FOKUS STANDORT DEUTSCHLAND

Umfrage zur Produktpiraterie

Man kann sich dagegen schutzen

Die Miinchner Patentanwaltskanzlei Prinz &Partner, die auf das Vorgehen gegen Produktpiraten speziali-
siert ist, befragte auf der diesjahrigen Hannover-Messe deutsche Mittelstandler zu ihren Erfahrungen mit
Produktpiraterie. Die Ergebnisse sind zum Teil durchaus Gberraschend.

3 Welelco
tht’f World

We Welcome
the World.,

A 738
S AHIST

~ Teal

18 | technologie & management 04/2009

B ereits mehrere Wochen vor der Han-

nover-Messe begannen die Vorbe-
reitungen der Patent- und Rechtsanwal-
te der Miinchner Kanzlei Prinz & Partner
fuir die Recherchen in Sachen Produktpi-
raterie, u. a. flir eine renommierte Man-
dantin aus dem deutschen Mittelstand.
Das Unternehmen, weltweit tatig und
fur Innovation und hohe Produktqualitat
bekannt, ist seit einigen Jahren Ziel chi-
nesischer Produktnachahmer. Zahlreiche
1:1-Kopien werden mittlerweile von
diesen Anbietern vertrieben. Noch sind
nur die dlteren Produktlinien betroffen.
Aber es ist absehbar, dass bei den Pro-
duktpiraten auch die neuesten Entwick-
lungen ebenso beliebt werden wie bei
den Kunden.

Es ist wichtig, bereits am
ersten Messetag Produkt-
piraten zu identifizieren.

Eine Veranstaltung wie die Hanno-
ver-Messe bietet den Produktpiraten
die Moglichkeit zur Kontaktaufnahme
mit potenziellen Kunden. Ist dieser Kon-
takt erst einmal hergestellt, findet sich
der Originalhersteller oftmals in einem
Hase-und-Igel-Spiel wieder. Aus diesem
Grund ist es besonders wichtig, bereits
am ersten Messetag Produktpiraten zu
identifizieren und die Plagiate sowie
Broschiiren und Kataloge von der Messe
entfernen zu lassen.

Wer hat Erfahrung

mit Nachahmern?

Im Rahmen ihrer Aktionen gegen Pro-
duktpiraten hat die Kanzlei Prinz &Part-
ner eine Umfrage auf der Hannover-
Messe durchgefiihrt. Ziel war es, mog-
lichst viele mittelstandische deutsche
Firmen in allen Hallen dieser groRten

Industriemesse und damit aus moglichst
allen technischen Branchen zu befragen.
Nachdem man in den vergangenen Jah-
ren auf anderen Messen wie der IAA
und der Automechanika noch als einzige
Kanzlei fiir die Mandanten mit Zoll und
Staatsanwaltschaft gegen Nachahmer
vorging, interessierte die Anwalte, ob
denn tatsachlich so wenig deutsche
Aussteller Probleme mit Nachahmern
haben oder ob die Unternehmen ge-
genlber Nachahmern resigniert haben.
,Wir hatten uns vorgenommen, etwa
200 deutsche Aussteller wahrend der
Messe zu befragen. Nachdem die Inter-
views aber oft in einer auch fiir uns sehr
interessanten Diskussion endeten, ha-
ben wir schlieRlich etwa 90 Firmen
befragt und sind mit 60
komplett aufgefiillten
Fragebdgen nach Hause
gefahren”, berichtet
Patentanwalt Thomas
Kitzhofer.
Von den befragten Firmen haben
Uber 70 % Niederlassungen aul3erhalb
Deutschlands, sind also international
aufgestellt. Es ist daher zu erwarten,
dass gerade diese Betriebe bereits Er-
fahrungen mit Produktpiraten haben.
Etwa 40 % der befragten Firmen be-
schaftigen mehr als 300 Mitarbeiter,
weitere 40 % zwischen 51 und 300
Mitarbeiter und knapp 20 % bis
50 Mitarbeiter.

Schutzrechte gegen Nachahmer
Uber 80 % der befragten Mittelstandler
stellten Neuheiten in Hannover vor. Er-
freulich ist auch, dass 80 % der Firmen
systematisch vor der Vorstellung von
Neuheiten Uberpriifen, ob sie ihre In-
novationen tiber Patente, Geschmacks-
muster oder Marken schiitzen lassen
koénnen. Dies ist wichtig, denn oftmals
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wird vor lauter Begeisterung lber das
neue Produkt und aufgrund des Zeit-
drucks vergessen, vor der Vorstellung
noch ein Schutzrecht anzumelden.
,Dann ist es meist zu spat. Es gibt zwar
Neuheitsschonfristen bei Geschmacks-
mustern, die auf das Design gerichtet
sind, und bei Gebrauchsmustern, die auf
technische Erfindungen gerichtet sind,
doch besteht nicht in allen Landern die
Moglichkeit, auf solche Neuheitsschon-
fristen zuriickzugreifen”, ergénzt
Patentanwalt Jirgen Strass.

Das Geschmacksmusterrecht ist
eigentlich ein optimales Schutzrecht,
um gegen Produktpiraten vorzugehen.
Hier wird das Aussehen des Produktes
geschitzt. Die Eintragung erfolgt inner-
halb weniger Monate, und es gibt kein
inhaltliches Priifungsverfahren. Die An-
meldung kann sehr schnell und ohne
groBen Aufwand eingereicht werden.
.Bei den Firmen herrscht oftmals ein
Vorurteil bezliglich der Durchsetzung
von Geschmacksmustern und beziiglich
der Schutzvoraussetzungen”, so Rechts-
anwalt Dr. Alexander Gonzalez, der
Spezialist fiir Marken und Geschmacks-
muster ist. Er begleitet seine drei Pa-
tentanwaltskollegen in Hannover und
muss am Ende der beiden Befragungs-
tage feststellen, dass etwa zwei Drittel
der befragten Firmen nicht viel von Ge-
schmacksmustern halten und deshalb
ihre Entwicklungen nicht damit schut-
zen. Und dies, obwohl eine deutsche
Geschmacksmusteranmeldung etwa
750 Euro kostet (Amtsgebiihren plus
Anwaltsgebiihren). Auch eine zentrale
europaische Geschmacksmusteranmel-
dung ist mit etwa 1.000 Euro dulZerst
preiswert angesichts der Chancen, die
ein solches Schutzrecht bietet. Das er-
forderliche Niveau fiir die gestalterische
Leistung, die sogenannte ,Eigentiim-
lichkeit", wurde vom Gesetzgeber vor
wenigen Jahren abgeschafft und durch
die ,Eigenart” ersetzt. Es muss also
keine tberdurchschnittliche Leistung
der Designer mehr erbracht worden
sein, um ein rechtsbestandiges Ge-
schmacksmuster zu erlangen; vielmehr

reicht heute bereits die Unterscheidbar-
keit beim Abnehmer.

Einen moglichen Widerspruch zu der
Aussage, dass man systematisch Neu-
heiten auf ihre Schutzfahigkeit tiber-
priife, lieferten die Antworten auf die
Frage, ob man gezielt vor der Messe
Schutzrechte fiir Neuheiten angemel-
det habe. Obwohl, wie zuvor bereits er-
wahnt, tiber 80 % der befragten Firmen

Der deutsche Mittelstand
scheint die Produktpiraten
deutlich zu unterschatzen.

Neuheiten vorstellten, hatten nur 28 %
Patente oder Gebrauchsmuster, 19 %
Marken und nur 9 % Geschmacksmuster
angemeldet. Eine Erklarung hierfir
konnte sein, dass die Neuheiten nicht als
grundlegende Innovationen angesehen
wurden und man skeptisch ist, dass sie
die Hiirden fiir Patente Gberspringen
kénnen.

Produktschutz iiberfliissig?

Diese Vermutung trifft allenfalls teilwei-
se zu, denn die Anwalte fragten konkret
nach, warum man denn die Neuerungen
angesichts der zunehmenden Gefahr
von Produktpiraterie nicht habe schiit-
zen lassen. Hier gab es drei stetig wie-
derkehrende Antworten, die durchaus
tberraschen: ,Unser Know-how-Vor-
sprung ist viel zu groR, und die techni-
schen Details, insbesondere Fertigungs-
details, lassen sich nicht so einfach am
Produkt nachvollziehen. Die Qualitat
unserer Produkte erreichen die Chine-
sen nie”.

Natdirlich konnen bestimmte Fer-
tigungsverfahren einem Endprodukt
schwer oder gar nicht angesehen wer-
den. Doch hier scheint der deutsche
Mittelstand die Produktpiraten deutlich
zu unterschatzen. Es handelt sich nicht
immer um Garagenfirmen, die einfache
Produkte schnell kopieren, sondern zu-
nehmend um organisierte Industriebe-
triebe, die finanzstark genug sind, sich
Know-how einzukaufen oder eigene

Forschung und Entwicklung am Konkur-
renzprodukt zu betreiben. ,Das Zeitalter,
in dem in Stidostasien nur Spielzeug bil-
lig nachproduziert wurde, ist endgiiltig
vorbei. Chinesische Firmen bauen er-
folgreich StraRenbearbeitungsmaschi-
nen, Zige und Fahrzeuge nach. Wieso
sollte man also z. B. vor komplexen, aber
gewinntrachtigen Produkten wie Getrie-
ben Halt machen?”, so Patentanwalt
Kitzhofer.

Die am zweithdu-
figsten genannte Ant-
wort der Befragten
lautete: ,Das Wichtig-
ste an unserem Busi-
ness ist der gute Kontakt zu den Kun-
den, den wir tiber Jahrzehnte aufgebaut
haben, ohne den kein Geschaft laufen
kann. Hier kdnnen Chinesen gar nicht
mithalten”. Leichte Zweifel seien auch
hier angemeldet, denn es mag ja richtig
sein, dass sich die deutschen Firmen
sehr erfolgreich und intensiv um ihre
Kunden bemiihen und diesen Kontakt
auch durch prompte, hervorragende
Arbeit und Serviceleistungen festigen.
Dochist es in einigen Fallen der Kunde
selbst, der unter Preisdruck gesetzt auf
der Suche nach neuen Moglichkeiten
den Weg zu Billiganbietern z. B. aus der

Praxisempfehlungen

Wenn man als deutsches Unternehmen in China
fertigen ldsst, so sollte man in Erwdgung ziehen,
dort das Know-how zu streuen und die Endferti-
gung in Deutschland zu behalten. Die Anmelde-
strategie sollte stetig Uberpriift werden. Auch der
Geschmacksmusterschutz sollte mit in die Uberle-
gungen einbezogen werden — bereits bei der Pro-
duktkonstruktion. Grenzbeschlagnahme und das
oft unbekannte strafrechtliche Verfahren auf Mes-
sen sind zur Verteidigung der Rechte wichtige Op-
tionen. ,Ein Patentrezept gibt es nicht, man muss
vielmehr aus dem Biindel an Méglichkeiten die

in der aktuellen Situation am besten geeigneten
MaRnahmen ergreifen, um seine Innovationen
erfolgreich zu verteidigen”, so die Empfehlung der
Anwalte von Prinz &Partner.
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Tirkei oder Asien sucht. Als einzig nach-
vollziehbare Antwort auf die Frage,
warum man denn keine Schutzrechte
anmeldete, gaben einige Firmen an:
,Wir sind absolute Nischenproduzenten,
die niedrige Stiickzahlen herstellen und
im Auftrag fertigen”.

Erfahrung mit Produktpiraten
Weitere Uberraschungen ergaben sich
bei den konkreten Fragen zu Produktpi-
raterie. Uber 60 % der befragten Firmen
gaben an, es gabe bereits Probleme mit
Produktpiraten aus Drittlandern. Auch
Mittelstandler mit weniger als 300 Mit-
arbeitern sind von Produktpiraterie
betroffen. Rechtliche Schritte gegen
Produktpiraten haben dagegen bislang
nur 37 % der Befragten eingeleitet. Die
tbrigen Unternehmen gaben Uiberwie-
gend an, dass gerichtliche Schritte ver-

mutlich doch keinen bleibenden Ein-
druck bei den Produktpiraten hinterlas-
sen wiirden oder dass man es einfach
versaumt hatte, auch auRerhalb

Deutschlands Schutzrechte anzumelden.

Als Herkunftslander der Kopien
wurden die Tlrkei, Polen, Indien und
vor allem China genannt. Wahrend eine
befragte Firma ausfihrlich Giber ihre
katastrophalen Erfahrungen bei einem
Rechtsstreit in China berichtete, gibt es
hier durchaus auch andere Ergebnisse.
44 % der befragten Firmen beurteilen
riickblickend den Ausgang der Verfah-
ren gegen Produktpiraten als positiv.
Einige Firmen waren bereits in vorpro-
zessualen Verfahren erfolgreich. In die-
sen Fallen knickte der neue Konkurrent
schnell ein. Ein anderer Mittelstandler
schluckte einfach die chinesische Kon-
kurrenz. Negative Erfahrungen beim

Vorgehen gegen Nachahmer wurden oft
im Ausland gemacht (z. B. Italien, Indien,
Rumaénien, China, Polen), wobei hier zu
betonen ist, dass vielfach kein auslandi-
sches Schutzrecht vorlag, auf das man
sich beziehen konnte. Was blieb, war
eine Klage basierend auf dem nationa-
len Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb. Doch dieses oftmals letzte Mittel
gegen Nachahmer erweist sich auch in
Deutschland nicht immer als scharfes
Schwert. So berichteten einige befragte
Firmen von erfolglosen Klagen gegen
Produktpiraten in Deutschland, die allein
auf das Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb (UWG) gestiitzt waren. Auch
hier hatte vermutlich mancher Mittel-
standler besser vorher eine Anmeldung
fur ein Patent, eine Marke oder ein
Geschmacksmuster einreichen sollen,
um mehr Erfolg zu haben.

Das verschwundene Ventil

Parallel zur Umfrage in Hannover konnten
die Anwalte fiir ihre Mandantin einen Erfolg
verbuchen — erneut als einzige. Die Patentab-
teilungsleiterin der Mandantin hatte bereits
zwei Stunden nach Messeerdffnung einen
chinesischen Stand identifiziert, der eine

Kopie eines patentierten Ventils prasentierte.

Schatzungsweise etwa 200 Ventile wurden
auf dem Messestand des Nachahmers ausge-
stellt, ,darunter auch Kopien von Produkten
unserer deutschen Konkurrenten”, wie die
Patentabteilungsleiterin mit gemischten
Gefiihlen feststellte. Patentanwalt Dr. Bern-
hard Fuchs hatte im Vorfeld der Messe mit
dem Staatsanwalt in Hannover Kontakt auf-
genommen und ein Vorgehen gegen die
erwarteten Kopierer angekiindigt. Doch als
der Staatsanwalt zusammen mit den Anwal-
ten von Prinz & Partner sowie einem chinesi-
schen Vermittler am Nachmittag den Stand
des Nachahmers betrat, um das Patent ver-
letzende Produkt in Augenschein zu nehmen,

war die Uberraschung groR. Der chinesische
Aussteller hatte mitbekommen, dass die
Patentabteilungsleiterin des deutschen Her-
stellers am Vormittag seinen Stand besucht
hatte. Bis zum Eintreffen der Staatsanwalt-
schaft war das Ventil verschwunden. Ebenso
war der chinesische Geschaftsfiihrer pl6tzlich
am Nachmittag nicht mehr am Stand anwe-
send, dafiir seine sehr gut Deutsch sprechen-
den Mitarbeiter. Diese beteuerten wort- und
gestenreich, dass sie ein solches Ventil nie-
mals auf ihrem Stand hatten und auch gar
nicht kennen wiirden. Pech fiir sie, dass das
Produkt in ihrem fast hundertseitigen Kata-
log abgebildet war und ein groRes Poster mit
genau diesem Ventil den Messestand zierte.
Der Staatsanwalt blieb hartndckig, nahm
zusammen mit der angeriickten Zollgruppe
die Personalien der Betroffenen auf. Nach-
dem der Geschéftsfiihrer endlich wieder auf-
tauchte, wurde diesem noch am Messestand
ein Zwangsgeld von mehreren tausend Euro

abgenommen, das er erst dann wieder zu-
riickgezahlt bekommt, nachdem er das aus-
gestellte oder ein entsprechendes Ventil zur
Begutachtung an die Staatsanwaltschaft
libersandt hat. Damit diirfte aber wohl nicht
zu rechnen sein.

.Die Messeaktion war ein voller Erfolg fiir
uns”, so Patentanwalt Dr. Fuchs, ,denn die
chinesische Konkurrenz musste, tiberwacht
vom Staatsanwalt und uns, aus samtlichen
Katalogen die Seite mit dem nachgeahmten
Ventil herausreiBen”. Der mittlerweile am
Messestand eingetroffene Geschaftsfiihrer
des deutschen Herstellers zeigte sich hochst
zufrieden. Allzu oft musste er im Ausland
machtlos mit ansehen, wie Imitate seiner
Produkte stolz angeboten wurden. Doch
auch er weil3, dass man im Wettbewerb
gegen Nachahmer nur dann die Nase vorne
hat, wenn man Produkte gezielt schiitzt und
stetig Innovationen vorweisen kann.
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Grenzbeschlagnahme
kaum bekannt

Eine weitere Uberraschung ergab sich
auf die Frage, ob man schon einmal
einen Antrag auf Grenzbeschlagnahme
gestellt hatte. Nur 8 % der Befragten
beantworteten diese Frage mit Ja, ob-
wohl doch tiber 60 % angegeben hat-
ten, bereits Probleme mit Produktpira-
ten zu haben. Die Grenzbeschlagnahme
ist ein offensichtlich noch nicht ausrei-
chend bekanntes Mittel gegen Produkt-
piraten. Hier kann deutschland- oder
europaweit bei den Zollbehérden eine
Beschlagnahme von an der deutschen
oder EU-AuRengrenze eingeflihrten
Produkten wegen Schutzrechtsverlet-
zungen beantragt werden. Dieser ein
Jahr lang gliltige Antrag ist sogar kos-
tenlos und kann beliebig oft verlangert
werden. Die Zollbehorden Uberpriifen
dann zum Import angemeldete Produk-
te auf bestimmte Erkennungshinweise
und halten sie bei Verdacht zurtick. Der
Schutzrechtsinhaber wird benachrich-
tigt, kann sich ein Bild Uber die poten-
zielle Verletzung machen und die Ein-
fuhr gegebenenfalls verhindern. Ein sol-
cher Antrag auf Grenzbeschlagnahme
kann insbesondere auf Patent-, Marken-

oder Geschmacksmusterschutz basieren.

Grenzbeschlagnahme ist
offensichtlich nicht ausreichend

bekannt.

Die Zollbehdrden urteilen natiirlich
nicht abschlieRend tber eine Schutz-
rechtsverletzung; dies ist Sache der
Gerichte. Aber mit dem Importstopp an
der Grenze ist es moglich, verletzende
Produkte und Hersteller zu identifizie-
ren, um dann im nachsten Schritt z.B.
eine einstweilige Verfligung zu erlan-
gen. Aufgrund der neuen, fir den Ori-
ginalhersteller giinstigeren Gesetzesla-
ge werden die zurlickgehaltenen Pro-
dukte vernichtet, wenn der Nachahmer

Anwalte von Prinz & Partner
wahrend der Hannover-Messe
2009 bei der Durchsicht der
Prospekte eines Produktpiraten.

bzw. dessen Spediteur nicht innerhalb
einer kurzen Frist widerspricht.

,Eine gewisse Erfahrung mit Grenz-
beschlagnahmen und mit dem Antrag
auf Grenzbeschlagnahme seitens des
Antragstellers erleichtert den Zollbe-
hérden das Zuschlagen®, erldutert Pa-
tentanwalt Strass. Wer sich auskennt,
kann im Antrag viele Angaben machen,
die den ZélInern die Identifikation von
Plagiaten erleichtern und den Zugriff
der Beamten oft erst
ermoglichen. Auch hier
zeichnet sich das Ge-
schmacksmuster neben
der Marke als hervorra-
gendes Instrument aus.
Patentverletzungen zu identifizieren ist
oftmals aufwendig und schwierig, da
es dort meist um das komplizierte In-
nenleben eines Gerites geht. Das AuRe-
re des eingeflihrten Gerates lasst sich
dagegen vom Zoll sehr schnell mit Fotos
oder Zeichnungen vergleichen, die das
geschiitzte Muster zeigen.

Produktpiraten auf der Messe

Wahrend 37 % der befragten Unterneh-
men bereits einmal rechtliche Schritte

gegen Produktpiraten eingeleitet ha-
ben, gingen davon bislang nur 15 % auf
einer Messe gegen Produktpiraten vor.
Der Termindruck auf einer solchen Ver-
anstaltung ist enorm, teilweise werden
die verletzenden Produkte erst gegen
Ende der Messe gefunden, und vielfach
ist die Schutzrechtssituation im Vorfeld
nicht klar. Dies verhindert augenschein-
lich erfolgreiches Vorgehen gegen Pro-
duktpiraten innerhalb weniger Stunden,
so dass diese die Messe schadlos tiber-
stehen und Netzwerke kniipfen konnen.
Manchmal herrscht aber auch die Mei-
nung vor, man kénne Schutzrechte in-
nerhalb kiirzester Zeit nicht erfolgreich
durchsetzen. Natiirlich kann das schwie-
rig sein, doch bei guter Vorbereitung
und optimaler Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Anwalt sind
erfolgreiche Aktionen bereits am ersten
Messetag moglich. Diese Erfahrung hat
man bei Prinz &Partner in den vergan-
genen Jahren jedenfalls gemacht. Ent-
scheidend ist auBerdem, die auf der
jeweiligen Messe verfiigbaren Mittel
genau zu kennen, denn es gibt auch
innerhalb Deutschlands regionale Unter-
schiede.
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