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Dr. Dirk Wieddekind und Katharina H. Reuer am 29. Februar 2024

#2 Risiko Markenverlust: Neueste Entwicklungen 
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Dr. Thorsten Troge und Dr. Christian Tenkhoff, LL.M, M.Sc. am 10. April 2024



Olaf Gillert, LL.M. und Sebastian Fischoeder, LL.M. 

Rechtserhaltende Benutzung –

Wie weit darf man Marken verändern?

Session #2

Risiko Markenverlust
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(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke

oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke

benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder

Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden

sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) […]

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke

in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch

die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit

die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) […]

(5) […]

§ 26 MarkenG – Benutzung der Marke
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(1) Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie

eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an,

nicht ernsthaft in der Union benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während

eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die

Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn,

dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

a) die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur

in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft

der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der

benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;

b) […]

(2) […]

Art. 18 UMV – Benutzung der Unionsmarke



Verfahrenskonstellationen

Einrede

▪ Verletzungsverfahren

▪ Widerspruchsverfahren

▪ Nichtigerklärung
wegen älterer Rechte

▪ Wirkung inter partes

Erklärung des Verfalls

▪ Antrag beim DPMA 
oder beim EUIPO

▪ Klage beim Gericht

▪ Wirkung inter omnes

Widerklage auf 
Erklärung des Verfalls

▪ Gegenangriff bei
Verletzungsklage

▪ Wirkung inter omnes
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Deutsche RechtsprechungII.
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Angemeldete Wortmarke

BABO

DE 30 2013 062 348

Klassen 18, 25, 41

Widerspruchsmarke

BOBO

DE 1 149 084

Klasse 25



BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung 
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung 
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung
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JA oder NEIN

Rechtserhaltende Benutzung?
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Überwiegend ja

Rechtserhaltende Benutzung?
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▪ Grafische Ausgestaltung hat keine Auswirkung 

auf den kennzeichnenden Charakter der 

Wortmarke

▪ Zusatz „der Kinderfreund“ als bloße 

„werbemäßige Aussage“ unschädlich

▪ Ausgestaltung mit Bär und rotem Oval kritisch

▪ Bär, rotes Oval und Wortmarke bilden 

Einheit

▪ Bär beeinflusst Bedeutung des 

Wortbestandteils: Vom Phantasiebegriff zum 

Namen der Bärenfigur

BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 
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▪ Grafische Ausgestaltung hat keine Auswirkung 
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vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Angemeldete Wortmarke

EM blond
DE 30 2008 080 014

Klasse 01, 03, 05

Widerspruchsmarken

UM 000 497 537 UM 002 175 255 UM 000 514 174 UM 003 649 993

Klasse 32 Klasse 01 Klassen 01, 32 Klasse 03,

29, 33



vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Benutzung

21



JA oder NEIN

Was meinen Sie: 
Rechtserhaltende Benutzung?
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Nein

Rechtserhaltende Benutzung?
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vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Farbabweichung grüne Farbe, Hinzufügung grüner Rand

Erweckung Eindruck einer Gewährleistungsmarke: "QUALITY CERTIFED„

und Zeichen ®

"QUALITY CERTIFIED" und Zeichen ® beide in schwarzer Farbe

Positionierung des Zeichens ®

Zeichen wirk auf der Produktverpackung wie die eigentliche

Produktmarke

24
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vs. – BPatG (26.6.2023)

Angemeldete Wortmarke

DE 30 2015 227 422

Klasse 32

Widerspruchsmarke

INT 1 037 284

Klasse 32



vs. – BPatG (26.6.2023)
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Benutzung



vs. – BPatG (26.6.2023)

27

Benutzung



vs. – BPatG (26.6.2023)
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Widerspruchsmarke Abweichende Pferdedarstellung auf den Waren



JA oder NEIN

Rechtserhaltende Benutzung?
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Ja

Rechtserhaltende Benutzung?
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vs. – BPatG (26.6.2023)

31

Vertikale Schrift produktbedingt, Veränderung innerhalb der Marke

Zeichen ® geringe Größe, keine Veränderung kennzeichnender Charakter

Wortzusätze Energy Drink, 250 ml, Official Partner mit 

Wappen sind beschreibend

Abweichungen der Pferdedarstellungen nur geringfügig
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Angemeldete Marke

DE 30 2017 103 806

Klassen 04, 31

Widerspruchsmarke

HOT

DE 397 19 872

Klasse 01

Chemische Additive für Heizöle



HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Vorder- und Rückseite Flaschenetiketten
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Benutzung auf Fässern
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Produktflyer
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Produktflyer
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Rechtserhaltende Benutzung?
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JA

Rechtserhaltende Benutzung?
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

▪ Grundsatz: Bei Wortmarken besteht ein größerer Spielraum zur Veränderung „ehe der kennzeichnende 

Charakter der Marke betroffen“ ist

▪ Umrahmung und farblichen Absetzung des Schriftzuges vom Hintergrund sind rein dekorativer Natur, 

werblich und heben die Marke lediglich schmückend hervor:

▪ Roter Hintergrundfarbe unterstreicht Bedeutung des Wortes „HOT“

▪ Gelber Zusatz „LEMON“ steht „vor der Marke“ => kein einheitlicher Eindruck

▪ „LEMON“ wird aufgrund des eindeutigen Bedeutungsinhalts als lediglich beschreibenden Hinweis auf 

Duftnote aufgefasst, gelber Farbhintergrund unterstreicht dies

▪ Symbol ® weist eindeutig auf Marken „HOT“ hin

39



Europäische RechtsprechungIII.
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Angegriffene Marke

Bildmarke IR 0915962

u.a. Klassen 18, 25, 28

– EUIPO (10.03.2023)



– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung 
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung

46



Rechtserhaltende Benutzung?

47



JA

Rechtserhaltende Benutzung?
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– EUIPO (10.03.2023)

▪ Auslegung Art. 7 Abs. 3 UMV und Art. 59 Abs. 2 UMV: Unwesentliche Abweichungen von der

Eintragung stehen der Benutzung der Marke nicht entgegen

▪ Der kennzeichnende Charakter resultiert aus der geometrischen Form der beiden Pfeile und ihrer

Anordnung

▪ Benutzung des Zeichens mit umgekehrtem Farbkontrast weiße Pfeile auf schwarzem Grund verändern

nicht den kennzeichnenden Charakter

▪ Beschwerde beim EuG anhängig (Rechtssache T-340/23)
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– EUIPO (10.03.2023)
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JA oder NEIN

Was meinen Sie: 
Rechtserhaltende Benutzung?

51
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Für die Zwecke der Benutzung beeinflusst eine reine Farbänderung nicht die Unterscheidungskraft der

Marke, solange Folgendes zutrifft:

▪ Die Wort-/Bildbestandteile stimmen überein und bilden die unterscheidungskräftigen Elemente.

▪ Der Farbkontrast bleibt erhalten.

▪ Die Farbe oder die Farbkombination selbst hat keine Unterscheidungskraft.

▪ Die Farbe trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens bei.

Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich 
von schwar-zweißen Marken (CP4) vom 15. April 2014
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Angegriffene dreidimensionale Unionsmarke

UM 1801166

Klasse 29: Vorfrittierte Kartoffelkroketten und Kartoffelpüree-Produkte, tiefgefroren.

– EuG (14.12.2022)



– EuG (14.12.2022)

Verpackungen im Einzelhandel und für Gastronomiebetriebe
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– EuG (14.12.2022)
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– EuG (14.12.2022)

Verpackungen im Einzelhandel
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JA oder NEIN

Was meinen Sie: 
Rechtserhaltende Benutzung?
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JA

Rechtserhaltende Benutzung?
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– EuG (14.12.2022)

▪ Goldgelbe Farbe ändert nichts an der Unterscheidungskraft der s/w eingetragenen 

3D-Marke, weil die Form des "Lachgesichts" identisch ist und die Größe der 

eingetragenen Form entspricht

▪ Wortmarke „Smiles“ bildet keine Einheit mit der angegriffenen Marke und wird 

eigenständig und klar separiert verwendet

▪ Zweidimensionale Wiedergabe auf Verpackungen ausreichend, da die wesentlichen 

Elemente der 3D-Form der Ware erkennbar bleiben

▪ Dreidimensionale Form der Ware ist in durchsichtiger Gastronomiepackung sichtbar
59



60

vs.                 – EuG (03.05.2023)

Angemeldete Unionsmarke

UM 17091091

Klasse 35, 36, 41, 42

Französische Widerspruchsmarke

FR 9800027

Klassen 35, 41, 42



61

Benutzung

vs.                 – EuG (03.05.2023)



Rechtserhaltende Benutzung?
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NEIN

Rechtserhaltende Benutzung?
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vs.                 – EuG (03.05.2023)

▪ Die verwendeten Bildzeichen weichen von der eingetragenen Marke nicht bloß geringfügig ab

▪ Bei der Unterscheidungskraft ist zwischen dem Phantasiewort „tema“ und den grafischen Elementen zu 

differenzieren

▪ Unterscheidungskraft wird nicht allein durch den Wortbestandteil „TEMA“ begründet

▪ Die grafische Gestaltung des Schriftzugs „tema“ und die Farbfelder in ihrer Anordnung tragen 

wesentlich zum kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke bei

▪ Keines dieser Elemente findet sich in den verwendeten Zeichen

64
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– EuG (24.1.2024)

Angegriffene Bildmarke

EUTM 5620968

Datum der Eintragung: 11.02.2008

Relevante Waren: polo shirts; sweaters (Klasse 25)



– EuG (24.1.2024)
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Benututzung auf Bekleidungsstücken



– EuG (24.1.2024)
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Auf Waren verwendetes ZeichenEingetragene Marke



JA oder NEIN

Was meinen Sie: 
Rechtserhaltende Benutzung?
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JA

Rechtserhaltende Benutzung?
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– EuG (24.1.2024)

Bei vorangestelltem Buchstaben "Y" handelt es sich um die Wiederholung

eines Elementes, das bereits in dem Bildelement vorhanden ist

Bildelement dominiert den Gesamteindruck, der Buchstabe befindet sich

unterhalb des dominierenden Bildelements

Benutzung von Nachnamen im Bekleidungssektor üblich

Das Zeichen "NOAH" kann sowohl in der eingetragenen als auch in der

benutzten Form als Nachname einer bestimmten Person aufgefasst werden



Fokus: ModellautosIV. 

71
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vs. – OLG Hamburg (26.1.2023)

Klagemarke

DE 30627911

u.a. in Klasse 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile

u.a. in Klasse 28: Modellautos und Spielzeugautos



vs. – OLG Hamburg (26.1.2023)
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Waren der Beklagten



vs. – OLG Hamburg (26.1.2023)
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Waren der Beklagten Lizenzvermerk



Rechtserhaltende Benutzung?
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JA

Rechtserhaltende Benutzung?
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vs. – OLG Hamburg (26.1.2023)
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▪ Warenform wird aufgrund der hohen Bekanntheit des „VW Bulli“ als Herkunftshinweis auf die 

Markeninhaberin erfasst

▪ Es liegt eine rechtserhaltende Drittbenutzung für Modellautos (Klasse 28) mit Zustimmung der Klägerin 

durch die Beklagte selbst vor

▪ Fremdbenutzungswillen iSd. § 26 Abs. 2 MarkenG bestand, denn die Beklagte wusste, dass sie die 

Warenform nutzt, die nicht als Herkunftshinweis auf sie selbst erfasst wird

▪ Die farbige Gestaltung des Modellautos und die Anbringung des VW-Logos verändern nicht den 

kennzeichnenden Charakter des Zeichens

▪ Relevanter Test: Sehen die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der branchenüblichen 

Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form trotz ihrer Unterschiede dem 

Gesamteindruck nach als dieselbe Marke an?
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Angegriffene Marke

Testarossa
Wortmarke IR 0910752

Entscheidende Ware

Klasse 28 „scale toy land motor vehicles“ und „modular structures construction toys and connecting links therefore“ 

TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)



TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Katalogauszüge der Firma BBurago
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Katalogauszüge Firma BBurago
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Katalog der Firma BBurago
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Hinweis bei Fine Model Cars
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Verkaufszahlen für ein Modellauto übermittelt zwischen zwei Drittparteien
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Produkte der Firma Bburago
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Modellauto von Hachette
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Poster
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)

Fine Collection
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Rechtserhaltende Benutzung?
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NEIN

Rechtserhaltende Benutzung?
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TESTAROSSA – EUIPO (29.8.2023)
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▪ Keine markenmäßige Benutzung für Modellautos

▪ Der relevante Verkehr muss anhand der Zeichenbenutzung den Eindruck gewinnen, dass der 

Markeninhaber für die Herkunft und die Qualität des Modellautos verantwortlich ist

▪ Modellname wird bei Modellautos als Hinweis auf die Herkunft des Originals, nicht des Modells, 

erfasst

▪ „Testarossa“ und - teilweise - „FERRARI“ wurden ohne „R“ oder „TM“ Symbol verwendet

▪ Zuordnung der Drittnutzung zum Inhaber

▪ Es muss die Zustimmung und Kenntnis des Markeninhabers mit der Markennutzung nachgewiesen 

werden, um Verpackungen von Fremdprodukten als Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung 

zuzulassen

▪ Lizenzvereinbarungen müssen eine spezifische Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung der 

Marke „Testarossa“

▪ Ferraris Lizenzvereinbarungen waren unspezifisch.



Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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Melden Sie sich hier zu unserem 

Newsletter an und bleiben Sie 

immer auf dem Laufenden!

taylorwessing.com/de/subscribe
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Save-The-Date

5.12.2024

Forum Markenrecht 
LIVE in Düsseldorf

Nähere Infos folgen!
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