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Der Sanktionsdruck auf Russland, logistische Schwierigkeiten sowie Reputationser-
wagungen haben viele Hersteller gezwungen, den russischen Markt zu verlassen, ihre
Tochtergesellschaften zu schlieBen oder an das Management oder externe Investoren
zu verkaufen und von Lizenz-, Franchise- und anderen Vertréagen zuriickzutreten, durch
die russischen Partnern das Recht zur Nutzung geistigen Eigentums eingerdumt wur-
de. Manche Rechtsinhaber sind sogar bereit, grundsatzlich auf ihr russisches geistiges
Eigentum zu verzichten.

Dennoch ware es eine unliberlegte Entscheidung, das geistige Eigentum selbst oder
seinen Schutz in Russland aufzugeben, was dazu fiihren kdnnte, dass Russland zu einer
»,Grauzone” wird, die durch den Rechtsinhaber des entsprechenden Objekts geistigen
Eigentums nicht kontrolliert werden kann. Zweifellos wiirde ein solcher Schritt zum An-
stieg von gefélschten Waren, Verletzungen im Internet u. a. fihren.

Gegenstand dieser Broschiire sind die Hauptprobleme, mit denen auslandische Rechts-
inhaber in Russland beim Schutz ihres geistigen Eigentums konfrontiert werden kénnen
oder bereits konfrontiert sind, sowie wirksame Méglichkeiten zu deren Ldsung.



Welche Objekte des geistigen Eigentums
sind in Russland geschutzt?

Der rechtliche Schutz von Marken, Erfindungen, Gebrauchs- sowie Geschmacksmustern
entsteht grundsatzlich mit der ordnungsgemaBen Registrierung beim russischen Patent-
und Markenamt (,,Rospatent”).

Erfindungen, Gebrauchs- sowie Geschmacksmuster kdnnen ausschlieBlich im Wege
einer nationalen Registrierung beim Rospatent angemeldet werden. Zuldssig ist bis-
weilen auch die Anmeldung von Erfindungen als Patent beim Eurasischen Patent- und
Markenamt, das ebenfalls seinen Sitz in Moskau hat. Man kann somit seine Erfindung
gleichzeitig in Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Aserbaidschan,
Turkmenistan und Tadschikistan schitzen lassen.

Urheberrechte und verwandte Schutzrechte sowie Know-how bediirfen, wie in der EU,
keiner zwingenden staatlichen Registrierung. Allerdings besteht die Mdglichkeit einer
freiwilligen Registrierung, um nachweisen zu kdnnen, wer der eigentliche Urheber dieser
Schutzrechte ist.

Auch Firmen sind bereits mit ihrer Eintragung im entsprechenden Register (z.B. Handels-
register in Deutschland oder Firmenbuch in Osterreich) tber das Pariser Verbandsiiber-
einkommen in Russland geschitzt. Der Schutz gilt dabei ab dem Zeitpunkt, in dem das
Unternehmen in Russland durch die Einfuhr seiner Waren, die Teilnahme an Messen etc.
in Erscheinung tritt.

Zuchtungsergebnisse sind in Russland geschitzt, sofern sie im staatlichen Register der
geschiitzten Zichtungsergebnisse eingetragen sind. Dabei sind die Vermehrung, der
Verkauf von Saatgutpartien landwirtschaftlicher Pflanzen und deren Einfuhr nur dann
zulassig, wenn die Sorten dieser Pflanzen in einem anderen Register — dem Staatlichen
Register der zur Verwendung zugelassenen Ziichtungsergebnisse - eingetragen sind.

Marken und Parallelimporte

In Russland geschitzt bleiben sowohl russische Marken, die nach dem nationalen Ver-
fahren beim Rospatent eingetragen sind, als auch internationale Marken, die bei der
Weltorganisation flr geistiges Eigentum registriert sind, sofern ihr Schutz auf Russland
ausgedehnt ist.



Die Moglichkeit des Schutzes der ausschlieBlichen Rechte an Marken auslandischer
Rechtsinhaber wurde im Jahr 2022 durch das Arbitragegericht des Gebiets Kirow in
Frage gestellt.! Das Gericht verweigerte dem Rechtsinhaber von Marken und Bildern im
Zusammenhang mit Peppa Wutz, dem britischen Unternehmen Entertainment One UK
Limited, den Schutz der ausschlieBlichen Rechte und begriindete dies damit, dass der
Rechtsinhaber in einem der sogenannten unfreundlichen Lander registriert ist, deren
Liste vom russischen Prasidenten bestatigt wurde. Die Ubergeordneten Gerichte er-
klarten diese Schlussfolgerung jedoch fiir rechtswidrig und bestatigten das Recht des
Rechtsinhabers, selbst wenn er aus einem sogenannten unfreundlichen Land stammt,
Schutz seiner ausschlieBlichen Rechte in Russland zu erhalten.?

Auch nach diesem Urteil versuchen die Verletzer noch, sich darauf zu berufen, dass
die Rechtsinhaber in sogenannten unfreundlichen Landern registriert seien, allerdings
ohne Erfolg.3

Weitaus groBere Folgen fur den Schutz der ausschlieBlichen Rechte an Marken in Russ-
land hat die Legalisierung von Parallelimporten: Waren, die mit einer in Russland ge-
schiitzten Marke gekennzeichnet sind, werden ohne Zustimmung des Rechtsinhabers
dieser Marke aus dem Ausland nach Russland importiert.

Der Parallelimport ist nur fur bestimmte Waren und bestimmte Marken erlaubt, die in
einer speziellen Liste des Ministeriums fur Industrie und Handel der Russischen Foderation
aufgefiihrt sind, deren letzte Fassung am 4. November 2023 in Kraft tritt.* Die Legali-
sierung des Parallelimports betrifft eine breite Palette von Waren: Alkoholika, Kraftstoffe,
Chemikalien, Pharmazeutika, Kunststoffe, Leder- und Pelzwaren, Metallerzeugnisse,
elektrische Maschinen und Ausriistung und viele andere.

Formal ist der Parallelimport bis Ende 2023 erlaubt.®

Urteil des Arbitragegerichts des Gebiets Kirow vom 3. Marz 2022 in der Sache Nr. A28-11930/2021.

2 Verordnung des Gerichts fir geistiges Eigentum Nr. S01-1871/2022 vom 19. Oktober 2022 in der Sache Nr. A28-
11930/2021.

3 Urteil des Arbitragegerichts des Gebiets Pskow vom 25. Mérz 2022 in der Sache Nr. A52-81/2022; Urteil des
Arbitragegerichts des Gebiets Tscheljabinsk vom 29. Marz 2022 in der Sache Nr. A76-42835/2021; Urteil des
Arbitragegerichts der Stadt Moskau vom 31. Mérz 2022 in der Sache Nr. A40-162262/2020 u. a.

Anweisung des Ministeriums fiir Industrie und Handel Russlands Nr. 2701 ,Uber die Bestatigung der Liste von Waren
(Warengruppen), auf die die Bestimmungen von Artikel 1252 und 1254, Artikel 1286.1 Punkt 5, Artikel 1301,
1311 und 1406.1, Artikel 1446 Unterpunkt 1, Artikel 1472, 1515 und 1537 des Zivilgesetzbuches der Russischen
Foderation keine Anwendung finden, sofern diese Waren (Warengruppen) durch die Rechtsinhaber (Patentinhaber)
auBerhalb der Russischen Féderation sowie mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht werden” vom 21. Juli 2023.”

IS

5 Art. 18 Pkt. 1 des Foderalen Gesetzes Nr. 46-FAS ,Uber die Anderung einzelner Gesetzgebungsakte der Russischen
Féderation” vom 8. Marz 2022.



Die Liste sieht wie folgt aus (Beispiel):

Gruppe gemas TN WED Bezeichnung der Ware TN WED-Code

der EAWU der EAWU/Individua-
lisierungsmittel

30 Pharmazeutika 23) 3002 12 000 9

Miltenyi Biotec

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass Pharmazeutika mit dem Zollcode 3002 12 000 9,
die mit der Marke Miltenyi Biotec gekennzeichnet sind, ohne Genehmigung des Rechts-
inhabers nach Russland eingefiihrt werden kénnen. Fiur alle anderen Pharmazeutika
mit dem Zollcode 3002 12 000 9 von anderen Herstellern miissen jedoch wie Ublich
Genehmigungen eingeholt werden.

Die Legalisierung des Parallelimports war urspringlich als Mittel gedacht, um die Nach-
frage der russischen Verbraucher nach auslandischen Originalwaren zu unterstitzen.
In der Praxis weigerten sich die Zollbehdérden jedoch, den originalen Ursprung der
Waren zu Uberpriifen, die im Rahmen von Parallelimporten nach Russland eingefiihrt
werden.®

Im Ergebnis hat diese Entscheidung der Zollbehérden zwei Konsequenzen fir auslan-
dische Rechtsinhaber:

Einerseits werden ausléndische Rechtsinhaber, deren Marken im Zollregister der Objekte
geistigen Eigentums eingetragen sind und gleichzeitig in die Liste fiir den Parallelim-
port aufgenommen wurden, nicht Gber die Einfuhr solcher Waren nach Russland durch
Dritte — nicht zugelassene Importeure - informiert, und die Freigabe solcher Waren
wird dementsprechend durch die Zollbehdrden nicht ausgesetzt. Dies bedeutet, dass
der Rechtsinhaber die Zollbehérden nicht dabei unterstiitzen kann, gefalschte Waren,
die mit seinen Marken gekennzeichnet sind, festzustellen.

¢ Nach Auskunft Herrn Schichranow, Leiter der Abteilung fiir die Sicherstellung der Kontrolle von Waren, die Objekte
geistigen Eigentums enthalten, der Verwaltung fur Handelsbeschrankungen, Devisen- und Ausfuhrkontrolle des
Foderalen Zolldienstes Russlands, hat der Féderale Zolldienst Russlands ,Erlauterungen an die Zollbehérden [...]
gesandt, damit [sie] keine zuséatzlichen Dokumente verlangen, die die RechtmaBigkeit [...] der Einfihrung von
[...] Waren im Gebiet auslédndischer Lander bestatigen kénnen, da die Zollbehérden diese Dokumente weder selb-
standig prifen noch sich vergewissern konnen, dass die in ihnen enthaltenen Informationen zuverlassig sind”
(Webinar des Foderalen Zolldienstes Russlands vom 20. Februar 2023 zum Thema , Aktuelle Fragen des Schutzes
geistigen Eigentums” Zugangsart: https://vk.com/video_ext.php?0id=-200439676&id=456239604&hash=6262
6e4fd48bfba2&hd=2).



https://vk.com/video_ext.php?oid=-200439676&id=456239604&hash=62626e4fd48bfba2&hd=2
https://vk.com/video_ext.php?oid=-200439676&id=456239604&hash=62626e4fd48bfba2&hd=2

Andererseits zeigt die Praxis, dass Parallelimporteure Schwierigkeiten haben, den Origi-
nalstatus der eingeflihrten Waren zu bestatigen. Dies ist verstandlich, weil kein Parallel-
importeur die Lieferkette der Originalwaren offenlegen mochte, da es nach der Offen-
legung héchstwahrscheinlich nicht mehr moglich ist, die Waren erneut auf diese Weise
zu liefern. Hieraus ergibt sich eine wichtige positive Schlussfolgerung fir auslandische
Rechtsinhaber: In der absoluten Mehrheit der Verfahren, die das Gericht fir geistiges
Eigentum im Zusammenhang mit Klagen von Rechtsinhabern oder von Verwaltungsbe-
horden, die auf Antrag von Rechtsinhabern handeln (Verfahren Gber verwaltungsrecht-
liche Verletzungen), verhandelt hat, hat das Gericht die Interessen des Rechtsinhabers
oder der Verwaltungsbehorde verteidigt und den betreffenden Importeur zivil- oder ver-
waltungsrechtlich belangt. Hauptgrund hierfir ist, dass der Importeur die Lieferkette
der Waren nicht offengelegt, d. h. ihren originalen Ursprung nicht bestatigt hat, was
aber zwingende Voraussetzung fir den Parallelimport von Waren nach Russland ist.”

Dartber hinaus wurde das Verfahren fir die Aufnahme einer Marke in das oben er-
wahnte Zollregister der Objekte geistigen Eigentums kirzlich erheblich vereinfacht.
Es ist nun nicht mehr erforderlich, die gesetzwidrige Nutzung der betreffenden Marke
bei der Einfuhr von Waren nach Russland zu bestétigen. Zuvor war die Beschaffung
entsprechender Beweise mit erheblichem Zeit- und Finanzaufwand verbunden. Wenn
eine Marke im genannten Zollregister eingetragen ist und nicht fir den Parallelimport
zugelassen wurde, kann der Rechtsinhaber die Einfuhr der mit dieser Marke gekenn-
zeichneten Waren nach Russland nach wie vor kontrollieren und bei Bedarf seine Rechte
sowohl gerichtlich als auch administrativ Gber die Zollbehdrden schiitzen lassen.

7 Verordnung des Gerichts fur geistiges Eigentum Nr. C01-2414/2022 vom 1. Februar 2023 in der Sache Nr. A33-
14168/2022; Verordnung des Gerichts fiir geistiges Eigentum Nr. S01-2407/2022 vom 25. Januar 2023 in der Sache
Nr. A51-4937/2022; Verordnung des Gerichts fir geistiges Eigentum Nr. S01-2011/2022 vom 30. November 2022
in der Sache N2 A27-709/2022; Verordnung des Gerichts flr geistiges Eigentum Nr. S01-1912/2022 vom
20. Oktober 2022 in der Sache Nr. A51-1844/2022; Verordnung des Gerichts fur geistiges Eigentum Nr. CO1-
1299/2022 vom 19. Oktober 2022 in der Sache Nr. A40-222245/2021; Verordnung des Gerichts fur geistiges
Eigentum Nr. S01-1271/2022 vom 19. August 2022 in der Sache Nr. A72-16066/2021; Verordnung des Gerichts
fur geistiges Eigentum Nr. S01-397/2021 vom 24. Juni 2022 in der Sache Nr. A57-15596/2020; Verordnung des
Gerichts fiir geistiges Eigentum Nr. S01-796/2022 vom 14. Juni 2022 in der Sache Nr. A52-5048/2021; Ver-
ordnung des Gerichts fur geistige Eigentumsrechte Nr. S01-439/2022 vom 8. Juni 2022 in der Sache Nr. A13-
13172/2021; Verordnung des Gerichts flr geistiges Eigentum Nr. S01-599/2022 vom 2. Juni 2022 in der Sache
Nr. A21-3352/2021; Verordnung des Gerichts fiir geistiges Eigentum Nr. S01-533/2022 vom 27. April 2022 in der
Sache Nr. A40-84838/2021.



Lizenzvertrage und Genehmigungen
der Rechtsinhaber

Alle Lizenzvertrage, mit denen ein Schutzrecht fir einen bestimmten Zeitraum zur
Nutzung eines bestimmten Objektes geistigen Eigentums zur Verfiigung gestellt wird,
sind bei Rospatent zu registrieren, wenn Gegenstand dieser Vertrdge eingetragene
Schutzrechte sind (z.B. Marken, Erfindungen, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster).
Ohne eine solche Registrierung gehen alle Dritten (einschlieBlich Banken und staat-
licher Behérden) davon aus, dass kein entsprechender Lizenzvertrag vorliegt, was so-
wohl fir den Lizenznehmer als auch fiir den Rechtsinhaber negative Folgen haben
kann. Unerheblich ist, welchem Recht der Lizenzvertrag unterliegt. Die Regelungen von
Rospatent Uber die Registrierung der Lizenzvertrage sind imperativ.

In diesem Zusammenhang stellt sich ausléndischen Unternehmen oft die Frage, ob es
sich lohnt, einen Lizenzvertrag mit einem russischen Lizenznehmer einem auslandischen
Recht zu unterstellen. Hier ist zu berlicksichtigen, dass Lizenzvertréage im russischen
Recht geregelt sind, wobei gleichwohl viele Bestimmungen des Vertrages von den Par-
teien frei bestimmt werden kdonnen. Das deutsche Recht enthélt dagegen Uberhaupt
keine Regelung zu Lizenzvertragen, diese werden von den allgemeinen Regelungen des
Vertragsrechts oder von der Rechtsprechung abgedeckt. SchlieBlich kommt es darauf
an, dass der Vertrag im Zweifel auch gerichtlich durchgesetzt werden muss. Da jedoch
zwischen Deutschland und Russland kein Abkommen Uber die Anerkennung und Voll-
streckung von Urteilen auslandischer staatlicher Gerichte besteht, empfiehlt es sich,
ein Schiedsgericht oder ein russisches staatliches Gericht (in den Fallen, in denen eine
Durchsetzung in Russland erfolgen soll) zu wahlen.

Die Einraumung eines Rechts, z. B. an einer Marke im Rahmen eines Lizenzvertrags, ist
jedoch mit einem gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand fir den Rechtsinhaber
verbunden, sodass sich auslandische Rechtsinhaber haufig darauf beschranken, ihren
russischen Partnern sogenannte schriftliche Genehmigungen zur Nutzung ihrer Marken
zu erteilen. Besteht eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen dem Rechtsin-
haber und seinem russischen Partner, z.B. wenn der Rechtsinhaber Gesellschafter der
russischen Gesellschaft ist, muss kein Lizenzvertrag Uber die Nutzung der Marke ab-
geschlossen werden, sondern es wird angenommen, dass die russische Gesellschaft die
Marke unter der Kontrolle des Rechtsinhabers nutzt.® Die Kontrolle des Rechtsinhabers
kann auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass die russische Gesellschaft als zuge-
lassener Importeur im Zollregister der Objekte geistigen Eigentums eingetragen ist.°

8 Pkt. 3 der Auskunft Uber die Verwendung der Marke unter der Kontrolle des Rechtsinhabers (Art. 1486 Pkt. 2
des Zivilgesetzbuches der Russischen Foderation), bestatigt durch den Beschluss des Prasidiums des Gerichts fir
geistiges Eigentum Nr. SP-23/21 vom 7. August 2015.

° Verordnung des Prasidiums des Gerichts fiir geistiges Eigentum Nr. S01-330/2014 vom 27. Juni 2014 in der Sache
Nr. SIP-193/2013.



Verfolgung von Rechtsverletzungen
und interne Dokumente der Gesellschaft

Es empfiehlt sich, interne Richtlinien zu erarbeiten, mit denen ein Unternehmen die
Verfahren zur Registrierung von Objekten geistigen Eigentums und auch die Vorge-
hensweise im Falle von Rechtsverletzungen festlegt.

In einer solchen Richtlinie kdnnte geregelt werden, welche Rechtsverletzungen verfolgt
werden (z.B. ausschlieBlich Rechtsverletzungen, die zu einer bestimmten Hohe des
Schadens fiuhren kdnnen), durch wen die Rechtsverletzungen verfolgt werden (manche
Unternehmen haben spezielle Mitarbeiter bzw. externe Dienstleister), dass die Ver-
tragspartner (Lizenznehmer) verpflichtet werden, Rechtsverletzungen zu melden, soweit
sie hiervon Kenntnis erlangen, sowie die regelmaBige Abfolge solcher Priifungen usw.
Auch kann festgelegt werden, ob der Rechtsverletzer unbedingt abgemahnt werden
sollte oder ob gleich eine Klage bzw. Anzeige bei der Polizei oder Antimonopolbehdrde
eingereicht wird.

Ein wichtiges internes Dokument der Gesellschaft wird dariiber hinaus unter den derzei-
tigen Bedingungen die Regelung fiir die Prifung von Antrdgen unabhéngiger Importeure
auf Genehmigung der Einfuhr von Originalprodukten, die mit den Marken des Rechts-
inhabers gekennzeichnet sind, nach Russland sein. Mit diesem Dokument, in dem die
Bedingungen fir die Erteilung oder Verweigerung von Genehmigungen fir die Einfuhr
der Waren des Rechtsinhabers nach Russland anzugeben sind, kdnnen Antimonopol-
risiken vermieden werden, mit denen in der Vergangenheit die Daimler AG und die KYB
Corporation konfrontiert waren, die die Antrége unabhangiger Importeure ignorierten.°

10 Gemeint sind die Entscheidungen des Foderalen Antimonopoldienstes der Russischen Foderation vom
18. September 2020 in der Sache Nr. 1-14-163/00-08-18 (https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-
nedobrosovestnoy-konkurentsii/8cfea32a-5dc8-49bc-b13a-19b4c8db9701/) und vom 18. September 2020 in der
Sache Nr. 1-14-164/00-08018 (https://br.fas.gov.ru/ca/upravienie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konku-
rentsii/4b7249a3-2cf7-4f70-9b7e-defb0b0c453b/).



https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/8cfea32a-5dc8-
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/8cfea32a-5dc8-
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/4b7249a3-2cf7-
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/4b7249a3-2cf7-

Mogliche Forderungen zur Unterbindung
des illegalen Verkehrs von Original-
produkten

Im Falle einer Rechtsverletzung im Zusammenhang mit der Einfuhr oder dem Ver-
kauf von Originalprodukten, die ohne Genehmigung des Rechtsinhabers in das Land
eingeflihrt wurden, hat der Markenrechtsinhaber (oder Inhaber anderer gewerblicher
Schutzrechte) u. a. folgende Anspriche:

1) auf Unterbindung, d.h. Unterlassung einer dauerhaften Rechtsverletzung.
2) auf Schadensersatz oder Zahlung einer Kompensation.
3) auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren.

Zu berticksichtigen ist, dass dem Anspruch (3) auf Beschlagnahme und Vernichtung
von Originalwaren, die ohne Genehmigung des Rechtsinhabers nach Russland einge-
fihrt wurden (Parallelimport), durch das Gericht seit 2018 nur dann stattgegeben werden
kann, wenn festgestellt wird, dass sie von mangelhafter Qualitat sind, oder um die Sicher-
heit, den Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesundheit sowie den
Schutz der Natur und der kulturellen Werte sicherzustellen.!!

Wenn die betreffende Ware und die Marke in der Liste der fiir den Parallelimport zu-
gelassenen Waren aufgefthrt sind, wird das Gericht den o.g. Forderungen nicht statt-
geben - vorausgesetzt, dass der Importeur oder Verkdufer der parallel importierten
Ware deren urspringliche Herkunft nachweisen kann, was ihm vor Gericht in der Regel
nicht gelingt.*?

11 Verordnung des Verfassungsgerichts der Russischen Féderation Nr. 8-P ,Uber die Priifung der VerfassungsmaBig-
keit der Bestimmungen von Art. 1252 Pkt. 4, Art. 1487 und Art. 1515 Pkt. 1, 2 und 4 des Zivilgesetzbuches der
Russischen Foéderation im Zusammenhang mit der Beschwerde der Gesellschaft mit beschrankter Haftung ,PAG”
vom 13. Februar 2018.

2 \Vgl. Rechtsprechung des Gerichts fiir geistiges Eigentum im Abschnitt ,Marken und Parallelimport”.

10



Mogliche Forderungen zur Unterbindung
des illegalen Verkehrs von gefalschten
Waren

Der Verkehr von gefélschten Produkten ist ein verwaltungsrechtlicher und in einigen
Fallen strafrechtlicher VerstoB.

Mit der Unterbindung des Verkehrs von gefalschten Waren sind in erster Linie die Zoll-
behdrden und die Polizei befasst. Werden gefalschte Waren bei der Einfuhr entdeckt,
braucht der Rechtsinhaber nur einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens wegen
eines VerwaltungsrechtsverstoBes bei der Zollbehdrde zu stellen, die selbstédndig eine
administrative Untersuchung durchfiihrt und bei Gericht beantragt, den Verletzer zu
belangen. Werden die gefalschten Waren bereits in Russland entdeckt, muss ebenfalls
die Polizei eingeschaltet werden.

So kann beispielsweise eine juristische Person, die die Marken des Rechtsinhabers
unrechtmaBig verwendet hat, verwaltungsrechtlich mit einer GeldbuBBe bis zum Finf-
fachen des Warenwerts sowie mit Beschlagnahme der Waren belangt werden.3

Ahnliche Straftaten (von natiirlichen Personen) kdnnen mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu sechs Jahren und einer Geldstrafe von bis zu RUB 500.000 geahndet werden.*

Die verwaltungs- oder strafrechtliche Belangung eines Verletzers schlieBt nicht aus,
dass der Rechtsinhaber zivilrechtliche Anspriiche, z.B. auf Schadensersatz oder finan-
zielle Kompensation, bei Gericht geltend macht.

Schadensersatz / Kompensation

Fir die erfolgreiche Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzanspri-
chen sind: (1) die Rechtsverletzung, (2) der Schaden sowie (3) die Kausalitat zwischen
der Rechtsverletzung und dem Schaden nachzuweisen.

Bei Markenverletzungen ist die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches oft
nicht einfach. Der beim Rechtsinhaber verursachte Schaden besteht in diesem Fall oft
ausschlieBlich in Form eines entgangenen Gewinns. Wie man diesen jedoch bemisst,
ist umstritten und wird in jedem Einzelfall durch das Gericht bestimmt. Auch ist es
oft schwierig nachzuweisen, ob dieser entgangene Gewinn tatsachlich auf der konkret
geltend gemachten Markenverletzung beruht.

13 Art. 14.10 Ziff. 2 des Gesetzbuches der Russischen Féderation ,Uber Verwaltungsrechtsverletzungen®.
4 Art. 180 Ziff. 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Foderation.

11



Im Gegensatz zum deutschen Recht sieht das russische Recht hier jedoch die Mog-
lichkeit eines pauschalen Schadensersatzanspruches (sogenannte Kompensation) vor.
Hierbei muss lediglich die Rechtsverletzung nachgewiesen werden. Der wesentliche
Unterschied zwischen Kompensation und Schadensersatz nach russischem Recht be-
steht darin, dass die Kompensation einen pauschalierten Schadensersatzanspruch ent-
halt, bei der die Kausalitat zwischen Rechtsverletzung und Schaden nicht nachgewiesen
werden muss. Es reicht die Tatsache der Rechtsverletzung. Die Hohe der Kompensation
kann entweder bis zu RUB 5.000,000 betragen oder sie umfasst den zweifachen Wert
der gefalschten Waren oder den zweifachen Wert des Rechts zur Nutzung der Marke.
Zu beachten ist allerdings, dass bei der Bestimmung des pauschalierten Schadensersatz-
anspruches das Gericht bei der Entscheidung liber die Kompensationshéhe das Wesen
der Verletzung, den Grad der Schuld des Verletzers, friihere Verletzungen durch den
Beklagten, die Menge der Falschungen und andere Aspekte nach eigenem Ermessen
schatzt. Das Gericht ist berechtigt, den vom Klager geforderten Kompensationsbetrag
auf Grundlage dieser Beurteilung zu kirzen.

Hierzu hat das Verfassungsgericht erlautert, dass die Kompensation fir die Einfuhr von
Originalwaren (illegaler Parallelimport) geringer sein muss als die Kompensation fur die
Einfuhr von gefalschten Waren.®

Eine Kompensation kann nicht nur fir die gesetzwidrige Nutzung von Waren, sondern
auch fir die gesetzwidrige Nutzung von Erfindungen, Geschmacks- und Gebrauchs-
mustern, Herkunftsbezeichnungen von Waren, geographischen Bezeichnungen sowie
Werken und Objekten verwandter Schutzrechte (z.B. Phonogrammen und Auffiihrungen)
erhoben werden.

Domainstreitigkeiten

Sehr oft werden Domains in der russischen Internet-Zone von Dritten (u.a. durch offi-
zielle Vertriebshandler auslandischer Hersteller) erworben, die sich entweder als offi-
zielle Distributoren eines auslandischen Herstellers ausgeben, oder die Domain aus-
schlieBlich mit dem Ziel registriert haben, sie dem gleichnamigen Unternehmen zu
verkaufen.

Seit 2019 ist es flur Rechtsinhaber schwieriger geworden, ihre ausschlieBlichen Rechte
an Marken in Domainstreitigkeiten zu verteidigen. Der klassische Anspruch eines
Rechtsinhabers vor Gericht besteht darin, die Verwaltung einer Domain durch einen
Verletzer als Verletzung der ausschlieBlichen Rechte an den Marken des Rechtsinhabers
anzuerkennen. Wird diesem Anspruch stattgegeben, wendet sich der Rechtsinhaber an
den Domainnamenregistrator und erhalt das Recht, die streitige Domain zu verwalten.

15 Verordnung des Verfassungsgerichts der Russischen Fdderation Nr. 8-P vom 13. Februar 2018.
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Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Rechtsinhaber vor Gericht in der Regel nach-
weisen muss, dass (1) die Domain von einer unbefugten Person verwaltet wird (was
keine Schwierigkeiten bereitet) und (2) dies fur bestimmte Waren gilt, die mit den Waren,
fir die die Marke geschdtzt ist, identisch sein miissen.® Somit ist es grundsatzlich nicht
maoglich, einem Dritten eine Domain ,wegzunehmen”, wenn diese nicht widerrechtlich
eine Webseite beherbergt, auf der die Waren des Rechtsinhabers angeboten werden.

Andernfalls muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass die Handlungen des Domain-
administrators zum Erwerb des Rechts am Domainnamen eine unlautere Wettbewerbs-
handlung darstellen.

Praktische Hinweise

Im Hinblick auf den Schutz des geistigen Eigentums in Russland sollten folgende prak-
tische Tipps berlicksichtigt werden:

e Auch nach dem Verlassen des russischen Marktes sollte die Giltigkeit von Ergeb-
nissen geistigen Eigentums und Individualisierungsmitteln in Russland aufrechter-
halten werden, da Russland sonst zu einer ,,Grauzone” wird, die durch den Rechts-
inhaber nicht kontrolliert werden kann.

e Marken, die nicht auf der Liste fur Parallelimporte stehen, sind zur Bekampfung von
Produktfalschungen beim Zollregister anzumelden.

e Ausarbeitung unternehmensinterner Richtlinien fiir den Schutz der Rechte am geis-
tigen Eigentum und den Umgang mit Parallelimporten.

e RegelmaBige Verfolgung von Rechtsverletzungen und Vorgehen gegen Rechtsver-
letzer - dies kann die Zahl der Rechtsverletzungen insgesamt erheblich verringern.

16 pkt. 158 der Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Féderation Nr. 10 ,Uber die Anwendung
des vierten Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Féderation” vom 23. April 2019.
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