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RUSSIAN
DESK

Verletzung der Rechte an einer
Marke als Grundlage fiir ihre
Aufnahme in das russische Zoll-
register: Neue Erlduterungen des
Obersten Gerichts

Kern des Problems

Beim Verkauf von Produkten in Russland sind ausléndische Her-
steller und ihre russischen Tochtergesellschaften haufig mit dem
Problem von Produktfalschungen konfrontiert. Das konnen Parallel-
importe sein, wenn Originalwaren unter Umgehung der offiziellen
Importeure eingefiihrt werden. Es kann aber auch um die Einfuhr
von Falschungen gehen — also von nicht originalen Waren, die mit
der Marke des Rechtsinhabers gekennzeichnet sind.

Eines der Mittel im Kampf gegen Féalschungen ist die Aufnahme
von Marken in das vom foderalen Zolldienst Russlands gefiihrte
Zollregister der Objekte geistigen Eigentums (,Zollregister®)!

Im Jahr 2019 identifizierten die Zollbehorden mehr als 11 Mio. ge-
falschte Produkte und verhinderten Schaden in Hohe von 8 Mrd.
Rubeln furr die Rechteinhaber.?

Der Umfang von nach Russland importierten Falschungen ist also
nach wie vor hoch, was viele Rechtsinhaber zwingt, ernsthaft tiber
die Notwendigkeit nachzudenken, ihre Marken in das Zollregister
aufnehmen zu lassen.

Im Verfahren zur Aufnahme einer Marke in das Zollregister muss
der Rechtsinhaber ein relativ umfangreiches Paket an Dokumen-
ten zusammenstellen und dem foderalen Zolldienst Ubermitteln.
Eine erschopfende Liste dieser Dokumente ist in der Verwal-
tungsanordnung Nr. 1313 enthalten.

Dabei findet sich eine der problematischsten Anforderungen in
Pkt. 19.3 der Verwaltungsanordnung Nr. 131, wonach der Antrag
auf Aufnahme einer Marke in das Zollregister zu den Waren, deren

http://customs.ru/registers/objects-intellectual-property.
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Einfuhr nach Russland zu einer Verletzung der Markenrechte
flihrt, ausreichend detaillierte Angaben enthalten muss, damit
die Zollbehérden solche Waren identifizieren kénnen.

Das bedeutet das Folgende: Zundchst sammelt der Rechts-
inhaber Beweise einer Einfuhr gefalschter mit der Marke des
Rechtsinhabers gekennzeichneter Ware durch einen beliebigen
Rechtsverletzer. Erst danach erwirbt er das Recht, sich wegen der
Aufnahme der Marke in das Zollregister an den foderalen Zoll-
dienst zu wenden.

Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch den Antragsteller
diente vergleichsweise haufig als Grund fiir eine Entscheidung des
foderalen Zolldienstes, die Aufnahme der Marke in das Zollregister
abzulehnen.

Kam ein solcher Streit vor Gericht, verwiesen die Gerichte meist
genau wie der die Aufnahme der Marke in das Zollregister verwei-
gernde foderale Zolldienst auf Art. 306 Pkt. 2 Ziffer 3 des Gesetzes
Uiber die Zollregulierung.* Diese Norm legt fest, dass ein Antrag
auf Aufnahme einer Marke in das Zollregister ausreichend detail-
lierte Informationen enthalten muss, damit die Zollbehérden die
Waren identifizieren kénnen, bei deren Einfuhr oder Ausfuhr dem
Rechtsinhaber eine Verletzung seiner gesetzlichen Rechte droht.
So verwies das Arbitragegericht Moskau in einer Entscheidung®
auf diesen Artikel und erganzte, dass ein entsprechender Antrag
ohne Angaben zu Waren mit Anzeichen einer Falschung vom fode-
ralen Zolldienst nicht zu bearbeiten sei.

Dabei sind die mit dieser Anforderung der Verwaltungsvorschrift
Nr. 131 verbundenen Schwierigkeiten offensichtlich, da die Antrag-
steller (Privatunternehmen als Markeninhaber) keinerlei Befugnis-
se haben und oft auch nicht in der Lage sind, eine solche ,Unter-
suchung® selbstdndig durchzufiihren und Verletzungen der Rechte
an ihnen gehdérenden Marken gerade beim Durchlaufen der Zoll-
kontrolle dieser Waren zu ermitteln. Gleichzeitig weigern sich die
Zollbehdrden, den Rechtsinhabern ihnen zur Verfligung stehende
Informationen Uber die Einfuhr von mit Marken dieses Rechtsinha-
bers gekennzeichneten Waren in die Russische Foderation sowie
Uber die an diesen Handlungen beteiligten Personen zur Verfi-
gung zu stellen, selbst wenn solche Anfragen als anwaltliche An-
trage gestellt werden.

Durch den Prikas des féderalen Zolldienstes Nr. 131 vom 28. Januar 2019 bestéatigte Verwaltungsanordnung des foderalen Zolldienstes zur Erbringung der staatlichen Leistungen zur Fiihrung des

Foderales Gesetz Nr. 311-FZ vom 27. November 2010 ,Uber die Zollregulierung in der Russischen Féderation® (in der Fassung vom 29. Dezember 2017). Das Gesetz ist mittlerweile auRer Kraft

getreten, enthielt aber wéhrend seiner Geltung eine der o0.g. Regelung in der Verwaltungsanordnung Nr. 131 analoge Bestimmung.
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Siehe Entscheidung des Moskauer Arbitragegerichts vom 05. April 2018 in der Sache Nr. A40-3595/2018.
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Dadurch ergaben sich in letzter Zeit in der russischen Rechts-
anwendungs- und Gerichtspraxis Situationen, bei denen der Zu-
gang der Rechtsinhaber zu den staatlichen Dienstleistungen auf
Aufnahme von Marken in das Zollregister erheblich eingeschrankt
wurde. Die Frage der Gesetzmaligkeit dieses Vorgehens erfor-
derte eine rechtliche Bewertung durch das zustandige Organ.

Losung des Problems — die Position
des Obersten Gerichts

Das Oberste Gericht hat seine Position zu dem o. g. Problem im
Rahmen des Verfahrens OOO , Trivium-XXI“ gegen den féderalen
Zolldienst® zur Anfechtung einer Entscheidung des foderalen
Zolldienstes uber die Verweigerung der Aufnahme einer Marke in
das Zollregister formuliert.

Das Oberste Gericht verteidigte den Unternehmer und wies’ auf
das Folgende hin:

m  Die Auslegung von Pkt. 25 der Verwaltungsanordnung?® des o-
deralen Zolldienstes zur Erflillung der staatlichen Funktion der
Fihrung des Zollregisters ist unzutreffend, insoweit sie mit dem
Antrag zusdtzliche Angaben Uber schon erfolgte Verletzungen
der Rechte des Rechtsinhabers verlangt, da sie insoweit nicht
den Zielen der MaRknahmen zum Schutz der Rechte an Objek-
ten des geistigen Eigentums entspricht.

m  Anderenfalls erfolgte eine Tatigkeit der Zollorgane zur Fiih-
rung des Zollregisters nur bei schon erfolgten Rechtsverlet-
zungen, was dem Sinn der Flihrung des Zollregisters als Mittel
zur Aufdeckung und effektiven Unterbindung von Rechtsver-
letzungen und zum Schutz der Rechte des Rechtsinhabers
widersprache.

Das Oberste Gericht héalt mit anderen Worten die Position des fo-
deralen Zolldienstes fiir unzutreffend, wonach die Antragsteller
zur Aufnahme von Marken in das Zollregister dem foderalen Zoll-
dienst Angaben zu schon erfolgten Verletzungen ihrer Rechte an
diesen Marken vorlegen mussten.

Diese Position unterstitzte auch das Prasidium des Obersten Ge-
richts, das es ablehnte,® eine Aufsichtsbeschwerde des fodera-
len Zolldienstes gegen die obige Festlegung auf einer Gerichts-
sitzung des Prasidiums zu behandeln.

e

Die praktische Anwendung dieser Position durch die entspre-
chenden staatlichen Behorden (in erster Linie durch den fodera-
len Zolldienst) sollte zu einer Vereinfachung des Verfahrens der
Aufnahme von Marken in das Zollregister flihren und in der Folge
einen besseren Schutz der Rechte der Rechtsinhaber an Marken
in Russland im Besonderen und an geistigem Eigentum im Allge-
meinen gewahrleisten, deren rechtlichen Schutz Art. 44 der Ver-
fassung garantiert.

Erste Reaktion der staatlichen Organe

Gleichzeitig haben die russischen Staatsorgane es im Moment
der Erstellung dieses Beitrags (Juli 2020) noch nicht geschafft,
die genannte Position des Obersten Gerichts vollstandig umzu-
setzen.

Diese Schlussfolgerung basiert auf offiziellen Erlauterungen,’® die
BEITEN BURKHARDT vom foderalen Zolldienst und dem Finanz-
ministerium als Antwort auf Uibersandte Fragen erhalten hat. Lei-
der weicht der Inhalt dieser Erlauterungen in vielen Punkten von
der o. g. Position des Obersten Gerichts ab.

Daher verlangt die Vorbereitung des Antrags eines Rechtsinha-
bers an den foderalen Zolldienst auf Eintragung einer Marke in
das Zollregister weiterhin eine qualifizierte juristische Begleitung,
um die Gefahr einer Ablehnung der Aufnahme der Marke in das
Zollregister durch die Zollbehorde zu reduzieren.
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Angaben zu diesem Verfahren finden sich unter: https://kad.arbitr.ru/Card/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170.

Den vollstandigen Text des Beschlusses Nr. 305-2C19-17108 des Gerichtskollegiums fiir Wirtschaftsfragen des Obersten Gerichts vom 22. Januar 2020 in der Sache Nr. A40-241863/2018 findet man

unter: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/8c2fb6b5-05b3-4b1b-be31-b79a89a28bfa/A40-241863-2018_20200122_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.
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in der Verwaltungsanordnung Nr. 131 analoge Bestimmung.

©

Bestatigt durch den Prikas des foderalen Zolldienstes Nr. 1488 vom 13. August 2009; das Dokument ist mittlerweile auker Kraft getreten, enthielt aber wéhrend seiner Geltung eine der 0.g. Regelung

Der vollsténdige Text des Dokuments findet sich unter: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/856f0137-fb0f-4088-af7b-46338115f504/A40-241863-
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HINWEIS

Diese Veroffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Wenn Sie
diesen Newsletter nicht mehr erhalten moéchten, kénnen Sie
jederzeit per E-Mail (bitte E-Mail mit Betreff ,Abbestellen” an

newsletter@bblaw.com) oder sonst gegentiber BEITEN BURKHARDT

widersprechen.
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