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Markenrecht: Lehren aus dem Rechtsstreit Apple vs. Proview — Sind lhre Marken im
Produktionsland geschiitzt?

19.03.2012

Der Markteinfihrung eines neuen Produkts hat eine umfangreiche Absicherung des hieran
bestehenden geistigen Eigentums durch Marken, Designs, Patente oder sonstige Schutz-
rechte vorauszugehen. Die Entscheidung, in welchen Landern Schutz erlangt werden soll,
wird in erster Linie davon abhangen, welche Absatzmarkte ins Visier genommen werden
sollen. Nicht minder wichtig stellt sich jedoch die Absicherung von Schutzrechten in reinen
Produktionslandern dar.

Exemplarisch wird dies an dem zurzeit vor chinesischen Gerichten anhangigen Rechtsstreit zwi-
schen der Apple Inc. und dem chinesischen Unternehmen Proview um die Marke ,iPad“ deutlich.
Proview hatte die Marke ,iPad” bereits vor dem Erscheinen des ersten iPads in China und anderen
asiatischen Landern registrieren lassen. Zwar einigten sich Apple und Proview in der Vergangen-
heit Gber den Verkauf der asiatischen ,iPad“-Marken an Apple, jedoch ist zwischen beiden Partei-
en streitig, ob dieser Kaufvertrag auch die chinesische Marke umfasste. Jedenfalls erscheint Pro-
view im Markenregister nach wie vor als Inhaberin der Marke ,iPad®. Als solche geht Proview nun
gegen den Verkauf von Apples iPad in China vor. Doch damit nicht genug. Proview kiindigte an,
den Export von in China hergestellten iPads unterbinden zu wollen, da auch im Export der mit der
Marke ,iPad“ versehenen Produkte eine Markenrechtsverletzung liege.

Es zeigt sich also: nicht nur im Angebot von Produkten, welche eine fremde Marke aufweisen,
kann eine Markenrechtsverletzung liegen. So stellt etwa nach chinesischem Recht auch der bloBe
Export von Produkten, welche mit einer fremden Marke versehen sind, eine rechtsverletzende
Handlung dar, wobei es nicht erforderlich ist, dass diese Produkte Uberhaupt auf dem chinesischen
Markt angeboten werden.

Wer Produkte in Drittstaaten produzieren und labeln Iasst sollte also unbedingt Gber markenrechtli-
chen Schutz in dem betreffenden Staat verfligen, um nicht zu riskieren, dass sich ein Dritter Rech-
te verschafft, aufgrund derer er die Ausfuhr der sodann rechtsverletzenden Produkte unterbinden
kann.

Far den wichtigen Produktionsstandort China bedeutet dies zudem: die Marke muss in (Festland-
)China registriert sein und nicht etwa nur in Taiwan, Hong Kong oder Macao.

Des Weiteren stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern eine Marke, welche ledig-
lich auf Produkten erscheint, die ausschlieBlich fir den Export vorgesehen sind, in dem Export-
staat Uberhaupt rechtserhaltend benutzt wird. Nach den Markengesetzen der meisten Staaten
kann eine Marke, welche durch ihren Inhaber nach Ablauf einer bestimmten Schonfrist nicht be-
nutzt wird, auf Antrag geldscht werden. Die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung
einer Marke richten sich nach dem Recht und der Rechtsprechung des jeweiligen Staates.

Im Falle Chinas stellt nach aktueller Rechtspraxis der bloBe Warenexport jedenfalls keine ausrei-
chende Benutzung dar, um die Rechte an einer eingetragenen Marke zu erhalten.

Fazit:
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Grundsatzlich gilt also: auch in reinen Produktionslandern ist die Registrierung von Marken unver-
zichtbar, sofern die Produkte bereits dort mit der jeweiligen Marke versehen werden. Dartber hin-
aus ist sorgfaltig zu prifen, welche MaBnahmen zu ergreifen sind, um auch im Produktionsland die
Rechte an der Marke zu erhalten.

Wenn Sie Hilfe bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes fir Ihre Produkte brauchen oder eine
allgemeine Beratung zu diesem Thema wiinschen, kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail unter
wagner(at)webvocat.de oder telefonisch unter 0681/ 95 82 82-0.

Wir helfen lhnen schnell und kompetent.
lhr Ansprechpartner fiir weitere Fragen ist:

Rechtsanwalt Thorsten Dohmen LL.M.
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Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten moéchten, senden Sie bitte eine Email an:
wagner@webvocat.de
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Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverst6Be auf den verlinkten Webseiten ersicht-
lich. Im Falle von RechtsverstéBen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrlcklich von
den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine stdndige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne

konkrete Hinweise auf RechtsverstdBe nicht zumutbar. Bei Kenntnis von RechtsverstdéBen werden
wir jedoch derartige externe Links unverzuglich l6schen.
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