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Vorwort

Wir legen zum zweiten Mal eine Druckversion des Beck’schen Online-Kommentars zum
Markenrecht vor, in dem das deutsche Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung
gebiindelt kommentiert werden. Seit der ersten gedruckten Auflage, die im November 2016
abgeschlossen wurde, hat sich einiges getan im Markenrecht, sowohl auf europiischer als
auch auf nationaler Ebene.

Auf EU-Ebene war der 1. Oktober 2017 ein wichtiger Stichtag. An diesem Tag trat
zunichst der zweite Teil der Neuerungen in der Unionsmarkenverordnung in Kraft. Hervor-
zuheben sind hier die Abschaffung des Erfordernisses der graphischen Darstellung von Mar-
ken sowie die Einfihrung der Unionsgewihrleistungsmarke. Dies ging einher mit der Kodifi-
zierung durch Verordnung (EU) 2017/1001, die zu neuen Artikelnummern ab Artikel 9
UMV fuhrten. Diese allein hitte bereits eine neue Druckversion gerechtfertigt.

Zugleich wurden die vormalige Gemeinschaftsmarkendurchfiihrungsverordnung, die —
mit diversen Anderungen — seit Ende 1995 gegolten hatte, sowie die Verfahrensordnung
fur die Beschwerdekammern durch das neue Sekundirrecht ersetzt, das sich jetzt in zwei
Verordnungen findet: der Delegierten Verordnung, jetzt Verordnung (EU) 2017/1430, und
der Durchftihrungsverordnung, jetzt Verordnung (EU) 2017/1431. Dies hat zu zahlreichen
punktuellen aber doch wichtigen Praxisinderungen gefiihrt. So wurden etwa Beschreibun-
gen flir zahlreiche Markenarten abgeschaftt, miissen im Widerspruchsverfahren Antrige auf
Benutzungsnachweis oder Einschrinkung der Unionsmarkenanmeldung gesondert einge-
reicht werden und ist die Weiterbehandlung nun auch im Widerspruchsverfahren méoglich.
Die vorliegende Neuauflage berticksichtigt und kommentiert all diese Neuerungen.

Hinzu kommt natiirlich die Beriicksichtigung der neuesten Rechtsprechung, die sich
teilweise bereits mit den aus der Markenrechtsreform hervorgegangenen Regelungen befasst,
etwa die kontroverse Cactus-Entscheidung des EuGH, die im Zusammenhang mit der Klassi-
fikation von Unionsmarkenanmeldungen eingehend behandelt wird. Und schlieBlich wirft
der Brexit seine Schatten voraus. Wenn auch hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist,
zeichnen sich doch Abstimmungen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes ab, die die
Rechte der Anmelder und Inhaber von im Vereinigten Konigreich eingetragenen Marken
sichern sollen. Einzelheiten finden sich in der Kommentierung zu Art. 1 UMV.

Aber auch auf nationaler Ebene gibt es wichtige Neuerungen. Das Markenrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MaMoG) liegt im Entwurf vor und muss bis 14. Januar 2019 in Kraft treten.
Die zu erwartenden Anderungen werden jeweils im Kontext angesprochen.

Hervorzuheben ist hier wiederum die Gewihrleistungsmarke. Die Inhaber von Individual-
marken miissen sich zeitnah tiberlegen, wie sie weiter vorgehen méchten. Hatten sie sich
fir eine Individualmarke entschieden, weil das Instrument der Gewihrleistungsmarke nicht
zur Verfuigung stand, konnten sie kiinftig hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung auf
Schwierigkeiten stoBen. Bei einer Nutzung nur als Gewihrleistungszeichen wiirde die Indivi-
dualmarke 16schungsreif. Die Anmeldung einer zusitzlichen Gewihrleistungsmarke ist aber
nicht moglich, wenn der Anmelder selbst die entsprechenden Waren vertreibt oder Dienst-
leistungen anbietet.

Das MaMoG sieht auch bereits jetzt die Einflihrung eines amtlichen Verfalls- und Nichtig-
keitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt vor. Der deutsche Gesetzgeber
macht also nicht von der Méglichkeit Gebrauch, diese bis Januar 2023 aufzuschieben. Damit
werden die Kompetenzen hinsichtlich der Wirksamkeit eingetragener deutscher Marken
beim DPMA gebtindelt. Die ordentlichen Gerichte entscheiden weiterhin tiber den Verfall
und die Nichtigkeit von Marken, allerdings nur auf Widerklage einer Partei im Verletzungs-
oder Schadensersatzprozess. Damit wird ein Gleichklang des nationalen Verfahrensrechts mit
demjenigen fiir die Unionsmarke erreicht.

Die Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie mit Anderungen von Vorschriften im
Bereich der rechtsberatenden Berufe (EuPAG) haben wir bei § 140 MarkenG eingearbeitet.

Wir hoffen wiederum, mit der vorliegenden Neuauflage Thre markenrechtlichen Fragen
nicht nur zu beantworten, sondern vorherzusehen, und Thnen einen praktischen Wegbeglei-



Vorwort

ter flir die markenrechtliche Praxis an die Hand zu geben, sowohl flir deutsche, als auch fur
Unionsmarken.

Wir begriilfen als neue Autoren Dr. Michael Goldmann, Prof. Dr. Dominik Hanf,
Dr. Stefan Hennigs und Dr. Philipe Kutschke und danken ihnen fiir ihr Engagement. Wir
freuen uns sehr, dass wir mit ihnen wieder kompetente und engagierte Autoren gewinnen
konnten. Zugleich danken wir den nunmehr ausgeschiedenen Autorinnen und Autoren
Dr. Tanja Dorre, Tim Heitmann LL.M., Dr. Thomas Klingelhofer, Peter J. A. Munzinger
und Sonja Schiffler fiir ihre bisherige Mitarbeit.

Wir bleiben fiir jegliche Anregung dankbar, die uns hilft, die nichste Auflage noch besser
zu machen.

Miinchen, im August 2018 Die Herausgeber



Vorwort zur 1. Auflage

Mit diesem Buch legen wir erstmals eine Druckversion des seit 2014 auf Beck-Online
zur Verfligung stehenden Beck’schen Online-Kommentars zum Markenrecht vor. Dieser
Kommentar verbindet erstmals Markengesetz und Unionsmarkenverordnung in einem Werk.
Die Grundidee ist, die Gemeinsamkeiten von nationalem und europiischem Recht in diesem
weitgehend harmonisierten Bereich deutlich zu machen, aber auch die Unterschiede aufzu-
zeigen, die sich aus der teils unterschiedlichen Auslegung gleichlaufender Vorschriften erge-
ben. Die Harmonisierung ist mit der zum 23. Mirz 2016 in Kraft getretenen Anderungsver-
ordnung (EU) 2015/2424 einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Der vorliegende
Kommentar beriicksichtigt die Anderungen sowie bereits erste Entscheidungen und Praxisin-
derungen auf der Basis des neuen Rechts auf EU-Ebene.

Dass an dem Kommentar so viele Autoren mitarbeiten, denen wir auch an dieser Stelle
unseren Dank aussprechen mochten, resultiert aus seiner urspriinglichen Natur als Online-
Kommentar. Dieser wird, anders als ein herkommliches Druckwerk, alle drei Monate aktuali-
siert. Der damit verbundene kontinuierliche Aufwand muss auf eine grofere Anzahl von
Mitautoren verteilt werden. Die Autorenvielfalt fihrt gelegentlich zu Divergenzen in der
Behandlung einzelner Fragen. Soweit dies der Fall ist, haben wir versucht, darauf hinzuwei-
sen.

Wie auch in der Online-Fassung enthilt jede Kommentierung eine Uberblicksebene, den
Haupttext, und die — drucktechnisch durch Kleindruck abgesetzte — Detailebene. Diese dient
dazu, weiterfiihrende Informationen zu geben, zum Beispiel zur Rechtsentwicklung, zu
unterschiedlichen Auffassungen oder zur Umsetzung in speziellen Fillen. Thre Lektiire sollte
jedoch fur das Gesamtverstandnis nicht erforderlich sein.

Die Reform des europiischen Markenrechts ist noch nicht abgeschlossen. Ein Teil der
mit der Anderungsverordnung (EU) 2015/2424 eingefiihrten Rechtsinderungen tritt erst
zum 1. Oktober 2017 in Kraft, gemeinsam mit den delegierten und Durchfithrungsrechtsak-
ten, an denen die Kommission derzeit arbeitet. Zur Zeit der Drucklegung lagen hierzu erste
Entwiirfe vor, die wir nicht mehr beriicksichtigt haben, zumal si¢ noch Anderungen erfahren
werden. Die bereits geltenden und zum 1. Oktober 2017 zu erwartenden Rechtsinderungen
wurden jedoch durchweg behandelt. Zum 1. Oktober 2017 ist eine Kodifizierung, also eine
neue Nummerierung der Unionsmarkenverordnung, zu erwarten, die wir naturgemal nicht
vorwegnehmen konnten. B

Auf Ebene des nationalen Rechts sind Anderungen erst innerhalb der kommenden zwei-
einhalb Jahre zu erwarten — die neue Richtlinie (EU) 2015/2436 muss erst bis 14. Januar
2019 umgesetzt und die Einflihrung administrativer Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren kann
gar bis 14. Januar 2023 aufgeschoben werden. Wir werden die Neuerungen im Rahmen
der Online-Kommentierung zeitnah aufgreifen und zugleich mittels Referenztabellen dafiir
sorgen, dass die vorliegende Druckversion fiir Sie weiterhin von Nutzen sein wird.

Wir hoffen, dass Thnen der Kommentar die praktische Arbeit erleichtern wird und Sie
sich zu den Sie jeweils interessierenden Aspekten des deutschen und des europaischen Mar-
kenrechts einen umfassenden Uberblick verschaffen kénnen.

Miinchen, im November 2016 Die Herausgeber
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