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Vorwort

Gegenstand des originiren Handbuchs der Markenpraxis ist eine Gesamtdarstellung des
Markenverfahrensrechts und des Markenvertragsrechts des deutschen, europiischen und
internationalen Markenrechts.

Im nationalen Markenverfahrensrecht werden das Markenverfahren vor dem DPMA, das
Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG und das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem
BGH dargestellt. Im Gemeinschaftsmarkenverfahrensrecht werden die Markenverfahren vor
dem HABM, das Markenbeschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern und die
Klageverfahren vor dem EuG und EuGH behandelt. Gegenstand des IR-Markenverfahrens
ist die Internationale Registrierung von Marken. Im Markenverletzungsverfahren werden
simtliche Verfahrensstadien innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit dargestellt. Das
Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren wird anhand von alternativen Prozessstrategien
erortert. Gegenstand des Domainverfahrensrechts ist das Domain-Name-System einschlie3-
lich der neuen Top-Level-Domains, die Domainregistrierung, das Trademark Clearinghouse
(TMCH), die verschiedenen Alternativen Streitbeilegungsverfahren (Alternative Dispute
Resolutions) und das Verfahren bei der Kennzeichen- und Namensrechtsverletzung durch
Domainnamen. Die Darstellungen aller Markenverfahren enthalten simtliche Mustertexte,
einschlieBlich von Schriftsatzmustern, Formularen und kommentierten Dokumenten, die
sich in der Markenrechtspraxis bewihrt haben.

Gegenstand des Markenvertragsrechts ist eine umfassende Sammlung aller in der
Markenrechtspraxis bedeutsamer Vertragsmuster in deutscher und englischer Sprache ein-
schlieBlich von Mustertexten zur Markenrecherche und zu Benutzungsrichtlinien. Die
Markenrechtsvertrige werden detailliert anhand der verschiedenen Vertragsklauseln kom-
mentiert und die praxisrelevanten Probleme erortert. Bei den Vertragsgestaltungen wird
zwischen nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und IR-Marken unterschieden. Die
Mustertexte der Markenrechtsvertrige stehen in deutscher und englischer Sprache zur in-
dividuellen Vertragsgestaltung elektronisch zur Verfiigung. In dem Handbuch ist ein Deep-
Link mit einer Registriernummer fiir den Kiufer abgedruckt; auf diese Weise erhilt der
Leser eine Zugriffs- und Abrufmdoglichkeit auf die in Form von Word-Dateien hinterlegten
Daten.

Eine Darstellung der monetiren Markenbewertung erfolgt auf der Grundlage der DIN
ISO 10668. Die systematische Kommentierung erfolgt sowohl aus der Sicht der Rechtsbe-
ratung als auch aus der Sicht der Wirtschaftspriifung. Anhand eines konkreten Bewertungs-
beispiels wird ein Bewertungsverfahren exemplarisch dargestellt.

Das Handbuch wurde vollstindig aktualisiert, die zahlreichen Rechtsinderungen in
Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien sowie der aktuelle Stand der nationalen und
europdischen Rechtsprechung wurden in die Kommentierung eingearbeitet; die aktuelle
Vertragsgestaltungspraxis wurde in den erweiterten Mustertexten der Markenvertrige ein-
gehend berticksichtigt.

In das Handbuch der Markenpraxis wurden neue Darstellungen und Kommentierungen
aufgenommen, die das Gesamtwerk komplettieren. Im Kreise der Autoren begriiie ich
herzlich Frau Dr. Brunhilde Ackermann, Rechtsanwiltin am Bundesgerichtshof, die das
Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof kommentiert, Herrn Dr. Ralf
Hackbarth, Rechtsanwalt in Miinchen, der das Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren
anhand alternativer Prozessstrategien erldutert und Herrn Dr. Thorsten Bettinger, Rechtsan-
walt in Miinchen, der eine umfassende Darstellung des nationalen und internationalen
Domainverfahrensrechts vorlegt.
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Im Lektorat des Verlages C.H. Beck wurde das Handbuch von Frau Anja Koppo
treut, der ich herzlich danke. Mein besonderer Dank gilt meiner Sekretirin, Frau Melanie
Weifs, tiir ihre umsichtige Koordinationsleistung und ihren unermiidlichen Einsatz bei der
Organisation und Herstellung des Gesamtmanuskripts bis zur Drucklegung.

Konstanz, im September 2015 Karl-Heinz Fezer
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Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

Gegenstand des Handbuchs ist die Markenpraxis der deutschen, europdischen und inter-
nationalen Markenrechtsregime des auf der MRL beruhenden MarkenG, der GMV und
des MMA und PMMA. Im Markenverfahrensrecht werden dargestellt die nationalen Verfah-
ren in Markenangelegenheiten vor dem DPMA und dem BPatG, das Gemeinschaftsmar-
kenverfahren vor dem HABM, den Beschwerdekammern und den europiischen Gerichten
des EuG und EuGH, die IR-Markenverfahren nach dem MMA und PMMA sowie das
Markenverletzungsverfahren. Im Markenvertragsrecht werden anhand von originiren und
praxisbewihrten Vertragsmustern in deutscher und englischer Sprache die Markenrechts-
vertrige, die bei der Markenverwertung und Markensicherung einen Kernbestand der Ver-
tragsgestaltung und Rechtsberatung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen bilden,
analysiert und erldutert. Das einzigartige Handbuch der Markenverfahren und Markenver-
trige ist von Spezialisten des Markenrechts fiir den Alltag der unternehmensberatenden und
forensischen Markenpraxis von Praktikern flir Praktiker geschrieben.

Bei der ersten Auflage des Handbuchs erschien das Markenverfahrensrecht und das Mar-
kenvertragsrecht in zwei separaten Binden, die in der zweiten Auflage in einem einzigen
Buch als Gesamtwerk publiziert werden.

Eine Darstellung der Markenbewertung wurde neu in das Handbuch aufgenommen. Erst-
mals wird die am 29. September 2011 publizierte DIN ISO Norm 10668 zur monetiren
Markenbewertung sowohl aus der Sicht der Rechtsberatung als auch der Wirtschaftspriifung
systematisch dargestellt und umfassend kommentiert. Die beiden Autoren, Frau Dr. Jutta
Menninger, Wirtschaftspriiferin und Steuerberaterin, und Herr Dr. Karsten Fischer, Patent-
anwalt, die gemeinsam mit dem Herausgeber mafigeblich an der Erarbeitung der DIN ISO
Norm 10668 (siche zum Konstanzer Modell der monetiren Markenwertmessung den
Kommentar zum Markengesetz Fezer, Markenrecht, § 27 MarkenG, Rn 86, 95ff.) beteiligt
waren, begriile ich herzlich im Kreis der Autoren. Frau Elisabeth Fink, der ich herzlich fiir
Ihre Mitarbeit danke, tibertrug ihre Kommentierung zum Markenverfahren vor dem
DPMA an Frau Dr. Senta Bingener, Regierungsdirektorin und Erinnerungspriiferin in der
Markenabteilung des DPMA, die ich ebenfalls als neue Autorin herzlich begrii3e.

Konstanz, im Dezember 2011 Karl-Heinz Fezer
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Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Registermarkenschutz an einem Zeichen besteht nach den verschiedenen Markenrechts-
regimen der nationalen Marken, der Gemeinschaftsmarken und der international registrier-
ten Marken. Die deutsche, europiische und internationale Markenpraxis wird beherrscht
von der rechtskonstitutiven Parallelitit dieser Markenrechtsregime: Das sind (1) die in Um-
setzung der MRL rechtsvereinheitlichten nationalen Markenrechtsordnungen in den Mit-
gliedstaaten der EU, die, wie das MarkenG in Deutschland, nationale Registermarkenrech-
te im Geltungsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten begriinden, (2) die europiische GMYV,
die ein einheitliches Gemeinschaftsregistermarkenrecht im Geltungsbereich der GMV be-
griindet, und (3) die internationalen Vertrige des MMA und PMMA, die ein Biindel na-
tionaler Registermarkenrechte in den Vertragsstaaten begriinden.

Die neue Konzeption dieses originiren Handbuchs der Markenpraxis geht dahin, eine
rechtssystematische und rechtsintegrative Aufbereitung der parallelen Markenrechtsregime
des Registermarkenschutzes aus der Perspektive der praktischen Rechtsanwendung vorzu-
legen. Im Alltag der Markenpraxis spielt das Leben der Marken auf den beiden Biithnen der
Markenverfahren und der Markenvertrige. Gegenstand des Handbuchs ist die unterneh-
mensberatende und forensische Markenpraxis, die sich mit der Rechtsentstehung, der
Rechtsverteidigung und der Rechtsverwertung der nationalen Markenrechte, der Gemein-
schaftsmarkenrechte und der IR-Markenrechte beschiftigt. Die Marke wird als ein kom-
merzielles Kommunikationszeichen und als ein Immaterialgut im Sinne der europiischen
Markenrechtskonzeption verstanden.

Die Gesamtdarstellung der einzelnen Verfahrensstadien enthilt simtliche Problemstel-
lungen und praxisrelevante Losungswege, die in der vorgelegten Detailliertheit und kon-
kreten Praxisorientierung erstmals so ausfiihrlich analysiert und beschrieben werden. In der
Markenpraxis bewahrte Mustertexte und Schriftsitze, zu verwendende Formulare und
sonstige Dokumente werden vorgelegt und erldutert. In dem Handbuch werden nicht nur
die traditionellen Vertragstypen, wie etwa Abgrenzungsvereinbarung, Vorrechtserklirung
und Markenlizenz, dargestellt, sondern es werden die innovativen Vertragsgestaltungstypen
der internationalen Markenpraxis vorgestellt, die mit der europiischen Konzeption einer
frei iibertragbaren Marke verbunden sind. Bei den Vertragsgestaltungen wird zwischen na-
tionalen Marken, Gemeinschaftsmarken und IR -Marken unterschieden.

Die Autoren des Handbuchs der Markenpraxis sind Anwilte und Richter, die als Spezia-
listen des Markenrechts an konkreten Markenrechtsorten tagtiglich arbeiten. Die Texte des
Handbuchs, die von Praktikern fiir Praktiker aus der Markenrechtspraxis heraus geschrie-
ben sind, sind rechtssystematisch und rechtswissenschaftlich basiert. Die Autoren haben sich
in die Konzeption des Markenverfahrensrechts und des Markenvertragsrechts der nationa-
len, europiischen und internationalen Marken — verstanden als eigenstindige Rechtsmate-
rien der Markenpraxis — eingebunden, sind in einem mehrjihrigen Realisierungsprozess des
Handbuchs neue Wege gegangen und haben vielfiltige Problemstellungen erstmals be-
schrieben und praxisorientierte Losungswege aufgezeigt: So wurde das nationale, europii-
sche und internationale Markenrecht fortgeschrieben. Das Handbuch sucht den Dialog mit
der Markenpraxis und der Markenrechtswissenschaft.

Konstanz, im August 2007 Karl-Heinz Fezer
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