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Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), die
aber vom Zoll in China nicht gepriift werden.

Wie konnen Unternehmen das fiir zahlreiche technische
Waren erforderliche Priifsiegel China Compulsory Certi-
fication (CCC) erlangen?

Der CCC-Prozess beinhaltet Beantragung, Typtest und Werk-
sinspektion. Der Antrag ist bei einer akkreditierten Zulas-
sungsorganisation in China zu stellen. Die grof3te der insge-
samt 13 akkreditierten Stellen ist das China Quality Certifica-
tion Center (CQC). Sobald der Antrag angenommen worden
ist, wird ein Testlabor mit den Typtests beauftragt. Dieses teilt
dem Antragsteller die Anzahl der Testmuster mit, die an das
Testlabor zu liefern sind, und stellt nach Abschluss der Tests
einen Testbericht und eine Rechnung aus. Danach kann die
Werksinspektion vorgenommen werden. Dafiir benétigen die
Inspektoren ein Einladungsschreiben des Antragstellers fiir
die Beantragung ihrer Visa. Fiir eine Erstinspektion kommen
in der Regel zwei Inspektoren fiir zwei Tage in das Werk. Sie
stellen nach erfolgreich verlaufener Werksinspektion einen
Bericht aus. Liegen der Zertifizierungsorganisation Original-
antrag, Testbericht und Werksinspektionsbericht vor, stellt
sie das CCC-Zertifikat aus. Es ist fiinf Jahre giiltig. Allerdings
sind in dieser Zeit jéhrliche Uberwachungsaudits mit zwei
Auditoren fiir einen Tag durchzufiithren. Danach ist eine Re-
zertifizierung erforderlich.

Stefan Fischer

ist Managing Director der Cisema (Hong Kong) Limited.
fischer@cisema.com

https://www.cisema.com
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Schutz geistigen
Eigentums
Geheim halten
oder aktiv
patentieren?

Herr Jaeckel, wie ist die aktuelle Situation bei Verletzungen
der Rechte an geistigem Eigentum (Intellectual Property
Rights IPR) in China?

In Peking, Shanghai und Kanton gibt es spezialisierte IP-Ge-
richte. Deutsche Unternehmen sollten Verletzungsklagen
vor diesen IP-Gerichten fithren. Verfahren vor anderen Ge-
richten - besonders in rdaumlicher Ndhe zu Verletzern in

Der aktuelle VDMA-Produktpiraterie-Bericht nennt China klar als
Ursprungsland Nummer eins von Plagiaten.
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der Provinz - kénnen von lokalem Protektionismus betrof-
fen sein. Eine positive Neuregelung ist hier das zum 1. Janu-
ar 2019 geschaffene Berufungsgericht fiir geistiges Eigentum
beim Obersten Volksgericht in Peking, das landesweit un-
ter anderem fiir Berufungen gegen Urteile in Verletzungs-
klagen zu technischen Schutzrechten zustindig ist. Dies lasst
hoffen, dass damit die Qualitét der erstinstanzlichen Urteile
in Patentsachen verbessert und lokaler Protektionismus zu-
riickgedringt wird.

Aktuell tritt eine positive Neuregelung im chinesischen
Markengesetz zum 1. November 2019 in Kraft. Danach sind
bosglaubige Markenanmeldungen vom Markenamt zuriick-
zuweisen. Fiir das chinesische Patentgesetz existiert ein neuer
Entwurf (2019), der auch Verbesserungen vorsieht.

Trotz dieser positiven Entwicklungen muss man feststellen,
dass IPR-Verletzungen immer noch ein grofles Problem sind
und insbesondere die Situation im Onlinehandel in China be-
angstigende Ausmafle angenommen hat. Deutsche Unterneh-
men miissen ihre IP-Strategie darauf einstellen.

Welche strategischen Uberlegungen sollten Unternehmen vor
ihrem Markteintritt beziiglich IPR-Verletzungen anstellen?
Wichtig ist, im Unternehmen schon vor dem Markteintritt in
China eine IP-Strategie zur Absicherung der eigenen Techno-
logie, des Know-hows und der Produktnamen zu haben. Die
IP-Strategie sollte kostengiinstige, internationale Anmelde-
formen fiir Patente und Marken beinhalten. Aktiver Know-
how-Schutz im Unternehmen selbst, aber auch im Verhiltnis
zu Partnern gehort ebenfalls dazu. Bei Patenten stellt sich hau-
fig die Frage: Geheimhaltung oder Patentanmeldung? Fiir die
Geheimbhaltung sprechen Kriterien wie kurze Produktzyklen
und hohes Innovationstempo einer Branche, aber auch Kos-
ten und Verfahrensdauer der Patentierung.

Meiner Erfahrung nach wiegen diese Aspekte den Nach-
teil nicht auf, ohne eingetragenes Schutzrecht keine Handha-
be gegen Plagiate zu haben. Fiir eine aktive Patentierung spre-
chen auch: der Marktvorteil durch das Monopolrecht, ein po-
sitives Innovationsklima im Unternehmen zu schaffen, durch
ein Patentportfolio die Position gegeniiber Vertriebspartnern
zu stirken, Lizenzeinnahmen zu generieren und natiirlich die
Abschreckung von Produktpiraten.

Welche Moglichkeiten gibt es, geistiges Eigentum in Chi-
na zu schiitzen?

Die Optionen zum Schutz geistigen Eigentums in China ent-
sprechen im Wesentlichen internationalen Standards. Tech-
nische Erfindungen kénnen Schutz als Patente oder Ge-
brauchsmuster erlangen, Gestaltungen als Designpatent oder
Formmarke und Produktnamen als Marke geschiitzt werden.
Empfehlenswert ist ein Mix aus diesen Optionen anhand der
speziellen Bediirfnisse des Unternehmens.

Neben diesen gesetzlichen Schutzrechten sollten Unter-
nehmen auch von vertraglichen Schutzmoglichkeiten in Chi-
na Gebrauch machen. Intern sind arbeitsvertragliche Rege-
lungen mit Mitarbeitern zur Geheimhaltung sinnvoll, extern
sind Vertrage mit Lieferanten und Vertriebspartnern auf IP-
Schutz zu tberpriifen.

Schliefilich spielt auch der praktische IP-Schutz eine Rol-
le. Hier geht es um technische Sicherungen fiir Produkte, be-
schrankten Zugang zu Technologie und Wissen im Unter-
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nehmen oder die Trennung zwischen Schliissel- und Basis-
komponenten in einem internationalen Produktionsnetzwerk.
Vertragspartner in China konnen einer regelméfliigen Due
Diligence unterzogen werden, um hier lauernde Gefahren
zum Beispiel durch unerlaubte Uberproduktion rechtzeitig
zu erkennen.

Was ist bei der Umsetzung der IP-Schutzstrategie zu
beachten?

Es ist wichtig, Markenschutz in China zeitlich vor der ersten
Prasenz im chinesischen Markt zu haben. Anderenfalls ist das
Risiko zu grof3, dass Markenpiraten die eigene Marke in Chi-
na ,abgreifen® Dies hitte nicht nur zur Folge, dass eigener
Markenschutz in China gesperrt wiére, sondern auch das Ri-
siko, vom Markenpiraten in China wegen Markenverletzung
verklagt zu werden.

Das aus deutscher Sicht oft unterschitzte Gebrauchsmus-
ter hat in China eine viel grofSere Bedeutung. Es bietet meiner
Ansicht nach insbesondere dem deutschen Mittelstand attrak-
tive Vorteile. Es ist schnell, giinstig und flexibel.

Falls ein deutsches Unternehmen in China eigene For-
schung und Entwicklung betreibt, muss es fiir daraus hervor-
gehende Patentanmeldungen die chinesischen Bestimmungen
zum Technologietransfer beachten. Eine in China gemach-
te Erfindung ist beim chinesischen Patentamt zur Geheim-
haltungspriifung anzuzeigen, bevor die Erfindung im Aus-
land zum Patent angemeldet wird, anderenfalls gibt es kein
Patent in China.

Wie konnen Unternehmen gegen IPR-Verletzungen in Chi-
na vorgehen?

Besteht der Verdacht, dass die eigenen Schutzrechte in Chi-
na verletzt werden, ist es wichtig, die eigenen Ziele zu definie-
ren: Will ich nur gegen einen Verletzer vorgehen, oder moch-
te ich ein abgestuftes Vorgehen, abhéngig davon, ob es sich
um ,,kleinere Fische“ oder gar um organisierte Falschernetz-
werke handelt? Oder will ich Plagiate grof3flichig bekdmpfen?
Die geeigneten Durchsetzungsmafinahmen (Klage, behordli-
che Verfahren, Grenzbeschlagnahme, Onlineverfahren) sind
nach diesen strategischen Zielen zu wihlen.

Die Bandbreite der Durchsetzungsmafinahmen mdochte
ich durch folgende Beispiele erlautern: Betriftt eine Patent-
verletzung den Nachbau einer ganzen Industrieanlage, ist die
Patentverletzungsklage der Konigsweg. Haufig ist hier aber
die Beweisbeschaffung schwierig. Falls Ersatzteile oder Kon-
sumgiiterwaren von Plagiaten betroffen sind, kann der Ein-
satz softwarebasierter Recherchetools eine sinnvolle Alterna-
tive sein. Hier werden die Plagiate grof3flichig auf Online-
marktpldtzen aufgespiirt und entfernt. Auf diese Weise kann
der Rechteinhaber seine IP-Rechte durchsetzen und seine Ab-
satzmirkte sichern.

Christoph Jaeckel

ist Rechtsanwalt bei Priufer & Partner in Mlnchen.
Jaeckel@pruefer.eu

https://www.pruefer.eu/de
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