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Vorwort

Wir legen nunmehr zum dritten Mal eine Druckversion des Beck’schen Online-Kommen-
tars zum Markenrecht vor, in dem das deutsche Markengesetz und die Unionsmarkenverord-
nung gebündelt kommentiert werden.

Wie die Online-Fassung enthält jede Kommentierung eine Überblicksebene, den Haupt-
text, und die – drucktechnisch durch Kleindruck abgesetzte – Detailebene. Diese dient
dazu, weiterführende Informationen zu geben, zum Beispiel zur Rechtsentwicklung, zu
unterschiedlichen Auffassungen oder zur Umsetzung in speziellen Fällen. Ihre Lektüre sollte
jedoch für das Gesamtverständnis nicht erforderlich sein.

Die vorliegende Neuauflage berücksichtigt und kommentiert alle Neuerungen, die sich
aus der Gesetzgebung seit Erscheinen der 2. Auflage im Jahre 2018, insbesondere durch das
Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), ergeben haben. Hinzu kommt natürlich die
Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung, die sich naturgemäß noch nicht mit allen
Aspekten befasst hat, die mit den Gesetzesnovellierungen einhergehen.

Das MaMoG, das teilweise am 14. Januar 2019 und im Übrigen am 1. Mai 2020 in Kraft
getreten ist, hat die absoluten Schutzhindernisse ergänzt sowie umsortiert und damit der
UMV angeglichen. Weil damit bereits in § 8 MarkenG Schutzhindernisse für Ursprungsbe-
zeichnungen und geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine und Spezia-
litäten sowie Sortenbezeichnung relevant werden können, haben wir deren Kommentierung
in die Hand des Autors gelegt, der auch § 99 MarkenG bearbeitet.

Die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA erwei-
tert dessen Kompetenzen hinsichtlich der Wirksamkeit eingetragener deutscher Marken.
Damit steht das nationale Verfahrensrecht jetzt auch insoweit mit dem für Unionsmarken im
Gleichklang.

Die neuen Verfahren werden sicher noch viele Fragen aufwerfen, die heute nicht absehbar
sind. Fragen, die sich bereits jetzt abzeichnen, wurden in der Neukommentierung mit
Lösungsvorschlägen aufgezeigt. Für den steigenden Beratungsbedarf durch (Patent)Anwältin-
nen und Anwälte geben wir hoffentlich hilfreiche Praxistipps. Eine Klärung der neuen Fragen
wird sich erst nach und nach aus der Gerichtspraxis ergeben und in künftigen Kommentie-
rungen behandelt werden.

Die Aufgabe der grafischen Darstellbarkeit trägt dem heutigen technischen Standard Rech-
nung; damit geht eine Differenzierung der bisher als „sonstige Markenformen“ geführten
Zeichen einher.

§ 3 Abs. 2 MarkenG bringt eine Ausdehnung der Ausschlussgründe von 3D-Marken auf
andere Markenformen.

Die Erweiterung der Widerspruchsgründe wird diese Verfahren zahlenmäßig ansteigen
lassen. Erleichtert werden sie zudem durch die mögliche Bündelung mehrerer Widerspruchs-
zeichen und die Neuregelung der Nichtbenutzungseinrede.

Einige Änderungen haben sich im Verletzungstatbestand ergeben. In ihrer großen Mehr-
zahl führen diese jedoch nicht zu Veränderungen für die Praxis, da sie lediglich Entwicklun-
gen nachvollziehen, die durch die EuGH-Rechtsprechung vorgezeichnet waren. Das gilt für
den erweiterten Schutz bekannter Marken gegenüber identischen oder ähnlichen Produkten
und für die Benutzung als geschäftliche Bezeichnung sowie in der vergleichenden Werbung.
Völlig neu geregelt wurde jedoch die markenrechtliche Behandlung rechtsverletzend gekenn-
zeichneter Waren im Transit (§ 14a MarkenG).

Der Benutzungszwang hat sich in drei Punkten entscheidend geändert, nämlich im Beginn
der Benutzungsschonfrist, den maßgeblichen Benutzungszeiträumen sowie der Nichtbenut-
zungseinrede im Widerspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren. Hervorzuheben ist
dabei vor allem, dass im Widerspruchsverfahren nur noch der Zeitraum von fünf Jahren vor
dem Prioritätstag der angegriffenen Marke maßgeblich ist. Verfällt die Widerspruchsmarke
erst im Laufe des Verfahrens, dürften damit viele Löschungsanträge wegen Verfalls auf alle
Beteiligten zukommen. In einem noch zu klärenden Widerspruch dazu steht die zweite
Nichtbenutzungseinrede in amtlichen Nichtigkeitsverfahren.
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Vorwort

Dass nunmehr der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung erforderlich ist, dafür
aber eine eidesstattliche Versicherung ausreichen soll, wird für das Nichtigkeitsverfahren
bereits hinterfragt.

Die Gewährleistungsmarke wurde in den §§ 106aŖ106h MarkenG geregelt, weil der
EuGH die Benutzung einer Individualmarke zur Qualitätssicherung als nicht rechtserhaltend
ansah. Die Gewährleistungsmarke wirft im Detail noch eine Menge Fragen zu den Tätigkei-
ten auf, die ihr Inhaber ausüben darf, und inwieweit für das Neutralitätsgebot gesellschafts-
rechtliche Verflechtungen zu berücksichtigen sind.

Inhaber ausschließlicher Lizenzen können nunmehr auch ohne Zustimmung des Marken-
inhabers Verletzungsklagen erheben; erleichtert wird dies dadurch, dass Lizenzen im Register
eingetragen werden können.

Einstweilige Verfügungen auf Unterlassung können auch ohne Darlegung und Glaubhaft-
machung der Dringlichkeit beantragt werden.

Immer noch wirft der Brexit nur seine Schatten voraus und ist das letzte Wort nicht
gesprochen. Soweit sich Abstimmungen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes
abzeichnen und vorhersehen lassen, sind diese in der Kommentierung zu Art. 1 UMV (Teil
D) sowie in der Einleitung (Teil B II.8.b) behandelt.

Die Benennung von Personen in weiblicher und männlicher Form im Gesetz haben wir
im Kommentar insoweit übernommen, als für Sie als Leserinnen und Leser darunter nicht
die Verständlichkeit leidet.

Wir begrüßen als neuen Autor Dr. Markus Hoffmann und danken ihm für seine Zusage.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm wieder einen kompetenten und engagierten Autoren
gewinnen konnten.

Dass an dem Kommentar so viele Autorinnen und Autoren mitarbeiten, denen wir allen
unseren Dank aussprechen, resultiert aus seiner ursprünglichen Natur als Teil des Beck’schen
Online-Kommentars. Dieser wird, anders als ein herkömmliches Druckwerk, alle drei
Monate aktualisiert. Den damit verbundenen kontinuierlichen Aufwand kann nur eine grö-
ßere Anzahl von Autorinnen und Autoren bewältigen. Diese Vielfalt führt gelegentlich zu
Divergenzen in der Behandlung einzelner Fragen. Soweit dies der Fall ist, haben wir versucht,
darauf hinzuweisen.

Wir danken unserer Lektorin Anja Koppold, die das Projekt seit seinem Entstehen mit
viel Geduld und Kraft getragen hat, und freuen uns, dass mit Jannika Mäding eine weitere
Kraft zum Team auf Verlagsseite gestoßen ist.

Wir hoffen, dass Ihnen der Kommentar die praktische Arbeit erleichtern wird und Sie
sich zu allen Aspekten des deutschen und europäischen Markenrechts einen umfassenden
Überblick verschaffen können. Eines unserer vorrangigen Ziele ist es, Ihnen einen prakti-
schen Wegbegleiter für die Praxis an die Hand zu geben.

Wir bleiben für Ihre Anregungen dankbar, die uns helfen, die nächste Auflage noch besser
zu machen.

München, im Juni 2020 Die Herausgeber
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