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Geistiges
China

RISIKEN VON EIGENEN GESCHAFTSPARTNERN

Wer im chinesischen Markt produziert, vertreibt oder
sich in anderer Weise engagiert, setzt dabei seine
Technologie, aber auch Kennzeichnungen und Gestaltungen
besonderen Gefahren der Nachahmung aus.

Viele Unternehmen sorgen sich dabei zundchst um die mogli-
che Gefahrdung durch chinesische Wettbewerber. Dabei wird
iibersehen, dass besondere Risiken oft aus dem Kontakt mit
den eigenen Geschéftspartnern drohen, ndmlich insbesondere
von Lieferanten, Lizenznehmern, Handlern und Vertriebspart-
nern sowie durch die Ausstellung von Produkten auf Messen.
Der folgende Beitrag gibt einige Hinweise zum Umgang mit
diesen Risiken.

RISIKEN BEI LIEFERANTEN

In vielen Féllen miissen Zulieferer oder Partner einer Auf-

tragsfertigung erst technisch in die Lage versetzt werden, das
gewiinschte Produkt nach den Spezifikationen des Auftrag-
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gebers zu fertigen. Falls dem Lieferanten Pléne libergeben
werden oder er in sonstiger Weise die Moglichkeit erhilt, die
Gestaltung des gesamten Produktes nachzuvollziehen und
damit moglicherweise nachzuahmen, sollte gepriift werden, ob
der Auftraggeber gewerbliche Schutzrechte fiir diese Gestal-
tung in China anmelden kann, zum Beispiel ein Geschmacks-
muster fiir ein bestimmtes Design. Dies sollte bereits vor der
Ubergabe von Plinen oder Mustern geschehen. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass der Lieferant dem Auftraggeber mit
einer eigenen Anmeldung zuvorkommt und sich damit das
nationale Schutzrecht sichert.

RISIKEN BEI LIZENZNEHMERN

In Lizenzvertrdgen sollte der Umfang der eingerdaumten Rechte
genau bestimmt werden. Bei einer Fertigungslizenz ist klar-
zustellen, in welchen Markten der Lizenznehmer die unter
der Lizenz hergestellten Produkte vertreiben darf. Dabei sind
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allerdings Beschrinkungen in Hinsicht auf ihre Zuldssigkeit
nach chinesischem Recht zu priifen, wobei neuerdings auch
kartellrechtliche Vorschriften zu beachten sind. Weiter ist zu
regeln, wem die Rechte an Weiterentwicklungen der lizenzierten
Technologie zustehen. Auch den Modalititen fiir die Beendigung
der Lizenz und deren Rechtsfolgen ist besondere Beachtung zu
schenken.

RISIKEN BEI HANDLERN UND PARTNERN

Bei der Anbahnung der Zusammenarbeit mit einem chinesischen
Héndler oder Handelsvertreter sollten die Benutzungsrechte
fiir Marken des Herstellers vertraglich eindeutig geregelt wer-
den. Entscheidend ist, dass der Hersteller sein eigenes Marken-
portfolio in China vor Beginn der Zusammenarbeit mit einem
Handler umfassend geschiitzt hat. Insbesondere ist der Gefahr
vorzubeugen, dass ein Héndler Schutzliicken im Markenport-
folio des ausléndischen Herstellers ausnutzt, um mit eigenen
Eintragungen das Feld zu besetzen. Nicht selten kommt es vor,
dass ein Handler eine chinesische Fassung des Herstellernamens
einzutragen versucht oder einen Firmennamen wihlt, der mit
dem chinesischen Namen des Herstellers verwechslungsfa-
hig ist. In solchen Féllen treten Schwierigkeiten auf, wenn die
Zusammenarbeit mit dem Héndler beendet werden soll.

BESONDERE PROBLEME

Die Wahrung und Durchsetzung eigener gewerblicher Schutz-
rechte auf einer Messe in China verdient besondere Beachtung.
Grundsitzlich sollte kein sensitives Material {iber Neuerun-
gen verbreitet werden, fiir die kein entsprechender Patent- oder
Gebrauchsmusterschutz in China besteht oder innerhalb der
zeitlichen Grenzen der so genannten Ausstellungsprioritéit ange-
meldet wird. Aggressive Markenkopierer konnen in Einzelfdllen
durch die erfolgreiche Préasentation eines ausldndischen Ausstel-
lers auf einer Messe dazu veranlasst werden, dessen Marke selbst
in China zu registrieren, sofern der Aussteller dies versdumt hat.
Eine rechtzeitige eigene Anmeldung ist daher empfehlenswert.
Dabei sollte nicht nur an Marken in lateinischen Buchstaben
gedacht werden, sondern auch an entsprechende Parallelmarken
in chinesischen Zeichen.

In unserer Praxis ist es mehrfach vorgekommen, dass auslén-
dische Aussteller auf einer Messe rechtsverletzende Kopien
ihrer Produkte vorgefunden haben. In derartigen Féllen ist ein
rasches und richtig strukturiertes Vorgehen von entscheidender
Bedeutung. Es ist nach chinesischem Recht zwar moglich, eine
der einstweiligen Verfiigung dhnliche gerichtliche Maflnahme zu
erwirken. In vielen Féllen ergeben sich jedoch bei diesem Ver-
fahren erhebliche praktische Schwierigkeiten. Grof3e Bedeutung
kommt der rechtlich einwandfreien Beschaffung von Beweis-
mitteln zu.

ANGRIFFS- UND VERTEIDIGUNGSSTRATEGIEN

Die Erfahrung zeigt, dass chinesische Unternehmen in letzter
Zeit begonnen haben, in einschlégigen Registern und Daten-
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banken gezielt festzustellen, ob auslédndische Hersteller ent-
sprechende Schutzrechte in China erlangt haben. Etwaige
Schutzliicken werden dann oft gezielt ausgenutzt.
Chinesische Beklagte in gerichtlichen Verletzungsverfahren
nutzen auBBerdem fast immer den Nichtigkeitsantrag gegen
das Schutzrecht als Standardverteidigung. Bekanntlich konnen
Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster auf Antrag
geldscht werden, wenn eine neuheitsschiadliche Vorbenut-
zung nachgewiesen werden kann. Hierbei ist festzustellen,
dass chinesische Beklagte gro3e Findigkeit beweisen, wenn
es darum geht, Anhaltspunkte fiir eine neuheitsschédliche
Veroffentlichung, Ausstellung auf einer Messe etc. zu finden.
Rechtsinhaber miissen daher in China besonders darauf ach-
ten, neuheitsschidliche Handlungen streng zu vermeiden.
Im chinesischen Recht gelten dabei bestimmte Handlungen
als neuheitsschidlich, die nach deutschem Patentrecht nicht
neuheitsschidlich wéren.

FAZIT

Oft ist erst das Auftreten nachgeahmter Produkte oder die
Verwendung eigener Kennzeichen durch Dritte fiir die betrof-
fenen Unternehmen Anlass, sich einen genauen Uberblick iiber
die eigenen Schutzrechte in China zu verschaffen. Hierbei
wird héaufig festgestellt, dass empfindliche Liicken bestehen.
So kann es vorkommen, dass in China bereits verwendete
Kennzeichen gar nicht oder nicht in allen relevanten Klassen
registriert wurden. In anderen Féllen wurde zum Beispiel der
Geschmacksmuterschutz nicht auf das Design der neuesten
Produktgeneration erweitert oder die nationale Phase in China
wurde bei einer internationalen Patentanmeldung nicht fristge-
mal eingeleitet. In solchen Féllen hat eine Rechtsverfolgung
meist keine Aussicht auf Erfolg.

Neben der rechtzeitigen Schaffung eines eigenen Schutzrecht-
sportfolios im Land ist eine umfassende vorbeugende Ver-
tragsgestaltung angebracht, bei der die dargestellten Risiken
aus der Zusammenarbeit mit Geschéftspartnern beriicksichtigt
werden. Unternehmen, die neu in den chinesischen Markt
eintreten, fehlt es manchmal an Erfahrung oder Phantasie, um
sich bestimmte Missbrauchsszenarien vorzustellen. Hier kann
die Einschaltung erfahrener Berater, die schon dhnliche Félle
gesehen und verfolgt haben, eine Hilfe sein.

SchlieBlich ist es gute Praxis, potenzielle Geschiftspartner
vor Beginn einer Zusammenarbeit in Hinsicht auf deren
bestehendes Schutzrechtsportfolio zu untersuchen (,,IP Due
Diligence*) und wihrend der Zusammenarbeit deren Anmel-
detitigkeit laufend zu liberwachen. Entsprechend erfahrene
Berater, die mit dem Hintergrund und den Schutzrechten des
eigenen Unternehmens vertraut sind, wissen, wie sie eine sol-
che Uberwachung durchfiihren miissen. Ein solches gezieltes
Monitoring kann dazu beitragen, frithzeitige Warnhinweise zu
geben. Die regelmiBige Uberwachung von potenziell kollidie-
renden Markeneintragungen Dritter ist generell sinnvoll, um
gegen feindliche Eintragungen noch rechtzeitig innerhalb der
Widerspruchsfristen vorgehen zu kdnnen.

Von Dr. Jérg-Michael Scheil

aktuell ASIA 03/2008





