j klart an: Markenpiraterie - der taktische Kampf gegen Produkt- und Markenpiraten

Rechtsanwalt Christian Zierhut gibt in dieser Ausgabe des TUNING-INSIDE Tipps zum Thema Kampf gegen Produkt- und Markenpi-
raterie. In friheren Zeiten Uberfielen Piraten Schiffe oder griffen von See aus die Kistenorte an. Heute greifen Piraten nach Ihren
Produkten und Marken - nicht um sie zu besitzen, sondern um sie zu kopieren.

Anti-Counterfeiting - komplexe Mapnahmen
gegen Falscher

Beim Kampf gegen Produkt- und Markenpiraten
ist die Komplexitdt der Mapnahmen von grofer
Bedeutung. Hoch komplexe Aktionen, wie wir
sie unseren Kunden anbieten, sind noch selten.
Derzeit (iberwiegen Routine-Aktionen; etwa Be-
schlagnahmungen. Doch auf diese MaBnahmen
kénnen Falscher schnell und ebenso routine-
mapig reagieren - einfach durch Umzug in ein
neues Versteck. Und wer glaubt, die Wurzel des
Problems sei allein in den Ursprungsldandern
der gefdlschten Produkte zu finden - und man
kdnne das Problem I8sen, indem man die pro-
duzierende Fabrik in China schlieft - liegt leider
falsch.

Der Ursprung des Problems ist viel mehr dort
zu finden, wo die Auftraggeber sitzen - haufig
in Westeuropa. Diese Auftraggeber lassen in
China in Lohnfertigung produzieren und dann
die Waren in Osteuropa oder anderswo verkau-
fen. In manchen Fallen kann unserer Erfahrung
nach schon sehr effektiv sein, gegen den
Vertrieb vorzugehen. Zum Beispiel dann, wenn
die Identitat der Auftraggeber noch unbekannt
ist oder noch nicht alle fur ein effektives Vor-
gehen erforderlichen Informationen vorliegen.
Durch konzertierte Aktionen (Beschlagnahmen,

Zollfahndung) in der Vertriebsstruktur und mit
daran anschliefenden zivil- und strafrechtlichen
Verfahren kann der Vertrieb wirtschaftlich der-
art unattraktiv werden, dass die Auftraggeber
im Idealfall zur Aufgabe gezwungen sind.

Die ganze Schlagkraft des Anti-Counterfeiting
entsteht jedoch erst in der Kombination folgen-
der 5 Aktionsbereiche: Schutzrechte, Monito-
ring, zivilrechtliche MaBnahmen, strafrechtliche
Mapnahmen, zollrechtliche Beschlagnahme.

1.Schutzrechte

Das frihzeitige Anmelden von nationalen und
internationalen Schutzrechten ist neben dem
Urheber- und Wettbewerbsrecht nahezu die
einzige Mdglichkeit, einen rechtlichen Anspruch
auf geistiges Eigentum zu erwerben: Da gibt
es zundchst das Patent; es schiitzt technische
Erfindungen fir maximal 20 Jahre. Als dessen
.Kleiner Bruder" wird oft das Gebrauchsmuster
bezeichnet, mit dem ebenfalls gewerblich
anwendbare Erfindungen geschitzt werden
kénnen, allerdings nur fir bis zu zehn Jahre.
Flr ein Geschmacksmuster betragt der Schutz
hingegen bis zu 25 Jahre, es gewahrt seinem
Inhaber das ausschliefliche Recht zur Benut-
zung einer asthetischen Gestaltungsform, also

etwa eines Designs oder einer Farbe. Die Marke
schlieplich ist ein rechtlich geschitztes Zeichen,
das dazu dient, Produkte eines Unternehmens
von denen anderer Unternehmen zu unterschei-
den. Sie bietet zunachst Schutz fir zehn Jahre,
der beliebig oft um weitere zehn Jahre verlan-
gert werden kann. Die EU hat den Schutz des
geistigen Eigentums mittlerweile weitgehend
vereinheitlicht und bietet relativ kostenginstige
Schutzbewilligungsverfahren. Exemplarisch sei
hier auf die Gemeinschaftsmarke hingewiesen.
Die H6he der zu erwartenden Kosten hangt vom
jeweiligen Schutzrecht, dem rdumlichen Schutz-
bereich und den Umstdnden des Einzelfalls ab.
Fir die Anmeldung einer einfachen deutschen
Marke etwa betragen die Amtsgebiihren derzeit
300,- Euro, eine Gemeinschaftsmarke ist ab
1.600,- Euro, ein EU-Geschmacksmuster ab
350,- Euro zu bekommen. Hinzu treten regel-
mapig Kosten fiir einen Rechtsanwalt.

2.Monitoring

Zur effektiven Bekdmpfung der Produktpirate-
rie bendtigt man ein umfassendes Aufspir- und
Marktbeobachtungssystem. ~ Wir  verfligen
Uber ein eigens entwickeltes und einzigartiges
System zur operativen Investigation und
Analyse; mit eigenen Undercover-Ermittlern
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und Testkdufern, die sich im Wesentlichen auf
das Aufspliiren von Personen und Piraterie-
ware konzentrieren; daneben die intensive
Zusammenarbeit mit Zollfahndung und Bun-
deskriminalamt. Zusatzlich durchkdmmen wir
mit eigens entwickelten Suchalgorithmen und
Screening-Verfahren alle Bereiche des Internets.
Die Resultate werden von unseren Mitarbeitern
aufbereitet und unseren Kunden zur weiteren
Nutzung zur Verfliigung gestellt. So sind wir in
der Lage, Piraterieware zu identifizieren und
aufzuspiren, Falscher-Quellen zu lokalisieren
und Vertriebskandle zu verfolgen.

3.Zivilrechtliche Mainahmen

Es kénnen aupergerichtliche und gerichtliche
Mapnahmen greifen: Mit einer Abmahnung wird
der Rechtsverletzer aufergerichtlich zur Abga-
be einer Unterlassungserkldarung aufgefordert.
Zudem wird er zur Auskunft Uber den erzielten
Umsatz und Gewinn sowie zur Anerkenntnis der
Schadensersatzpflicht verpflichtet. Mit einer ge-
richtlichen einstweiligen Verfligung kénnen die-
se Anspriche vorlaufig, mit einer gerichtlichen
Klage - bzw. Abgabe einer Abschlusserkldrung
auf die einstweilige Verfligung - endguiltig durch-
gesetzt werden. Daneben besteht die Mdglich-
keit der vorldaufigen Sicherung von Vermdgen
und Immobilien der Rechtsverletzer auf dem
Wege des dinglichen Arrests. Auperdem kann
die Piraterieware durch den Gerichtsvollzieher
im Rahmen der Vollziehung der einstweiligen
Verflgung in Verwahrung genommen werden.
Oder es wird versucht, eine Beschlagnahme
durch die Strafverfolgungsbehdrden zu errei-
chen. Die Befolgung gerichtlicher Entscheidun-
gen kann durch Ordnungs- und Zwangsmittel
durchgesetzt werden: Es kann ein Ordnungsgeld
verhangt und fir den Fall, dass dieses nicht bei-
getrieben werden kann, Ersatzhaft oder auch
direkt Ordnungshaft angeordnet werden. Das
Héchstmaf3 betragt 250.000,- Euro, in der Pra-
xis sind Summen ab 10.000,- Euro gdngig, die
sich bei fortgesetzter Nichtbefolgung drastisch
erhéhen. Das Hochstma} der Ordnungshaft
betragt 6 Monate. Ebenso kann auch der Titel
auf Auskunfterteilung durch Verhdngung von
Zwangsmitteln vollstreckt werden.

4.Strafrechtliche Mainahmen

Abschreckende Wirkung entfalten vor allem
strafrechtliche Mapnahmen. Produktpiraterie
betrifft eine Vielzahl von Straftatbestanden.
Wahrend manche Straftatbestande, wie etwa
§8§ 196 UrhG, 51 GeschmMG, 142 PatG, 25 Ge-
brMG, 143-144 MarkenG sowohl Herstellung als
auch Vertrieb erfassen, sanktionieren andere
Strafvorschriften Handlungen, die sich bereits
im Vorfeld der Nachahmung ergeben. Das
betrifft die Ausspionierung von Betriebs- und

Geschaftsgeheimnissen, den Geheimnisverrat
oder die Vorlagenfreibeuterei. Produktpiraten
versuchen meist eventuelle Beweismittel zu
vernichten, um sich einer strafrechtlichen
Verfolgung zu entziehen. Piraterieware ist in
aller Regel fir die strafrechtliche Untersuchung
von Bedeutung, da durch ihre Inspizierung
grundsatzlich der Nachweis der Kennzeichen-
verletzung geflihrt werden kann.

5.Zollrechtliche Beschlagnahme

Ein besonders effektives Instrument ist die
Beschlagnahme der Piraterieware an der
Grenze oder durch mobile Kontrollgruppen
des Zolls innerhalb der EU. Das Grenzbeschlag-
nahmeverfahren wird durch uns als Vertreter
nach Art. 5 Piraterie-VO eingeleitet. Nach
Art. 9 Abs. 1 Piraterie-VO setzt die Zollstelle
die Uberlassung von Waren aus oder hélt sie
zurlick und unterrichtet uns. Anschliefend
besteht die Mdglichkeit, die Ware zu untersu-
chen. Es folgt das Gerichtsverfahren oder ein
vereinfachtes  Vernichtungsverfahren nach
Art. 11 Piraterie-VO. Entdeckt ein Unternehmen
Nachahmungen seiner Produkte auf einer
Messe oder Veranstaltung, so besteht parallel
die Mdglichkeit, die Ware von den Zollbehdrden
vom Messe- bzw. Verkaufsstand entfernen zu
lassen. Wir unternehmen hierzu mit den Zollbe-
horden Messe- und Veranstaltungsrundgange
und lassen die Falschungen von den Standen
durch die mobilen Kontrollgruppen entfernen;
dabei handelt es sich um uniformierte und
bewaffnete Zollbeamte, die als Ermittlungsper-
sonen der Staatsanwaltschaft Gber umfassende
Befugnisse verfligen.

Effektiv und effizient: Die Zusammenfassung
greift am besten

Es konnen zivil-, straf- und zollrechtliche Map-
nahmen angewendet werden. Diese greifen
ineinander und sollten kombiniert angewen-
det werden. So kommen sowohl der starke
Abschreckungseffekt und die polizeilichen
Ermittlungsmdglichkeiten beim strafrechtlichen
Vorgehen, als auch die Vorteile einer schnellen
Beendigung der Piraterie und Forderungen auf
Schadensersatz beim zivilrechtlichen Vorgehen
zum Tragen. Wir achten darauf, dass die Map-
nahmen zeitlich aufeinander abgestimmt sind.
So kann die Zustellung einer einstweiligen Ver-
fligung mit einer polizeilichen Durchsuchung ko-
ordiniert und die Beschlagnahme dazu genutzt
werden, Gewinne aus der Produktpiraterie zur
Befriedigung von Schadensersatzanspriichen
zu sichern. Grundbaustein einer erfolgreichen
Anti-Counterfeiting-Strategie ist neben dem
richtigen Timing die koordinierte Zusammenar-
beit mit den Zollbehdrden und das fortlaufende
Monitoring des Marktes.

Mit Wirkung und Wirtschaftlichkeit zum
Erfolg

Bei allen Mapnahmen mussen Wirkung und
Kosten-Nutzen-Rechnung  stimmen:  Schon
bei der Anmeldung von Schutzrechten lassen
sich Kosten reduzieren. Wir raten zum Beispiel
dazu, von den kostengiinstigen Mdglichkeiten
der EU-Gemeinschaftsmarke bzw. des EU-
Geschmacksmusters Gebrauch zu machen. Die
Stellung eines Grenzbeschlangnahmeantrags
bei den Zollbehdrden und auch die Stellung ei-
nes Strafantrags sind bei den Ermittlungsbehér-
den zundchst kostenlos. Bei den zivilrechtlichen
Mapnahmen kann eine Erstattung flr die bei
der Rechtsverfolgung aufgewendeten Kosten in
aller Regel von der Gegenseite verlangt werden;
die unterliegende Partei muss die Anwaltskosten
in der gesetzlich festgelegten Hohe erstatten.
Im Idealfall lassen sich durch ein effektives und
effizientes  Anti-Counterfeiting-Modell nicht
nur Kosten vermeiden, sondern durch Scha-
densersatzprozesse zusatzliche Einnahmen
generieren.
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