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Vorwort zur 2. Auflage

Die jetzt vorliegende zweite Auflage enthilt eine umfassende Neubearbeitung der bisherigen
Darstellung des Marken- und Kennzeichenrechts. Sie trigt zum einem dem Umstand Rech-
nung, dass sich das Kennzeichenrecht seit der ersten Auflage deutlich weiter entwickelt hat.
Zum anderen wurden fiir die kennzeichenrechtliche Praxis wichtige Themen neu aufgenom-
men bzw. wesentlich erweitert.

Neu aufgenommen respektive erweitert wurden das HGB-Firmenrecht einschlieSlich der
kennzeichenrechtlichen Teile des Umwandlungsrechts, die Darstellung des Schutzes der geo-
grafischen Herkunftsangaben, das Recht der Lebensmittelspezialititenbezeichnungen, das
Namensrecht einschlieBlich der kennzeichenbezogenen Teile des Personlichkeitsrechtes, das in-
ternationale materielle und prozessuale Kennzeichenrecht, das ins UWG aufgenommene kenn-
zeichenrechtsrelevante Verbraucherrecht nach der UGP-Richtlinie, das kennzeichenbezogene
Internet-Recht, das kennzeichenrechtsrelevante Kartellrecht, die Enforcement-Richtlinie, die
Darstellung der Verfahren vor HABM, Gericht und Gerichtshof, die Darstellung des Grenz-
beschlagnahmeverfahrens sowie der Risiken der kennzeichenrechtlichen Rechtsverfolgung.

Der Entwicklung und schirferen Konturierung des Marken- und Kennzeichenrechts durch
die Rechtsprechung sind Anderungen der an der Fallpriifung orientierten Gliederungsstruktur
geschuldet. Schwerpunkte sind die Darstellung der Verinderungen bei der Priifung des Identi-
titsschutzes und der Verwechslungsgefahr, etwa der Bedeutung der Kennzeichnungskraft der
ilteren Marke flir die Ermittlung des Gesamteindrucks, der Differenzierungen beim Gesamtein-
drucksvergleich und bei den Verwechslungsformen, ferner die Behandlung der Verinderungen
im Schadensersatzrecht und bei der Passivlegitimation. Im Anschluss an die Rechtsprechung des
Gerichtshofs zu den ,,neuen* Markenfunktionen wurde eine Funktionensystematik entwickelt,
um ein einheitliches Verstindnis des Zeichenrechts zu fordern.

Die Darstellung ist im Schwerpunkt weiterhin rechtsprechungsbezogen und stringent auf die
Bediirfnisse der kennzeichenrechtlichen Praxis ausgerichtet. Hinweise zur wissenschaftlichen
Vertiefung finden sich in den FuBnoten. Die Arbeit berticksichtigt nunmehr ca. 3100 Gerichts-
entscheidungen. Die verdffentlichte Rechtsprechung des BGH und des Gerichtshofs wurde,
soweit ersichtlich, bis zum 31.12. 2011 eingearbeitet.

Diisseldorf, im Friihjahr 2012 Paul Lange



beck-shop.de

Vorwort zur 1. Auflage

Kennzeichen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfilschten Wett-
bewerbs dar, welches der Vertrag tiber die Europidische Gemeinschaft errichten will. Unter-
nehmen miissen in einem solchen System in der Lage sein, durch die Qualitit ihrer Waren, ih-
rer Dienstleistungen oder geistigen Produkte das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Das setzt
Zeichen voraus, mit denen sich die Unternehmen, aber auch deren Giiter identifizieren lassen.
Kennzeichen dienen gleichzeitig auch der Absicherung des Goodwills von Unternehmen und
dem Verbraucherschutz. Sie verkérpern im Wirtschaftsleben nicht selten den bedeutendsten
Wert eines Unternehmens. Entsprechend notwendig ist die genaue Kenntnis der Voraussetzun-
gen des jeweiligen Kennzeichenschutzes sowie der Moglichkeiten zu seiner Verteidigung. Die-
ses Buch will, streng auf die Bediirfnisse der Praxis ausgerichtet, die notwendigen Informationen
hierftir liefern.

Das Handbuch behandelt alle Kennzeichenarten in einer umfassenden einheitlichen Darstel-
lung: Besprochen werden Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel sowie geographische
Herkunftsangaben, aber auch Domains, Namen und Kennzeichen des Auslinders. Die Darstel-
lung des Kennzeichenrechts erfolgt in einer logischen Abfolge, die sich auch dem Nichtjuristen
erschlieft. In 10 Kapiteln werden alle denkbaren kennzeichenrechtlichen Fragestellungen be-
sprochen.

So beschreiben Kapitel 1 und 2 zunichst die Ausgangspunkte des Kennzeichenrechts. Kapitel
1 enthilt die Darstellung der einzelnen Kennzeichenarten. Kapitel 2 beinhaltet die Ubersicht der
gesetzlichen Grundlagen einschlieSlich der zentralen Darlegung der im Kennzeichenrecht maB3-
geblichen Verkehrsauffassung und ihrer richterlichen Feststellung.

Kapitel 3 bis 5 stellen sodann die Frage nach dem Bestand des Kennzeichenschutzes.
So werden in Kapitel 3 zunichst die Entstehungsvoraussetzungen fiir die jeweiligen Kennzei-
chenarten dargestellt. Kapitel 4 behandelt die Frage, wer sich auf den Kennzeichenschutz beru-
fen kann. Erliutert werden Inhaberschaft und Ubergang von Kennzeichen, die Méglichkeiten
der wirtschaftlichen Verwertung sowie die Lizenz. Kapitel 5 geht der Frage nach, unter welchen
Voraussetzungen der Kennzeichenschutz wieder erloschen ist.

Kapitel 6 und 7 befassen sich hierauf aufbauend mit dem Schutzumfang fiir jede einzelne
Kennzeichenart und beantworten die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Kennzeichen
verletzt wird. In diesem Zusammenhang stellt Kapitel 6 unter der Uberschrift ,,Kollisionsgrup-
pen® zunichst fiir alle denkbaren Fille iibersichtsartig abstrakt die Méglichkeiten einer Verlet-
zung durch Zeichen der verschiedenen Kennzeichenarten dar. Beantwortet wird etwa, ob eine
Domain ein Unternehmenskennzeichen oder eine geographische Herkunftsangabe verletzen
kann. Kapitel 7 erldutert sodann ausfiihrlich den Schutzumfang jeder einzelnen Kennzeichenart.
In Kapitel 8 wird auf die Verteidigungsmoglichkeiten eines vermeintlichen Verletzers gegen-
tiber dem Vorwurf der Kennzeichenverletzung eingegangen.

Kapitel 9 und 10 befassen sich mit den Folgen einer Kennzeichenverletzung. So werden in
Kapitel 9 die aus einer Verletzung resultierenden Anspriiche dargestellt, nimlich Unterlassungs-
anspriiche, Schadensersatzanspriiche, Herausgabeanspriiche, Beseitigungsanspriiche sowie die
sonstigen Anspriiche, wie die Anspriiche aut Auskunft, R echnungslegung, Besichtigung. Kapitel
10 stellt die verschiedenen Moglichkeiten der Durchsetzung dieser Anspriiche vor den ordentli-
chen Gerichten, vor den Behoérden oder — in Bezug auf Domain-Streitigkeiten — vor den
Schiedsstellen dar. Daneben werden fiir die Durchsetzungspraxis besonders relevante Themen
besprochen, etwa die Formulierung der Klageantrige, die internationale Zustandigkeit, ,, Torpe-
doklagen®, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde oder taktische Fragen zur Erlangung eines
moglichst umfassenden supranationalen Kennzeichenschutzes. Kapitel 10 behandelt dariiber hin-
aus die Registrierungs- und Loschungsvertahren fiir R egistermarken.

Innerhalb der Kapitel folgt die Darstellung den Regeln der juristischen Priifung, deren Sta-
dien in den Uberschriften der Unterkapitel schlagwortartig zum Ausdruck kommen. Das Ge-
samtnetz der Uberschriften stellt in seiner Abfolge damit ein umfassendes Beurteilungsraster fiir
Schutzerlangung und Kennzeichenkonflikt dar. Der Text selbst ist durch Schlagworte (Raster-
punkte) weiter strukturiert, die jedem Absatz vorangestellt sind und die den Inhalt des Absatzes
zusammenfassen. Auf diese Weise kann sich der Leser allein durch Lektiire der Rasterpunkte
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schnell einen Uberblick dariiber verschaffen, ob die nachfolgenden Erliuterungen der Beant-
wortung seiner Fragestellung dienen kénnen. Die Rasterpunkte beinhalten in der Feinstruktur
gleichzeitig die Positionen, die die Rechtsprechung bei ihren Entscheidungen zu Grunde legt.
Sie werden erginzt durch ein besonders umfangreiches Stichwortverzeichnis.

Dogmatisch ist die Darstellung — entsprechend dem Anliegen des ersten Zivilsenates des
Bundesgerichtshofes — an dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte orien-
tiert. Simtliche Kennzeichenarten werden, soweit moglich, entsprechend der vom Markenrecht
her bekannten und europaweit harmonisierten Systematik aufgearbeitet. Dies erleichtert
zugleich das Verstindnis und auch die Erlduterung der jeweiligen kennzeichentypischen Unter-
schiede.

Aus Grinden der Praxisnihe konzentriert sich die Darstellung im Schwerpunkt auf die
Rechtsprechung. Verarbeitet wurden ca. 1800 Gerichtsentscheidungen. Soweit ersichtlich wur-
de die Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofes bis zum 6. 10. 2005 vollstindig bertick-
sichtigt. Eingang gefunden hat deshalb auch die THOMSON LIFE-Entscheidung, die zu einer
grundsitzlichen Schutzerweiterung von Marken bei Aufnahme in komplexe Zeichen gefiihrt
hat. Die BGH-Rechtsprechung zum Markenrecht wurde bis zum 31. 12. 2004 nahezu vollstin-
dig, und danach mit den malBgeblichen Entscheidungen eingearbeitet. Die Entscheidungen
wurden im Regelfall nicht lediglich im Zusammenhang mit den dort jeweils neu entwickelten
Gesichtspunkten zitiert. Berlicksichtigt wurden auch die iibrigen fallrelevanten Entscheidungs-
griinde. Auf diese Weise soll eine besondere Anschaulichkeit entstehen, die das Verstindnis der
oft abstrakt formulierten Rechtsregeln plastisch macht und ihre Ubertragung auf den konkreten
Fall erleichtert. Die Gesetzeslage wurde, soweit ersichtlich, per 30. 6. 2005, berticksichtigt.

Disseldorf, im November 2005 Paul Lange
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