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Vorwort

I

In der Neuauflage des Kommentars wird nach nahezu drei Jahrzehnten der Theorieansatz als
Ausgangspunkt und Grundlage der Kommentierung anhand von zwei Auslegungsstrategien
perspektivisch fortgeschrieben. Das sind: die Soziokulturalitit der Marke und ihrer Funktionen
und die kritische Orientierung der tradierten Rechtsgrundsitze an der virtuellen Welt einer
KI-basierten Steuerung von Social Media.

Seit seinen Anfingen ist die Idee dieses Kommentars der historische Privatrechtswandel von
einem statisch-absoluten zu einem dynamischen Eigentumsbegriff, der ein multifunktionales
Eigentumskonzept der Immaterialgiiterrechte konstituiert und als ein normativ-rechtsrealistisches
Rechtsverstindnis legitimiert. Die Multifunktionstheorie der Marke — Kern dieses Kommentars
— ist ein Ausschnitt eines solchen Privatrechtsdenkens. Entwicklungsgeschichtlich fithrte der Weg
von einem monokausalen Warenzeichen als akzessorischem Unternehmensbestandteil zur
Rechtserheblichkeit der 6konomischen Markenfunktionen eines nicht akzessorischen Marken-
rechts. In diesem rechtsékonomischen Sinne ist die Marke immaterialgiiterrechtliches Funktions-
eigentum.

Die Eigentumsidee der Immaterialgiiterrechte und damit auch des Markeneigentums vereinigt
im Ausgangspunkt zwei Rechtsinhalte: die Okonomie des Vermogenswerts eines Individual-
rechts im Sinne einer Habenstruktur einerseits und die normative Handlungsstruktur eines
Eigentumsrechts als dessen soziokulturelle Dimension andererseits. Das immaterialgiiterrecht-
liche Markeneigentum verrechtlicht kennzeichenrechtlichen Vermdgensschutz und personale
Handlungskompetenz des Biirgers, die Handlungsalternativen des Rechtsinhabers verbiirgt. Die
Multifunktionalitit der Marke wird im Sinne der Soziokulturalitit der Immaterialgiiterrechte,
die als spezifische Gegenstinde des kommerziellen und geistigen Eigentums im Sinne der Recht-
sprechung des EuGH zu Art. 36 AEUV zu konkretisieren ist, fortgeschrieben. Die soziokulturel-
len Markenfunktionen weiten den Blick von den b2b-Konstellationen auf die b2c-Konstellatio-
nen, das zu einer verinderten Konkretisierung der einzelnen Markenfunktionen fiihrt, wie etwa
bei der Kommunikationsfunktion oder der Werbefunktion der Marke. Die immaterialgiiterrecht-
liche Dimension der soziokulturellen Multifunktionalitit wird anschaulich bei der Schutzgegen-
standstheorie zur Herstellung von Schutzzweckkonkordanz bei Immaterialgiiterrechtskollisio-
nen.

Die Digitalisierung der Lebenswelt des Biirgers und die Parallelitit von analoger und virtueller
Welt wirken innerhalb der Immaterialgiiterrechtsregime und sind Realitit eines soziokulturellen
Markenerlebnisses. Es besteht ein Anpassungsbedarf aufgrund der Wahrnehmung in der digitalen
Moderne (Senta Bingener). Das gilt allgemein fiir alle Verfahren in Kennzeichenstreitsachen, wie
insbesondere in den Registerverfahren und in den Verletzungsverfahren vor den ordentlichen
Gerichten, und zwar gleichermaBlen fiir die Schutzfihigkeit eines Zeichens als Marke und fiir
den Schutzumfang eines Markenrechts. Beispielhaft seien genannt: die vielfiltigen Prognoseent-
scheidungen nach der Verkehrsauffassung, die Feststellung der Verwechslungsgefahr oder Be-
kanntheit einer Marke aufgrund von Erfahrungssitzen und die digitale Funktionalitit und
Reziprozitit der drei Wahrnehmungsbereiche zur Feststellung der Markenahnlichkeit.

II.

Die erfolgreiche Transformation des Kommentars von einem Alleinautorenwerk zu einem
Mehrautorenwerk, die in der Vorauflage erfolgte, wurde von den Lesern des Druckwerks und
den Nutzern der Onlineversion sowie in den Rezensionen positiv aufgenommen. Es gelang den
neuen Autorinnen und Autoren — um an eine Rede aus dem Vorwort der Vorauflage anzukniip-
fen — den Spirit des Kommentarwerks zu leben und in ihren Texten wirken zu lassen. Das gelang
an der einen Stelle dem einen Autor mutiger und den Text weiterentwickelnd oder neugestal-
tend, an der anderen Stelle dem anderen Autor behutsamer und den Text bewahrend und
erginzend.

Da die Arbeit (rechts)wissenschaftlichen Schreibens von der originiren Kreativitit des Autors
als den Schopfer seines Textes bestimmt wird, wird nicht Konformitit der Textgestaltung
angestrebt, vielmehr soll die Gesamtkommentierung ein plurales Rechtsdenken im Sinne einer
Pluralitit des Rechts spiegeln. Rechtsanalyse und Rechtssystematik der Judikatur sind zwar
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Vorwort

wesentliches Handwerk der Rechtswissenschaft. Rechtsprechungsberichte als solche substituie-
ren aber nicht rechtswissenschaftliches Schreiben. Rechtswissenschaftliche Kommentierung ist
kein ,,Rechtsprechungstourismus® (frei nach Ingeborg Bachmann).

III.

Die in der Tradition eines Druckwerks in den Vorauflagen vorangestellte Einleitung wurde in
dieser Neuauflage in den Text der Kommentierung einzelner Paragrafen integriert (§§ 1 und 4
MarkenG), um die Onlineversion des Kommentars zu optimieren.

Ab dieser Neuauflage werden die Bearbeitung und Aktualisierung des § 3 Abs. 1 MarkenG
von Senta Bingener und § 4 MarkenG von Jochen Glickner ibernommen.

Als Herausgeber heifle ich im Namen der Autorinnen und Autoren Florian Schmidt-Sauerhifer
als neuen Autor im Kreis der Schreibenden herzlich willkommen.

Die sechste Auflage beriicksichtigt bereits den Referentenentwurf fiir ein Geoschutzreformge-
setz vom 2. Juli 2025, auf dessen Grundlage das deutsche Agrargeoschutzrecht konsolidiert und
an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst werden soll. Die Neuregelungen auf der Grundlage
des Referentenentwurfs werden in den Vorbemerkungen zu den §§ 130 ff. MarkenG tiberblicks-
artig dargestellt; ihre Auswirkungen auf die einzelnen Vorschriften zum Schutz geografischer
Angaben sind in die jeweilige Kommentierung eingearbeitet.

Die kommentierten Gesetze entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Verdftentlichung des
Werks.

Iv.

Ein herzliches Dankeschon sage ich der Lektorin Johanna Schley im Lektorat Dr. Maximilian
Schenk fir die Drucklegung des Werks und insbesondere fiir die technische Optimierung dessen
Onlineversion.

Mein besonderer Dank gilt Gabriele Reichle, die seit vielen Jahren und auch bei dieser Neu-
auflage des Markenrechtskommentars meine Manuskripte sorgfiltig betreute und verwaltete. Thr
leistungsbereites Engagement und ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden einen wertvollen
Baustein dieses Werks.

Von Herzen danke ich meiner Ehefrau Gisela Fezer, die mich als Herausgeber des Kommentars
im kommunikativen und organisatorischen Raum umsichtig begleitet.

Die kommentierten Gesetze entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veroftentlichung des
‘Werks.

Konstanz, im Juli 2025 Karl-Heinz Fezer
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Aus dem Vorwort zur fiinften Auflage

L.
,» ... ZU reprasentieren, seine Zeit zu reprisentieren, und etwas zu prisentieren, fiir das die
Zeit noch nicht gekommen ist“ — wie meine Lieblingsdichterin in ihren Frankfurter Vor-

lesungen den Sinn des Schreibens in ihrer schonen Sprache deutete — der Spirit dieses Textes
fithrte mir die Feder schon in den Zeiten der Kommentierung der ersten Auflage als Allein-
autor. Die Transformation des Werkes in einen Mehrautorenkommentar erfolgt — aus personli-
chen Griinden des Herausgebers kurzfristig — in einem ersten Schritt mit dieser fiinften Auflage.
Die eingangs zitierte Aufgabe des Schriftstellers, die als herausforderndes Leitmotiv iiber dem
Gesamtwerk steht, wird auch die wissenschaftliche Textgestaltung der neuen Autorinnen und
Autoren, die ich herzlich willkommen heiBle, zu bereichern vermoégen. Die Pluralitit des
Diskurses, die Kultur einer originiren Problemlosung und die Unabhingigkeit der Wissen-
schaftlichkeit sind die Garanten einer grundrechteoptimierenden Rechtserkenntnis in dem
gemeinsamen Werk.

Seit meinen ersten Schritten in die Rechtswissenschaft an der Ruperto Carola in Heidelberg
begleitet mich meine Ehefrau auf meinem Weg des Erfahrens, Denkens und Gestaltens von
Rechtstexten in Gesprichen mit begriindetem Zuspruch und offener Kritik, mit unendlichem
Verstindnis fiir meinen Riickzug in die Einsamkeit des Schreibens und als auBenministerielle
Akteurin in ihrer herzlichen Verbundenheit zu den Mitarbeitenden meines Lehrstuhls. Das sind
reiche Jahrzehnte von personlichen Begegnungen, freundschaftlich und empathisch, die nicht
selten bis in die Gegenwart wirken. Nicht anders ist auch der Entstehungsprozess dieses Kom-
mentars zum Markenrecht und sein Verlauf bis zu dieser Neuauflage zu schildern — und auch nur
in der Umgebung einer solchen fruchtbaren Aura. Ich danke Dir, Gisela.

II.

Bei meiner Konstanzer Abschiedsvorlesung ,,Recht ist Recht ist Recht ist Recht zum
Normativen Rechtsrealismus im Jahre 2014 und bei der Ubergabe der Festschrift ,,Marktkom-
munikation zwischen geistigem Eigentum und Verbraucherschutz“ in Berlin im Jahre 2016
dankte ich allen Assistentinnen und Assistenten an meinem Lehrstuhl, die mich in den vielen
Jahren bei der wissenschaftlichen Arbeit in unterschiedlicher Weise unterstiitzten, auch und
gerade bei den einzelnen Auflagen des Kommentars zum Markenrecht; fiir unterstiitzende Tatig-
keit in den ersten Jahren nach Erscheinen der vierten Auflage danke ich Dr. Daniela Schork,
Dr. Nina Grumbrecht, Dr. Harald Frey und Dr. Simon Klopschinski.

Im Fokus der rechtstheoretischen und rechtsmethodischen Grundlegung der Kommentierung
stand seit der ersten Auflage die Lehre von den Funktionen der Marke. Das war und ist ein
rechtsrealistischer Blick auf die Marke als ein Phinomen des Marktes und damit auf die ko-
nomischen und sozialen Markenfunktionen: Die Marke identifiziert und kommuniziert Pro-
dukte der Unternehmen im Marktwettbewerb. Ort der markenrechtlichen Funktionenlehre ist
eine allgemeine funktionale Privatrechtstheorie im Sinne einer Funktionstheorie des Wirtschafts-
rechts. Thr europarechtlicher Ausgangspunkt sind die frithen Urteile des EuGH zum spezifischen
Gegenstand des kommerziellen Eigentums im Warenverkehrsrecht der Romischen Vertrige und
ihr gemeinschaftsmarkenrechtlicher Ausgangspunkt ist die Denkschrift der Kommission tiber die
Schaffung einer EWG-Marke aus dem Jahre 1976. Die im traditionellen Markenrechtsschrifttum
weit verbreitete Ablehnung der Funktionstheorie war nach der Sternstunde des L’Oréal/Bellu-
re-Urteils des EuGH zur Anerkennung und einer extensiven Konkretisierung der Markenfunk-
tionalitit aufzugeben. Der Theorie der Multifunktionalitit im Markenrecht entspricht der offene
Markenbegrift der kennzeichnenden Kommunikationszeichen der europiischen Markenrechts-
konzeption und der Markenrechtsmodernisierung. In diesem Kommentar wurde und wird die
markenrechtliche Funktionenlehre im Sinne einer Multifunktionstheorie der Kennzeichenrechte
fortgeschrieben und zugrunde gelegt.

Die Kennzeichenrechte werden als Immaterialgiiterrechte verstanden, deren zu diftferenzieren-
de Schutzgegenstinde geistige Eigentumsrechte darstellen. Eine immaterialgiiterrechtliche Kenn-
zeichenrechtstheorie nimmt an dem allgemeinen Privatrechtswandel der Eigentumstheorie und
damit an dem Ubergang von einem statischen zu einem dynamischen Rechtsbegrift des Eigen-
tums teil. In der Verfassungsbindung einer 6kosozialen Marktwirtschaft findet die Verantwor-
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tungsethik der Markt- und Wettbewerbsfreiheit auf der Grundlage der Eigentumsrechte ihren
Ausdruck.

Aktuell werden in der Markenrechtswissenschaft nicht anders als in der Markenanwendungs-
praxis die realen Phinomene und Erscheinungsformen der Kennzeichen in den Blick genom-
men. Das gilt fiir die Rechtsentstehung (rechtsbegriindende Benutzung), fiir den Rechtsschutz
(rechtsverletzende Benutzung) und den Rechtsbestand (rechtserhaltende Benutzung) im gesam-
ten Kennzeichenrecht, und zwar sowohl im materiellen Recht als auch in den Verfahren in
Markenangelegenheiten und in den Verfahren in Kennzeichenstreitsachen.

Als Schwerpunkte der Kommentierung seien etwa nur die komplexen Kennzeichnungen oder
gar Kennzeichenkonglomerate genannt, deren Aktualitit bei den nichtkonventionellen Marken-
formen augenscheinlich ist. Virtuelle Kennzeichnungskonzepte in multimedialen Riumen wer-
den als Markenformate anhand von spezifischen Markenbeschreibungen — sei es in Werbe- und
Markenagenturen, sei es in Eintragungsverfahren — realisiert. Uberkreuzkollisionen verlangen die
Fortentwicklung der Beurteilungskriterien bei Anwendung der Verletzungstatbestinde im Sinne
von beweglichen Systemen, und zwar namentlich bei einer Kollision mit der Verbindung
verschiedener nichtkonventioneller Markenformen. Die (konkrete) Verwechslungsgefahr oder
der Bekanntheitsschutz bei Assoziationsstérungen im Sinne eines gedanklichen Inverbindung-
bringens oder Inerinnerungrufens werden den Schutzumfang der Kennzeichenrechte modifizie-
ren — teils extensiv, teils restriktiv.

III.

Universititssekretirin Gabriele Reichle betreute meine Manuskripte, verwaltete den Daten-
bestand des Kommentars und managte die Dateien seit der konsolidierten Fassung des Kom-
mentars, die als einzelne Dateien die Autorinnen und Autoren zur Bearbeitung erhielten. Fiir die
vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre unermiidliche Leistungsbereitschaft sage ich Frau
Reichle herzlichen Dank.

Mein besonderer Dank gilt auch dem Lektorat Dr. Maximilian Schenk, der Lektorin Johanna
Schley und der Assistentin Melanie Steiner fiir die Drucklegung und namentlich den Trans-
formationsprozess des Kommentars in die Neuauflage.

Die kommentierten Gesetze entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung des
Werks.

Konstanz, im Juni 2023 Karl-Heinz Fezer

Aus dem Vorwort zur vierten Auflage

Die funktionale Rechtstheorie der Marke als eines kommerziellen Kommunikationszeichens ist von
Anfang an der Ausgangspunkt dieser Kommentierung des deutschen, europdischen und interna-
tionalen Kennzeichenrechts; sie bildet die Grundlage der europidischen Markenrechtskonzeption
der MRL und GMYV im Lichte der Rechtsprechung des EuGH. Die kommerziellen Kommuni-
kationszeichen sind Instrumente einer markenbasierten Marktkommunikation des Markensouverins
mit dem Verbraucher tiber die Ursprungsidentitit seiner Waren und Dienstleistungen als Unter-
nehmensleistungen. Die Markenverantwortung und Produktkontrolle des Markeninhabers bilden das
Referenzmodell eines multifunktionalen Markenverstindnisses. In der Rechtsprechung des EuGH
werden die als Marke zuldssigen Zeichenformen nach der Funktionalitit der produktbezogenen und
herkunftskennzeichnenden Kommunikationszeichen bestimmt.

Die Historie des Markenschutzes ist als der Weg vom Warenzeichen als eines unselbstindigen
Unternehmensbestandteils zur Marke als eines selbstandigen immateriellen Wirtschaftsgutes beschreib-
bar. Die wirtschaftliche und rechtliche Gleichwertigkeit des Markeneigentums innerhalb des interna-
tionalen Systems der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts harmoniert mit einem
einheitlichen Grundrechtsschutz des Immaterialgiiterrechts. Die Immaterialgiiterrechte sind sub-
jektivrechtliche Instrumente zur Gewihrleistung privater Planungsfreiheit auf dem Markt. Das
Markenmodell eines investiven Immaterialgiiterrechtsschutzes erklirt, weshalb die Unsterblichkeit der
Marke nicht per se besteht, sondern eine Folge der Stetigkeit der unternehmerischen Investitio-
nen in die Marke ist, die deren Schutzbereich bestimmen. Die Einheit des Kennzeichenschutzes
bereitet zudem der Rechtstheorie und der Rechtssystematik den Weg, eine immaterialgiiterrecht-
liche Kennzeichenrechtstheorie fiir alle geschiftlichen Zeichen (Marken, Handelsnamen und Unter-
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nehmenskennzeichen, Werktitel, geografische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen,
Domainnamen) zu begriinden.

Die Schutzgegenstandstheorie dient der Abgrenzung des legitimen Kennzeichenschutzes als
Immaterialgiiterrechtsschutz von dem geistigen Eigentumsschutz der anderen Immaterialgiiter-
rechte. Eine kennzeichenrechtliche (Re)Monopolisierung gemeinfreier Zeichen wird aus-
geschlossen, da eine rechtlich klar bestimmbare Grenzlinie zwischen den Kennzeichenrechten als
Immaterialgiiterrechten und den anderen Rechten des geistigen Eigentums gezogen wird, die
Ausdruck einer funktionalen Differenzierung im Recht des geistigen Eigentums ist. Die Artbedingtheit,
technische Bedingtheit und isthetische Bedingtheit eines Kennzeichens bilden absolute Schutz-
verbote der Produktbedingtheit eines Kennzeichens.

Mit der Exklusivitit des immateriellen Eigentumsrechts an einer Marke ist im Zweifel der
Vorrang der markenbezogenen Interessen des Rechtsinhabers verbunden. Der Rechtsprechung des
EuGH liegt bei der Bestimmung der Rechtswirkungen einer Marke ein marketingtheoretisches
Verstindnis der Marke als eines Kommunikationszeichens zugrunde. Ein Eingriff in das Marken-
recht stellt eine Beeintrichtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers dar. Markenrechts-
verletzungen sind Funktionsstorungen der Marke. In der Rechtsprechung des EuGH stellt das
Beurteilungskriterium der Benutzung eines Zeichens als Marke — die Benutzung als Marke — eine
allgemeine Anwendungsvoraussetzung des Markenkollisionsrechts dar. Eine Benutzung als Mar-
ke im Sinne einer potenziellen Markenrechtsverletzung liegt nur dann nicht vor, wenn eine Interes-
senbeeintrichtigung des Markeninhabers a priori nicht in Betracht kommt, weil die rechtserheb-
lichen Markenfunktionen von der Art der Benutzung des Zeichens durch den Dritten nicht
beriihrt werden. Die markenfunktionale Neutralitit der Benutzung einer Marke (neutrale Markenbe-
nutzung) stellt das rechtserhebliche Abgrenzungskriterium dar. Eine kennzeichenfunktionale
Begriffsbestimmung einer markenmifigen, unternehmenskennzeichenmifigen und werktitel-
miBigen Benutzung (kennzeichenmdfige Benutzung) kann als allgemeine Anwendungsvorausset-
zung des Kennzeichenkollisionsrechts in Abgrenzung zu einer neutralen Kennzeichenbenutzung
verstanden werden.

Das kennzeichenrechtliche Sanktionenrecht, das von dem DurchsetzungsG in Umsetzung der
Enforcement-Richtlinie fiir das Gesamtsystem des Immaterialgiiterrechts verbessert und verstirkt
wurde, verlangt nicht nur eine rechtsangleichende und richtlinienkonforme Auslegung; geboten ist
eine richtlinienoptimierende Auslegung im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Wirksamkeitsmaxime. Das
Gemeinschaftsrecht verlangt die Effektivitit der Durchsetzungsverfahren im Interesse eines wirk-
samen Schutzes des geistigen Eigentums. Die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden geeigneten
MaBnahmen als Sanktionen gegen Gemeinschaftsrechtsversté3e miissen nicht nur verhdltnismdfig,
sondern auch effektiv und abschreckend sein. Die Wirksamkeitsmaxime zum Schutz des geistigen
Eigentums durch die Implementierung effektiver Durchsetzungsverfahren bedarf der Koordinati-
on mit dem checks and balances- Grundsatz des internationalen Handelsrechts (WTO/TRIPs).

Das Lauterkeitsrecht stellt den Jungbrunnen des Immaterialgiiterrechts dar. Zwischen Kenn-
zeichenrecht und Lauterkeitsrecht besteht eine kumulative — zumindest eine subsididre — Normen-
konkurrenz. Die Verschiedenheit der Normzwecke, Schutzvoraussetzungen, Sanktionen und
Zustindigkeiten rechtfertigt eine an dem normspezifischen Schutzzweck orientierte, autonome
und kumulative oder subsidiire Anwendung des UWG neben den zum Schutz der Immaterial-
giiterrechte bestehenden Normen, wenn die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen der gesetzli-
chen Regelungen des UWG gegeben sind. Die Reichweite des lauterkeitsrechtlichen Schutzes
der immateriellen Giiter bestimmt sich nach dem Normzweck der Sonderrechtsgesetze. Die
Tatbestandsfunktion der gesetzlich geregelten Immaterialgiiterrechte bestimmt im Wege der Aus-
legung den Anwendungsbereich des Lauterkeitsrechts. Den Immaterialgiiterrechten kommt eine
tatbestandliche Begrenzungsfunktion bei der Konkretisierung der Lauterkeit im Wettbewerb zu. Die
Rechtsauffassung des EuGH zum Konkurrenzverhdltnis zwischen WerbeRL und MRL entspricht der
Theorie einer Normenkonkurrenz im Verhiltnis des Kennzeichenrechts zum Lauterkeitsrecht.
Nach der Umsetzung der UGP-RL ist die Vorrangthese zum Verhiltnis zwischen MarkenG und
UWG, die schon mit § 2 MarkenG nicht vereinbar war, nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Konstanz, im Februar 2009 Karl-Heinz Fezer
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Aus dem Vorwort zur dritten Auflage

Einen Schwerpunkt der dritten Auflage des Kommentars zum MarkenG bildet eine Dar-
stellung der europiischen Rechtspraxis zum Gemeinschaftsmarkenrecht. Die Eintragungspraxis des
Harmonisierungsamtes fiir den Binnenmarkt (HABM), die Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern und Nichtigkeitsabteilungen und die Entscheidungen des Europiischen Gerichts erster
Instanz (EuG) werden vergleichend zum nationalen Markenrecht analysiert. Die europiische
Dimension des Rechtsgebiets verlangt eine rechtsangleichende Markenrechtspraxis in den Mit-
gliedstaaten.

In mehreren Grundsatzentscheidungen erzwingt der BGH eine Kurskorrektur der restriktiven
Amtspraxis des DPMA im Eintragungsverfahren. Die Rechtsprechung des BPatG zeichnet kein
einheitliches Bild. Zwar offnen sich manche Senate einem modernen Markenverstindnis, es
verharren aber andere Senate noch in einem iiberkommenen Vorverstindnis. Die Vorabent-
scheidungsersuchen an den EuGH bestimmen nicht nur den europiischen Markenrechtsdiskurs
zwischen den Mitgliedstaaten (,, Wettbewerb der Vorlageentscheidung®), sondern bilden auch
innerhalb der nationalen Verfahren in Markenangelegenheiten ein Instrument der Auslegungs-
kompetenz. Der Gesetzgeber sollte im Verfahren vor dem BPatG die Nichtzulassungsbeschwerde
im Interesse einer einheitlichen Rechtspraxis einfiihren.

In den zahlreichen Grundsatzurteilen des BGH zeichnet sich eine innovative Markenrechts-
konzeption von europiischer Dimension ab. In priziser Umsetzung der Vorgaben in den Ent-
scheidungen des EuGH gewinnt die Produktverantwortung des Markeninhabers zunehmende
Bedeutung flir ein erweitertes Verstindnis von der Herkunftsfunktion der Marke. Nachdriicklich
wird in der hochstrichterlichen Rechtsprechung betont, dass sich die Identifizierungsfunktion
der Marke und deren Werbewirkung nicht gegenseitig ausschlieBen. Zum Markenbegrift wird
die Intention des BGH erkennbar, zum einen einheitliche Merkmale fiir alle Markenformen zu
entwickeln und zum anderen sich an kennzeichenrechtlich eigenstindigen Beurteilungskriterien
in Abgrenzung zu den anderen Immaterialgiiterrechten zu orientieren.

In der Neubearbeitung des Kommentars werden neben dem Markierungsrecht das Vermark-
tungs- und Werberecht des Markeninhabers sowie der Gedanke des Investitionsschutzes im
Markenrecht stiarker berticksichtigt. Dienstleistungsmarken fiir Handelsdienstleistungen (retail
services) werden anerkannt.

Das Domainrecht erfahrt eine systematische Darstellung. Domainnamen werden als Rechte sui
generis verstanden. Bei dem Kennzeichenschutz im Internet wird hinsichtlich der kennzeichen-
rechtlichen Identifizierungsfunktion eines Domainnamens zwischen dem Rechtserwerb eines
Kennzeichens an einer Domain und der Rechtsverletzung eines Kennzeichens durch eine
Domain unterschieden.

Die mit dem Zivilprozessreformgesetz, dem Zustellungsreformgesetz und dem Kostenbereinigungs-
gesetz im Jahre 2002 in Kraft tretenden Anderungen des Markenrechts, die neben dem Kosten-
recht auch das Verfahrensrecht betreffen, werden bereits berticksichtigt.

Konstanz, im August 2001 Karl-Heinz Fezer

Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

Aufgabe der zweiten Auflage des Kommentars zum MarkenG ist es, eine aktuelle Bestands-
aufnahme zur Anwendung des MarkenG und zu seiner Umsetzung in der Markenrechtspraxis
und zu seiner Diskussion in der Markenrechtswissenschaft vorzulegen. Dem Gebot einer richt-
linienkonformen Auslegung folgend, ist die Kommentierung in erster Linie an den Leitentschei-
dungen des EuGH, wie etwa den Grundsatzurteilen Sabél/Puma, Silhouette, Canon und BMW]
inhaltlich ausgerichtet. Zahlreiche Grundsatzurteile des BGH, namentlich zu den absoluten
Schutzhindernissen und zu den Kollisionstatbestinden, aber auch zum Markenverfahrensrecht
und zum Ubergangsrecht, prigen die Kommentierung. Der Rechtsprechung des BGH ist es
weithin gelungen, die in der Markenrechtsrichtlinie enthaltenen Innovationen aufzunehmen und
in ersten Schritten rechtsfortbildend umzusetzen. Die restriktive Eintragungspraxis des DPMA und
die sie weithin billigende Rechtsprechung des BPatG zur Schutzfihigkeit insbesondere von Werbe-
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wortern und Werbeslogans, Farbmarken und Formmarken bedarf dringend einer Kurskorrektur,
zumal die ausdriicklich von der BONUS-Entscheidung des BGH abweichende ADVAN-
TAGE-Entscheidung des BPatG einen offenen Dissens zur hochstrichterlichen Rechtsprechung
bedeutet. Die mit einer in diesem Kommentar empfohlenen extensiven Eintragungspraxis ver-
bundene Entlastung des Registerverfahrens verlagert bestimmte Entscheidungen iiber marken-
rechtliche Fallkonstellationen in den Verletzungsprozess vor den ordentlichen Gerichten, denen
auf Grund der Aktualitit der konkreten Markenkollisionen sachniher zu urteilen moglich ist.

Detailanalysen der Kommentierung gelten der Eintragungspraxis der neuen Markenformen wie
der Farbmarke, der Formmarke und der Hormarke, der Entwicklung neuer Markenformen wie
der Positionsmarke und der virtuellen Marke neben den in der Praxis noch kaum realisierten
olfaktorischen, gustatorischen und haptischen Marken sowie den multimedialen Marken. Der
Kommentar stellt ein Plidoyer flir einen weiten Markenbegriff dar, nach dem jedes Kommunikations-
zeichen iiber unternehmerische Leistungen im Wirtschaftsverkehr grundsitzlich markenfihig ist.

Im Recht der geschiftlichen Bezeichnungen erhielten wesentliche Teile der Kommentierung eine
neue Konzeption. Im Werktitelrecht wird eine Rechtsfortbildung dahin beschrieben, das Prinzip
der strengen Akzessorietit zu lockern, um eine angemessene wirtschaftliche Verwertung des
Werktitels als eines immaterialgiiterrechtlichen Wirtschaftsgutes zu gewihrleisten. Die Auswir-
kungen einer solchen Neuorientierung auf den Werkbegriff und die Werkarten, auf die Werk-
titelfihigkeit und die neuen Werktitelformen sowie auf die Entstehung des Werktitelschutzes und
den Werktitelhandel werden dargestellt. Im Recht der Firma und der besonderen Geschifts- oder
Unternehmensbezeichnung wird die namensmiBige Unterscheidungskraft im Sinne einer kenn-
zeichenrechtlichen Unterscheidungseignung fortgeschrieben und neue Formen der geschiftli-
chen Bezeichnungen, wie Buchstabenzeichen, Zahlenzeichen und Bildzeichen, anerkannt.

Mehrere Rechtsbereiche wurden neu in die Kommentierung aufgenommen: das internationale
Markenprivatrecht, das internationale Markenprozessrecht, die vorprozessuale Abmahnung und der einst-
weilige Rechtsschutz. Eine eingehende Darstellung erfuhr das Recht der Domainnamen und damit
der Rechtsschutz der Kennzeichen im Internet.

Konstanz, im April 1999 Karl-Heinz Fezer

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Das Markengesetz, das am 1. Januar 1995 in Kraft trat und das Warenzeichengesetz ablGste,
stellt eine grundlegende Reform des deutschen Kennzeichenrechts dar. Abschluss jahrzehntelanger
Reformbestrebungen, Vereinheitlichung des gesamten Kennzeichenrechts, Rechtsangleichung
auf Grund europiischen Richtlinienrechts und Harmonisierung des nationalen Markenrechts
mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht sind Stichworte zum Markenrechtsreformgesetz sowie zum
Markenrechtsinderungsgesetz.

Gegenstand des Buches sind ein Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsiiber-
einkunft und zum Madrider Markenabkommen sowie eine Dokumentation des nationalen, euro-
piischen und internationalen Kennzeichenrechts. Das Gemeinschaftsmarkenrecht wird im Uber-
blick dargestellt.

Die Gegenwart des Kennzeichenrechts ist gleichermaBen bestimmt von der Tradition einer
jahrhundertealten Geschichte sowie der Innovation auf Grund einer Internationalisierung des
Rechts auf globalen Mirkten. Wie allgemein im Recht gilt: Recht ist Kultur und ereignet sich
als Geschichte. In Fortschreibung des Warenzeichenrechts bedarf das Markengesetz einer rechts-
angleichenden Auslegung auf der Grundlage des Europiischen Gemeinschaftsrechts. Vorrangige
Bedeutung kommt den Entscheidungen des Europiischen Gerichtshofes, einer richtlinienkon-
formen Auslegung und einer Beriicksichtigung der Regelungen des Gemeinschaftsmarkenrechts
sowie des TRIPs-Abkommens zu. Die Kommentierung folgt einer diese rechtlichen Vorgaben
integrierenden Darstellung des Markenrechts.

In der geschichtlichen Entwicklung des Markenrechts zeichnet sich ein Paradigmenwechsel in
der Lehre von den rechtlichen Funktionen der Marke von der Herkunftsfunktion zur Identifizie-
rungsfunktion ab. Der Markenschutz dient dem Rechtsschutz der ékonomischen Funktionen der
Marke als einer Unternehmensleistung auf dem Markt. Die Kommentierung steht unter dem
Leitmotiv: Die Marke identifiziert und kommuniziert. Die Marke wird als ein produktidentifizie-
rendes Unterscheidungszeichen verstanden.
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Grundlage dieser Kommentierung des Markengesetzes ist die 12. Auflage des Kommentars
zum Warenzeichengesetz von Baumbach/Hefermehl aus dem Jahre 1985; die Darstellung des
Rechts der geschiftlichen Bezeichnungen (§§ 5, 15 MarkenG) beruht auf der Kommentierung
des § 16 UWG a.E der 17. Auflage des Kommentars zum Wettbewerbsrecht von Baumbach/
Hefermehl aus dem Jahre 1993. Meinem akademischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Dr. h. c.
Walfgang Hefermehl, danke ich herzlich fiir das mir geschenkte Vertrauen, seinen Kommentar
fortzuftihren. Thm widme ich das vorliegende Werk.

Zielsetzung des Kommentars ist es, auf der Grundlage einer eigenstindigen wissenschaftlichen
Darstellung den Stand der Rechtsprechung zu beschreiben, die wissenschaftliche Diskussion im
Schrifttum nachzuzeichnen und Entwicklungslinien aufzuzeigen.

Konstanz, im Herbst 1996 Karl-Heinz Fezer
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