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Technologie- und Designschutz in China

Monika Sekara, Rechtsanwéltin in, Hannover

Unter groRer internationaler Beachtung flhrt ein
weltweit bekannter italienischer Schokoladenherstel-
ler in der Volksrepublik China derzeit einen Rechts-
streit um ein Verpackungsdesign gegen einen chine-
sischen SuURwarenhersteller. Dieser bietet seine
Schokoladenpralinen in chinesischen Superméarkten
in einer herzférmigen Box und einzeln in goldfarbe-
ner Folie eingewickelt an. Diese Aufmachung ent-
spricht der weithin bekannten Verpackung eines Pro-
duktes aus dem Hause des italienischen Unterneh-
mens. Dieses macht deshalb Anspriche wegen Ver-
letzung des geschutzten Verpackungsdesigns gel-
tend. Das Gericht zweiter Instanz sprach dem euro-
paischen Unternehmen einen Schadensersatz in H6-
he von 700.000 CNY (ca. 68.000 EUR) zu und verur-
teilte die chinesischen Unternehmen auf Unterlassen
der Weiternutzung des Verpackungsdesigns.

Der rechtliche Erfolg hat bislang allerdings bereits
erhebliche Kosten verursacht. Die Kosten der
Rechtsverfolgung belaufen sich mittlerweile auf
800.000 CYN. Zudem hat das chinesischen Unter-
nehmen Revision zum Supreme People’s Court be-
antragt, so dass das zweitinstanzliche Urteil vorerst
nicht rechtskraftig ist. Die Nachahmungen werden
weiterhin veraulert.

Das Urteil des Supreme People’s Court wird in Kirze
erwartet. Der Ausgang ist offen, zumal sich das ita-
lienische Unternehmen fiir seine Produkte in China
weder eine Marke, noch ein Patent hat eintragen las-
sen. Nachdem in der Vergangenheit bereits andere
Produkte des Unternehmens nachgeahmt wurden,
hat das Unternehmen jetzt beschlossen, seine seit
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den 80er Jahren andauernde Vertriebsexpansionen
in China einzuschranken und vorerst eine zuriickhal-
tende Marktstrategie zu befolgen.

Der Fall zeigt, dass der Schutz von Produkten bereits
im Vorfeld des Eintritts in einen neuen Markt gewahr-
leistet sein muss.

Eintragung des Patents

Das Patentgesetz der Volksrepublik China regelt an-
ders als in Deutschland nicht nur den Schutz fur Er-
findungen, sondern auch fir Gebrauchsmuster und
Designs (Geschmacksmuster oder Drei-D-Marken).
Diese drei Immaterialglter sind in China als Patente
schutzfahig.

State Intellectual Property Office (SIPO)

Zustandig fur alle Fragen im Zusammenhang mit ge-
werblichen Schutzrechten in China ist das China Sta-
te Intellectual Property Office (SIPO) in Beijing. Alle
Antrage bzw. Anfragen koénnen in Chinesisch oder
Englisch eingereicht werden. Die Beschreibung des
Patents selbst muss in die chinesische Sprache G-
bersetzt werden.

Patentanmeldungen mussen Uber eine von dem

SIPO autorisierte Patentagentur eingereicht werden;
Inlandern steht die Beauftragung einer solchen Agen-
tur frei eine solche Agentur vertreten lassen. Zu die-
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sem Zweck hat das SIPO eine Liste mit autorisierten
Agenturen verdffentlicht.

Patentrechtsinhaber

In Teilbereichen ahnelt das chinesische Patentrecht
dem deutschen stark. Das Recht zur Anmeldung ei-
nes Patents bzw. die Patentinhaberschaft steht der
Organisation bzw. dem Unternehmen zu, in dessen
Auftrag die Erfindung getatigt wurde. Der Erfinder
selbst kann nur dann Patentinhaber werden, wenn
seine Erfindung nicht im Rahmen einer abhangigen
Tatigkeit fur eine Organisation oder ein Unternehmen
entstanden ist.

Auch auslandische Staatsbirger koénnen Patente
anmelden. Fir Patentanmeldungen von Unterneh-
men, die keinen Sitz in China haben, gilt das bilatera-
le Abkommen zwischen China und dem Heimatland
des Patentanmelders.

Erfindung- und Gebrauchsmusterschutz

Um das Patent an einer Erfindung oder einem
Gebrauchsmuster eintragen lassen zu kénnen, mus-
sen die folgenden Voraussetzungen erfillt sein:

= Neuheit = keine Veroffentlichung oder An-
meldung einer identischen Erfindung bzw.
eines identischen Gebrauchsmusters vor
dem Tag der Anmeldung, weder in China,
noch im Ausland.

= Erfinderreichtum = herausragende Eigen-
schaften und betrachtlicher Fortschritt (Pa-
tent) bzw. Eigenschaften und Fortschritt
(Gebrauchsmuster) im Vergleich zur Tech-
nologie, die bis zur Anmeldung bekannt
war.

= Gebrauchsfahigkeit = herstellungs- oder
verwendungsfahig und im Stande, nachhal-
tige Ergebnisse zu bewirken.

Nach chinesischem Patentrecht liegt eine Erfindung
bei einer neuen technischen Lésung bezogen auf ein
Produkt, ein Verfahren oder eine Neuerung vor. Ein
Gebrauchsmuster liegt vor, wenn sich aufgrund der
Gestaltung oder Struktur eines Produkts oder durch
die Kombination von Gestaltung und Struktur eines
Produkts eine neue technische Ldsung ergibt.
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Fir die Anmeldung eines Patents an einer Erfindung
oder eines Gebrauchsmusters mussen eine Antrags-
schrift, eine Beschreibung nebst Kurzdarstellung und
die Patentanspriiche eingereicht werden.
Designschutz

Das Patent an einem Design kann unter der Voraus-
setzung eingetragen werden, dass vor dem Tag der
Anmeldung in China und im Ausland weder ein iden-
tisches noch verwechslungsfahiges Design veroffent-
licht bzw. gebraucht wurde. Eintragungsfahig ist da-
mit jede neue Gestaltung von Modellen oder Mustern
oder die Kombination aus beiden oder die Kombina-
tion von Farbe und Modell oder Muster, soweit das
Produkt dem Gesamteindruck nach asthetisch an-
sprechend ist und industriell genutzt werden kann.

Fir die Anmeldung des Patents an einem Design
sind ein Antrag, Fotos oder Zeichnungen des Pro-
duktdesigns und die Benennung der Produktklasse
notwendig. Das chinesische Patentrecht schutzt
grundsatzlich nur eingetragene Designrechte.

Sonstige Voraussetzungen

Fur alle Patentrechte gilt eine sechsmonatige Schutz-
frist. Diese Schutzfrist ist jedoch — anders als in
Deutschland — an sehr enge Voraussetzungen ge-
bunden. Danach ist eine Bekanntmachung vor der
Patentanmeldung nur dann unschadlich, wenn die
dem Patent zugrunde liegenden Erzeugnisse bzw.
Verfahren

» auf einer Messe oder Ausstellung verdoffent-
licht wurden, die von der chinesischen Re-
gierung geférdert wurde, oder

= eine solche Veréffentlichung im akademi-
schen Rahmen stattgefunden hat, oder

= die Veréffentlichung ohne Zustimmung des
Schutzrechtsinhabers stattgefunden hat

= und die Veroffentlichung im Zeitpunkt der
Anmeldung nicht alter ist als sechs Monate.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag der Einreichung
der Patentanmeldung bei dem SIPO, bei Postsen-
dungen der auf der Briefmarke dokumentierte Ab-
sendetag. Das SIPO kann die Prioritat einer Anmel-
dung im Ausland anerkennen, sofern die Anmeldung
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in China binnen 12 Monaten seit der auslandischen
Anmeldung erfolgt.

Gebliihren

Die Mindestgebuhren im Anmeldeverfahren betra-
gen:

= flr Patente: 900 CNY Anmeldegebuihr + 50
CNY Verdéffentlichungsgeblihr + 255 CNY
Eintragungsgebuhr + ggf. weitere Geblhren
fur Zusatztatigkeiten (Recherchen, Erlaute-
rungen, Verldngerungen, Anderungen etc.);

= fur Gebrauchsmuster: 500 CNY Anmelde-
gebihr + 205 CNY Eintragungsgebiihr.

Rechtsfolgen

Nach der Eintragung des Patentrechts an einer Er-
findung oder einem Gebrauchsmuster stehen alle
Rechte aus dem Patent ausschlief3lich dem Patent-
inhaber zu. Der Patentinhaber bestimmt Uber alle
Rechte in Bezug auf eine gewerbliche Herstellung,
Nutzung oder einen gewerblichen Verkauf oder Im-
port des patentierten bzw. aufgrund Patents entste-
henden Produkts sowie Uber eine gewerbliche Nut-
zung des patentierten Verfahrens.

Rechtsschutz gegen Patentverletzer

Die Eintragung eines Patentrechts fir ein Ge-
schmacksmuster gibt dem Patentinhaber das aus-
schlieBliche Recht, Uber Herstellung, Verkauf und
Import des vom Designschutz umfassten Produkts zu
gewerblichen Zwecken zu bestimmen.

Dritten steht ein Verwertungsrecht am Patent nur
dann zu, wenn sie zu diesem Zweck mit dem Patent-
inhaber einen — schriftlichen - Lizenzvertrag ge-
schlossen haben und entsprechende Lizenzgebuh-
ren hierflr entrichten. Gegen eine Patentverletzung
kann der Patentrechtsinhaber gerichtlich auf Unter-
lassen und Schadensersatz klagen. Die Hohe des
zu leistenden Schadensersatzes bestimmt sich nach
den durch die Verletzung tatsachlich entstandenen
Vorteilen auf Seiten des Verletzers bzw. Nachteilen
auf Seiten des Patentrechtsinhabers. Lassen sich
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tatsachlicher Verlust bzw. Gewinn nicht ermitteln,
bestimmt das Gericht die Schadenssumme nach der
fur den Fall angemessenen Lizenzgebuhr. Diese be-
tragt in der Regel das bis zu dreifache der Ublichen
Lizenzgebihr und kann sich auf bis zu 500.000 CNY
(ca. 50.000 EUR) belaufen. Die Anwaltsgebihren
sind in der Regel nicht oder nur zu einem geringfugi-
gen Teil erstattungsfahig.

Gerichtsverfahren

Zustandig fur Patentverletzungen ist das Gericht am
Ort der Patentverletzung oder am Sitz des Verletzers.
Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis oder der Mdéglichkeit
zur Kenntnisnahme von der Patentverletzung hat der
Patentinhaber insgesamt zwei Jahre Zeit, um seine
Rechte gerichtlich einzuklagen.

Die chinesische Gerichtsbarkeit kennt vier Instanzen:

= Basic People’s Court

» Intermediate People’s Court
= Higher People’s Court

= Supreme People’s Court

Der Supreme People’s Court ist das héchste Gericht.
Es ist Revisionsinstanz und seine Urteile sind fir als
Prajudizien bindend fiir die unteren Instanzgerichte.
Diese Bindungswirkung der hdchstrichterlichen
Rechtsprechung unterscheidet sich wesentlichen von
dem deutschen Rechtsverstandnis, das jedem Ge-
richt im Rahmen der geltenden Gesetze eine richter-
liche Unabhangigkeit und Entscheidungsfreiheit zu-
billigt. Eine zlgige Rechtsdurchsetzung kann in Chi-
na auch im Wege der einstweiligen Verfigung er-
reicht werden. Die Voraussetzungen hierfur sind je-
doch sehr hoch: Der Schutzrechtsinhaber muss
nachweisen, dass

= eine Patentverletzung vorliegt, oder

= eine irreparable Schadigung des Patent-
rechtsinhabers unmittelbar bevorsteht und
der Schaden nicht in adaquater Weise
kompensierbar ist, oder

= der Patentrechtsinhaber eine angemessene
Birgschaft hinterlegt hat, oder

= der Erlass einer einstweiligen Verfigung im
offentlichen Interesse steht.
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Diese strenge Beweispflicht macht eine einstweilige
Verfligung in der Praxis zur Ausnahme. Das gerichtli-
che Patentverletzungsverfahren folgt im Wesentli-
chen einem US-amerikanischen Vorbild, d. h. der
Klager muss alle Beweise selbst vorlegen. Chinesi-
sche Gerichte erkennen nur Originalunterlagen an.
AuBergerichtliche Streitbeilegung

Unternehmen koénnen jedoch auch durch Verhand-
lungen Erfolge gegen Patentverletzer erzielen: Die
chinesische Tochter eines deutschen Unternehmens
- eines weltweit flihrenden Anbieters von Antriebs-
technik - konnte Anfang April 2007 in einem Patent-
streit eine einvernehmliche Einigung mit drei chinesi-
schen Unternehmen erreichen. Ausgangspunkt des
Streits war ein Auftritt der chinesischen Unternehmen
bei der Hannover Messe 2005. Die chinesischen Un-
ternehmen hatten auf der Messe Produkte beworben,
die der Gestaltung nach mit dem patentierten Design
des deutschen Anbieters identisch waren. Zunachst
wurden gegen die chinesischen Patentverletzer in
Deutschland gerichtliche Verfligungen erwirkt. Bevor
weitere gerichtliche Schritte in China notwendig wur-
den, einigten sich die Beteiligten in einem Vertrag
Uber eine rechtmafRige Nutzung des patentierten De-
signs fur die Produkte aus China.

Das Beispiel zeigt, dass neben der Eintragung eines
Patentrechts ein wirksamer Schutz auch durch einen
sorgfaltig ausgearbeiteten Lizenzvertrag erreicht
werden kann. Ein Vertrag erleichtert zudem die Be-
weissituation fur einen Rechtsstreit und steigert somit
die Erfolgschancen der Rechtsverfolgung.

Dauer des Patentschutzes

Die Schutzdauer fir Patente in China betragt 20 Jah-
re, fur Gebrauchsmuster und Designs 10 Jahre. In
Deutschland koénnen Designs entweder als Ge-
schmacksmuster oder als dreidimensionale Marken
geschutzt werden. Im ersten Fall betragt die Schutz-
dauer 25 Jahre. Der Markenschutz wird in Deutsch-
land ebenfalls lediglich fir 10 Jahre gewahrt. Die
Tatsache, dass das chinesische Recht den Schutz
von Design als Patentrecht ausgestaltet, stellt im
Verhaltnis zu den deutschen Regelungen eine Ver-
einfachung dar und schafft somit mehr Rechtsklar-
heit.
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