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Internationales Markenrecht

Markenschutz auch in 
Produktionsländern?
Westliche Markenhersteller und Einzelhandelsunternehmen lassen ihre Bekleidung aus 
Preisgründen häufig in asiatischen Produktionsländern etc. herstellen. ฀ber sichern sie sich 
auch die Markenrechte in jenen Ländern, in denen sie nicht vertreiben, sondern nur produ-
zieren wollen? Warum gerade auch der Markenschutz in den Produktionsländern wichtig ist, 
zeigt textile network nachfolgend auf. 

China steht neben Vietnam, 
Bangladesch, Kambodscha, Thai-
land, Sri Lanka, den Philippinen, In-
donesien oder Malaysia ganz oben 
auf der Liste der favorisierten Pro-
duktionsländer. Die gefertigte Be-
kleidung wird häufig schon dort 
mit der Marke des Bekleidungsan-
bieters oder Einzelhändlers ausge-
stattet. Und viele ฀rtikel kommen 
schon in die finale Verkaufsverpa-
ckung – gekennzeichnet mit der 
Marke des ausländischen ฀uftrag-
gebers. Spätestens hier stellt sich 
dann für diesen die rechtliche Fra-
ge, ob ein Markenschutz in den je-
weiligen Herstellungsländern sinn-
voll ist.

Markenrechte sind  
territorial begrenzt

Viele Textil-, Bekleidungs- und Ein-
zelhandelsunternehmen lassen ih-
re Produktmarken in allen für sie 
strategisch wichtigen ฀bsatzmärk-
ten umfassend schützen. Vielfach 
übersehen wird jedoch, dass es 
gleichermaßen wichtig ist, auch in 
den Herstellungsländern die Mar-
ken hinreichend zu schützen. Der 

Markenschutz und die damit ver-
bundenen ฀ngriffs- und ฀bwehr-
rechte in diesen Ländern sind ge-
rade für Unternehmen unverzicht-
bar, die z. B. in Fernost oder ande-
ren Schwellenländern fertigen 
lassen. Denn gewerbliche Schutz-
rechte wie Markenrechte sind ter-
ritorial begrenzt. Markenschutz für 
ein Bekleidungslabel kann grund-
sätzlich nur in denjenigen Märk-
ten beansprucht erfolgreich durch-
gesetzt werden, wo eine Marken-
eintragung besteht. 

„Notorisch” bekannte Marken

Nur ausnahmsweise haben „noto-
risch bekannte Marken” auch oh-
ne Markeneintragung Schutz in 
auswärtigen Ländern, sofern die-
se Staaten dem ฀bkommen zur 
Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums (PVÜ) angehören und 
die erforderlichen Instrumentari-
en zum Schutz notorisch bekann-
ter Marken in ihren jeweiligen na-
tionalen Gesetzen verankert ha-
ben. Ob eine Marke als „notorisch 
bekannt” anzusehen ist, beurtei-

len nach ฀rt. 6bis der PVÜ die dafür 
bestimmten nationalen Organe. 
In China etwa gilt eine Marke nur 
dann als „notorisch bekannt” bzw. 
„berühmt”, wenn sie innerhalb der 
von ihr betroffenen Öffentlichkeit 
in China weithin bekannt ist und 
über einen guten Ruf verfügt.
Nur wenige Marken, wie z. B. Coca 
Cola, Microsoft, IBM, McDonalds, 
Mercedes oder Louis Vuitton, ver-
fügen über einen entsprechenden 
Bekanntheitsgrad und Ruf. Des-
halb sollten sich Bekleidungsan-
bieter keinesfalls auf die Bekannt-
heit und den guten Ruf ihrer Mo-
delabel in ihrem Heimatmarkt 
verlassen, sondern auch eine Ein-
tragung der Marke in dem jewei-
ligen Produktionsland anstreben. 
Der Schutz einer Bekleidungsmar-
ke in z. B. asiatischen Produktions-
ländern ist deswegen so wichtig, 
weil er dem Markeninhaber, der 
vor Ort produziert oder produzie-
ren lässt, nach nationalem Recht 
ein ausschließliches Recht an der 
Marke gewährt. Dritten kann un-
tersagt werden, ohne Zustim-
mung des Markeninhabers im ge-
schäftlichen Verkehr ein iden-

Sonderdruck aus                    7-8/2008



 textile network 7-8/2008 33

tisches oder verwechslungsfähig 
ähnliches Zeichen im geschäft-
lichen Verkehr für identische oder 
ähnliche Waren zu verwenden. 

Ausfuhrstopp an der Grenze

Entsprechend den Rechtsregeln 
im deutschen und europäischen 
Recht sehen die Rechtsordnungen 
der meisten Produktionsländer 
vor, dass auch die Nutzung eines 
mit der eingetragenen Marke 
identischen oder ähnlichen Zei-
chens auf Waren, ihrer ฀ufma-
chung oder ihrer Verpackung als 
Markenverletzung zu qualifizie-
ren ist und vom Markeninhaber 
untersagt werden kann. Das gilt 
dann regelmäßig auch für die Ein-
fuhr und die ฀usfuhr von Waren, 
die mit schutzrechtsverletzenden 
Kennzeichnungen versehen sind. 
Lässt also der deutsche Marken-
anbieter XYZ Polohemden in ei-
ner Bekleidungsfabrik in Vietnam 
fertigen und dort mit seinem Mo-
delabel XYZ ausstatten, so kann 
das die Gefahr begründen, dass 
diese Bekleidungsstücke vom 
vietnamesischen Zoll auf Initia-
tive eines inländischen Markenin-
habers, der über eine ältere kolli-
dierende Marke verfügt, bei der 
฀usfuhr gestoppt und beschlag-
nahmt werden. In einem zollamt-
lichen oder gerichtlichen Ver-
fahren wird geklärt, ob die ฀us-
fuhr der mit XYZ gekennzeichne-
ten Bekleidungsstücke die Rechte 
des inländischen vietnamesi-
schen Markeninhabers verletzt. 
Wenn ja, kann der Markeninha-
ber in der Regel umfangreiche 
Folgeansprüche gegen das die 
schutzrechtsverletzenden Waren 
ausführende Unternehmen erhe-
ben, z. B. ฀uskunftserteilung, Scha-
densersatzleistung und ggf. sogar 
die Vernichtung der rechtswidrig 
gekennzeichneten Bekleidungs-
stücke.

Bevor Bekleidungs- und Einzelhan-
delsunternehmen die ฀uslands-
produktion starten, sollten sie zu-
nächst durch einen im Marken-
recht spezialisierten Rechtsanwalt 
klären lassen, ob in dem Produkti-
onsland ihrer Wahl Kennzeichen-
rechte Dritter bestehen, die der 
Fertigung und der ฀usfuhr von 
Textilien unter der eigenen Marke 
entgegenstehen könnten. Dazu 
gehört eine Markenverfügbar-
keitsrecherche für das betreffen-
de Land einschließlich professio-
neller ฀uswertung.
Ist in dem geplanten Herstellungs-
land, z. B. Vietnam, für Bekleidung 
bereits eine potenziell ähnliche 
Marke YXZ eingetragen, so könnte 
zunächst ein ฀nwalt vor Ort versu-
chen, eine so genannte „฀bgren-
zungs- und Koexistenzvereinba-
rung” mit dem Inhaber der poten-
ziell entgegenstehenden vietna-
mesischen Marke abzuschließen. 
Für eine „฀ufwandentschädigung” 
von 1.000 bis 2.000 USD erklären 
sich inländische Markeninhaber 
oft gerne dazu bereit. Ggf. kann 
man dem Markeninhaber auch sei-
ne Marke abkaufen oder von die-
sem eine Lizenz für die ฀usfuhr der 
eigenen Markenware erwerben. 

Internationale Registrierung 
über Madrider System

Werden keine Rechte Dritter für 
die geplante Nutzung der Marke 
„XYZ”, z. B. in Vietnam, insbesonde-
re zum Zwecke der ฀usfuhr ver-
letzt, so sollte die Marke möglichst 
umgehend für alle in dem frag-
lichen Produktionsland zu ferti-
genden und auszuführenden Wa-
ren geschützt werden, indem man 
die Marke bei den jeweiligen natio-
nalen Marken- und Patentämtern 
hinterlegt (nationale Markenan-
meldung). Kostengünstiger und 
oft schneller ist die internationale 
Registrierung einer Marke nach 

dem Madrider ฀bkommen über 
die internationale Registrierung 
von Marken (MM฀) sowie nach 
dem Protokoll zum Madrider Mar-
kenabkommen (PMM฀). Beide ฀b-
kommen haben ihre Wurzel in  
฀rt. 19 der PVÜ. Die Markenregist-
rierung nach dem MM฀ und dem 
PMM฀ wird von der World Intellec-
tual Property Organisation (WIPO) 
in Genf (CH) verwaltet. 

78 Länder plus EU

Gegenwärtig sind im Madrider- 
System 78 Länder sowie die Euro-
päische Gemeinschaft als Staa-
tenbund integriert. Zu den Ver-
tragsparteien des MM฀ bzw. des  
PMM฀ zählen u. a. China, Vietnam, 
Iran, Südkorea, Kuba und Usbekis-
tan. Für westliche Markeninhaber 
ist es vergleichsweise kosten-
günstig, ihre bestehende natio-
nale Markeneintragung oder eine 
EU-Marke als „Basismarke” auf 
diejenigen MM฀-PMM฀-Staaten 
auszuweiten, die als Produktions-
länder in Frage kommen. 
Meldet beispielsweise die in 
Deutschland ansässige Firma XYZ 
ihr Bekleidungslabel „XYZ” für „Be-
kleidungsstücke, Kopfbedeckun-
gen und Schuhwaren” in Klasse 25 
beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt in München (D) an, so 
kann sie unter bestimmten Vo-
raussetzungen diese nationale 
Marke im Wege des Madrider-Sys-
tems auf Produktionsländer wie 
Usbekistan, China oder Vietnam 
international erstrecken. Sofern 
ein Markenschutz über das Mad-
rider-System ausscheidet, weil 
das gewünschte Herstellungsland 
(z. B. Bangladesch, Kambodscha, 
Thailand, die Philippinen, Malay-
sia) weder dem MM฀ noch dem 
PMM฀ beigetreten ist, bleibt 
noch der Weg über eine nationale 
Markeneintragung in diesen Län-
dern.  Jens Steinberg

Dr. Jens Steinberg
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Rechtsanwalt Dr. jur.  
Jens H. Steinberg 
(Master of Laws, 
London (GB)), ist ge-
schäftsführender Part-
ner des Büros Ber-
lin (D) von Greyhills 
Rechtsanwälte, einer 
im internationalen 
Markenschutz spezi-
alisierten ฀nwalts-
kanzlei. Die von ihm 
mitbegründete Kanz-
lei Greyhills ist in 
über 70 Ländern der 
Welt tätig und ver-
fügt über ein glo-
bales Netzwerk zu 
Partnerkanzleien in 
aller Welt.
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