, Halbleiter, Sorten und erginzende Schutzzertifikate sein. Im Pharmabe-
reich kommt dabei insbesondere den Marken- zunehmend aber auch den Patentrechten
und Schutzzertifikaten eine besondere Bedeutung zu. Dabei gehdrt die Grenzbeschlag-
nahme in Markensachen schon seit einigen Jahren zu den gut eingefiihrten Instrumenten
zur Bekimpfung der Produktpiraterie. Grund hierfiir ist in erster Linie der Umstand, dass
eine Erkennung von Marken leicht durch die Zollbehérden durchgefiihrt werden kann.
In den tatsichlich sehr viel komplexeren Patentsachen ist die Grenzbeschlagnahme hin-
gegen weniger bekannt. Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz, welche fiir Antrige
im Beschlagnahmeverfahren zustindig ist, verzeichnet jedoch mittlerweile einen Anstieg
auf 11% der Antrige auf Grenzbeschlagnahme in Patentsachen.30

II. Besonderheiten und Fille im Arzneimittelbereich

Im Arzneimittelbereich ist zunichst grundsitzlich zwischen ,klassischen® Produktfil-
schungen und den sogenannten Generika-Produkten zu unterscheiden. Erstere werden
mit dem Ziel hergestellt, einer Originalware zum Verwechseln ihnlich zu sein, um den
Verbraucher so schon iiber den Hersteller der Ware zu tiuschen. Dabei werden Mar-
kenrechte oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften, sowie daneben hiufig Geschmacks-
muster, Urheberrechte, Patente und sonstige Rechte des geistigen und gewerblichen
Rechtschutzes — in aller Regel bewusst und gezielt — verletzt. In diesem Bereich sind die
diversen Arzneimittelfilschungen von bekannten Arzneimitteln, wie etwa im Fall von
Viagra™, zu nennen. Im Jahr 2006 wurden 22,000 Pillen Viagra™ und Cialis® vom Zoll

sichergestellt. Pfizer, der Hersteller von Viagra™, arbeitet inzwischen mit Microsoft zu-

sammen, um den Produktfilschern, die hauptsichlich iibers Internet agieren, beizukom-
men. Jedoch sind auch andere Hersteller betroffen, so dass Schitzungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO davon ausgehen, dass jede zehnte Tablette in Europas Apotheken
gefilscht ist.® Letztlich handelt es sich hierbei um klassischen Schmuggel von Waren, des-
sen Abwehr schon von jeher Aufgabe des Zolls war. Es geht demnach primir darum, die
entsprechenden Waren iiberhaupt zu identifizieren, zwischen Original und Filschung zu
differenzieren und aufzugreifen. Sind die Waren allerdings erst einmal beschlagnahmt
und zum Beispiel als Arzneimittelfilschung entlarvt, wird die Frage der Schutzrechtsver-
letzung bzw. der RechtmiBigkeit der Beschlagnahme von dem Hersteller bzw. Importeur
der Waren erfahrungsgemiB nicht in Frage gestellt.

% Insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung des derzeitigen Art. 51 TRIPS; vgl. Mitteilung
der Kornmission (Fn.2), S.15.

 Vgl. Klopschinski, GRUR Int. 2007, 1054 ff. -

'S 0. Fn. 1.
| * Welt-Online vom 21.8.2007: http://www.welt.de/wirtschaft/article1123528/ Die EU-Kommis-
s10n-\\fiII.I’ili.:-nfaelscherstoppen.html (letzter Abruf: 31.5.2008).
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Auch im Arzneimittelbereich geht man somit inzwischen zunchmend dazu tiber, fil-
schungssichere Verpackungen zu verwenden. Das kann durch die Si‘chcrung der 'ch'pa-
ckung selbst geschehen, etwa mit Spezialfarben oder Hologrammen. So wurd.en Pclsplc]s-
weise 2006 fiir das Medikament Cialis® Sicherheitspackungen eingefiihre, die sich durch
verschiedene Originalititsmerkmale am Sicherheitsstandard von Banknotm Oi'ie:}tiercn‘

Demgegeniiber bezeichnet man als Generikum ein Arzneimittel, das eine wn-kstoﬂj—-
gleiche Kopie eines bereits unter einem Markennamen auf dem Markt hcfindhch.cn Mcdl-
kaments ist. Ein Generikum soll den vom Originalprodukt beanspruchten Indikationen
therapeutisch dquivalent scin, dass heil3t, es muss ithm in Wil'!(sanlk(:it und Sichcvrhcit ent-
sprechen. Dementsprechend darf ein Generikum nicht weniger als 8(}%' u.1.1d !11ch: mchr
als 125% der Bioverfugbarkeit des Originalpriparats aufweisen (sog. B:oaquwah:‘.m.). In
der Praxis betrigt die Abweichung vom Originalpraparat in der Regel aber weniger als
5%.32 Anders als bei einer Produktfilschung werden Generika unter einer eigenen Marke
vertrieben, hiufig eine Kombination des Freinamen des Wirkstoffes (fm{'rrm.'im_rrm‘ HoMN-pro-
prictary name, INN) mit dem Zusatz des Herstellers.? Ihnen gleichzusetzen .smd die so-
genannten Markengenerika (branded generics), die einen Wirkstoff unter ¢inem neuen
Handelsnamen anbieten. Dabei sind Generika in aller Regel deutlich preiswerter als das
entsprechende Original, da keine klinische Forschung refinanziert werden muss, die
Wirksamkeit des Wirkstoffs bereits festgestellt wurde und die Generika-Hersteller sich auf
Studien des Originalpriiparats bezichen kénnen.

Im klassischen Sinne sind Generika somit Nachfolgeprodukte von Arzneien, deren
Patentschutz abgelaufen ist. Immer hiufig ist es allerdings auch zu beobachten, dass Gene-
rika auch schon vor Ablauf des Patentschutzes des Originalpriparates- auf den Markt
gebracht werden, nicht selten aufgrund des nachhaltigen Wettbewcrbsvort‘eils fir das
jeweilige Generika-Unternchmen, das schon einige Wochen oder au.ch' nur Tage vor der
generischen Konkurrenz ein gegeniiber dem Originalprodukt verbilligtes Medikament
anbieten kann. -

Dabei steht hiufig der Schutzumfang sowie der Rechtsbestand des dem Original-
produkts zugrundeliegenden Patentes zwischen dem Originalhersteller und dem G{;m.u
tika=Unternehmen in Streit, etwa wenn das Generika-Unternehmen glaubt, dass ¢s ihm
gelungen sei, ein generisches Priparat zu entwickeln, dass das c!cm Originalprodukt zu-
grundeliegende Patent nicht verletzt (so genannte Umgehungslasungen) oder c‘i:mmf ver-
traut, dass das jeweilige Patent in Folge eines beim Europdischen Pa_tentan? tes emge']cgt‘cn
Einspruchs oder ciner beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Nichtig-
keitsklage fiir nichtig erklirt werden wird. _ .

In diesen Fillen werden die Grenzbehdrden oft in iiberaus komplizierte und vielschich-
tige Auseinandersetzungen zwischen Originalhersteller (Originator) und' Generika-

Hersteller hineingezogen, fiir deren Beurteilung sie in aller Regel weder ausrmc.hcnd aus-
geriistet noch ausgebildet sind und aufgrund der besonderen Komplexitit dieser Fille
wahrscheinlich in aller Regel letztlich auch gar nicht sein kénnen.

Dadurch besteht die Gefahr, dass die Grenzbeschlagnahme als Mittel einen Konkurren-
ten zu blockieren, missbraucht wird. Nach den gesetzlichen Vorschriften der Grenzbe-
schlagnahme kommt es aber unabhingig vom betroffenen Produkt nur auf den Verda.cht
einer Schutzrechtsverletzung an. Fiir eine einstweilige Verfligung ist dagegen erforderlich,

%2 http:ffwww.accessdata.fida.gov/seripts/oc [scienceforum [s£2006/ Scarclu'prcvicw.ct’nl‘?kcy\}'ord
=bioequivalence&abstractid=897&type=content&backto=search: Abwrichungcp dcls C.cncnkmf}s
vom Originalpriiparat in 1636 Bioiiquivalenzstudien, die 1996-2005 bei der amerikanischen Arznei-
mittelbedrde eingereicht wurden. o i

B Beispielhaft fiir Generika sind Acetylsalicylsiure-haltige Priiparate. Der urspriinglich von d-..r
Bayer AG (Leverkusen) entwickelte und in verschiedenen Arzneiformulierungen unter dem I‘\I:ll;;-\t“
Aspirin™ vertriebene Wirkstoff ist nunmehr Bestandteil zahlreicher Generika, wie z. B. ASS Ra-
tiopharm.
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dass der Patentinhaber zu besorgen hat, dass die Verwirklichung seines Schutzrechts verei-
telt oder wesentlich erschwert wird. In der Praxis sind daher bereits Fille aufgetreten, in
denen der Patentinhaber genau wusste, dass seine Rechtsposition zu schwach ist, um ge-
richtlich gegen den vermeintlichen Patentverletzer vorzugehen. So sind Fille bekannt, bei
denen der Antragsteller die an der Grenze beschlagnahmte Ware iiberhaupt nicht inspizie-
ren bzw. priifen wollte, um auf diese Weise dic behauptete Patentverletzung nachzuwei-
sen, und auch erst gar nicht versuchte, gerichtliche Schritte einzuleiten, dies offensichtlich
in dem Wissen, dass die Ware nicht patentverletzend ist. Durch dieses Verhalten setzt sich
der Antragsteller zwar Schadensersatzanspriichen des Importeurs aus, diese allein stellen
aber zumindest nicht in allen Fillen eine wirksame Abschreckung dar.

Anders als eine gerichtliche Verfiigung erlaubt die Grenzbeschlagnahme nur eine Blo-
ckade von wenigen Wochen bis zur Einleitung des gerichtlichen Verfahrens und soll letzt-
lich nur der Verifizierung der Patentverletzung dienen. Gerade im Pharmabereich, in dem
nicht selten ein einziges Medikament Umsitze im dreistelligen Millionenbereich oder
weltweit sogar im Bereich mehrere Milliarden erreichen kann, konnen auch schon wenige
Tage einen immensen wirtschaftlichen Schaden bezichungsweise einen korrespondieren-
den Wettbewerbsnachteil nach sich ziehen. Man denke etwa an den von Pfizer im
deutschsprachigen Raum unter dem Namen Sortis® und weltweit vorwiegend unter
dem Namen Lipitor® vertriebenen Cholesterinsenker, der allein im ersten Quartal 2008
weltweite Umsitze in Hohe von 3,1, im Jahr 2007 Umsitze von 12,7 Milliarden US-Dol-
lar erzielte.** Zugleich darf nicht Gberschen werden, dass der dem Originalhersteller
durch die Einfuhr patentverletzender Generika-Produkte entstehende Schaden in aller
Regel weitaus groBer und schwerwiegender ist. Ein verniinftiger Zweifel an einem
schutzwiirdigen Interesse des Originators, patentverletzende Arzneimittel bereits an der
Grenze zu priifen und gegebenenfalls durch Einleitung gerichtlicher SicherungsmafBnah-
men festzuhalten, kann angesichts solcher Zahlen nicht bestehen.

Andererseits ist im Pharmabereich eine einstweilige gerichtliche Verfiigung und Siche-
rungsmaBnahme innerhalb der im Grenzbeschlagnahmeverfahren festgesetzten Fristen
kaum zu bewirken. In aller Regel ist der zugrundeliegende Sachverhalt in technischer
Hinsicht nimlich so komplex und streitig, dass ein Gericht — wenn tiberhaupt — eine Ver-
fiigung nicht ohne vorherige Anhorung des vermeintlichen Patentverletzers erlassen wird.
Bis eine gerichtliche Entscheidung erwirkt werden kann, vergeht daher regelmifig min-
destens ein Monat. Als weiteren Schwachpunkt der derzeitigen Praxis der Grenzbeschlag-
nahme im Arzneimittelbereich hat sich herausgestellt, dass die zu leistenden Sicherheiten
viel zu niedrig angesetzt werden. Ist die Ware aber erst einmal freigegeben, reichen Sicher-
heitsleistung des Anmelders oder Schadensersatzpflicht meist nicht aus, um den entstan-
denen Schaden wieder gut zu machen.

Auf die Besonderheiten im Arzneimittelbereich im Grenzbeschlagnahmeverfahren
wird im Weiteren noch ausfiihrlicher einzugehen sein.

HI. Rechtliche Einordnung und Begriff der Grenzbeschlagnahme

Die Grenzbeschlagnahme befindet sich als Rechtsinstitut im Schnittpunkt von Ver-
waltungs-, Zivil- und Strafrecht. Die Grenzbeschlagnahme selbst ist eine vorliufige Maf3-
nahme®> des dffentlichen Rechts, an die sich weitere verwaltungsrechtliche, strafrecht-
liche oder zivilrechtliche Sanktionen anschlieBen kdnnen. Rechtsgrundlage fiir die

i M Phizer Quarterly Corporate Performance, First Quarter 2008, Performance Report S.9; Pfizer
Finaneial Report 2007, S.19; jeweils abrufbar unter www.pfizer.com/investors/financialreports/
ﬁnancinimpmt‘jsp.

= Haoffimeister/ Harte-Bavendanim (Fn. 25), 8.162.
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Grenzbeschlagnahme ist der gemeinschaftliche Zollkodex (ZK).3¢ Die Produktpiraterie-
verordnung verweist in Art.1 Abs.1 a) ausdriicklich auf den Zollkodex. Nach Art. 37
Abs.1 iV.m. Art.58 Abs.2 ZK ist es Aufgabe der Zollbehérden, das gewerbliche und
kommerzielle Eigentum zu iiberwachen und zu schiitzen.?” Die Wahrnchmung dieser
Aufgabe wird durch die Vorschriften tiber die Grenzbeschlagnahme nach curopdischem
und nationalem Recht konkretisiert.

Begrifflich geht die ,Grenzbeschlagnahme” iiber die reine Beschlagnahme hinaus und
bezeichnet auch das Anhalten der Abfertigungstitigkeit auf einen Verdacht, die Fest-
stellung einer Schutzrechtsverletzung und die Anordnung eines Verfiigungsverbots durch
die Zollbehdrden.38 Ferner betrifft sie rtlich neben den Grenzkontrollen an den Aullen-
grenzen der EU auch die Beschlagnahme im Rahmen von so genannten Hinterlandkon-
trollen durch mobile Kontrollgruppen, die nach Wegfall der Binnengrenzen unabhingig
von einem Grenziibertritt sind. Dabei ist die Produktpiraterieverordnung im Gegensatz
zur Grenzbeschlagnahme nach dem nationalen Verfahren nur auf cine Ein- und Ausfuhr
in bezichungsweise aus dem europaischen Binnenmarkt anwendbar.3®

Abzugrenzen ist' die Grenzbeschlagnahme von anderen Rechtsbehelfen des Zivil- und
Strafrechts zur Verhinderung von Schutzrechtsverletzungen, deren Vorbereitung sic dient.
Zivilrechtlicher Schutz ist in aller Regel das effektivste Mittel der Rechtsdurchsetzung.
Im Hauptsacheverfahren hat der Rechteinhaber Anspruch auf Unterlassung, Auskunft,
Vernichtung, Schadensersatz und Urteilsbekanntmachung.*® Im Rahmen des zivilrecht-
lichen einstweiligen Rechtsschutzes dienen insbesondere die einstweilige Sicherstel-
lung und die Anordnung vorldufiger MaBinahmen, unter Entbehrlichkeit der Abmah-
nung, dem vorliufigen Schutz geistigen Eigentums.*! Beim grenziiberschreitenden
Handel bestehen aber insbesondere bei der Beschaffung von Informationen und Beweis-
mitteln Schutzliicken, da die zivilprozessualen Méglichkeiten zur Herausgabe von Be-
weismitteln in Deutschland nur schwach ausgeprigt sind. Diese Schutzliicken kénnen im
Rahmen der Grenzbeschlagnahme als zusitzliche vorliufige Mafnahme teilweise ge-
schlossen werden.?

Der strafrechtliche Schutz war nach der frither vorherrschenden Auffassung vorrangi-
ges Sanktionsmittel,*? ist aber nach heutiger Auffassung in der praktischen Bedeutung
nachrangig.** Strafrechtlicher Schutz wird zumeist nur dann begehrt, sofern der Verletzte
nicht iiber ausreichend Beweismittel zur Glaubhaftmachung im Eilverfahren verfiigt oder
mit einer falschen Auskunft abgefertigt wird und deshalb einschligige Belege und Be-
weismittel sichern mdchte.*>

36 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zux Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften, Abl. EG Nr. L 302 vom 19.10.1992.

37 Vgl. Scherbauer (Fn.15), S. 86 £f.

3 Hoffmeister/ Harte-Bavendamm (Fn. 25), S.162.

3 S IIL1.

40 Dazu Hoffieister/Harte-Bavendamm (Fn. 25), S.824f; anders als im Rahmen der Grenzbeschlag-
nahme kénnen zivilrechtlich auch noch nicht formell geschiitzte Schutzrechte tiber das Wettbe-
werbsrecht Anspruchsgegenstand sein, S. 83f.

4 Hoffmeister/ Harte-Bavendamm (Fn. 25), 5. 128 {f,

42 Hoffimeister/Harte-Bavendamm (Fn. 25), S.77f.

4 Vgl. v. Gravemreuth, GRUR 1983, 3491F. .

44 Hoffineister/Harte-Bavendamm (Fn.25), S.81; aufgrund der Territorialitit der Schutzrechtsverlet-
zungen ist cine Strafverfolgung hiufig nicht moglich, das spezifische Verhalten im Herkunfisland
bisweilen nicht strafbar oder das Strafverfahren auch im Inland zu langwierig; siche auch Kroger
Bausch (Fn.10), 8. 327 mit Beispiclen aus der Praxis.

45 Vigl. Hoffmeister/Harte-Bavendanm (Fn. 25), S. 81, Materiell kommen im Strafrecht entweder ¢inc
nach den besonderen Vorschriften strafbare Schutzrechtsverletzung (§ 143 MarkenG, § 142 PatG, § 14
GeschmMG, § 10 HalblSchG, §25 GebrMG) oder eine Verletzung allgemeinen Strafrechts (§§ 263,
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Bei der Grenzbeschlagnahme handelt es sich dagegen um eine praventive MaBnahme
des dffentlichen Rechts zur Sicherung dieser zivil- und strafrechtlichen Anspriiche sowie
der jeweiligen Beweismitte]l und zur Bereitstellung eines vereinfachten Verfahren als Er-
satz fiir ein gerichtliches Verfahren, welches aus tatsichlichen oder rechtlichen Griinden
aussichtslos oder zu langwierig sein kann. Sie ist damit ein erginzendes Schutzmittel, wel-
ches die Ausiibung der Anspriiche erst ermoglichen soll. Diese rechtliche Einordnung
wird insbesondere fiir die Rechtsschutzmoglichkeiten der Beteiligten relevant.

IV, Die neue europdische Produktpiraterieverordnung
(VO (EG) Nr.1383/2003)

Die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 vom 22. Juli 2003 tiber das Vorgehen der Zollbehor-
den gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu ver-
letzen, und iiber die MaBnahmen gegeniiber Waren, die erkanntermaBen derartige Rechte
verletzen, ist am 1. Juli 2004 in Kraft getreten.#®

Ihr Hauptzweck besteht darin, die Verfahrensregelungen der Grenzbeschlagnahme in
den Mitgliedsstaaten weiter zu vereinheitlichen, insbesondere hinsichtlich der Antrag-
stellung, Geltungsdauer, Sicherheitsleistung und der Kosten.*” Dabei soll vor allem die
Funktionsweise verbessert werden und der Katalog der umfassten Schutzrechte nochmals
erweitert werden.*® Kernstiick ist das in Art.11 PPVO vorgeschene vereinfachte Ver-
fahren, welches die Mitgliedsstaaten in ihrem nationalen Recht unter Beachtung der in
der Verordnung vorgegebenen Mindestvorgaben umsetzen kénnen.#? Dieses soll eine fle-
xiblere Handhabung der Vernichtung von Waren ohne Einleitung eines Verfahrens auf
Feststellung, ob ein Recht auf geistiges Eigentum nach den Vorschriften des jeweiligen
Mitgliedsstaats verletzt ist, gewihrleisten.3® Die Grenzbeschlagnahme soll dem Rechte-
inhaber dariiber hinaus die zeitliche Méglichkeit geben, die Waren auf eine Rechtsverlet-
zung hin zu untersuchen.>!

1. Anwendungsbereich der Produktpiraterieverordnung

Nach Art. 1 PPVO findet die Verordnung Anwendung auf Waren, die in den Regelungs-
bereich der Art. 1 und 2 PPVO fallen, das heiBt Waren, die in die Gemeinschaft importiert
oder aus ihr exportiert werden und verdichtig sind, bestimmte geistige Schutzrechte zu
verletzen. Sie ist als Verordnung verbindlich sowie unmittelbar anwendbar und geht nach
Art. 249 Abs. 2 S. 2 EGV den mitgliedsstaatlichen Vorschriften vor.>2

266, 257, 258, 267 StGB etc.) in Betracht. Rechtsfolgen sind Freiheits- und Geldstrafe, Einzichung,
Verfall und gegebenenfalls ein Berufsverbot.

4 Die Verordnung (EG) Nr.1383/2003 enthilt keinerlei Ubergangsvorschriften beziiglich des In-
krafttretens beziehungsweise das AuBerkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 3295/94.

7 Vgl. Erwigungsgrund 6 der PPVO.

_48 Hoffimeister/Béhm: Kehren neue Besen gut?, in: Spiring/Ehlers (Hg.), Festschrift fiir Giinther
Eli;cnﬁihr, 2003, S.161, 163 f.; Hermsen, Mitt. 2006, 261, 262.
3 » In Deutschland noch nicht umgesetzt und von den Zollbehdrden auch noch nicht angewandt;
.It'dm_:h Beschluss des Bundestages vom 11.4. 2008 zur Umsetzung der Enforcement-Richtlinie und
dﬂ?glt baldige Anwendung vorgeschen; s, VI .

e Vel. Erwiigungsgrund 9 der PPVO.

;2 Vgl. Erwiigungsgrund 5 und 7 der PPVO.

o Welser, EWS 2005, 202, 203.
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a) Brweiterter Katalog der Schutzrechte

Die Verletzung des Schutzrechts muss nach Art.2 Abs.1 PPVO entweder Gemeinschafts-
schutzrechte oder nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaats geschiitzte Rechte be-
treffen. GemiB Art.2 PPVO kann ein Antrag auf Grenzbeschlagnahme nunmehr wegen
Verletzungen von eingetragenen Marken, Geschmacksmustern, Urheberrechten, Patenten,
erginzenden Schutzzertifikaten, Ursprungsbezeichnungen, geographlschen Herkunftsan—
gaben und Sortenschutzrechten gestellt werden.?? Fiir den Pharmabereich sind vor allem
die Verletzung von Marken, Patenten und erginzenden Schutzzertifikaten relevant.

b) Betroffene Produkte

Anwendbar ist die Verordnung nach Art.2 Abs.1 a) i) PPVO auf ,,nachgeahmte Waren"
und nach Art. 2 Abs.1b) PPVO auf ,unerlaubt hergestellte Waren" Im Bereich .der nach-
geahmten Waren sind nach Art. 2 Abs. 1 a) i) PPVO ausdriicklich auch Kennzeichnungs-
mittel erfasst.

c) Aufgrzfﬁtatbestdndfe:l Grenzbezug zur EU

Die neue Produktpiraterieverordnung regelt den Im- und Exp01.‘t von Warep an clilen
Grenzen der EU. Ausgenommen sind der Binnenverkehr, Parallelimporte, Reisegepack
und die Durchfuhr von Waren. Diese sind in den nationalen Vorschriften von der Grenz-
beschlagnahme erfasst.>*

aa) Keine Anwendung auf innergemeinschaftlichen Warenverkehr

Nicht zum Geltungsbereich des Art.1 PPVO gehort der innergemeinschafltliche Waren-
verkehr an den Binnengrenzen. Die Grenzbeschlagnahme im innergemelpschaftllchen
Warenverkehr durch so genannte Hinterlandkontrollen ist nur von den natlonalt?n Vor-
schriften erfasst. Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichenWar.enve.rk.ehr wird aber
das jiingst verabschiedete Umsetzungsgesetz zur Durchsetzungs-Richtlinie haben, das
cine gewisse Angleichung der nationalen Vorschriften an die Grenzbeschlagnahme nach
der Verordnung bezweckt.>

bb) Keine Anwendung auf Parallelimporte

Ebenfalls nicht anwendbar ist die Verordnung nach Art. 3 Abs.1PPVO auf Waren_, die mit
Zustimmung des Rechteinhabers hergestellt worden sind, sich jedoch ohne Zustimmung
des Rechteinhabers in einen Mitgliedsstaat ein- oder ausgefiihrt werden sollen. D“amlt
werden folglich so genannte Parallel- und Graunimporte ausger‘1omrnen.56 Ngch .uber—
wiegender Auffassung und nach Erfahrungen aus der Praxis ist die Verordnung in diesem

53 Nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen Gebrauchsmuster und Topographien
sowie nicht eingetragene Marken und Geschiftsbezeichnungen, vgl. Hermsen (Fu‘48}.‘5. 262; deren
Schutz durch cin Grenzbeschlagnahmeverfahren richter sich nach §9 HalblSchG bzw. §25a
GebrMG.

54 Vgl. Hermsen (Fn. 48), S. 262.

® SV

56 Hoffimeister/Bhm (Fn, 25), $.167; a.A. noch BFH, Urteil vom 5. 10,1999, Az VII R 88-98‘_‘32-
DStRE 2000, 431, mit Ritckgriff auf die nationalen Vorschriften; vgl. I-Ie.-rm..\'m (Fn. 48), _l’arn!lciu?-
porte sind Importe von Waren, die vom Rechteinhaber oder Lizcnmchme‘r im Auslanfil in den Vl‘-l‘ cy
kehr gebracht wurden. Damit tritt Erschépfung des Verbreitungsrecht ein, der als E1flwaud d-lml
Rechteinhaber entgegenhalten werden kann. Die Erschépfung erschrcck.F s:lch aber bei l:wcrlul.l 11':/
bringen in Drittlindern nicht auf die EU, so dass die Einfuhr unzulissig ist. Yg]. dazu“n lfl;i" SU'
Gonzdlez, Marken- und Produktpirateric Strategien und Ldsungsansitze zu ihrer Bekimptung
2007, S.169 m.w.N.
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Bereich nicht abschlieBend, so dass auf dic nationalen Vorschriften zuriickgegriffen wer-
den kann.>” Die Produktpiraterieverordnung ist allerdings dann anwendbar, sofern dic
Waren nach Ablauf eines Lizenzvertrages importiert werden.58

cc) Regelmdpig keine Grenzbeschlagnahme von personlichem Reisegepick

Vom Anwendungsbereich der Verordnung werden nach Art. 3 Abs. 2 PPVO, Art. 45 Abs. 1
ZollbefreiungsVO3® auch Waren ohne kommerziellen Charakter ausgenommen, die sich
im persdnlichen Gepick von Reisenden befinden, sofern keine konkreten Hinweise dar-
auf vorliegen, dass die Waren Gegenstand gewerblichen Handels sind.6¢ Durch das Ab-
stellen auf das Kriterium des personlichen und nicht kommerziellen Reisegepicks anstatt
einer mengenmiBigen Beschrinkung werden folglich Kleinstmengen grundsitzlich nicht
von der Grenzbeschlagnahme ausgenommen 8!

Besondere Bedeutung hat diese Vorschrift insbesondere bei privaten Postsendungen,
die nicht generell von der Anwendung der Verordnung befreit sind.62 Damit sind Postsen-
dungen grundsitzlich Gegenstand der Grenzbeschlagnahme, sofern ein Hinweis auf kom-
merzielles Handeln vorliegt. Die Handhabung dieser Vorschrift wird nach den neueren
Statistiken immer bedeutender und ist nach Aussagen der Kommission einer der Kern-
punkte weiterer Schutzbestrebungen,®® weil zur Vermeidung der Grenzbeschlagnahme
gerade im Rahmen des Internethandels immer hiufiger auf kleinere Postsendung zuriick-
gegriffen wird. Die groBie Relevanz der Vorschrift wird deutlich, vergegenwiirtigt man
sich, dass mittlerweile bereits etwa die Hilfte aller aufgrund Internethandels versendeten
Arzneimittel Filschungen sind.64

dd) Keine Anwendung auf Durchfuhr: Tansit-Rechtsprechung des EuGH

Betroffen sind nach dem Wortlaut der Verordnung alle Tatbestinde des Uberfithrens in
den zollrechtlichen freien Verkehr im Sinne einer Einfuhr, der Ausfuhr und der Wieder-
ausfuhr. An diesem Auslegungsergebnis richtet sich auch die neuere Rechtsprechung des
EuGH aus. Nach der Entscheidung in der Sache ,Montex/Diesel* des EuGH vom
9.11. 2006 sind Waren, die sich in der EU nur im Transit, das heifit im externen Versand-

57 Vgl. die Stellungnahmen aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 16/5048,
S.34; v. Welser (Fn. 52), EWS 2005, 202, 203 m.w.N.; v. Welser/Gonzdlez (Fn.56), S.169.

58 Vgl. zum Meinungsstand v. Welser (Fn. 52), S. 204 m.w.N.

3 Verordnung (EWG) Nr.918/83 des Rates vom 28.3.1983 iiber das gemeinschaftliche System
der Zollbefreiungen, Abl. EG Nr. L 105 vom 23, 4. 1983,

5 Derzeit nach Art. 47 ZollbefreiungsVO: Waren ohne kommerzicllen Charaketer, die sich im per-
sdnlichen Gepick eines Reisenden befinden und der Warenwert aller mitgebrachten Waren nicht
mechr als 175 Euro (Einkaufspreis im Urlaubsland). Problematisch ist diese Vorschrift im Rahmen des
sog. ,Ameisenverkehr’, bei dem regelmifBig nur ganz geringen Menge der Pirateriewaren iiber die
Grenze verbracht werden. Die meisten Zollbehdrde wenden diese Vorschrift deshalb sehr restriktiv
an; da es sich aber um eine Regelvorschrift handelt, kommt s zu Abweichungen, vgl. Exfahirungsbe-
richt der Kommission vom 15. Februar 1991, GRUR Int. 1991, 835; Hoffineister/Harte-Bavendam
(Fn.25), S.171; vgl. Art. 60 des TRIPS-Ubercinkommens; fiir § 146 MarkenG: LG Diisseldorf, Mitt.
1996, 22.

1y, Welser (Fn.52), EWS 2005, 202, 205; anders die Moglichkeit der Ausnahme nach Art. 60
TRIPS-Ubereinkommen.

2 Vgl. v Wilser/Gonzilez (Fn.56), S.168f; anders Art.60 TRIPS-Ubereinkommen; eventuell
sind diese Sendungen dann aber nur zum privaten Gebrauch im Sinne von Art. 3 Abs. 2 PPVO; je-
dach kommt auch eine strafbare Handlu ng des Bannbruchs nach § 372 AO in Betracht,

* Vgl. Mitteilung der Kommission (Fn.2), S.8fF,

“ Vgl. auch zu den Erfahrungen in Osterreich: Produktpiratericbericht 2006, Bericht an den
Nationalrat iiber die Anwendung der EG-Produktpiraterie-VYerordnung 2004 und des Produkt-
Pirateriegesetzes 2004 im Jahr 2006, Bundesministerium der Finanzen, S.12, mit Verweis auf die ver-
mt‘:hrl'c Versendung gefilschter Medikamente in Kleinstsendungen bis hin zu einem Herz-Kreislauf-
Mittel, welches aus fein gemahlenem Ziegelstaub bestand.
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oder Zolllagerverfahren nach Art.91 ZK befinden, nicht beschlagnahmefihig, sofern
nicht der Rechteinhaber konkrete Anhaltspunkte vorbringen kann, dass ein Inverkehr-
bringen im Transitstaat bevorsteht.95 Der Gerichtshof hatte schon zuvor entschieden, dass
der externe Versand von Nichtgemeinschaftswaren kraft Fiktion als Nichteinfuhr gilt und
damit weder Einfuhrabgaben noch anderen handelspolitischen MaBnahmen unterliegt.56
Gleiches gilt fiir Waren, die in einem Mitgliedsstaat rechtmiBig hergestellt sind und durch
das Gebiet eines anderen Mitgliedsstaates in einen Drittstaat befordert werden.%” Ferner
ist die Verbringung von mit Marken versehenen Waren in die Gemeinschaft im Rahmen
des externen Versand- oder des Zolllagerverfahrens keine Markenverletzung, wenn eine
Einfuhr nicht notwendig impliziert ist.°8 Zu der Vorgingerverordnung hatte der EuGH
ein Anhalten im Rahmen des Transits fiir mglich gehalten.%® Folglich ist der Transit von
Waren nicht vom Anwendungsbereich der Grenzbeschlagnahme im Sinne der Verord-
nung erfasst. Damit ist noch keine unmittelbare Aussage dariiber getroffen, ob die bloBe
Durchfuhr eine Schutzrechtsverletzung darstellt, was nach dem Urteil des EuGH ,Mon-
tex/Diesel” allerdings zu verneinen sein soll. Eine Grenzbeschlagnahme nach der Ver-
ordnung scheidet jedenfalls aus.

2. Antragsyerfahren: Vorbereitende Phase der Grenzbeschlagnahme

Typischerweise wird die Zollbehdrde nach Art.5 PPVO erst nach Stellung cines Antrags
seitens des Rechteinhabers oder jeder anderen zur Nutzung des Rechts befugten Person
titig. Das Antragsverfahren hat sich in der Praxis als effektives Verfahren bewihrt, weil es
gegeniiber einem Amtsverfahren den Vorteil aufweilt, dass die Zollbehorden nicht das
Prozessrisiko tragen und somit eine allgemeine Zuriickhaltung mangels erforderlicher
Fachkenntnisse weniger zu befiirchten ist.”0

a) Form und Inhalt des Antrags
Form und Inhalt des Antrags sind in Art. 5 und 6 PPVO geregelt.

aa) Form des Antrags

Nach Art.5 Abs.5 PPVO soll ein Antrag mittels eines Formblattes gestellt werden. Die
deutschen Zollbchdrden schen derartige, europaweite vereinheitlichte Vordrucke inzwi-
schen vor. Der Antrag ist bei der Oberfinanzdirektion, Zentralstelle Gewerblicher Rechts-
schutz, in Miinchen zu stellen.”!

bb) Inhalt des Antrags

Der Antrag bezieht sich auf ein Titigwerden der Zollbehérden in demjenigen Mitglieds-
staat, in dem der Antrag gestellt wird.

6 EuGH, Urteil vom 9. 11. 2006, Rs. C-281/05, Diesel/ Montex, GRUR 2007, 146; vgl. Vorlage-
beschluss: BGH, Beschluss vom 2. 6. 2005, Diesel, GRUR 2005, 768; vgl. Umsetzung des Urteils des
EuGH in BGH, Utteil vom 21. 3. 2007, Diesel II, GRUR 2007, 876; a.A. LG Hamburg, Urteil vom
2.4.2004, Az. 315 O 305/04; vgl. zum Ganzen: Heinze/Heinze, GRUR 2007, 740 ff.

66 EuGH, Urteil vom 6.4. 2000, Rs. C-383/98, Polo/Lauren, Slg. 2000, I-2519, Rn. 34.

" EuGH, Urteil vom 23.10.2003, Rs. C-115/02, Rioglass und Transremar, Slg. 2003, 1-12705,
Ru. 27, zu einer Durchfuhr von Waren aus Spanien durch Frankreich nach Polen,

68 EuGH, Urteil vom 18.10, 2005, Ris. C-405/03, Class International, Slg. 2005, 1-8735, Run.50.

6 EuGH, Urteil vom 7.1.2004, GRUR. Int, 2004, 317, 319; EuGH, Urteil vom 6. 4. 2000, WRP
2000, 713, 715.

70 Zur Kritik am Antragsverfahren, Scherbaner (Fn. 15), S. 207 m.w.N.

7 Der Antrag ist bei der Bundesfinanzdirektion Siidost, Zentralstelle Gewerblicher Rechts-
schutz (ZGR), Sophienstrafie 6, 80333 Miinchen, zu stellen; dazu ist der Vordruck 0136 gem. Art. 5
Abs. 1 PPVO zu verwenden.
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(1) Verdacht der Rechtsverletzung

Der Antrag muss Hinweise enthalten, die den Verdacht einer Rechtsverletzung begriin-
den. Nicht jedes Schutzrecht eignet sich fiir ein Grenzbeschlagnahmeverfahren, da die
Zollstelle mit hinreichender Sicherheit beurteilen kénnen muss, ob der Verdacht einer
Schutzrechtsverletzung vorliegt. Weiterhin muss gemi8 Art.5 Abs.5 S.2 PPVO im An-
trag der Nachweis enthalten sein, dass der Antragsteller Inhaber des verletzten Schutz-
rechts ist. Fiir die Priifung der Antrige haben die Zollbehérden 30 Arbeitstage Zeit. Die
inhaltliche Wirksamkeit kann in dieser Zeit von der Behérde nicht tiberpriift werden.

(2) Erkennungshinweise

Dem Antrag miissen nach Art.5 Abs.8 PPVO ausreichende Erkennungshinweise bei-
gefiigt werden. Fiir die notwendigen Erkennungshinweise empfiehlt es sich etwa, Lizenz-
nehmerlisten und Listen von bekannten Verletzern (sog. Negativlisten) sowie typische
Geritemerkmale zukommen zu lassen. Die Beifiijgung von Lizenzgewihrungen erdffnet
dem Anmelder den Einwand der Erschépfung.”?

Weiter muss der Antrag Name und Adresse der vom Rechteinhaber benannten Kon-
taktperson enthalten (Art.5 Abs.5 PPVO). Die Erreichbarkeit der Kontaktperson ist fiir
das Verfahren von entscheidender Bedeutung, da die Grenzbeschlagnahme die aktive
Mitar%eit des Rechteinhabers erfordert und diese von den Zollstellen auch eingefordert
wird.

(3) Haftungsiibernahmeerkldrung

Dem Antrag ist eine Haftungsiibernahmeerklirung des Rechteinhabers fiir den Fall einer
mangelnden Rechtsverletzung nach Art.6 Abs.1 S.1 PPVO beizufiigen.”* Ferner muss
sich der Antragsteller nach Art.6 Abs.18.2 PPVO iiber eine eventuelle Kostentragung fiir
Einlagerung und Vernichtung von Waren im Rahmen einer zollamtlichen Uberwachung
nach Art. 9 PPVO erkliren.”> Auch sind gegebenenfalls die Kosten fiir eine Ubersetzung
des Antrags zu tragen.”® Eine Sicherheitsleistung, wie dies nach der alten Produktpirate-
rieverordnung angeordnet war, ist dagegen nicht mehr notwendig.”” Eine Bonititsprii-
fung findet ebenso nicht statt.”8

cc) Aktualisierung des Antrags: konkrete Hinweise iiber bevorstehende Lieferungen

Der Antrag ist aus eigenem Interesse durch konkrete Hinweise zu aktualisieren. Zudem
kann der Einsatz von Wirtschaftsdetektiven ratsam sein, um den Behérden entsprechende
Hinweise Giber bevorstehende Lieferungen von Pirateriewaren zukommen zu lassen.”® Die
Erfahrungen mit Grenzbeschlagnahmefillen gerade im Pharmabereich haben gezeigt,
dass der Erfolg von Verfahren oft auch auf Hinweise iiber konkret bevorstehende Liefe-
rungen zuriickzufiihren ist.80

2 Vgl. BGH, Urteil vom 14.12.1999, GRUR 2000, 299, 301.

™ Cordes (Fn.11), S. 485.

" Verpflichtungserklirung fiir einen Antrag nach Art. 5 Abs.1 VO (EG) Nr.1383/2003: Vor-
druck 0136; baw. Verpflichtungserklirung fiir cinen Antrag nach Art. 5 Abs.4 VO (EG) Nr. 1383/
2[)-23:\furdmck 0135,

" Hoffimeister/Bihm (Fn. 25), S.161,166 f,; new st die Ubernahme der Kosten fiir die Vern ichtung,.

Hennsen (Fn.48), S. 263.
- E}EIL‘ angemessene Sicherheitsleistung wire nach Art. 53 TRIPS-Ubereinkommen moglich.
" Kiihnen| Geschke: Die Durchsetzung von Patenten in der-Praxis — Von der Abmahnung bis zur
-\:;mgf\'{}llstrcckullg, 3. Aufl,, 2008, S.126.
= Cordes (Fn. 1), S, 485; Kriger/Bausch (Fn. 10), 8. 323 fiir den Bereich des Arzneimittelrechts,
Vel. auch Krager/Bauseh (Fn.10), S, 322.
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b) Antragsberechtigung

Antragsberechtigt ist nach Art. 5 Abs. 1 PPVO der Inhaber des Schutzrechts sowie jede zur
Benutzung und Wahrnechmung dieser Rechte befugte Person oder deren Vertreter (Art. 2
Abs. 2 b) PPVO). Als befugte Person ist demnach insbesondere der Lizenznehmer zu nen-
nen.8! Die Berechtigung muss durch Abschriften der Schutzrechte sowie bei Nutzungs-
berechtigten durch Vorlage von Vertriigen nachgewiesen werden (Art. 5 Abs. 5 PPVO).

Um die bereits erwihnte missbriuchliche Antragseinreichung (s. unter IL) zu vermei-
den, wire insbesondere bei Patentverletzungen daran zu denken, die Antragstellung auf
eine Einreichung durch einen Rechtsanwalt zu beschrinken. Als Organ der Rechtspflege
nach §1 BRAO ist der Rechtsanwalt Teil der Rechtsordnung und dem Richter und
Staatsanwalt gleichgestellt und trigt damit die gleiche Verantwortung fiir die Verwirk-
lichung des Rechtsstaates. Es soll damit zu erwarten sein, dass ein Rechtsanwalt, dem auch
schon im Hinblick auf kiinftige Verfahren an seinem guten Ruf gelegen sein sollte, davor
zuriickschrecken wird, in offensichtlich unbegriindeten Fillen einen Antrag auf Grenz-
beschlagnahme zu stellen.

¢) Art des Antrags: Gemeinschaftsweiter Antrag oder Einzelantrag

Der Antrag kann grundsitzlich als gemeinschaftsweiter Antrag (Art. 5 Abs. 4 PPVO) oder
als Einzelantrag (Art.5 Abs.1 PPVO) gestellt werden. Ist der Antragsteller Inhaber einer
Gemeinschaftsmarke, eines gemeinschaftlichen Geschmacksmusterrechts oder eines ge-
meinschaftlichen Schutzrechts an einer Ursprungsbezeichnung oder geographischen An-
gabe, so kann auBer dem Titigwerden der Zollbehdrden des Mitgliedsstaates, in dem der
Antrag gestellt wird, auch das Titigwerden der Zollbehdrden eines anderen oder mehrere
anderer Mitgliedsstaaten beantragt werden. Fiir Patente und erginzende Schutzzertifikate
ist ein gemeinschaftsweiter Antrag, anders als es sich aus dem offiziellen Antragsformular
ergibt, nicht moglich.82

Aus Kostengriinden oder falls das Schutzrecht nicht das gesamte Gebiet der EU ab-
deckt, konnen Einzelantrige nach Art.5 Abs.1 PPVO gestellt werden. Dabei sollten die
Antrige aus praktischen Erwigungen heraus auf die jeweiligen Hauptabsatzgebiete ge-
richtet werden. Ferner kénnen gleichfalls die Kosten der Rechtsverfolgung in den jeweili-
gen Lindern Kriterien fiir die Stellung eines Antrags scin.8?

d) Entscheidung der Behirde iiber den Antrag

Die zustindige Zolldienststelle entscheidet nach Art. 8 PPVO iiber den Antrag. Sie setzt
dabei den Zeitraum des Titigwerdens der Zollbehdrden fest und fordert gegebenentfalls
Zusatzinformationen vom Antragsteller an (Art. 8 Abs. 2 5.4 PPVO).

aa) Entscheidungsfrist und Kosten

GemilB Art. 5 Abs.7 PPVO hat die zustindige Zolldienststelle dem Antragsteller ihre Ent—
scheidung innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Erhalt des Antrags schriftlich mitzuteilen.

81 Vgl. Kiihnen|Geschke (Fn.78). .

8 Man sollte sich iibrigens nicht dadurch tiuschen lassen, dass in dem offiziellen Formular fiir ei-
nen gemeinschaftsweiten Antrag auch erweiterte Schutzzertifikate als Anspruchsgrundlage nennt.
Dabei handelt es sich um einen Druckfehler. Wie sich aus Art.5 Abs.4 PPVO ergibt, kann ein Ge-
meinschaftsantrag nicht basierend auf einem erginzenden Schutzzertifikat gestellt werden. Fiir euro-
piische Patente gilt selbstredend das Gleiche.

8 I Deutschland, den Niederlanden und Frankreich sind die Kosten moderat; das Schutzsystem
in GroBbritannien ist effektiv aber relativ teuer; die Schwichen des italienischen Systems wurde
durch die Einrichtung spezialisierter Gerichte teilweise aufgefangen; vgl. Cordes (Fn.11), S. 485.
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Eine Gebiihr fiir die Bearbeitung des Antrags durch die Zollbehérden wird nicht er-
hoben.84

bb) Verkiirzte Giiltigkeitsdauer des bewilligten Antrags

Der Zeitraum fiir das Titigwerden der Zollbehorden wird auf hochstens ein Jahr fest-
gesetzt, er kann auf Antrag des Rechteinhabers gegebenenfalls um ein weiteres Jahr ver-
lingert werden.?> Gegeniiber dem nationalen Recht und der Vorgingerverordnung stellt
dies eine Verkiirzung dar.8¢ Dem Betroffenen entsteht hierdurch zwar gegebenenfalls ein
gewisser Mehraufwand,?7die Laufzeitverkiirzung verhindert aber auch, dass die Zoll-
behérden mit nicht mehr aktuellen Antrigen belastet werden. Es empfichlt sich aus der
Sicht des Antragstellers cine effektive Fristenkontrolle einzurichten. Ziel der Regelung ist
es, dass der Rechteinhaber bei jeder erneuten Antragstellung sachdienliche Hinweise
liefert und somit mit aktuelleren Informationen die Effizienz der Behérden gesteigert
werden kann. Die statistischen Zahlen iiber die europaweite Grenzbeschlagnahme deuten
jedenfalls darauf hin, dass dieses Ziel auch in der Praxis erreicht werden kann. Positiv an-
zumerken ist, dass die Antragstellung keine Verwaltungsgebiihr mehr erfordert. Die Zoll-
behorde leitet in der Folge die Antrige an die Zollstellen weiter.

cc) Ausnahmefall: Tatigwerden der Zollbehérde ex officio nach Art. 4 Abs. 1 PPVO

In Ausnahmefillen kann die Zollbehorde auch ex officio titig werden (Art. 4 Abs. 1 PPVO),
wenn sich eine Situation ergibt, in der der hinreichend begriindete Verdacht besteht, dass
Waren ein gewerbliches Schutzrecht verletzen. Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die
hiufige Ablehnung solcher Antrige nicht auf die mangelnde Ubermittlung der Infor-
mationen durch die Behorden zuriickzuflihren ist, sondern schlichtweg am mangelnden
Interesse des Rechteinhabers scheiterte.88 In Patentsachen, wie etwa im Bereich von Gene-
rika im Pharmabereich, erscheint ein solches Titigwerden von Amts wegen nahezu ausge-
schlossen, da bei den zustindigen Behorden selten ausreichend Kenntnis vorhanden ist,
um ohne vorherige Antragstellung titig zu werden.8?

3. Beschlagnahmeverfahren: Tatigwerden der Zollbehorde bei Verdacht

Ab dem Zeitpunkt der Einfuhr von Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft unterliegen
diese nach Art. 37 Abs.1 Satz 1 ZK der zollamtlichen Uberwachung.90 Der Anmelder hat
dabei nach Art.58 Abs.1 ZK ein Wahlrecht, welche zollrechtliche Bestimmung er der
Ware geben will, welches aber nach Absatz 2 durch gewisse Beschrinkungen und Verbote
verkiirzt wird. Ein solches Verbot stellt etwa Art. 16 PPVO auf, wonach eine Einfuhr von
Waren, bei denen eine Rechtsverletzung nach Art. 9 PPVO festgestellt wurde, unzulissig
ist. Diese zollrechtliche Bestimmung des Anmelders ist fiir die Grenzbeschlagnahme nur
im Fall der Durchfuhr relevant.®1

Nach Art. 9 Abs.1 PPVO wird die Zolldienststelle auf ,Verdacht“ einer Schutzrechtsver-
letzung titig. Das Kriterium ist damit gegeniiber der ,Offensichtlichkeit* der Grenz-
beschlagnahme nach nationalem Recht abgeschwicht (vgl. § 142a PatG). Ein Verdacht
liegt vor, wenn eine Schutzrechtsverletzung tiberwiegend wahrscheinlich ist. Dieses Kri-

8 Dies war nach der Vorgingerregelung des Art. 3 Abs. 4 EG-VO 3295/94 noch nicht der Fall.

& Hermsen (Fn. 48), S. 262.

% Bei der alten Verordnung (EG) Nr.3295/94 betrug die Giiltigkeitsdauer zwei Jahre; kritisch
hinsichtlich der Verkiirzung: Hermsen (Fn. 48), S. 266.

5 Hermsen (Fn, 48), S. 262.

" Hoffiucister/Bshm (Fn. 48), S. 168. .

* Vgl. Hendrick|van Woertman, Patent World 2006, 16, 18.

" Vel. Hermsen (Fn.48), 5.263 m.w.N,

"' Vgl. EuGH (Fn. 68); MarkenR 2005, R, 48T,
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terium ist bewusst weit gefasst, um den Grenzbehorden ein effektives Eingreifen zu er-
moglichen.

Gleichzeitig liegen hier vor allem im Pharmabereich einige der Problempunkte der
Grenzbeschlagnahme, Denn bei der Einfuhr von Arzneimitteln kann sowohl eine un-
gerechtfertigte Einfilhrung als auch die ungerechtfertigte Grenzbeschlagnahme einen
nachtriglich durch Zahlung von Schadensersatz kaum wiedergutzumachenden Schaden
begriinden. Gleichwohl wird es bei Patenten der zustandigen Behdrde in der Regel kaum
moglich sein, dies zu {iberpriifen. Bei Stoffen, dic nur als unmittelbare Verfahrens-
produkte gemiB § 9 Abs. 3 PatG bezichungsweise Art. 64 Abs. 2 EPU geschiitzt sind, kann
der Nachweis durch die Zollbehérden nahezu unmaglich sein. Deshalb ist es zu emp-
fehlen, insbesondere in techiisch oder rechtlich komplizierten Fillen, die Abfertigungs-
beamten umfassend iiber die Einzelheiten des betroffenen Produktes und dessen Erken-
nungshinweise aufzukliren, anhand derer sich potentielle Piraterieware von Originalware
unterscheiden lisst, um dic damit befassten Zollbeamten in die Lage zu versetzen, die
patentverletzenden Waren zu erkennen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Zollbehorden
sich nach vorangegangener Aufklirung oder gar Anleitung sehr vicl intensiver mit dem
Thema Grenzbeschlagnahme und der Patentverletzung im Einzelfall auscinandersetzen
und dadurch die Aufgriffszahlen generell erhoht werden.

a) Aussetzung der Uberlassung (AdU) und Zuriickhaltung

StoBt die Zolldienststelle, nachdem sie cinem Antrag stattgegeben hat, nun auf Waren, die
den Verdacht begriinden, ein geistiges Eigentumsrecht zu verletzen, so setzt sie die Uber-
lassung dieser Waren aus oder hilt diese Waren zuriick (Art.9 Abs.1 VO). Gegebenfalls
hért sie den Antragsteller zur Feststellung des Verdachts an. Dabei wird in der Praxis die
angegebene Kontaktperson telefonisch verstindigt. Eine Aussctzung der Uberlassung
wird ausgesprochen, wenn eine Zollanmeldung angenommen wurde. In allen anderen
Fillen erfolgt eine Zuriickhaltung. Die tatsichlichen Folgen der beiden Malinahmen sind
identisch. Ferner wird der Anmelder oder Besitzer iiber das Titigwerden informiert (Art. 9
Abs. 2 PPVO).

b) Unterrichtung und Geheimhaltungspflichten

Einen entscheidenden Verfahrensschritt im Rahmen des Beschlagnahmeverfahrens stellt
die Unterrichtung des Rechteinhabers von der Beschlagnahme dar, wodurch ihm Ge-
heimhaltungspflichten auferlegt werden.

aa) Unterrichtung des Rechteinhabers durch die Zollstelle

Die Zolistelle, die diese Mafinahme unternommen hat, unterrichtet nach Art.9 Abs.2
PPVO unverziiglich die zustindige Zolldienststelle, die den Antrag auf Titigwerden be-
arbeitet hat. Eine der Stellen informiert sodann den Rechteinhaber sowie den Anmelder
oder den Besitzer der Waren von ihrem Titigwerden im Sinne des Art. 38 ZK. Dabei diir-
fen schon erste Angaben zur Art und Menge der Ware mitgeteilt werden. Auf Antrag wer-
den dem Rechteinhaber nach Art.9 Abs.3 PPVO zusitzliche Angaben zum Anmelder,
Versender oder Empfinger sowie zu Ursprung und Herkunft der Waren mitgeteilt. Urln
das weitere Verfahren zu erleichtern und fiir nachfolgende Analysezwecke, kann die
Zollbehorde ebenso auf einen Antrag des Rechteinhabers hin Muster und Proben zur
Verfiigung stellen, welche nach Abschluss der technischen Analyse soweit moglich
zuriickgegeben werden miissen.?? Gerade im Arzneimittelbereich ist die Analyse von sol-
chen Proben unerlisslich, um eine Schutzrechtsverletzung priifen und nachweisen zu

92 Hoffmeister/Bohm (Fn. 48), S.169.
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kénnen.®® Hiufig wird in der Praxis die Erlangung solcher Proben notwendig sein, um
ein Patentverletzungsverfahren einleiten und fithren zu kénnen.

Der Rechteinhaber kann entsprechende Zusatzantrige entweder fiir jeden Fall separat
bei der jeweils zustindigen Zollstelle oder auch als nachtrigliche generelle Antrige stel-
len.?* Mit einem solchen Generalantrag entlastet sich der Antragsteller, da er dann nicht
jeweils im FEinzelfall die konkreten Daten anfordern muss.?® Diese Angaben wird der
Rechteinhaber meist fiir die Anordnung weiterer einstweiliger Verfiigungen bendtigen.
Sowohl der Rechteinhaber als auch die von der Beschlagnahme betroffene Person haben
dann nach Art.9 Abs. 3 S.2 PPVO das Recht, die festgehaltenen Waren zu inspizieren.?®
Dabei sind grundsitzlich die Geschifts- und Betriebsgeheimnisse des Anmelders oder Be-
sitzers sowie dessen personenbezogenen Daten zu wahren (Art.9 Abs. 3 PPVO). Nach der
Rechtsprechung des EuGH zur Vorgidngerverordnung ist diese gegeniiber den nationalen
Datenschutzbedingungen vorrangig.®’

bb) Verwendung der Daten durch den Rechteinhaber

Die Ubermittlung dieser Daten verpflichtet den Rechteinhaber zur Umsetzung der wei-
teren, im Folgenden dargestellten Verfahrensschritte (vgl. Art.9 Abs.3 S.1, Art.12 S.1
PPVO). Er darf nach Art. 12 PPVO die Daten nur zur Umsetzung des von der Verordnung
vorgesehenen Verfahrens verwenden.?® Jegliche anderweitige Nutzung kann nach Art.12
S.2 PPVO zur Aussetzung oder Nichtverlingerung des Antrags oder zu zivilrechtlicher
Haftung fihren. Dabei ist problematisch, ob der Rechteinhaber die erlangten Informatio-
nen einsetzen darf, um sich mit dem vermeintlichen Rechtsverletzer giitlich zu einigen.?®
Betrachtet man den Zweck dieser Vorschrift, so soll diese nicht nur die Handlungsmog-
lichkeiten des Antragstellers einschrinken, sondern auch den Verbraucher schiitzen. Eine
giitliche Einigung tiber das schutzrechtsverletzende Produkt ist somit nach tiberwiegen-
der Auffassung nicht méglich.'%0 Dafiir spricht auch, dass ein Missbrauch der Grenz-
beschlagnahme zur Druckausiibung und zur Verwendung zu anderen Zwecken als die
Feststellung einer Rechtsverletzung und Vernichtung der Produkte vermieden werden
soll. Im Rahmen der Herstellung inhaltsgleicher und zugelassener Generika wire jedoch
eine giitliche Einigung unter Zahlung einer Lizenzgebiihr denkbar, da in diesem Fall dem
Verbraucherschutz bereits durch die gesetzlichen Zulassungsvorschriften Rechnung ge-
tragen wird.

4. Feststellungsverfahren: Entscheidung iiber Rechtsverletzung nach Art. 10 PPVO

Die Entscheidung dartiber, ob tatsichlich ein geistiges Eigentumsrecht verletzt wird, rich-
tet sich nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften (Art.10 PPVO). Dabei sind die
Zollstellen nur die fiir die Grenzbeschlagnahme, nicht aber die fiir die Aufrechterhaltung
der Beschlagnahme und das weitere Verfahren zustindige Behorde. Anders als bei der

% Vgl. Kroger/Bausch (Fn.10), S. 324.

9 Auf Antrag kann dem Antragsteller Name und Anschrift des Empfingers, des Versenders, des
Anmelders oder des Besitzers der Waren sowie der Ursprung und die Herkunft der Waren mitgeteilt
werden. Zudem kann die Ubersendung von Mustern und Proben beantragt werden. Dazu kann der
Antrag ,Zusatzantrige zum Antrag auf Titigwerden der Zollbehdrden gem. Art. 5 VO (EG)
Nr.1383/2003“ (Vordruck 0133) verwendet werden.

% Vgl. Hermsen (Fn.48), S. 264.

% Ein Inspektionsrecht steht allen Betroffenen einer Beschlagnahmesituation im Sinne von
fxrt. 1 Abs.1 PPVO zu, so auch dem Frachtfiihrer, vgl. OLG Diisseldorf, Urteil vom 29.11. 2007, Az.:

-2 U 51/06.

77 EuGH, Urteil vom 14.10.1999, Rs. C-223/98, Adidas, Slg. 1999 1-7081, NJW 2000, 2337.

B Hoffineister/ Bohm (Fn.48), S.169.

% Vgl Hoffineister/Bihm (Fn.48), $.169.

" Vgl. Hoffineister/Bolim (Fn. 48), S. 161, 170; v. Welser (Fn. 52), S. 206.
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alten Verordnung wird nunmehr eine Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Fest-
stellung der Rechtsverletzung oder ein vereinfachtes Verfahren notwendig.'%! Den Zoll-
behérden obliegt nur noch die Aufgabe des Anhaltens im Verdachesfall, Denn die Fest-
stellung der Rechtsverletzung betrifft hier nur das Aufgreifen und Anhalten verdichtiger
Ware (Art. 9 Abs. 1PPVO).

Den weiteren Verfahrensgang bestimmt weitgehend der Rechteinhaber. Diesem stehen
zwei Méglichkeiten zur Verfiigung, wie er das Verfahren in der Folge weiter gestalten
kann. Zum einen bietet sich das vereinfachte Verfahren nach Art.11 der Verordnung in
Verbindung mit den nationalen Vorschriften an, wonach die Produkte gegebenenfalls
ohne gerichtliches Verfahren vernichtet werden kénnen. Zum anderen kann nach dem
Jkonventionellen® Verfahren zunichst eine gerichtliche Entscheidung herbeigefiihrt wer-
den, in deren Anschluss gegebenenfalls die Waren vernichtet werden kénnen (Art.13
PPVO). Der vermeintliche Rechtsverletzer kann andererseits im Fall ciner gerichtlichen
Feststellung der Rechtsverletzung die Freigabe der Waren gegen Sicherheitsleistung er-
wirken (Art. 14 PPVO).

Reagieren muss auf jeden Fall zuerst der SchutzRechteinhaber. Fiihrt das vereinfachte
Verfaliren nicht zum Erfolg und leitet der SchutzRechteinhaber innerhalb der in Art. 13
PPVO genannten Fristen auch kein gerichtliches Verfahren ein, so sind die Waren ohne
Sicherheitsleistung freizageben.

a)Vereinfachtes Verfahren nach Art. 11 PPV O

In den Erwigungsgriinden zur Verordnung findet sich in Nr.9 die Uberlegung, dass die
cinzelnen Staaten ein flexibleres Verfahren vorsehen sollen, nach dem Waren, die be-
stimmte geistige Eigentumsrechte verletzen, vernichtet werden konnen, ohne dass ein
Verfahren zur Feststellung, ob ein geistiges Bigentumsrecht nach den Rechtsvorschriften
des betreffenden Mitgliedsstaates verletzt ist, eingeleitet werden muss. Dieser Erwigungs-
grund findet in der Vorschrift des Art. 11 PPVO seine Umsetzung.

Darin iiberlisst man es zunichst den Mitgliedsstaaten, ob diese ein vereinfachtes Ver-
fahren vorsehen wollen.192 Die Durchfiihrung eines vereinfachten Verfahrens nach Art. 11
PPVO ist in Deutschland derzeit noch nicht moglich, da Deutschland von der in der
PPVO enthaltenen Ermichtigung der Mitgliedsstaaten, ein vereinfachtes Verfahren vor-
zuschen, keinen Gebrauch gemacht hat. Die Oberfinanzdircktion hat in einem Rund-
schreiben vom 25.10. 2004 informiert, dass das vereinfachte Verfahren in Deutschland
noch nicht gangbar ist.1%3 Unmittelbar nach Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes wird
dieses nach Aussagen der Zentralstelle fiir Gewerblichen Rechtsschutz aber anwendbar
sein 104

Fiir die Ubergangszeit ist es aber ausreichend, dass der Anmelder bei der Zollbehdrde
die Vernichtung der schutzrechtsverletzenden Waren und die Aufhebung der Zollanmel-
dung beantragt (Art. 66, 182 ZK).1% Damit wird vermieden, dass ein gerichtliches Verfah-

01 Zum alten Recht vgl. Hoffineister/Harte-Bavendamm (Fn. 25), $.173: die Zollbehrden konnten
iiber das Vorliegen einer Rechtsverletzung im Sinne des Grenzbeschlagnahmeverfahrens entschei-
den; a.A. in OLG Miinchen, WRP 1997, 975ff.

102 Wortlaut des Art.11 Abs.1 PPVO: ,, ... kdnnen die Mitgliedsstaaten gemiB ihren innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften ein vereinfachtes Verfahren vorsehen, .. *

103 Vgl Henmsen (Fn. 48), 8. 264 m.w.N; vgl. dic Anweisungen an die Praxis durch den deutschen
Zoll: http:Hwww.zoll.dc,!biIlzoll_undslcuurn,|’dﬂ_vcrbotc.u1:d.lwxchracnkungcnH'().gcwrcclusschutz/
a0marken piraterie/b0grenzbeschlagnahmefaObeschlagnahmefindex.huml  (letzter Abruf: 5.5
2008).

104 S u. V.

105 Art. 66 Abs.1 ZK erméglicht es den Zollbehérden, cine bereits angenommene Erklirung auf
Antrag ungiiltig zu erkliren, sofern der Anmelder diese irrtiimlich getitigt hat oder diese aufgrund
besonderer Umstinde nicht mehr gerechtfertigt ist; vgl. v. Welser (Fn. 52), S. 208.
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ren eingeleitet werden muss. In der Praxis hat sich gezeigt, dass in aller Regel der Anmel-
der bereit ist, die entsprechende schriftliche Erklirung gegeniiber dem Zoll abzugeben.
Wird eine solche vom Rechteinhaber vorformuliert, wird diese auch von der Mehrheit
der Anmelder unterschrieben.106

Sofern die Mitgliedsstaaten ein derartiges Verfahren vorsehen, gibt Art.11 PPVO ge-
wisse Mindestvoraussetzungen vor:

Die Ware kann vernichtet werden, wenn innerhalb von zehn Arbeitstagen'®” oder im
Fall leicht verderblicher Waren innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Be-
nachrichtigung von der Aussetzung der Uberlassung gemiB Art. 9 PPVO der Rechteinha-
ber den Zollbehdrden schriftlich miteeilt, dass die Waren, die Gegenstand des Verfahrens
sind, ein in Art. 2 Abs.1 PPVO genanntes geistiges Eigentumsrecht verletzen!98 und die-
sen Behorden die schriftliche Zustimmung des Anmelders, des Besitzers oder des Eigen-
tiimers der Waren zur Vernichtung der Waren tibermittelt. Fiir die Zustimmung muss sich
demnach der Rechteinhaber mit dem vermeintlichen Verletzer in Verbindung setzen und
auf die Rechtsverletzung hinweisen.!9% Diese Zustimmung gilt als erteilt, wenn der An-
melder, der Besitzer oder der Eigentiimer der Waren eine Vernichtung innerhalb der vor-
geschriebenen Frist nicht ausdriicklich abgelehnt hat. Diese Frist kann gegebenenfalls um
weitere zehn Arbeitstage verlingert werden. Damit gilt im Fall des Schweigens des An-
melders, Besitzers oder Eigentiimers eine Zustimmungsfiktion.!10

Die Vernichtung durch die Zollbehorden erfolgt nach Art. 11 Abs.1 PPVO mit Zustim-
mung des Rechteinhabers, sofern die innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts anderes
vorsehen, auf Kosten und auf Verantwortung des Rechteinhabers, Die Zollbehdrde muss
von den zuriickgehaltenen Waren Proben oder Muster so aufbewahren, dass sic gegebe-
nenfalls spiter in einem Gerichtsverfahren als Beweismittel Verwendung finden kénnen.
WTS also nur ein Stiick sichergestellt, dann scheidet eine Vernichtung nach dieser Vorgabe
wohl aus.

b) Regelmdfsiges Verfahren nach Art. 13 PPVO

Widerspricht der Anmelder, Besitzer oder Eigentiimer der Vernichtung im vereinfachten
Verfahren, so findet immer die Regel des Art. 11 Abs. 2, 13 PPVO Anwendung, Wird ein
gerichtliches Verfahren im Sinne von Art.13 PPVO eingeleitet, werden dic betroffenen
Waren bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens zuriickgehalten. Mit Einleitung des
Hauptsacheverfahrens zur Feststellung der Schutzrechtsverletzung werden weitere Eil-
verfahren des Rechteinhabers unnotig.

Was mit der Einleitung des regelmifigen Verfahrens im Sinne von Art. 13 PPVO ge-
meint ist, ist dem Wortlaut der VO nicht unmittelbar zu entnehmen, da Art. 10 PPVQO ei-
gentlich nur eine Regelung des internationalen Privatrechts ist. Sie enthilt nur eine sehr
begrenzte verfahrensrechtliche Komponente, die bestimmt, welches Recht auf die Mittei-
lung der Behérde nach Art.9 PPVO Anwendung findet. Gemeint sein kann mit diesem
Verweis in Abgrenzung zur Art. 11 PPVO wohl nur die Einleitung eines gerichtlichen
Verfahrens, mit dem Ziel festzustellen, ob eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. So wird
diese Regel auch von den Zollbehdrden verstanden.

96 Vgl. Hermsen (Fn.48), S. 264; v Welser (Fn. 52), S. 207,

7 Arbeitstage sind nach Art. 2 Abs. 2 Fristen-VO alle Tage auBer Feicrtage, Sonntage und Sonn-
abf‘ndc: Verordnung (EWG) Nr. 1182/1971 des Rates vom 3.6,1971 zur Festlegung der Regeln fiir die
Fristen, Daten und Termine, Amtsblatt Nr. L 124 vom 8. 6. 1971, S.1£f,

1% Nach Hoffineister/Bilm (Fn. 48), S.172 ist ein schriftliches Gutachten notwendig; der Wortlaut
der Richtlinie sicht dies aber nicht vor.

% Vigl, Hermsen (Fn. 48), S. 263.
"0 Hermsen (Fn. 48), S. 264; v, Welser (Fn. 52), S. 207.
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Es ist umstritten, ob dies nur die Einleitung einer Schutzrechtsverletzungsklage oder
auch eine einstweilige Verfligung sein kann. Die Rechtsprechung tendiert zur Not-
wendigkeit eines Hauptsacheverfahrens.!!! Gegen das Ausreichen einer einstweiligen Ver-
fiigung als gerichtliche Entscheidung im Sinne von Art.13 PPVO wird angefiihrt, diese
richte sich nur auf Sicherung und nicht auf Feststellung der Rechtsverletzung. Anderer-
seits lisst die Verordnung dies offen; zudem hitte nach § 926 ZPO der vermeintliche
Rechtsverletzer im Rahmen des einstweiligen Verfligungsverfahrens die Moglichkeit, das
Hauptsachverfahren zu erzwingen.

Fiir die Zulassung einer einstweiligen Verfiigung als gerichtliche Entscheidung im
Sinne von Art 13 PPVO spricht hingegen, dass der Rechtsfrieden in Patentverletzungs-
verfahren meist schon durch eine einstweilige Verfiigung wiederhergestellt ist und die
Verdoppelung von Hauptsacheverfahren und einstweiliger Verfiigung insbesondere auf-
grund der sehr hohen Verfahrenskosten wirtschaftlich ungiinstig ist. Denn der Rechte-
inhaber wird nach einer erfolgreichen Grenzbeschlagnahme primir ein Interesse daran
haben, dass er moglichst schnell eine, wenn auch vorliufige, Feststellung der Patent-
verletzung erreichen kann. Reicht diese Verfiigung im Ergebnis aus, um den Rechts-
frieden wiederherzustellen, wire ein lang andauerndes Hauptsacheverfahren nicht not-
wendig. )

Ausreichend muss auch ein Verfahren sein, das bereits vor der Grenzbeschlagnahme ein-
geleitet wurde und sich aufin der Art gleiche wie die beschlagnahmten Waren bezieht. Ein
anderes Ergebnis wire auch gar nicht denkbar, da der Einleitung eines weiteren Verfah-
rens der Einwand der anderweitigen Rechtshingigkeit entgegenstiinde (vgl. § 261 Nr. 3
ZPQ). Teilt der Rechteinhaber der Zollbehorde nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen
nach Eingang der Benachrichtigung von der Aussetzung der Uberlassung oder von der
Zuriickhaltung mit, dass er cin solches Verfahren eingeleitet hat, so wird die Uberlassung
der Waren bewilligt oder die Zurtickhaltung aufgehoben, sofern die anderweitig erforder-
lichen Zollformlichkeiten erfiillt sind (Art. 13 Abs.1 PPVO). Diese Frist kann gegebenen-
falls um hochstens zehn Arbeitstage verlingert werden (Art.13 Abs.1 S.2 PPVO). Die
Nichtverlingerung der Frist ist als Ermessensentscheidung der Zollbehérden mit der Be-
schwerde bei den Finanzgerichten angreifbar.!'® Im Regelfall wird eine solche Frist-
verlingerung von den Behdrden genehmige.

Im Pharmabereich kann in einer automatischen Fristverlingerung ein nicht unerheb-
licher Schaden des vermeintlichen Verletzers liegen. Deshalb sollte die Fristverlingerung
nicht automatisch erfolgen, sondern nur nach sorgfiltiger Abwigung der Belange der Be-
troffenen.

¢) Reaktionsmaoglichkeiten des Anmelders, Besitzers oder Eigentiimers

Neben den verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Rechtsschutzmdglichkeiten gegen
Entscheidungen der Zollstellen!'? hat der von der Grenzbeschlagnahme betroffene Im-
porteur weitere Reaktionsmoglichkeiten auf das Beschlagnahmeverfahren.

aa) Widerspruch im vereinfachten Verfahren (Art. 11 PPV O)

Fordert der Rechteinhaber im vereinfachten Verfahren von dem Anmelder, Besitzer oder
Eigentlimer die Zustimmung zur Vernichtung, kann dieser der Vernichtung widerspre-
chen. Da sein Schweigen als Zustimmungsfiktion nach Art. 11 Abs.1 PPVO erster Spicgel-
strich gilt, muss der Widerspruch ausdriicklich und innerhalb von zehn bezichungsweise

i LG Diisseldorf, Urteil vom 24.5.2007, Az: 4a O 50/07, m.w.N.; a.A. Hermsen (Fn.48),
$.264, die auch das einstweilige Verfiigungsverfahren fiir ausreichend hilt; vgl. auch Hoffmeister/
Bihm (Fn. 25), S.163; Art. 55 TRIPS-Ubereinkommen.

112 Vgl. FG Baden-Wiirttemberg, Beschluss vom 29. 3.2007, Az.: 11V 12/07; s.u. IIL 7.
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drei Arbeitstagen erfolgen. Der Widerspruch zieht in jedem Fall die Notwendigkeit eines
gerichtlichen Verfahrens gemiB Art. 13 PPVO nach sich (Art. 11 Abs. 2 PPVO).

bb) Abwendungsbefugnis: Freigabe gegen Sicherheitsleistung (Art. 14 PPVO)

GemiB Art.14 PPVO kann der Anmelder, der Eigentiimer, der Einfiihrer, der Besitzer
oder der Empfinger der Ware Sicherheit leisten, um die Uberlassung der betreffenden
Waren oder die Aufhebung der Zuriickhaltung zu erwirken, sofern die Waren nicht schon
deshalb freizugeben sind, weil der SchutzRechteinhaber die Frist des Art. 13 PPVO ver-
sdumt hat und die befugte Stelle bei Ablauf dieser Frist keine SicherungsmaBnahmen zu-
gelassen hat.

Diese Abwendungsbefugnis gilt nach Art.14 Abs.1 PPVO nur fiir Geschmacksmuster-
rechte, Patente, erginzende Schutzzertifikate oder Sortenschutzrechte, nicht aber fiir Mar-
ken und Urheberrechtsverletzungen. Grund fiir die Anwendung auf diesen Teil der
Schutzrechte ist die schwerere Beweisbarkeit der Verletzung und das Interesse des Betrof-
fenen an der Verfiigbarkeit der Ware bis zur Feststellung 114

Voraussetzung fiir die Erreichung einer Freigabe gegen Sicherheitsleistung ist, dass ein
Verfahren nach Art.13 PPVO eingeleitet worden ist (Art. 14 Abs.1a) PPVO), keine ge-
richtlichen SicherungsmaBnahmen zugelassen worden sind (Art. 14 Abs. 1 b) PPVO) und
alle Zollformlichkeiten erfiillt sind (Art. 14 Abs.1 ¢) PPVO). Die zu stellende Sicherheit

muss so bemessen sein, dass die Interessen des Rechteinhabers ausreichend geschiitzt
sind.

(1) Position des Rechteinhabers vor Freigabe gegen Sicherheitsleistung

Das Interesse des Anmelders auf Freigabe gegen Sicherheitsleistung kollidiert mit dem
Interesse des Rechteinhabers auf Durchsetzung seiner Schutzrechte durch Prifung der
Waren und Entscheidung {iber die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens.

(2) Art der Sicherheitsleistung

Die Sicherheitsleistung ist durch Hinterlegung von Geld oder durch Bankbiirgschaft zu
bewirken. Die Biirgschaft muss zu Gunsten des Rechteinhabers hinterlegt sein (vgl.
Art. 14 Abs.2 PPVO). Die Biirgschaft kann nicht zugunsten der Staatskasse formuliert
sein, da die Zollbeh6rden nur im Auftrag des Rechteinhabers handeln.

(3) Verfahren und Bestimmung der Hohe der Sicherheitsleistung

Wird die Freigabe gegen Sicherheitsleistung beantragt, ist dem Rechteinhaber rechtliches
Gehor zu gewihren. Das rechtliche Gehér dient dem Rechteinhaber zur Stellungnahme
im Hinblick auf die Hohe der Sicherheitsleistung. Der Rechteinhaber hat hichstens 30
Arbeitstage Zeit, bis die Ware gegen Sicherheitsleistung freigegeben wird (Art. 14 Abs. 2
§.4 PPVO). Einigen sich die Parteien nicht iiber die Hohe der Sicherheitsleistung, ist diese
im Wege der Schitzung analog § 287 ZPO zu ermitteln. Unsicherheiten gehen zu Lasten
desjenigen, der die Freigabe bcgehrt.“"’ Grund dafiir ist, dass es fiir den Patentverletzer
n%cht lohnender erscheinen darf, die Freigabe gegen cine moglicherweise geringfiigige
Sicherheitsleistung zu erreichen, als die Ware von vornherein lizenzieren zu lassen.

Nach Erwigungsgrund 10 der PPVO soll die Grenzbeschlagnahme auch der Abschre-
ckung dienen. Dies muss bei der Bestimmung der Sicherheit beriicksichtigt werden, wes-
halb bei der Schadensberechnung ein groBziigiger MaBstab anzulegen ist. Bei der Scha-
densermittly ng ist der entstandenc Schaden im Wege der Lizenzanalogie, der Herausgabe
des Verletzergewinns oder des konkreten Schadens des Beein trichtigten zu berechnen,11®

1” v. Welser/Gonzdlez (Fn. 56 ), S. 169, ’
B Cordes (Fn.11), S. 488.

11? Zur dreifachen Schadensberechnung nach Wahl des Geschidigten im Rahmen der PPVO:
Dreier, GRUR, Int. 2004, 706, 709 m.w.N.
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Dabei muss der ermittelte Schaden mindestens die Kosten einer fiktiven Lizenz betragen.
Die Rechtsprechung hat bei Verletzergewinnen dem Rechteinhaber bis zu 50% des Um-
satzes des Verletzers nach Abzug ctwaiger Gemeinkosten zugebilligt.!'” Tatsichlich diirfte
der dem Originalhersteller entstchende Schaden allerdings hiufig noch sehr viel groler
sein. Denn selbst der kurzfristige Markteintritt eines Generika-Produktes kann fiir den
Patentinhaber cinschneidende Folgen haben, wie das Beispiel des Patentinhabers Bristol-
Myets Squibb zeigt. In diesem Fall entstand ein Schaden von einer Milliarde US-Dollar,
nachdem das Imitatorprodukt nur drei Wochen auf dem US-amerikanischen Markt ver-
fiigbar war, bevor es wegen Patentverletzung verboten wurde.!8

Problematisch ist hier, dass man dem Rechteinhaber im Allgemeinen nicht zumuten
kann, im Rahmen der Festsetzung der Sicherheitsleistung eigene konkrete Daten iiber
Umsatz und Gewinn des betroffenen Produkts offenzulegen. Um dem berechtigten Ge-
heimhaltungsinteresse des Rechteinhabers bei der Schadensberechnung Rechnung zu
tragen, erscheint es daher zumindest erwiigenswert, die ihn treffende Darlegungslast zu
reduzieren.

Gerade im Pharmabereich kann der zu erwartende Preisverfall durch ein auf dem Markt
befindliches Imitat im Rahmen der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs oft
nicht ausgeglichen werden. Die Nachteile fiir die Reputation und Marktstellung des
Rechteinhabers sind in der Praxis schwer zu beziffern. SchlieBlich ist bei der Einschitzung
des drohenden Schadens zu beriicksichtigen, dass nach § 35 SGB V so genannte ,Fest-
betragsgruppen® gebildet werden kénnen, in denen Arzneimittel mit denselben Wirk-
stoffen zusammengefasst und mit einem einheitlichen maximalen Erstattungsbetrag be-
legt werden. Die Hohe dieser faktischen Preisobergrenze fiir alle Priparate einer Gruppe
wird nach den Durchschnittspreisen der auf dem Markt befindlichen Arzneimittel fest-
gestellt. Ab Markteintritt von patentverletzenden Generika besteht somit die Gefahr der
Festsctzung cines deutlich unter dem bisherigen Preis des Originalproduktes liegenden
Festbetrages. Selbst wenn dem Patentinhaber nach oft mehreren Jahren gerichtlicher Aus-
einandersetzung der Nachweis gelingt, dass die Generika-Produkte gegen sein Patentrecht
verstoBen und daher unrechtmifig vertrieben wurden, bleibt der einmal bestimmte Fest-
betrag, der hiufig deutlich unter dem fiir die Amortisation der Entwicklungs- und For-
schungskosten erforderlichen Niveau liegt, verbindlich.

Weiter ist zu bedenken, dass die Schiden, die dem von der Beschlagnahme betroffenen
Generikahersteller entstehen, zunichst als Erwerbschance zu qualifizieren sind, da unklar
ist, ob die Markteinfithrung iiberhaupt erfolgreich sein wird. Zusitzlich zu den konkreten
Schiden durch den Markteintritt des vermeintlichen Rechtsverletzer, sind die Kosten der
Rechtsverfolgung als Schiden abzudecken. Gegebenenfalls sind hier Gerichts-, Rechts-
und Patentanwaltskosten fiir weitere Instanzen anzusetzen 't

Ferner ist das allgemeine Interesse des Rechteinhabers an einer Verhinderung weiterer,
seine Schutzrechte verletzende Handlungen zu beriicksichtigen. Es darf dabei zur Ver-
wirklichung des oben genannten Zwecks der Verordnung wirtschaftlich nicht giinstiger
sein, die beschlagnahmte Ware mittels Sicherheitsleistung freizukaufen, anstatt sie von

vornherein lizenzieren zu lassen.129

(4) Freigabe der Sicherheiten

Eine Freigabe der Sicherheiten kann nach Art.14 PPVO wiederum erst erfolgen, wenn
das gerichtliche Verfahren auf Feststellung der Rechtsverletzung rechtskriftig abgeschlos-
sen ist oder, sofern dieses auf andere Weise eingeleitet wurde, nicht innerhalb von 20 Ar-

17 BGH, Urteil vom 2.11. 2000, Az ZR 1246/98, GRUR 2001, 329.
118 Vgl. etwa New York Times vom 20.1.2007.

19 Vgl. Rechtsgedanken des § 110 ZPO.

120 Cordes (Fn.11) GRUR 2007, 483, 487 f.

Praktische Erfahrung mit der Grenzbeschlagnahme nach VO (EG) Nr. 1383/2003 141

beitstagen der Rechtsweg bestritten wurde (Art. 14 Abs.2 S.3 PPVQ).12! Insgesamt darf
die Frist fiir ein Tatigwerden des Rechteinhabers héchstens 30 Arbeitstage nach Eingang
der Benachrichtigung durch die Zollbehorden betragen (Art. 14 Abs. 2 S.4 PPVO). Somit
ersetzt die Sicherheit wirtschaftlich die betroffenen Waren, wohingegen das weitere Ver-
tahren um die Sicherheit gefiihrt wird.

d) Reaktionsmaglichkeiten des Rechteinhabers

Gegen den Antrag auf Freigabe gegen Sicherheitsleistung kann der Rechteinhaber inner-
halb der Frist des Art.13 Abs.1 von zehn Arbeitstagen eine einstweilige Verfiigung auf
Sicherung (SicherungsmaBnahmen) beantragen. Diese SicherungsmaBnahmen kénnen
etwa durch einen Antrag auf Sequestration im Eilverfahren vor den Zivilgerichten er-
wirkt werden.!?2 Damit soll verhindert werden, dass die betroffenen Waren freigegeben
werden, bis der Rechteinhaber die weitere Priifung der Waren auf eine Schutzrechtsverlet-
zung vornehmen und das Hauptsachverfahren einleiten kann.

5. Vernichtungsverfahren

Sind die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens gegeben oder wurde von einem
Gericht festgestellt, dass die zuriickgehaltene Ware ein Recht geistigen Eigentums ver-
letzt, so werden die festgehaltenen Waren in der Folge vernichtet. Nach Art.17 Abs.1
PPVO sind andere MaBnahmen moglich, damit den betreffenden Personen wirksam der
aus dem Vorgang erwachsende wirtschaftliche Gewinn entzogen wird. Dafiir ist es nur in
Ausnahmefillen ausreichend, wenn lediglich die Marken von den betroffenen Produkten
entfernt werden (Art. 17 Abs.1b) PPVO). Die Kosten der Vernichtung diirfen der Staats-
kasse nicht zur Last fallen (Art. 17 Abs. 1a PPVO).

6. Haftung im Grenzbeschlagnahmeverfahren
a) Haftung der Zollbehorden

Hinsichtlich einer Haftung der Zollbehorden gegeniiber dem Rechteinhaber nach Art. 19
Abs.1und 2 PPVO aufgrund einer nicht oder fehlerhaft durchgefiihrten Grenzbeschlag-
nahme bestimmt sich der Anspruch nach dem Recht des Mitgliedsstaates, in dem der An-
trag gestellt wurde, oder bei einem Antrag auf gemeinschaftsweiten Schutz nach Art.5
IAbs.4 PPVO nach dem Recht des Staates, in dem der Verlust oder Schaden eingetreten
1st.

Damit kommt in Deutschland eine Haftung nur bei einer Amtspflichtverletzung in Be-
tracht. Sollte der Rechteinhaber im Beschlagnahmeverfahren von der schuldhaften Nicht-
beschlagnahme Kenntnis erlangt haben, ist ein Amtshaftungsanspruch nach Art. 34 GG in
Verbindung mit § 839 BGB denkbar. Dies kann aber nur dann der Fall sein, wenn die
Schutzrechtsverletzung aus den Zollmeldeunterlagen oder aufgrund von konkreten Hin-
weisen durch den Rechteinhaber leicht erkennbar war. Ist die Schutzrechtsverletzung da-
gegen nicht ohne weiteres ersichtlich, so wird es gewohnlich schwierig sein, ein Verschul-
den des Handelnden nachweisen zu kénnen. Zudem wird die Regelung des § 839 Abs. 1
Satz 2 BGB eng ausgelegt, mit der Folge, dass bei anderweitiger Ersatzmoglichkeit, die
generell gegeben sein wird, kein Amtshaftungsanspruch besteht, ,

(k] e . . s . -
o Fiir die Frclgia!?c_ der Sicherheiten — etwa die Riickgabe der Biirgschaftsurkunde — ist der
. :](i :ts\\_.rcdg zu 1dl:n Zivilgerichten gegeben, da die Sicherheit 20" Gunsten des Rechteinhabers ausge-
wird; vegl, zur Vorgingerverordnung VO Nr. 3295/94: BFH, Beschluss vom 18,11, 2003, Az.:
VLB 277103, DSER.E 2003, 117 o
= Vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PacG, 10, Aufl. 2006, Rn, 22, 24,
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b) Haftung des Rechteinhabers

Auch die Haftung des Rechteinhabers bestimmt sich nach Art. 19 Abs. 2 PPVO nach dem
Recht der Mitgliedsstaaten, in denen die Waren beschlagnahmt wurden. Damit ist das na-
tionale Recht anwendbar, ein Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts besteht inso-
weit nicht. Nach Art.6 Abs.1 PPVO hat der Rechteinhaber bereits mit der Antragstellung
eine Haftungsiibernahmeerklirung abzugeben, dass er die Haftung fiir eine unberechtigte
Inanspruchnahme iibernimmt. Art.6 Abs.1 PPVO nennt fiir die Haftung den Beispiels-
fall, dass das nach Art.9 Abs.1 PPVO eingeleitete Verfahren durch eine Handlung oder
Unterlassung des Rechteinhabers eingestellt oder festgestellt wird, dass die betreffenden
‘Waren kein geistiges Eigentumsrecht verletzen.

Fraglich ist, ob damit eine dber die gesetzlichen Haftungsvorschriften hinausgehende
Haftung tUbernommen wird. Die Erklirung koénnte den Charakter eines Vertrags zu
Gunsten Dritter, das heiBt des Anmelders, Besitzers oder Eigentiimers haben.123 Damit
wire eine Garantichaftung des Antragstellers verbunden. Da der Rechteinhaber allerdings
ohnehin nach deutschem Recht (§§ 142 a Abs. 5 PatG, 149 MarkenG) verschuldensunab-
hingig haftet, sofern sich die Beschlagnahme als von vornherein ungerechtfertigt erweist,
ist nicht ersichtlich, dass dafiir ein praktisches Bediirfnis besteht. Im Fall der Erwirkung
einer einstweiligen Verfiigung auf SicherungsmalBnahmen ist ebenfalls an die verschul-
densunabhingige Haftung nach §§ 945, 717 Abs. 2 ZPO zu denken.!24

Hat der Antragsteller bei Antragstellung oder im weiteren Verfahrensablauf schuldhaft
gehandelt, kommt zusitzlich ein Anspruch nach §§823 Abs.1 und 2, 826 BGB in Be-
tracht. Dabei ist insbesondere an einen Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB bei Miss-
brauch der Verfahrensvorschriften zu denken, wenn der Rechteinhaber es schuldhaft
unterlisst, ein Verfahren nach Art. 10ff. PPVO einzuleiten oder dieses verzogert.

¢) Haftung des Verletzers

Der Verletzer haftet auf Schadensersatz jeweils aus materiellem Recht (§ 823 Abs.1 BGB,
§ 139 PatG, § 18 MarkenG). Zu denken ist hier bei einer vorsitzlichen Schutzrechtsverlet-
zung an die Moglichkeit, Erkenntnisse aus einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
in ein zivilrechtliches Verfahren einzubringen. Dies kann die Durchsetzung von Scha-
densersatzanspriichen erheblich erleichtern, im Einzelfall sogar erst erméglichen.

Die Haftung erfasst auch die Vernichtungs- und Lagerkosten.!?> Die Haftung von
Dritten, wie Spediteure, Frachtfithrer und Lagerhalter, gegen die sich meist ein Ver-
nichtungsverlangen des Rechteinhabers oder ein Anspruch auf Schadensersatz fiir die Ver-
nichtungskosten richtet, bestimmt sich nach § 139 Abs.1 PatG iV.m. § 1004 BGB. Nach
iberwiegender Auffassung besteht allerdings keine generelle Priifungspflicht des Trans-
porteurs.126 Eine Priifungspflicht kann jedoch bei Hinweisen auf eine konkrete Schutz-
rechtsverpflichtung entstchen. Nachdem dic Grenzbeschlagnahme schon aufgrund
bloBen Verdachts einer Schutzrechtsverletzung durchzufiihren ist, wird durch die bloBe
Beschlagnahme noch keine Kenntnis verschafft. Eine solche kann dagegen etwa in der

123 So wohl Cordes (Fn. 11), S. 489.

124 Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., 2008, § 945 Rn. 1.

125 BGH, Urteil vom 10.7.1997, NJW 1997, 3443, Vernichtungsanspruch; OLG Kéln, Urteil vom
18.8.2005, Az.: 6 U 48/05, GRUR-RR 2005, 342, Rn.7; a.A. Hermsen (Fn.48), S.265; dabei ist
zwischen der Haftung des Rechtsverletzers oder des Transporteurs zu differenzieren.

126 BGH, GRUR 1957, 352 1., Petrusin II, inzwischen iiberholt: vgl. zur Stérerhaftung und Prii-
fungspflicht: BGH, Urteil vom 11.3.2004 — [ ZR 304/01, Internet-Versteigerung 1, GRUR 2004
BGH, Urteil vom 19.4.2007, Az.: I ZR 35/04, Internet-Versteigerung 11, GRUR 2007, 708; im Fall
der Grenzbeschlagnahme: OLG Diisseldorf, Urteil vom 29.11. 2007, Az.: I-2 U 51/06, Rn. 32.
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Zustellung der cinstweiligen Verfiigung liegen.'?” Wenn und soweit der Spediteur posi-
tive Kenntnis tiber die Schutzrechtsverletzung hat, muss er alles unterlassen, was dazu bei-
trigt, dass die Ware in dic EU eingefiihrt wird.!28 Eine Haftung fiir die Vernichtungs- und
Lagerkosten durch den Spediteur, Lagerhalter und Frachtfiihrer kommt jedenfalls dann
nicht in Betracht, sofern dieser sofort der Vernichtung zugestimmt hat oder einen ent-

sprcchcnctig(n Vernichtungsantrag gestellt hat und ihm ein weiteres Verschulden nicht zur
Last falle.12Y

7.Rechtsschutz gegen Mafnahmen der Zollbehirden
a) Rechtsschutzmaiglichkeiten des Antragstellers

Sofern der Antrag auf Grenzbeschlagnahme nicht oder nicht innerhalb der an gemessenen
Frist von der zustindigen Zollbchérde bearbeitet wird, steht dem Antragsteller der Ein-
spruch (Art. 245 ZK, §§ 347, 348, 355 Abs.1 AO) bezichungsweise die Verpflichtungs-
oder Untitigkeitsklage (§ 40 FGO) zu. Dazu steht der Rechtsweg zu den Finanzgerichten
offen (§ 33 Abs. 1 Nr.1 FGO).

b) Rechtsschutzmaglichkeiten von Anmelder, Besitzer und Eigentiimer

aa) Rechtsschutz gegen die Mafnahmen der Zollbehirden insbesondere gegen die AdU

Der vermeintliche Schutzrechtsverletzer hat verschiedene Méglichkeiten, sich gegen die
MaBnahmen der Zollbeh6rde im Beschlagnahmeverfahren zu wehren, wenn seiner An-
sicht nach keine Schutzrechtsverletzung vorliegt.

Zunichst hat der von der Grenzbeschlagnahme Betroffene die Moglichkeit, gegen die
Grenzbeschlagnahme Einspruch nach Art. 245 ZK, §§ 347 ff. AO und gef. eine Anfech-
tungsklage einzulegen. Im nationalen Grenzbeschlagnahmeverfahren bestehen andere
Rechtsschutzmoglichkeiten, 20

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutz kénnen die Finanzgerichte auch einstwei-
lige Anordnungen nach §§ 33 Abs. 2, 114 Abs.1 FGO treffen. Dies ist insbesondere dann
zu erwigen, wenn der vermeintliche Verletzer die Freigabe gegen Sicherheitsleistung er-
reichen méchte. Weiter kommt eine Aussetzung der Vollzichung der Entscheidung iiber
die Aussetzung der Uberlassung der Waren nach Art. 244 Abs.2 ZK in Betracht, wenn
erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung bestehen. Ein Ermessen besteht
dabei nicht. Erhebliche Zweifel kénnen insbesondere dann bestehen, wenn der von der
Beschlagnahme Betroffene cine zivilgerichtliche Entscheidung vorlegen kann, dass die
betroffenen Waren nicht schutzrechtsverletzend sind. In diesem Fall kénnte er auch einen
Antrag bei der Zentralstelle fiir Gewerblichen Rechtschutz auf Aussetzung der Vollzie-
hung und Anordnung der Freigabe stellen.

Ferner kann sich der Betroffene gegen die Verlin gerung der Frist von zehn Arbeitstagen
l'l.aCh Art.13 Abs.1 5.2 PPVO mit cinem Antrag auf einstweilige Anordnung bei den
Finanzgerichten zur Wehr setzen. Da es sich bei der Entscheidung iiber die Fristverlinge-
rung um eine Ermessensentscheidung handelt, kann der Antrag nur bei einer Ermessens-
reduzierung auf Null erfolgreich sein.

127
28
129
130

OLG Hamburg, Beschluss vom 15.8. 2007, Az: 5 U 188/06, GRUR-RIR 2007, 350, Run. 32,

OLG Hamburg (Fn.127); LG Diisseldorf, InstGE 6 132, 134.

OLG Hamburg (Fn.127); a.A. wohl Cordes (Fn. 11 ) S.489.

bere {\{gl, § 142a Abs. 7 PatG. Im nnlionnlen. Grenzbeschlagnahmeverfahren seeht dem Verfligungs-

““I:: ét{l‘gjttn (l?g‘cgczl Etc:rncr der Antrag -‘llerl.lll: gerichtliche Entséheidung gegen die Beschlagnahme

o 2 OWl(; zu, fiir “"e:lch.c dns_Amtsgerlcht nach § 68 OWIG zustindig ist; gegen die Entschei-
ng iiber diesen Antrag ist die sofortige Beschwerde zum OLG zuliissig; gegen dic Einzichung ist

der Einspruch méglich (§§ 87, 67 OWiG).

1
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bb) Rechtsschutz gegen die Antragstellung

Die Grenzbeschlagnahme ermoglicht es dem Antragsteller, den Import von Waren bereits
an der Grenze fiir einen Zeitraum von mindestens zehn Werktagen zu blockieren und ist
damit in ihrer Wirkung (wenn auch fiir einen beschrinkten Zeitraum) mit einer einstwei-
ligen Verfiigung vergleichbar. Allerdings priifen in handelnden Zollbehérden bei der
Grenzbeschlagnahme weder den Rechtsbestand des Patents noch das Vorliegen des Verlet-
zungstatbestandes. Insoweit gewihrt das Produktpirateriegesetz dem Schutzrechteinhaber
auch in denjenigen Fillen, in denen die Voraussetzungen fiir den Erlass einer einstweiligen
Verfiigung offensichtlich nicht vorliegen, die Moglichkeit, die Einfuhr von Konkurrenz-
produkten zumindest vorliufig zu verhindern. Dies fithrt beim Warenanmelder zu oft
kaum wiedergutzumachenden wirtschaftlichen Schiden.

Demgegeniiber stehen dem (zukiinftig) Einfiihrenden gegen den Grenzbeschlagnah-
meantrag vor der cigentlichen Aussetzung der Uberlassung kaum Rechtschutzméglich-
keiten offen. Nach dem Télos der Verordnung wird die Frage einer von Anfang an unbe-
rechtigten Inanspruchnahme vielmehr in den sekundiren Haftungsbereich verlagert.

Gerade im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse fithrt diese Beschrinkung des An-
tragsgegners auf Sekundiranspriiche jedoch oftmals zu unbefriedigenden Ergebnissen, da
der nachweisbare und damit ersatzfihige Schaden nicht selten merklich geringer als der
tatsachlich entstandené Schaden ist. Deutlich wird diese Problematik insbesondere, wenn
die Grenzbeschlagnahme im unmittelbaren Vorfeld einer Markteinfithrung erfolgt. Dem
Warenanmelder wird es oft kaum moglich sein, den ihm dadurch entstandenen Schaden
nachtriglich zu substantiierten. Ein anderes Beispiel ist dic Aussetzung der Uberlassung
von fiir eine Messe bestimmter Ware. In aller Regel wird die Messe bereits vor Ablauf der
ersten Frist von zehn Werktagen voriiber sein. Die Méglichkeit zur Teilnahme ist also ei-
nerseits unwiederbringlich verloren, anderseits in pekuniirer Hinsicht kaum zu beziffern.
Es ist demnach sogar vorstellbar, dass der Originalhersteller eines Medikamentes in diesen
Situationen letztlich als ,Gewinner* hervorgeht, selbst wenn sich der Verdacht der Patent-
verletzung am Ende als vollig ungerechtfertigt herausstellt und der Originalhersteller
gegeniiber dem einfithrenden Generika-Unternehmen zur Zahlung von Schadensersatz
verpflichtet wird. Abgesehen von den Schwierigkeiten beim Nachweis des Gewinnaus-
falls, wird in der beschriebenen Konstellation der zu ersetzende Schaden aufgrund der
sehr unterschiedlichen Gewinnmargen in aller Regel niedriger sein als der, der dem
Originalhersteller aufgrund des zu erwartenden Umsatzriickganges durch die Einfuhr der
generischen Produkte entstanden wire.

Fiihrt man sich vor Augen, dass bereits der bloBe Verdacht bzw. letztlich sogar de facto
die bloBe Behauptung eines Verdachts einer Schutzrechtsverletzung fiir einen erfolgrei-
chen Antrag auf Grenzbeschlagnahme ausreichend ist, tritt die Gefahr eines Missbrauchs
des formlichen Beschlagnahmeverfahrens durch den Antragsteller offen zu Tage. Die
durch die VO erdffneten Rechtsschutzméglichkeiten erscheinen vor diesem Hintergrund
als unzureichend, ist doch der Antragsgegner nach einer einmal erfolgten Beschlagnahme
regelmiBig gezwungen, jedenfalls den Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Werktagen
abzuwarten. Im Regelfall wird diese Frist auf Antrag des Rechteinhabers um jedenfalls
weitere zehn Werktage verlingert, so dass schnell ein ganzer Monat vergehen kann, bis die
Waren nach Aussetzung der Uberlassung ihre Reise fortsetzen kénnen. Zwar wird es dem
Warenanmelder in einigen Fillen méglich sein, derartige Verzégerungen einzuplanen und
die Waren — sozusagen prophylaktisch — schon etwas frither auf den Weg zu bringen.
Nicht selten jedoch kann die Grenzbeschlagnahme — wie gezeigt — zu irreparablen wirt-
schaftlichen Schiden fiithren.

In praktischer Hinsicht wird die Rechtsschutzmdglichkeit des Antragsgegners bereits
dadurch erheblich erschwert, dass dieser regelmiBig bereits keine Kenntnis davon hat, dass
der Rechteinhaber einen solchen Antrag auf Grenzbeschlagnahme iiberhaupt gestellt hat.
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Hierdurch wird dem Antragsgegner cin Vorgehen im Vorfeld der Grenzbeschlagnahme
lc_tztlich unmoglich gemacht. Ahnlich wie dies bei einstweiligen Verfligungen in der Pra-
xis bereits tiblich ist, wire deshalb an eine Schutzschrift zu denken, die beim Zoll hinter-
legt werden konnte. Letztlich wiirde man damit aber wohl die zustindigen Zollstellen
jcc‘icnfalls in komplizierten Patentverletzungsfillen zwangsliufig iiberfordern. Vor dem
Hintergrund, dass eine rechtliche Uberpriifung der behaupteten Patentverletzung durch
die Zollbehérden weder stattfinden kann noch stattfinden soll, erscheint es daher prakti-
kabler, den Warenanmelder auf die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu verwei-
sen. In Anbetracht des drohenden irreparablen Schadenseintritts sowie der kurzen Fristen
kommt dabei natiirlich nur ein Vorgehen im einstweiligen Rechtsschutz in Betracht.
Denkbar wire etwa im Zivilklageweg dem Antragsteller des Grenzbeschlagnahmeantrags
aufzugeben, den Antrag zurtickzunehmen,, bzw. nicht erncut zu stellen oder es zu unter-
lassen, einen Antrag auf Verlingerung der 10-Tages-Frist zu stellen und sein Einverstind-
nis zur Freigabe der Ware zu erteilen.

Gegen cin Vorgehen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes spricht freilich die
Ratio der zehntitigen Priifungsfrist, dic dem Rechteinhaber die Uberpriifung ermég-
lichen soll, ob die vermutete Schutzrechtsverletzung tatsichlich gegeben ist und ob ein
klageweises Vorgehen in der Hauptsache als geboten erscheint. Daneben stellt sich natiir-
lich die Frage, auf welche Anspruchsgrundlage ein solcher oder ein ihnlich lautender An-
trag materiell-rechtlich zu stiitzen wire.

Stellt sich der Antrag auf Grenzbeschlagnahme als unzulissige Rechtsausiibung dar, so
liegt freilich zunichst ein Riickgriff auf den Grundsatz von Treu und Glauben nahe. Z\;var
genieBit die VO als europiiisches Gemeinschaftsrecht grundsitzlich Anwendungsvorrang
vor jeglichem nationalem Recht und damit grundsitzlich auch vor § 242 BGB. Jedoch
lisst auch der EuGH in besonderen Ausnahmefillen und unter strengen Voraussetzungen
die Berufung auf Treu und Glauben zu, sofern dabei die volle Wirksamkeit des Gemein-
schaftsrechts nicht beeintriichtigt wird.!*! Ein solcher Ausnahmefall wird Jjedenfalls dann
zu bejahen sein, wenn der drohende Schaden des von der Grenzbeschlagnahme Betroffe-
nen aufier Verhiltnis zu dem schutzwiirdigen Interesse des Rechteinhabers steht.

Gleichfalls denkbar erscheint ¢in Anspruch auf Unterlassung aufgrund eines Eingriffs
in den cingerichteten und ausgeiibten Gewerbetrieb nach §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB oder
§826 BGB. Dabei werden im Falle eines rechtsmissbriuchlichen Vorgehens sowohl die
rcc‘hrswidrigc Verletzangshandlung als auch der kausale Schadenseintritt ohne weiteres zu
bejahen sein, Typischerweise problematisch ist jedoch die Nachweisbarkeit cines entspre-~
chenden Schidigungsvorsatzes auf Seiten des Schutzrechteinhabers.

Zu denken ist schlieBlich auch an die Méglichkeit der Erhebung einer (priventiven)
negativen Feststellungsklage, mit dem Ziel, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die ent-
sprechenden Produkte die in Frage stehenden technischen Schutzrechte nicht verletzen.
Sinnvoll erscheint dies insbesondere dann, wenn sich der potentielle oder vermeintliche
Rechtsverletzer aufgrund tatsiichlicher Anhaltspunkte mit dem Risiko ciner Grenz-
beschlagnahme konfrontiert sicht. Eine etwaige vor einer Patentkammer erwirkte Ent-
scheidung kénnte sodann bei der fiir die Antragstellung zustindigen Stelle eingereicht
werden, um cine negative Bescheidung des Antrags zu erreichen.

‘ Problgnatisch ist jedoch, dass die Rechtssprechung die Maglichkeit einer feststellenden
¢instweiligen Verfiigung nur in sehr engen Grenzen anerkennt, Jedenfalls in offensicht-
lichen Missbrauchsfillen wird ein solches Vorgehen aber unter Beriicksichtigung des Ge-
botes des effektiven Rechtsschutzes ausnahmsweise als zulissig zu erachten sein.

13
EuGH, Slg. 1996, 1-1363, 1382 Rn. 68, Pafitis: Sl
, Slg. 1996, , .68, ; Slg. 1998, 1-2862, 2869f. Rn.22f,, Kefalas:
Slg. 2000, 11723, 1734 Rn. 34, Diamantis. .

e




146 Peter Chrocziel/Marco Stief

V. Vergleich mit dem nationalen Verfahren auf Grenzbeschlagnahme

1. Grenzbeschlagnahme nach § 142a PatG

Im Wesentlichen gleicht das Verfahren nach § 142a PatG den Grundziigen der Produktpi-
raterieverordnung. Ein Antrag mit Sicherheitsleistung!®? des Rechteinhabers fithrt zur
Beschlagnahme und Vernichtung oder zu einem Gerichtsverfahren (§ 1422 Abs.1 S.1
PatG). Dabei ist zunichst ein genereller Antrag bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechts-
schutz zu stellen, dessen Geltungsdauer zwei Jahre (§ 142a Abs. 6 PatG) bezichungsweise
nach der zukiinftigen Umsetzung der EG-Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen
Eigentums nur noch ein Jahr betrigt. Dieser ist nach §142a Abs.6 S.2 PatG kosten-
pflichtig. Er wird nur im Falle des Vorliegens einer ,offensichtlichen Rechtsverletzung
bewilligt. Damit soll — so die Gesetzesbegriindung — sichergestellt werden, dass eine Be-
schlagnahme bei unklarer Rechtslage unterbleibt und damit Fehlentscheidungen weitest-
gehend vermieden werden.13? Offensichtlich ist eine Patentverletzung dann, wenn sie auf
der Grundlage schliissiger und glaubhafter Angaben des Antragstellers und aller sonstiger
fiir die Zollbehorde erkennbarer tatsichlicher Umstinde keinen verniinftigen Zweifeln
unterliegt.134 Daher empfiehlt es sich fiir den Antragsteller, die Zollbehérde moglichst
umfassend zu informieren, so dass diese in die Lage versetzt wird, Patentverletzungen
zweifelsfrei festzustellen.

Die Ware muss bei Ein- oder Ausfuhr oder im Rahmen einer Hinterlandkontrolle
(§142a Abs.1 S.2 PatG) von den Zollbehdrden aufgegriffen werden. Ordnet die Zoll-
behérde die Beschlagnahme an, so hat sie den Verfligungsberechtigten sowie den Antrag-
steller unverziiglich zu unterrichten (§ 142a Abs 2 S.1 PatG). Dem Antragsteller wird
Herkunft, Menge und Lagerort des Erzeugnisses sowie Name und Anschrift des Ver-
fiigungsberechtigten mitgeteilt und nach § 142a Abs. 2 PatG cbenfalls die Gelegenheit ge-
geben, das Erzeugnis zu besichtigen.13

Die Handlungsobliegenheit liegt daraufhin beim Antragsteller: Nur wenn der Ver-
fiigungsberechtigte nicht spitestens nach Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung der
Beschlagnahmemitteilung widerspricht, wird die beschlagnahmte Ware ohne weitere
Handlung des Antragstellers eingezogen (§ 142a Abs. 3 PatG). Sofern sich jedoch der Ver-
fiigungsberechtigte der Beschlagnahme widersetzt, hat der Antragsteller unverziiglich zu
erkliren, ob er hinsichtlich der beschlagnahmten Erzeugnisse seinen Antrag aufrecht-
erhilt, und sodann binnen einer Frist von zwei Wochen cine ,vollziehbare gerichtliche
Entscheidung® beizubringen, die die Verwahrung der beschlagnahmten Waren oder eine
Verfiigungsbeschrinkung anordnet. Eine zivilrechtliche einstweilige Verfiigung, die auf
Sequestration der Ware gerichtet ist, ist vorrangiges Rechtsmittel. Zu denken wire zwar
auch an eine strafprozessuale Beschlagnahme auf Grund richterlicher Anordnung (§98
Abs.1 S.1 StPO) als kostengiinstige Alternative.13¢ In Patentsachen findet jedoch eine
Strafverfolgung so gut wie nicht statt.!3” Wird die gerichtliche Entscheidung nicht bin-
nen der Zwei-Wochen-Frist vorgelegt, gibt die Zollbehérde die Ware frei. Die Frist kann
um weitere zwei Wochen verlingert werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass dic
gerichtliche Entscheidung beantragt, ihm aber noch nicht zugegangen ist (§142a Abs.4
PatG).

192 Die Sicherheitsleistung wird in der Regel durch eine selbstschuldnerische Biirgschaft in der
Hohe zwischen 10.000 und 25.000 Euro geleistet; vgl. v. Welser/Gonzalez (Fn. 56), S.177.

133 yigl. BT-Drucksache 114792, S. 45, 41.

134 ygl. Crember, Mitt. 92, 153, 166.

135 Osterrieth, Patentrecht, 2007, Rn. 495.

136 Vgl. v. Welser/Gonzalez (Fn. 56), S.180 m.w.N.

137 Cordes (Fn. 11), S. 487.
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2. Vergleichende Betrachtung

Von Vorteil fiir den Rechteinhaber und Antragsteller ist bei dem Antragsverfahren nach
der Verordnung, dass dieses kostenfrei und die Stellung einer Sicherheitsleistung nicht
erforderlich ist. Soweit der Antrag auf einem gemeinschaftlichen Schutzrechts basiert
(anders allerdings bei Patenten), kann ein gemeinschaftsweiter Antrag gestellt werden
wobei jedoch die Kosten der Rechtsverfolgung in der Hauptsache in den jeweiligen Liin:
dern zu berticksichtigen sind.,

Vor allem aber ist es nach der Verordnung nicht linger erforderlich, dass die Patent-
verletzung offensichtlich ist, vielmehr reicht bereits der Verdacht einer Rech tsverletzung
aus. Auf die dadurch entstehenden Missbrauchsméglichkeiten sowie die Gefahr von Fehl-
entscheidungen wurde bereits hingewiesen. Anderseits darf auch nicht verkannt werden
dass das Erfordernis der Offensichtlichkeit die Anordnung einer Grenzbesc]‘;laguah:né
nach § 142a PatG in der Praxis auf ganz wenige seltene Fille beschrinkt und eine Grenz-
beschlagnahme, basierend auf einem Arzneimittelpatent, buchstiblich nicht vorstellbar
war.

Anders als bei einem Antrag nach § 142a PatG ist der Antrag nach der Verordnung nur
ein Jahr giiltig, kann aber verlingert werden. Positiv zu beurteilen ist die Moglichkeit def
Behorden, von Amts wegen vorzugehen und einen nachtriglichen Antrag anzuregen
wobei dies in Patentsachen im Pharmabereich in der Praxis selten der Fall sein wird. ‘

Der Rechteinhaber hat der Grenzbeschlagnahmeverordnung zufolge zehn Arbeitstage
nach der Unterrichtung Zeit, das Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung ein-
zuleiten oder gerichtliche SicherungsmaBnahmen zu beantragen. Gegeniiber der Frist im
nationalen Verfahren von zwei Wochen ist dic Frist demnach praktisch nicht verkiirzt,
Positiv ist, dass die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung nunmehr den vermeintlichen
Verletzer trifft, der die Freigabe der Waren erwirken méchte. Jedoch muss eine Haftungs-
iibernahmeerklirung abgegeben werden, welche klarstellt, dass nicht die Zollverwaltung
sondern der Rechteinhaber im Rahmen des Deliktsrechts haftet. Das Verfahren crﬂ)rder;
somit die aktive Mitarbeit des Rechteinhabers, der auch das Haftungsrisiko fiir eine un-
berechtigte Inanspruchnahme trigt.

Ein zusitzlicher Antrag nach dem nationalen Grenzbeschlagnahmeverfahren kann
Schutzrechtsverletzungen im Bereich des Binnenverkehrs verhindern und so genannte
Parallelimporte iiberwachen. Dieser Antrag ist kostenpflichtig und gilt zwei Jahre. Not-
wgndig fiir eine Grenzbeschlagnahme ist jedoch eine offensichtliche Rechtsverletzung.
Die Entscheidungsfrist betrigt zwei Wochen fiir Beibringung eciner gerichtlichen An-
ordnung der Verwahrung. In der Praxis kommt mit lediglich etwa vier Prozent der Fille
dem nationalen Verfahren die geringste Bedeutung zu, da die deutschen Beschlagnahme-
Bestimmungen subsidiir sind. 138

V1. Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums und ihre Umsetzung

Am 2?. April 2004 hat der Ministerrat die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte
des geistigen Eigentums verabschiedet.3 Art. 2 der Richtlinie weitet den Anwendungs-
bereich auf alle Rechtsverletzungen aus. Damit werden auch die Tatbestinde mit Grenz-
bezug erfasst, die von der Verordnung nicht umfasst sind. Nach Art.9 RI1, 2004/48/ EG

138 :
S0, \S/ggl,4 .dazu die Stellungnahmen aus dem Gesetzentwurf d(fr Bundesregierung, Drucksache 16/
139 qys dotios
<l Richtlinie 2004/48/EG des Europiiischen Parlaments und des Rates vom 29. 4. 2004, Abl. EG
22 157 vom 30.4.2004, 45ff. berichtigte Fassung der Richtlinie in Abl. EG Nr.L 195 vom
-6.2004, vgl. GRUR Int, 2004, 615; zum Ganzen: Knaak (Fn, 21).
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miissen die Mitgliedsstaaten rechtliche Vorkehrungen dafiir treffen, dass die Gerichte iiber
die Verletzungstatbestande der Verordnung hinaus die Beschlagnahme von Waren anord-
nen, die im Verdacht stehen, geistiges Eigentum zu verletzen. Damit soll die Mglichkeit
einer zivilgerichtlichen Beschlagnahme in Erginzung zur Grenzbeschlagnahme, welche
sich auf die EU-AuBlengrenzen beschrinkt, geschaffen werden. Art. 9 Abs. 2 R1. 2004/48/
EG verpflichtet nach dem Vorbild der aus dem angloamerikanischen Rechtsraum stam-
menden Mareva Injunction die Mitgliedsstaaten, den Gerichten zur vorsorglichen Siche-
rung von Schadensersatzforderungen die vorliufige Beschlagnahme von Vermé&genswer-
ten und die Sperrung von Bankkonten zu ermdglichen.140

Die Umsetzung dieser EU-Richtlinie erfolgte mit der Verabschiedung des Gesetzes
zum Schutz geistigen Eigentums durch den Bundestag am 11. April 2008. Das Gesetz be-
inhaltet die Novellierung von folgenden Gesetzen: Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
Markengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz, Geschmacksmustergesetz und
Sortenschutzgesetz. Des Weiteren passt das Gesetz das deutsche Recht an die Grenz-
beschlagnahmeverordnung an. Von einer Angleichung der innerstaatlichen Regelung fiir
Grenzbeschlagnahmen an die Grenzbeschlagnahmeverordnung wurde jedoch deshalb ab-
gesehen, weil das im deutschen Recht geregelte Verfahren schlanker ist und dem Haupt-
anwendungsfall, dem Parallelimport, besser gerecht wird."*! Eine Anpassung erfolgte
lediglich im Hinblick auf die Hochstdauer des Art.8 Abs.1 Satz 2 der Verordnung, da
Antrige hiufig sowohl nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung als auch nach dem
deutschen Verfahrensrecht gestellt werden.

Mit dem Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes wird auch das vereinfachte Verfahren
nach Art.11 PPVO in Deutschland durch die Zollbeh6rden angewendet werden, wenn
auch die bisherige Praxis des Zolls diesem schon fast weitgehend entspricht.

VII. Bewertung

Positiv festzustellen ist die Ausweitung des Schutzinstrumentariums des Rechteinhabers
zur Vorbereitung seiner zivilrechtlichen Anspriiche. Nur dieser ist in der Lage, wirksam
den Kampf gegen die Produktpiraterie zu fiihren, sofern ihm effektive Rechtsschutzmog-
lichkeiten in die Hand gegeben werden. Die Stellung eines kostenfreien gemeinschafts-
weiten Antrags, die Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens sowie die
Einbettung in eine weitere Vereinheitlichung und Stirkung der Rechtsdurchsetzung bei
Verletzungen des geistigen Eigentums durch die Enforcement-Richtlinie sind zu begrii-
Ben. Die Verkiirzung der Antragsgeltung auf ein Jahr kann trotz des Mehraufwands prak-
tisch von Vorteil fiir den Rechteinhaber sein, da insbesondere bei schwer nachweisbaren
Rechtsverletzungen im Pharmabereich nur eine regelmifBlige Aktualisierung des Antrags
und der Erkennungshinweise die Zollbehorden in die Lage einer effektiven Uberwa-
chung des Grenzverkehrs auf Pirateriewaren versetzen kann. Die Rechtssetzung im Rah-
men der Grenzbeschlagnahme ist aber noch nicht an ihren Endpunkt gelangt. Die rasche
Abfolge und Verbesserung von Verordnungen durch die EU zeigt dies eindriicklich. An
einer weiteren Stirkung der Grenzbeschlagnahme im Rahmen der Grenzbeschlagnahme-
verordnung wird daher bei der EU gearbeitet.

Gerade bei patentgeschiitzten Arzneimitteln besteht allerdings, ohne dass damit die be-
sondere Bedeutung und Relevanz der Grenzbeschlagnahme gerade in diesem Bereich in
Frage gestellt werden soll, auch das Risiko, dass ein Originalhersteller die Grenzbeschlag-
nahme dafiir missbraucht, unliebsame Konkurrenz zumindest fiir einige Zeit an der
Grenze aufzuhalten. Wihrend die in der Verordnung vorgesehenen Fristen sich einerseits

140 Knaak (Fn. 21), S.750.
M Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 16/5048, S. 34.
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in _der Praxis hiufig als zu kurz erweisen, um rechtzeitig vor der Freigabe nach Sicher-
he_ltsleistung durch den Warenanmelder eine gerichtliche SicherungsmaBnahme zu er-
erken, sind sie andgrerseits so lange, dass dem nur vermeintlichen Patentverletzer durch
die Aussetzung der Uberlassung ein kaum wieder gutzumachender, gleichzeitig nur sehr
schwer konkret zu beziffernder Schaden entstehen kann. Die Missbrauchsmoglichkeit
durch den Schutzrechteinhaber aufgrund der reduzierten Beschlagnahmevoraussetzungen
kann letztlich nur durch cine konsequente Anwendung der Instrumentarien des cinst-
weiligen Rechtsschutzes vor den Zivilgerichten abgewendet werden, die zunehmend Ein-

ﬂuﬁs auf die Entscheidungsgrundlage der 6ffentlich-rechtlich handelnden Zollbehérden
nehmen.
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