84 | Diffusion

Mehr als nur Patentschutz

Massnahmen gegen
Produktpiraterie
am Beispiel Chinas

Produktfalschungen und Markenpiraten
beschranken sich langst nicht mehr nur
auf gefalschte Modeaccessoires, Luxus-
gUter und Textilien. Zunehmend werden
auch Ersatzteile, Medikamente, Nah-
rungsmittel, Getranke, Elektroartikel so-
wie komplette Maschinen und Anlagen
kopiert. Vergleicht man die registrierten
Falle beschlagnahmter Waren der europa-
ischen Zollbehérden, so haben sich die
Falle zwischen 2001 und 2006 von rund
5000 auf Uber 37000 Falle mehr als ver
siebenfacht. Allein am deutschen Zoll
wurden im Jahr 2006 Waren im Wert von
knapp 1,18 Milliarden Euro sichergestellt,
wahrend 2005 der Wert der beschlag-
nahmten Waren nur 213 Millionen Euro
betrug (siehe Grafik). Dabei gilt China in
Uber einem Drittel der Falle als Herkunfts-
land Nummer eins. Durch die schlechte
Durchsetzbarkeit von gewerblichen
Schutzrechten in China missen Unter
nehmen frihzeitig strategische Schutz-
massnahmen, die Uber den reinen ge-
werblichen Rechtsschutz hinausgehen,
ergreifen.

Gefalschte Waren stellen nicht nur ein Ri-
siko des Verlusts an entgangenem Ge-
winn dar, sondern kénnen ebenfalls das
Firmenimage schadigen, den Abfluss von
Know-how bewirken sowie den Verlust an
Marktanteilen mit sich bringen undWachs-
tumspotenziale hemmen. Der Kettensa-
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genhersteller Andreas Stihl kdmpft seit
Jahren aktiv gegen Marken- und Produkt-
piraterie aus Asien. Aufmerksam auf die
Produktpiraterie wurde das Unternehmen
jedoch erst, nachdem Umsatzverluste von
rund 40 Prozent in Indonesien auftraten.
Das Unternehmen stellte ebenfalls fest,
dass nicht mehr nur Ersatzteile veralteter
Modelle kopiert wurden, sondern kom-
plette Modelle der aktuellen Serie.

Die potenziellen Risiken missen daher
frihzeitig fUr ein Produktportfolio ermit-
telt werden, um somit die Ursachen zu er
kennen und diesen entgegenzuwirken.
Potenzielle Risiken durch Produktpiraterie,
die zu erheblichem Verlust von finanziellen
Rickflissen flhren, sind:

Verlust von Marktanteilen und Wachs-

tumspotenzialen

Know-how-Abfluss

Imageverlust

Verminderte Produktqualitat

Gefahr der Produkthaftung

Durch Produktpiraterie entstehende Ri-
siken gehen auf unterschiedliche Faktoren
wie Komplexitat des Produkts, Markt-
durchdringung und Image des Produkts
zurlck. In Schwellenlandern wie China
nehmen darlber hinaus von aussen ein-
wirkende Faktoren wie unsichere Rechts-
sicherheit, kulturelle Unterschiede, sprach-
liche Barrieren und Intransparenz

Produktpiraterie hat mittlerwei-
le ein drastisches Ausmass er
reicht. Um Risiken und Scha-
den einzudammen, mussen
rechtliche Schutzmassnahmen
entgegengesetzt und mit fak-
tischen erganzt werden.
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(Informationsfluss, Informationsbereit-
stellung, Zustandigkeiten, Korruption,
geografische Reichweite) einen hohen
Stellenwert ein. Um mogliche Auswir
kungen rechtzeitig erkennen zu konnen,
sollte eine Abschéatzung des Risikoportfo-
lios von einzelnen Produkten oder Pro-
duktgruppen durchgefihrt werden. Diese
Abschétzung basiert zum einen auf der
Imitationswahrscheinlichkeit und zum an-
deren auf dem potenziellen betriebswirt-
schaftlichen Schaden einer Féalschung. Die
Imitationswahrscheinlichkeit ergibt sich
aus der Bedeutung und dem Image des
Produkts im Markt. Der potenzielle be-
triebswirtschaftliche Schaden ergibt sich
aus der Bedeutung des Produkts fiir das
Unternehmen (z.B. Marge, Marktdurch-
dringung und Bekanntheitsgrad, Komple-
xitat des Produkts, Phase des Produkt-
lebenszyklus).

Nach Analyse des Risikoportfolios gilt es
geeignete Schutzmassnahmen zu treffen
(siehe Grafik):
Rechtliche Schutzmassnahmen
Faktische Schutzmassnahmen (opera-
tiv und technisch)

Um den Risiken entgegenzuwirken,
sollten Unternehmen daher auf jeden Fall
rechtliche Schutzmassnahmen treffen,
zum Beispiel durch Patent-, Design- und
Markenschutz. Diese bilden allerdings nur
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das Basisfundament der Schutz- und Ver
teidigungsstrategie: Darlber hinaus ge-
hende operative und technische Schutz-
massnahmen, beispielsweise gegen den
Abfluss von Know-how, flihren zu einer
weiteren Erhohung des faktischen
Schutzes.

Die rechtlichen Schutzmassnahmen die-
nen als Grundstein einer Schutzstrategie
gegen Produktpiraterie und beinhalten
zum einen die unterschiedlichen gewerb-
lichen Schutzrechte, insbesondere Pa-
tente, Gebrauchsmuster, Geschmacks-
muster sowie Marken, und zum anderen
vertragliche Vereinbarungen, zum Beispiel
Geheimhaltungserklarungen und Wettbe-
werbsklauseln. Gewerbliche Schutzrechte
sollten in den Produktions- und Absatz-
markten sowie gegebenenfalls in Produk-
tionslandern und Absatzmarkten der Wett-
bewerber angemeldet werden. Der
Sanitarhersteller Grohe reicht zeitgleich
sowohl in Europa als auch in China De-
signschutz ein, selbst bei kurzlebigen sai-
sonalen Produkten. Der rechtliche Schutz
bietet dem Unternehmen die Mdglichkeit,

bei Bedarf im Vorfeld Drohgebarden auf
Basis der rechtlichen Maoglichkeiten aus-
zusprechen und diese nétigenfalls auch
durchzusetzen. Ein aktives Verteidigungs-
und Bekdmpfungsimage kann somit auf-
gebaut werden.

Ein Schutzrechtsblindel sollte je nach
Technologie und Produkt und dem mag-
lichen Risiko einer Verletzung in Erwa-
gung gezogen werden, um durch mehr
fachen Schutz die Durchsetzbarkeit zu
erhohen. Die Offensichtlichkeit einer Ver
letzung ist im Streitfall eine wichtige Kom-
ponente zur Verteidigung. Insbesondere
in China berichten Unternehmen von nied-
rigen Ausbildungsniveaus bei Richtern,
wodurch offensichtliche Markenverlet-
zungen wesentlich Erfolg versprechender
sind. Bei Kernkomponenten sollte daher
ein Schutz durch mehrere Schutzrechte,
zum Beispiel ein Designschutz, zusatzlich
zum Patent in Erwagung gezogen wer-
den. Ebenfalls sind Geheimhaltungsver-
einbarungen mit Mitarbeitern und Projekt-
partnern von zentraler Bedeutung. Ohne
Schutzrechte und rechtliche Basis besteht
nach einem Verletzungsfall weder eine
Maéglichkeit, sein geistiges Eigentum zu
verteidigen, noch eine aktive rechtliche
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Schutzmauer, beispielsweise zur Abschre-
ckung zu bilden.

Bei der Durchsetzung rechtlicher Schutz-
massnahmen kommt der Beweismittel-
beschaffung insbesondere in China eine
sehr wichtige Rolle zu. Erfolgreiche Un-
ternehmen arbeiten dabei mit spezialisier
ten, externen Ermittlern und Detektiven
zusammen. Der Besuch von Messen
sollte genutzt werden, um frihzeitig Ver
letzungen aufzudecken. Bei Verdacht ei-
ner moglichen Verletzung durch Wettbe-
werber auf einer Messe sollten die
rechtlich relevanten Daten fir eine einst-
weilige Verfligung bereits vor der Messe
vorbereitet werden, so dass eine sofor
tige Verfligung erteilt werden kann. Die
Hauptschwierigkeit besteht jedoch weni-
ger im Aufsplren eines Verletzungstatbe-
standes, sondern vielmehr darin, diesen
notariell beglaubigt zu bekommen.

Dies ist im Konsumguterbereich wesent-
lich leichter zu erzielen als im Industriegu-
terbereich. Die Swatch Group hat eine
spezielle Gruppe gegriindet, die sich Voll-
zeit um die Ermittlungen und das AufspU-
ren von Verletzungsfallen in China befasst.
Nachdem bereits ganze «Swatch-Stores»
inklusive der Swatch-spezifischen Innen-
ausstattung imitiert wurden, fahndet das
Unternehmen aktiv nach Verletzungsfal-
len. Bei erfolgreicher Durchsetzung und
anschliessender Vernichtung der Pro-
duktfalschungen gilt die Verifizierung
durch personliche Anwesenheit bei der
Vernichtung als erfolgsentscheidend, da
sichergestellt wird, dass die Falschungen
auch tatsachlich zerstoért wurden.

Operative Schutzmassnahmen: Die ope-
rativen Schutzmassnahmen dienen meist
indirekt als Schutzfunktion. Die wich-
tigsten operativen Massnahmen betref-
fen die Reduktion von Know-how-Abfluss.
Der Schutz des eigenen geistigen Eigen-
tums lasst sich beispielsweise durch Mit-
arbeiterIncentiv und -Bindung positiv be-
einflussen. Insbesondere Mitarbeiter mit
speziellen Kernkompetenzen und firmen-
relevantem Know-how missen mit mo-
netaren und nicht-monetaren Anreizen an
das Unternehmen gebunden werden. Sie-
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Interdisziplinarer Massnahmenmix gegen Produktpiraterie

Gewerbliche
Schutzrechte und
vertragliche
Vereinbarungen

Operative
. Schutz-
massnahmen

Technische
. Schutz-
massnahmen

mens China gelang es mit derartigen
Massnahmen, die Fluktuation seiner F&E-
Mitarbeiter auf weniger als zehn Prozent
zu senken. So werden durch internationa-
le Weiterbildungsmaglichkeiten und Ent-
wicklungschancen die Mitarbeiter an den
westlichen Konzern gebunden. Ebenfalls
spielen die lokalen Werte und Normen
eine wichtige Rolle, da zum Beispiel Stel-
lenbeschreibungen und entsprechende Ti-
tel fir die Funktion der Mitarbeiter von be-
sonderer Bedeutung sind.

Weitere operative, faktische Massnah-
men konnen darin bestehen, dass gezielt
(internationale) Ausbildungsmaoglichkeiten
von Familienmitgliedern unterstitzt wer
den, um somit die Bindung an das Unter
nehmen zu erhdhen. Neben internen Bin-
dungsmechanismen spielt ferner die
Pflege von Beziehungen mit externen
Partnern und Behorden eine zentrale Rol-
le. Hierdurch wird das Bewusstsein flir
den Umgang mit geistigem Eigentum er
hoht.

Technische Schutzmassnahmen: Tech-
nische Schutzmassnahmen schiitzen Pro-
dukte faktisch durch technische Verande-
rungen oder sichtbare und unsichtbare
Schutztechnologien. Die potenziellen
Massnahmen sind mannigfaltig und je
nach Produkt bieten sich unterschiedliche
Moglichkeiten an. Einfache Label-Aufkle-
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ber, die bei Plagiaten von den Produktpi-
raten gerne erst kurz vor Markteinflihrung
aufgebracht werden, konnen beim Origi-
nal beispielsweise durch eine Gravur oder
Erhabung substituiert werden. Der Ther
mostathersteller Danfoss ist dazu Uber
gegangen, sein Firmenlogo in seine Kom-
ponenten einzugravieren. Ebenfalls
wurden einfache Barcodes auf der Verpa-
ckung durch komplexere zweidimensio-
nale Barcodes ersetzt. Als weitere Mass-
nahmen kommen bereits RFID-Funktags
zur Warenverfolgung der Komponenten
und Hologramme auf Verpackungen zur
eindeutigen ldentifikation zur Verwen-
dung.

Die Auswahl aus einer Vielzahl der tech-
nischen Moglichkeiten ergibt sich oftmals
aus dem Leidensdruck und den finanzi-
ellen Ressourcen, um einen aktiven tech-
nischen Schutz umzusetzen. Generell gilt,
dass eine Durchsetzung im Verletzungs-
fall erleichtert wird, wenn die Verletzung
eindeutig und auch von einem Laien zu
erkennen ist.

Fazit

Da eine optimale Schutzstrategie eine
umfassende Unternehmenssichtweise
erfordert, missen unterschiedliche Be-
reiche und Aktivitdten herangezogen wer

- Literatur

Die Autoren richten sich mit ihrem
Fachbuch an Fiihrungskrafte in den Be-
reichen Innovation, F&E und Patentma-
nagement. Mit ihrer zweiten, aktuali-
sierten Auflage bieten sie Praktikern
anwendungsorientierte Impulse zu
Einfluss und Auswirkung des Patent-
managements. Insbesondere betrach-
ten sie innovative Unternehmen, die in
einem schnellen und wettbewerbsori-
entierten Umfeld arbeiten. Ziel der Au-
toren ist es, einen Uberblick tiber gan-
gige Konzepte und Bausteine des
Patentmanagements zu geben. Diese
vertiefen sie anhand zahlreicher Fall-
studien erfolgreicher Unternehmen
aus unterschiedlichen Branchen. Das
Buch basiert auf einer Analyse von zir
ka 70 technologieintensiven Unterneh-
men aus West- und Osteuropa, den
USA sowie Japan, China undTaiwan in
den Jahren 2003 bis 2006.

Oliver Gassmann
Martin A. Bader

«Patentmanagement»
Innovationen erfolgreich
nutzen und schiitzen
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Based on empirical research with
hundreds of R&D executives from
more than 80 companies and 1000
R&D laboratories, the authors present
new concepts and trends in global
R&D management. Case studies from
22 best-practice companies illustrate
how to put these concepts into practi-
ce. Adding new examples and ma-
nagement models, this third edition
has been completely revised and up-
dated incorporating emerging themes
in R&D such as intellectual property
management, innovation in China and
India, technology listening posts and
leading R&D centers.
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den, um die moglichen rechtlichen und
faktischen Massnahmen zu eruieren. Ein
interdisziplindrer Ansatz, der die Experten
aus den Bereichen gewerblicher Rechts-
schutz, Produktmanagement, Forschung
und Entwicklung sowie Marketing einbe-
zieht, muss deshalb fir die Risikoabschat-
zung herangezogen werden. Davon aus-
gehend werden die notwendigen
rechtlichen und faktischen Schutzmass-
nahmen abgeleitet. Um aber eine langfris-
tige Wirkung einer Schutzstrategie zu er
zielen, gilt insbesondere im Hinblick auf
China: Kreative Produktpiraterie kann nur
mit einem kreativen und auf den kultu-
rellen Kontext angepassten Massnah-
menmix gezielt bekdmpft werden. im
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Executive Seminar in Peking: Die Univer
sitat St.Gallen bietet in Kooperation mit
der renommierten Tsinghua Universitat
Peking einen einwochigen Workshop
zumThema R&D und Intellectual Proper
ty Management in China an. Der Work-
shop «R&D and IP Management in Chi-
na» wird im Mai/Juni 2008 in Peking
stattfinden. DenTeilnehmern werden die
themenbezogenen Strategien internati-
onaler Konzerne vorgestellt sowie Ein-
blicke in das chinesische Patentamt ge-
wahrt. Anerkannte Experten aus den
Gebieten R&D und IP Management wer-
den die Teilnehmer in interaktiven \Work-
shops mit der Materie vertraut machen.
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