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RUSSIAN
DESK

Effektive Bekimpfung von
Produktfilschungen: Besonder-
heiten bei der Zusammenarbeit
mit Zoll, Polizei und Gerichten

In Russland bleibt das Problem von Produktfalschungen in ver-
schiedenen Wirtschaftsbranchen aktuell. Der russische Prasident
WIladimir Putin erwahnt dieses Thema regelméaRig in seinen An-
sprachen und bezeichnet die Situation als katastrophal!

Allein im Jahr 2019 entdeckten die russischen Zollbehdrden
mehr als 11 Millionen gefélschte Produkte, wodurch ein Schaden
in Hohe von RUB 8 Mrd. aus einem Handel mit diesen gefalschten
Waren verhindert wurde.?

Der Staat ist mittlerweile bereit, die Bekdampfung von Produktfal-
schungen zu unterstiitzen, jedoch hangt die Effektivitat dieser Be-
kampfung, wie die Praxis zeigt, stark vom aktiven Verhalten des
Rechtsinhabers ab.

Nehmen wir also an, dass Sie — von lhren Managern oder von
Kaufern — lUber gefalschte Produkte informiert wurden, die von
irgendeinem Unternehmen verkauft werden. Wie ist dann vorzu-
gehen? Sollte man sich direkt an das Unternehmen wenden und
verlangen, den Verkauf der gefdlschten Produkte einzustellen?
Oder sollte man die Polizei einschalten, damit eine staatliche
Behorde sich der Sache annimmt? Oder sollte man sich darauf
beschranken, auf der eigenen Homepage tber den Fall von Pro-
duktfalschung zu informieren und Kunden vor dem Kauf der ent-
sprechenden Produkte zu warnen?

Unsere Praxis zeigt, dass Betroffene in jedem Verletzungsfall un-
bedingt bedacht und konsequent handeln sollten. Dabei muss
zunachst gekldrt werden, welche Art von Produktfélschung vor-
liegt, welche Rechte der Rechtsinhaber hat, wie die Polizei oder
die Zollbehorden vorgehen, wenn eine Produktfdalschung ange-
zeigt wird usw. In diesem Newsletter erhalten Sie eine Anleitung,
welche Schritte gegen Produktfalschung zu unternehmen sind.
Dieses Verfahren hat in zahlreichen ahnlichen Fallen bereits An-
wendung gefunden.

! https://tass.ru/obschestvo/574535,
https://www.gazeta.ru/business/2018/10/01/12004939.shtml?updated,

https://lenta.ru/news/2017/08/24/putinkontrafakt/,
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/24/730870-putin-kontrafaktnim.

2 http://customs.ru/press/federal/document/229933.

Schritt 1: Feststellung des vollstindi-
gen Sachverhalts

Von Produktfalschung spricht man sowohl bei einer gefélschten
Ware als auch bei Originalware, die als Parallelimport nach Russ-
land eingefiihrt wurde. Der Unterschied zwischen diesen beiden
Formen besteht in Folgendem:

m  Bei der Einfuhr von Falschungen kontaktieren die Zollbehor-
den von sich aus das Gericht, wahrend bei einem Parallelimport
von Originalwaren nur der Rechtsinhaber der jeweils verletzten
Marke das Gericht anrufen kann. Die Zollbehdrden setzen den
Rechtsinhaber nur tber diesen Import in Kenntnis.

m  Gefdlschte Waren konnen in jedem Fall aus dem Verkehr ge-
zogen und vernichtet werden, wahrend dies fiir durch Parallel-
importe eingefiihrte Originalwaren nur in Ausnahmeféllen
(schlechte Qualitdt, Gefahrdung von Leben und Gesundheit
von Menschen u. &.) gilt.

m Die Entschadigung, die ein Gericht fiir die Einfuhr oder den
Verkauf von Falschungen auferlegt, ist deutlich hoher als die
Entschadigung fiir die Einfuhr oder den Verkauf von Parallel-
importen.

m  Eine gefdlschte Ware schadet (wegen ihrer schlechten Quali-
tdt) dem geschaftlichen Ruf des Rechtsinhabers und fligt ihm
Nachteile in Form entgangenen Gewinns zu, weil er eine be-
stimmte Menge Originalwaren auf dem durch die Produktfal-
schung gesattigten Markt nicht mehr verkaufen kann. Dies gilt
nicht bei Parallelimporten.

Aus diesem Grund ist zundchst zu kldren, welche Ware durch den
vermeintlichen Rechtsverletzer verkauft wird: eine Produktfal-
schung oder eine durch Parallelimport nach Russland importierte
Originalware.

Wird eine Ware im Zoll zuriickgehalten, missen die von der Zollbe-
horde zur Verfligung gestellten Fotos gesichtet werden. Reichen
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diese zur Identifikation nicht aus, muss ein Vertreter im Zolllager
Proben und Muster der zuriickgehaltenen Waren entnehmen.

Wird eine Ware im Inland verkauft, ist zur Kldrung dieser Frage ein
LKontrollkauf“ durch eine (natiirliche oder juristische) Person zu ta-
tigen, die in keiner offensichtlichen Beziehung zum Hersteller der
Originalware steht. Beim Kauf kann mit dem vermeintlichen Rechts-
verletzer korrespondiert und ein Angebot angefordert werden.
Der Testkaufer konnte auch nachfragen, welche Warenmenge der
Rechtsverletzer liefern kann, wie die Ware importiert wurde (haufig
werden Produktfalschungen im Ausland produziert), wie regelma-
Rig dieser Import erfolgt u. &.

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei den Warenbegleitdokumen-
ten zu widmen.

Schritt 2: Anzeige bei der Polizei oder
bei Gericht

VORGEHEN, WENN EINE GEFALSCHTE WARE
ENTDECKT WURDE

Nach Uberpriifung der Ware kann klar werden, dass es sich um
eine offensichtliche Produktfalschung handelt: Die Qualitat der
Ware, ihre Konstruktionsbesonderheiten und das verwendete
Material zeigen deutlich, dass die Ware nicht nach lhren Stan-
dards und nicht in Inrem Werk produziert wurde. Die Ware ist mit
Ihrem Warenzeichen (oder einer verwechslungsfahigen Bezeich-
nung) markiert,® wurde aber offensichtlich nicht von Ihrem Unter-
nehmen hergestellt.

Sie haben dann die Wahl: Entweder kénnen Sie selbst eine Un-
tersuchung durchfiihren (sogar unter Einschaltung einer Detek-
tei) und versuchen, alle Beteiligten der Kette von der Produktion,
Uber Einfuhr, Aufbewahrung, bis zum Verkaufsangebot und zum
Verkauf des gefalschten Produkts herauszufinden. Oder Sie kon-
nen sich darauf beschranken, den konkreten Rechtsverletzer zu
bekampfen, dessen gefdlschte Ware Sie erworben haben.

Im letzteren Fall ist festzulegen, ob Sie ein Arbitragegericht oder
die Polizei einschalten wollen.

KLAGE BEIM ARBITRAGEGERICHT

Der Vorteil der Einschaltung eines Gerichts besteht darin, dass
Ihnen eine Entschadigung in Geld zugesprochen werden kann
(neben der Moglichkeit, dass das Gericht dem Rechtsverletzer
untersagt, die gefalschten Produkte zu verkaufen). Nachteile
sind die Dauer eines Gerichtsverfahrens (sechs Monate) sowie
der Umstand, dass das Urteil erst einen Monat nach seiner voll-
standigen Ausfertigung rechtskraftig wird, sofern keine Berufung
eingelegt wird.

Die gesetzlichen Vorschriften sehen zwar die Mdoglichkeit vor,
den Erlass von Sicherungsmaknahmen zu verlangen (wie z. B. ein
Verbot flr den Beklagten, weitere Handlungen zum Verkauf der
gefélschten Produkte auszufiihren). In der Gerichtspraxis wird sol-
chen Antrdgen jedoch nur sehr selten stattgegeben.

ANZEIGE BEI DER POLIZEI

Alternativ kénnen Sie sich an die Polizei wenden und eine Uber-
prifung des Rechtsverletzers und seiner Handlungen beantra-
gen. Der Antrag kann online gestellt werden, wobei die Polizei
30 Kalendertage Zeit hat, um eine Entscheidung zu treffen. Ist der
Antrag gut vorbereitet (enthalt eine rechtliche Qualifizierung der
Handlungen und Beweise fiir die Verletzung (Kopien der Waren-
begleitdokumente, Fotos der gefdlschten Waren u. &)), nimmt die
Polizei die Ermittlungen in der Praxis aber durchaus innerhalb von
wenigen Tagen oder sogar unverziiglich auf.

Nach Priifung des Antrags begibt sich die Polizei in der Regel
zum Rechtsverletzer und nimmt eine Uberpriifung vor Ort vor.
Gefalschte Waren werden dabei beschlagnahmt. Es empfiehlt
sich, die Polizisten bei der Priifung zu begleiten, da diese lhre
Waren nicht gut genug kennen und maoglicherweise nicht alle ge-
falschten Produkte beschlagnahmen.

Normalerweise hat das Erscheinen der Polizei eine ,ernlichtern-
de® Wirkung auf die Rechtsverletzer: Haufig legen sie alle vorhan-
denen Informationen offen und ,iibergeben” sogar ihre Lager mit
gefalschten Produkten.

Abhangig von der Menge der beschlagnahmten Produkte leitet
die Polizei entweder ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrig-
keit gemak Art. 1410 des Gesetzbuches Uber verwaltungsrecht-
liche Verstdke (KoAP) oder ein Strafverfahren gemaR Art. 180 des
Strafgesetzbuches ein. Meistens kommt es zur Einleitung eines
Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Im Rahmen dieses Verfahrens lasst die Polizei die Ware begut-
achten und richtet diverse Anfragen an Sie als Rechtsinhaber. Fer-
ner bereitet sie einen Antrag an das Arbitragegericht vor. Unserer
Erfahrung nach sind Verfahren wegen Markenrechtsverletzungen
fur die Polizei recht kompliziert, sodass sie oft nicht ohne recht-
liche Unterstlitzung durch den Rechtsinhaber auskommt. Aus die-
sem Grund sollte die Polizei bei den Untersuchungen durch ent-
sprechende Beratung zur Originalware und zum entstandenen
Schaden unterstitzt werden.

Nach der Priifung Ubermittelt die Polizei einen Antrag an das Ge-
richt. Zu diesem Zweck verwendet sie Ublicherweise Standardfor-
mulare; die Qualitat dieser Antrage ist meistens nicht ausreichend.
Der Rechtsinhaber, der normalerweise als Dritter hinzugezogen
wird, sollte daher dem Gericht seine Rechtsauffassung als dritte
Person, welche die Position der Polizei unterstitzt, Ubermitteln.

Die Beschuldigten in solchen Verfahren bitten hdufig um ein Ab-
sehen von der verwaltungsrechtlichen Haftung wegen Gering-
flgigkeit des VerstoRes. In vielen Fallen bitten die Rechtsver-
letzer als kleine und mittelstandische Unternehmer bzw. wegen
erstmaliger Begehung eines solchen Verstokes darum, die Sank-
tion durch eine Verwarnung zu ersetzen. Es empfiehlt sich daher,
besonders darauf zu verweisen, warum dies im betreffenden Ver-
fahren nicht angemessen ist.

2 In diesem Newsletter wird nur der Fall betrachtet, dass gegen eine Produktfdlschung aufgrund einer Markenverletzung vorgegangen wird (und nicht aufgrund einer Patentrechtsverletzung oder im Zusammenhang

mit unlauterem Wettbewerb).
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VORGEHEN BEI ENTDECKUNG EINER DURCH
PARALLELIMPORTE EINGEFUHRTEN ORIGINALWARE
Stellt sich bei der Priifung einer Ware heraus, dass es sich um die
Originalware handelt, haben Sie ebenfalls zwei Optionen: Entwe-
der fiihren Sie eine eigene Untersuchung zur Feststellung aller an
der Einfuhr der Originalware Beteiligten durch oder Sie konzen-
trieren sich auf den konkreten Rechtsverletzer. Im letzteren Fall
haben Sie nur die Méglichkeit, gegen den Rechtsverletzer beim
Arbitragegericht vorzugehen. Sie sind nicht berechtigt, ihn bei
der Polizei anzuzeigen.

Vor Gericht diirfen Sie nur einen Anspruch auf Geldentscha-
digung geltend machen: Das Verfassungsgericht* hat den Ge-
richten untersagt, (auRer in Ausnahmefallen) Anspriichen auf
Beschlagnahme und Vernichtung von Waren stattzugeben. Aller-
dings hat sich das Verfassungsgericht nicht zu einem Anspruch
auf Unterbindung eines Verstokes geaulert, also z. B. einem An-
spruch, das Inverkehrbringen der Ware zu untersagen. Wir ken-
nen Falle, in denen Gerichte entsprechenden Anspriichen statt-
gegeben haben, die erst geraume Zeit nach der Entscheidung
des Verfassungsgerichts geltend gemacht wurden.

Auf die Moglichkeit, weitere Maknahmen zur Verhinderung eines
Verkehrs der entsprechenden Waren zu ergreifen, wies auch das
Oberste Gericht hin.® Als solche Maknahmen kommen Verbote
in Betracht, Waren in Russland in den Verkehr zu bringen, einzu-
fihren, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder auf andere
Weise in Russland in den Verkehr zu bringen sowie zu diesem
Zweck zu beférdern und zu verwahren.®

Schritt 3: Kontrolle der Vernichtung
einer konfiszierten Ware

Haufig stellt sich Rechtsinhabern die Frage nach dem weiteren
Schicksal einer gefdlschten Ware, nachdem der Rechtsverletzer
verwaltungsrechtlich belangt wurde.

Art. 1410 KoAP sieht (neben einem Bukgeld) die Konfiskation als
Verwaltungsstrafe vor.

Die konfiszierten Tatwerkzeuge oder Gegenstande einer Ord-
nungswidrigkeit — d. h. die gefélschte Ware — gehen in das fode-
rale Eigentum oder in das Eigentum des betreffenden Subjekts
der Russischen Foderation Uber (Art. 3.7 Ziff. 1 KOAP).

Nach der Regierungsverordnung Nr. 1238 vom 23. September 2019
kommen folgende Verfahren zum Umgang mit Vermdégen in Fra-
ge, das in staatliches Eigentum ubergegangen ist:

m  Verarbeitung (Verwertung);

m  Vernichtung;

m  Verkauf.

4 Beschluss des Verfassungsgerichts der Russischen Foderation Nr. 8-P vom 13. Februar 2018.

In staatliches Eigentum Ubergegangenes Vermodgen darf in den
gesetzlich festgelegten Fallen sowie dann, wenn die entspre-
chende Gerichtsentscheidung einen ausdriicklichen Verweis auf
die Vernichtung dieses Vermogens enthdlt, ausschlieRlich ver-
nichtet werden.

Nach Art. 1252 Ziff. 4 ZGB sind die mit den Warenzeichen des
Rechtsinhabers markierten Waren entschadigungslos aus dem
Verkehr zu ziehen und zu vernichten.

Wie die Praxis zeigt, entscheidet die Foderale Agentur fiir die
Verwaltung des staatlichen Vermogens (Rosimuschtschestwo),
die flir das weitere Schicksal des in staatliches Eigentum tberge-
gangenen Vermdgens zustandig ist, in manchen Fallen allerdings
auch, gefalschte Waren zu verarbeiten (zu verwerten).

Auf Anfrage Uibermittelt Rosimuschtschestwo das jeweilige Proto-
koll iber die Vernichtung oder Verarbeitung (Verwertung), in dem
die konfiszierte gefdlschte Ware, deren Eigenschaften und das
Datum ihrer Ubergabe zur Vernichtung oder Verarbeitung jeweils
gesondert aufgefiihrt werden.

Sie kénnen sich somit jederzeit davon Uiberzeugen, dass die ge-
falschte Ware nicht erneut in den Verkehr gebracht wird.

Schritt 4: Fehlerberichtigung

Wenn der entsprechende Antrag bei der Polizei oder bei Gericht
eingereicht wurde, kdnnen Sie eine Pause einlegen und Fehler
korrigieren. Wurde lhre Marke noch nicht im Zollregister der Ob-
jekte geistigen Eigentums (,TROIS") eingetragen?

Am effektivsten ist die Bekampfung von Produktfalschungen
schon bei ihrer Einfuhr nach Russland. Es ist daher gut zu wissen,
wer mit Ihrem Warenzeichen markierte Waren (Félschungen oder
Originalwaren) importiert.

Zu diesem Zweck sollte lhre Marke im TROIS eingetragen wer-
den. Die Zollamter werden dann die von den Importeuren ein-
gereichten Zolldeklarationen aufmerksam darauf tberpriifen, ob
lhre Marke erwahnt wird. Sollte das Zollamt eine solche Deklara-
tion entdecken, wird es Sie als Markeninhaber umgehend lber
den Versuch informieren, eine mit lhrem Warenzeichen markierte
Ware in die Russische Foderation einzufiihren. Gleichzeitig wird
die Einfuhr einer solchen Ware fiir zehn Werktage gestoppt.

Die an den Rechtsinhaber versandte Benachrichtigung der Zoll-
behorde enthélt aukerdem Informationen, die bei der Bekdamp-
fung der Verletzung des Markenrechts hilfreich sein kdnnen:

m das Zollamt, liber das die Ware eingefiihrt wird;

m  Angaben zum Zolldeklaranten (zum moglichen Rechtsverletzer);

m  Angaben zur eingefilhrten Ware (Bezeichnung, Menge, Ge-
wicht) mit Fotos.

5 Pkt. 75 der Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Foderation Nr. 10 ,Uber die Anwendung des vierten Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Féderation® vom 23. April 2019,
¢ Entscheidung des Gerichts fiir geistiges Eigentums Nr. S01-559/2017 vom 27. Dezember 2019 in der Sache Nr. A35-9146/2016; Beschluss des Obersten Gerichts der Russischen Foderation Nr. 308-ES19-15209 vom

23. September 2019.
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Stellt die Zollbehorde somit bei der Einfuhr ins Zollgebiet fest,
dass eine Ware gefélscht ist, legt sie dem Rechtsinhaber alle fiir
den Schutz seiner Rechte erforderlichen Informationen vor.

Geht eine Benachrichtigung von der Zollbehérde ein, ist ausge-
hend von den vorgelegten Informationen und Bildern einzuschéat-
zen, ob die eingeflihrte Ware gefalscht ist.

Wenn ja, ist die Zollbehdrde hieriiber schriftlich zu informieren
(als Antwort auf die Benachrichtigung). In dieser Antwort sollte
die Zollbehdrde zudem gebeten werden, ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren gegen den Rechtsverletzer einzuleiten und die von
ihm eingeflihrten Waren bis zur Entscheidung im entsprechenden
Verfahren zu arretieren.

Um festzustellen, ob eine Ware gefalscht ist, kann der Rechts-
inhaber bei Bedarf die Ware vor Ort (im jeweiligen Zollamt) in
Augenschein nehmen und, falls die Inaugenscheinnahme nicht
ausreicht, Proben (Muster) dieser Waren fiir eine erforderliche
Begutachtung entnehmen.

Im Zusammenhang mit den o. g. Handlungen kann der Rechtsin-
haber von der Zollbehorde verlangen, die Frist zur Unterbrechung
der Warenfreigabe um weitere zehn Werktage zu verlangern.
Die Hochstfrist flir die Zurtickhaltung von Waren durch die Zoll-
behorde ohne Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens
betragt somit 20 Werktage, d. h. ungeféhr einen Kalendermonat.

Der Rechtsinhaber muss alle Begutachtungen und Prifungen
innerhalb dieser Frist durchfiihren. Anschliekend hat er die Zoll-
behorde liber den Status der eingeflihrten Waren zu informieren.

Wenn der Rechtsinhaber bestatigt, dass die Ware gefalscht ist,
muss die Zollbehorde von Amts wegen ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren gegen den Rechtsverletzer (Importeur) nach Art.
1410 KoAP einleiten.

Die Zollbehdrde muss in der vorgerichtlichen Etappe dieses Ver-
fahrens samtliche Beweise fiir den Rechtsversto ermitteln und
anschliekend einen entsprechenden Antrag beim Arbitragege-
richt stellen.

Theoretisch ermittelt die Zollbehdrde alle Beweise selbst, in der
Praxis lasst sie sich allerdings stets gern vom Rechtsinhaber helfen.

Sollte sich aber herausstellen, dass es sich bei den eingefiihrten
Waren um Originalwaren handelt, ist die Zollbehdrde nicht be-
rechtigt, ein Verfahren wegen einer entsprechenden Ordnungs-
widrigkeit einzuleiten. Nur der Rechtsinhaber darf gegen einen
solchen nicht autorisierten Importeur wegen der Verletzung sei-
ner Markenrechte gerichtlich vorgehen. Ordnet das Gericht da-
bei einen Arrest an, bleiben die eingeflihrten Waren arretiert und
verbleiben beim Zoll bis das Gerichtsverfahren entschieden ist.
In der Praxis reicht dies haufig aus, damit der Importeur die Lie-
ferung der vereinbarten Waren an seinen Geschéftspartner nicht
mehr fristgerecht vornehmen kann. Dies fiihrt — insbesondere
wenn es sich bei dem Geschaftspartner um eine staatliche Be-
horde oder ein staatliches Unternehmen handelt — mitunter dazu,
dass samtliche Geschéafte mit diesem Importeur eingestellt werden.

Fazit: Der Kampf lohnt sich

AbschlieRend ist darauf hinzuweisen, dass der russische Staat
heute auslandischen Rechtsinhabern samtliche Instrumente zur
Bekdampfung von Produktfalschungen zur Verfligung stellt. Je frii-
her Sie mit diesem Kampf beginnen, desto weniger Verluste wer-
den lhnen durch das unlautere Handeln Dritter entstehen.

Wenn Sie jedoch bereits mit Fallen der Einfuhr Ihrer Waren durch
Parallelimporteure konfrontiert waren oder auf dem Markt Fal-
schungen lhrer Produkte gefunden haben, sollten Sie nicht ver-
zweifeln: Die Praxis zeigt, dass die Bekampfung von Produktfal-
schungen in jeder Etappe wirksam ist.
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