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Session #1
Rechtsprechungsutbersicht

Relevanteste Urteile und Entwicklungen der
vergangenen Monate.

Dr. Verena Ahmann, Sebastian Fischoeder LL.M.




Agenda

= Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

» Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
» BoOsglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung
= Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung

» Verfahrensfragen

TaylorWessing




BPatG 28 W (pat) 504/22 (04.09.2024)

Der Helratsantrag
des Jahres

TaylorWessing

Klasse 35
Werbung

Klasse 41

Organisation von Partys; Party-Planung;
Organisation von Gewinnspielen;
Durchfihrung und Organisation von

Unterhaltungsveranstaltungen;
Durchfihrung von Live-Veranstaltungen;

Klasse 42

Design von Webseiten; Bereitstellung der
zeitweiligen Nutzung von webbasierten
Anwendungen,;




BPatG 28 W (pat) 504/22 (04.09.2024)

Werbliche Anpreisung
Nicht interpretationsbedirftige Aussage

Der H el ra_t S an t r ag Titelgebender Bedeutu ngsge_halt fr die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen

des ‘] ah [ES——

TaylorWessing



BPatG 28 W (pat) 504/22 (04.09.2024)

Der Hel ratsantrag
des ‘] ah ‘

TaylorWessing

Der Verkehr ist zudem daran gewohnt, im
Geschaftsleben standig mit neuen Begriffen
konfrontiert zu werden, durch die ihm
sachbezogene Informationen vermittelt werden
sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht
verwendete, ihm aber gleichwohl verstandliche
Sachaussagen als solche und damit nicht als

betriebliche Herkunftshinweise auffassen.




BPatG 30 W (pat) 518/22 (05.09.2024)

Klasse 29
konserviertes Gemuse; getrocknetes Gemduse;
Gemusesalat;

Klasse 31

VEG G I C A L %[Slcr:lre‘]r Salat [frisch]; Krauter [frisch]; Gemiise

Klasse 44
Anbau von Pflanzen:; Diat- und
Ernahrungsberatung

TaylorWessing 8



Umfrage: Halten Sie das Zeichen "VEGGICAL" fur schutzfahig?

TaylorWessing



BPatG 30 W (pat) 518/22 (05.09.2024)

Zeichen ist weder im Englischen noch im
Deutschen gebrauchlich

Lexikalisch nicht nachweisbare Wortneubildung

Keine Parallele zu adjektivischen Ausdrticken
wie ,technical® oder ,political®

Daher ordnet Verkehr ,c“ dem Wortstamm zu,

nicht der adjektivischen Endung
"sprechendes Zeichen"

TaylorWessing
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EuGvom 11.12.2024, T 1163/23 (11.12.2024)

Klasse 9

u.a. virtuelle Uhren, virtueller Schmuck

" Klasse 35
u.a. Einzelhandel mit virtuellen Uhren und
virtuellem Schmuck

ORIGINAL

TaylorWessing
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EuGvom 11.12.2024, T 1163/23 (11.12.2024)

Klasse 9
u.a. virtuelle Uhren, virtueller Schmuck

Klasse 35
u.a. Einzelhandel mit virtuellen Uhren und
virtuellem Schmuch

TaylorWessing
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EuG, T-426/23 — Chiquita Brands/EUIPO (13.11.2024)

Klasse 31
Frische Fruchte

TaylorWessing
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EuG, T-426/23 — Chiquita Brands/EUIPO (13.11.2024)

Zeichen besteht aus zwei simplen Elementen

Simples Oval; ovale Form haftet besser auf
gekrimmtem Untergrund

Simples Farbschema aus zwei Grundfarben,
die jeweils bei Frichten tblich sind

Nachweise flr erworbene Unterscheidungskraft

reichen nicht aus

Verkehrsdurchsetzung ist nicht
nachgewiesen, da Markterhebung sich nur
auf vier Mitgliedsstaaten bezog und auf eine
Stichprobe von 7.327 Personen beschrankte.

Marke wird nicht in genau dieser Form
benutzt, sondern mit zusatzlichen
Wortelementen

TaylorWessing
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EuG, T-195/24 — VistaJet Ltd./EUIPO (05.02.2025)

.....

TaylorWessing

SALSIBIEEZEEE BRI RE A

..................

........

Klasse 39

Beforderung von Passagieren, Gutern auf dem
Luftweg mittels Privatflugzeugen,
Charterdienste fir Privatflugzeuge

Positionsmarke: ,Die Marke besteht aus einem
horizontalen roten Streifen auf einem silbernen

Rumpf. Der [Streifen] verlauft von der Nase bis
zum Heck eines Flugzeugs durch die Mitte des
Rumpfs, Uber den Tragflachen. Der Farbverlauf
des Rumpfs soll eine silberne, reflektierende
Oberflache darstellen.][..]*

15



EuG, T-195/24 — VistaJet Ltd./EUIPO (05.02.2025)

TaylorWessing

Keine Unterscheidungskratft:
Linie ist einfache geometrische Form

Ubliche Farbkombination bei Flugzeugen; rot
wird haufig verwendet und der silberfarbene
Rumpf unterscheidet sich nicht erheblich von
bei Flugzeugen ublicher Weil3farbung

16



Agenda

* Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

= Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
» BoOsglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung
= Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung

» Verfahrensfragen

TaylorWessing
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EuGH, C-140/18 P — Fack Ju Gohte (27.02.2020)

Klassen
3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28,

FaCk Ju Gohte 30, 32, 33, 38 und 41

TaylorWessing
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EuGH, C-140/18 P — Fack Ju Gohte (27.02.2020)

Enge Auslegung

Gute Sitten: grundlegende moralische Werte
und Normen, an denen nach dem aktuellen
gesellschaftlichen Konsens festgehalten wird

Keine abstrakte Beurteilung des Zeichens oder
nur Teile davon

Sondern konkreter Nachweis, dass Benutzung
als Verstol3 sittenwidrig

,2Hintergrundelemente” sind zu berlcksichtigen

TaylorWessing
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| Gr-BK-EUIPO, R 260/2021-G (16.05.2024)

oS\ o
COVIDIOT

TaylorWessing

Klasse 6
Klemmen aus Metall

Klasse 9

Spielsoftware; Mobile Apps;

Klasse 28

Brettspiele; Spielwaren,;

20



| GrBK-EUIPO, R 260/2021-G (16.05.2024)

TaylorWessing

Erkennbare Kombination aus Begriffen ,Covid*®
und ,ldiot"

Im kommerziellen Kontext verharmlost das
Zeichen die Covid-Pandemie

Meinungsfreiheit zwar tangiert, aber nur leicht

21



EuG, T-255/23, Pablo Escobar Inc./EUIPO (17.04.2024)

PABLO ESCOBAR

TaylorWessing

Klassen

3, 5,9, 10,
12 bis 16,
18, 20, 21,
24 bis 26,
28 bis 45

22



EuG, T-255/23, Pablo Escobar Inc./EUIPO (17.04.2024)

Verstol3 gegen Art. 7 1 lit f UMV, Verstol3 gegen
Offentliche Ordnung und gute Sitten

Verkehr verbindet Zeichen mit Leid und
Verbrechen, organisierter Kriminalitat und
Bedrohung fur die Sicherheit

Image als ,Robin Hood Kolumbiens®
irrelevant

Unschuldsvermutung (keine rechtskraftige
Verurteilung) irrelevant, da
Verkehrsverstandnis relevant

Abstellung auf spanischen Verkehr

TaylorWessing 23



EUIPO, Entsch. v. 11.06.2024

TaylorWessing

Klasse 34

Tabak; Zigarettenmundstlcke; Verdampfer zum
Inhalieren flr Raucher; Streichhdlzer;
Feuerzeuge flr Raucher; Zigarettenfilter; Aromen
fir elektronische Zigaretten, ausgenommen
atherische Ole; Elektronische Zigarren;
Elektronische Zigaretten; Liquide fur

elektronische Zigaretten,;
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EUIPO, Entsch. v. 11.06.2024

Zeichen hat die lexikalisch nachweisbare
Bedeutung ,Marihuana®

Zeichen leistet Drogenkonsum Vorschub und
wird als Glorifizierung verstanden

Wegen Art. 7 Abs. 2 UMV ist es irrelevant, dass
in einigen Mitgliedsstaaten Cannabiskonsum
legal ist.

TaylorWessing
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Agenda

* Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

» Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
= Bosglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung
= Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung

» Verfahrensfragen

TaylorWessing
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EUIPN CP 13 —www.tmdn.org
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CP13. Trade mark applications made in bad faith‘

Given that bad faith in trade mark applications is a topic of great relevance,
the EUIPO, together with the Member State Intellectual Property Offices (MS
IPOs) and the User Associations that form part of the EUIPO User Group,

Common Communication on the Common
Practice on trade mark applications made in

have developed the CP13 Common Practice in order to assist examiners as iESlEl

well as applicants, claimants and representatives in analysing the possible - oad
ownloa

existence of bad faith in a trade mark application.

Following what is stated in Trade Mark Directive (EU) 2015/2436, since 14

January 2023, all M5 IPOs have had the obligation to assess bad faith as an FAQs

absolute ground for invalidity. However, depending on the relevant

provisions that have been transposed in each Member State, bad faith can Download
also be assessed as an absolute ground for refusal, or as a specific relative

TaylorWessing



EuG
Bdsglaubigkeit = Unredliche Absicht des Anmelders oder unlauteres Motiv

Szenarien Aneignung der Missbrauch des
Rechte Dritter Markenrechts-
systems

(Lange) Kooperation
endet

Parasitares Verhalten Wiederholungs-
(,Honqui“, ,Nehera®) anmeldungen
Verletzung eines (,Monopoly”)

Treuhandverhéaltnisses Defensiveintragungen
(,CorrosionX") (,Sky")

Bestehende Marke wird
ausgeweitet —
geografisch und/oder

inhaltlich Spekulative

Anmelder zielt auf die Zwecke(Marke als “
Interessen eines bestimmten Druckmittel (,Luceo”)
Dritten!

Reaktivierung von
Legacy-Marken
("Simca")

Defensivmarken

TaylorWessing



EuG, T-166/23 — DECOPAC (04.09.2024)

Anmeldung in den 1990er Jahren
Klasse 30

D EC O PA C Essbare und nicht essbare Dekoration fur

Kuchen und Backwaren

Begrindung fur Bosglaubigkeit: Klasse 30
erfasst nicht nicht-essbare Dekoration

TaylorWessing 29



EuG, T-166/23 — DECOPAC (04.09.2024)

Die B6sglaubigkeit einer Markenanmeldung
ergibt sich nicht bereits daraus, dass der
Anmelder zur Zeit der Anmeldung nicht
geschaftstatig war.

Dass eine Ware oder Dienstleistung einer
unzutreffenden Nizza-Klasse zuordnetet wurde,
indiziert nicht die Bosglaubigkeit.

TaylorWessing
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EuG, T-533/23 — Hongqi (06.11.2024)

TaylorWessing

Hongqgul

,Hongqui“ (rote Fahne) ist die Transliteration
der seit 1950er Jahren in China fir Automobile
genutzten Marke des Antragstellers

Antragsteller hat weder in China noch in der
EU Marken angemeldet

Antragsteller errichtet offentlichkeitswirksam ein
Designcenter in Mlnchen

Antragsgegner meldet ,Honqqui“ in der EU fur
zahlreiche autobezogene Waren und
Dienstleistungen an

31



EuG, T-533/23 — Hongqi (06.11.2024)

TaylorWessing

[Eine bdsglaubige Markenanmeldung]
Ist anzunehmen, wenn sich aus schlissigen und
Ubereinstimmenden Indizien ergibt, dass der
Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser
Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in
lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen,
sondern mit der Absicht, in einer den redlichen

Handelsbrauchen widersprechenden Weise
Drittinteressen zu schaden, oder mit der Absicht,
sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein
ausschliel3liches Recht zu anderen als zu den zur
Funktion einer Marke gehorenden Zwecken — u.a.
der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe —
zu verschaffen.

32



EuG, T-533/23 — Hongqi (06.11.2024)

Antragsgegner kannte das bekannte
chinesische Zeichen des Antragstellers

Zwar reicht allein die Kenntnis einer
Vorbenutzung nicht aus, aber Ablauf der

Ereignisse legt Kenntnis der Vorbereitungen fiir
einen absehbaren Markteintritt in der EU nahe

Konkrete Markteintrittsabsicht ist auf Seiten der

Antragstellerin nicht erforderlich

Die Wahrscheinlichkeit des Markteintritts in
einer mehr oder weniger nahen Zukunft reicht

TaylorWessing
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NEHERA

TaylorWessing

EuG, T-334-337/23 — NEHERA (20.03.2024)

Antragsteller sind Enkel des
Unternehmensgrtinders Jan Nehera

Antragsgegner meldet 2013/2014 ,Nehera“-
Marken fiir u.a. Schuhe und Bekleidung an und
beginnt mit der Benutzung

,Nehera“ war in den 1930er und 1940er Jahren
eine bekannte Schuh- und Modemarke 1.d.
damaligen Tschechoslowakel

Marke seit 1946 nicht mehr genutzt

Keine belastbaren Belege fir eine
Restbekanntheit des Namens ,Nehera“ in den
2010er Jahren in CZ

34



EuG, T-334-337/23 — NEHERA (20.03.2024)

Kenntnis des Anmelders der friuheren Marken
und der friheren Bekanntheit begrindet
Bosglaubigkeit nicht

Zur Zeit der Anmeldung muss das Zeichen
zumindest noch Uber eine Restbhekanntheit
verflgen

Nachweis obliegt Antragsteller

Bemerkenswert: Fur EuG ist in ,Legacy-
Marken“-Szenarien eine eigene Berechtigung
des Markenanmelders an dem Zeichen
irrelevant

TaylorWessing
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UK Supreme Court [2024] EWCA Civ 1121 (13.11.2024)

sky

TaylorWessing

Sky meldet zwischen 2003 und 2008 ,SKY*-
Marken an ftr zahlreiche Waren und
Dienstleistungen in vielen Klassen, u.a.
,computer software; computersoftware to
enable connection to databases and the
internet” oder ,data storage”

Antragsteller Sky Kick stitzt sich auf
bdsglaubig weite Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse und —begriffe bei
fehlender Benutzungsabsicht

EuGH, C-371/18 — Sky/Sky Kick

36



UK Supreme Court [2024] EWCA Civ 1121 (13.11.2024)

Fur die Beurteilung der Bdsglaubigkeit ist
fehlende Benutzungsabsicht relevant

Auf fehlende Benutzungsabsicht kann anhand
umfangreicher Verzeichnisse und weiter
Begriffe geschlossen werden

Begriffe wie ,computer software;
computersoftware to enable connection to

databases and the internet” oder ,data storage”
sind zu weit und bosglaubig

Im Ergebnis: Obliegenheit zur Konkretisierung
auf plausible Begriffe

TaylorWessing

37



Agenda

* Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

» Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
» BoOsglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung
= Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung

» Verfahrensfragen

TaylorWessing
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EuG, T-33/23, Domator24/EUIPO (20.11.2024)

EUTM ,PREDATOR" EUTM ,PREDATOR"

Klasse 20: Polstersessel; Burosessel; Stuhle; Klasse 9: u.a. Computer; Computer Hardware,;
Schreibtische; Kissen; Mobel Notebooks, Tablets; Tastaturen, Computermause;
Monitore; Headsets; Lautsprecher

TaylorWessing
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Umfrage: Besteht zwischen ,,Predator” und ,,Predator® lhrer Meinung
nach Verwechslungsgefahr?

TaylorWessing

40



EuG, T-33/23, Domator24/EUIPO (20.11.2024)

EUTM ,PREDATOR" EUTM ,PREDATOR"

Klasse 20: Polstersessel; Burosessel; Stlhle; Klasse 9: u.a. Computer; Computerhardware;
Schreibtische; Kissen; Mobel. Notebooks, Tablets; Tastaturen, Computermause;
Monitore; Headsets; Lautsprecher”

EuG: Verwechslungsgefahr (+), da Warenahnlichkeit:

Waren (aulder ,Kissen®) sind komplementar und konnen uber die gleichen Kanale vertrieben werden und
richten sich an die gleichen Verbraucherzielgruppen

Nachweis erbracht, dass insbesondere ,Gaming Chairs” Uber die gleichen Kanale vertrieben werden
(kdbnnen) wie Computerhardware

TaylorWessing
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EuG, T-444/23, SC Certinvest/EUIPO (13.11.2024)

giina

Klasse 3 / Klasse 5 Klasse 3 / Klasse 5

TaylorWessing 42



EuG, T-444/23, SC Certinvest/EUIPO (13.11.2024)

Klasse 3 / Klasse 5 Klasse 3 / Klasse 5

EuG: Verwechslungsgefahr (+), da Zeichenéhnlichkeit
,1ina“ hier gleichwertig zu betrachten mit ,Bibi“, da gleiche Schreibweise und gleiche Anzahl an Buchstaben
Zwar visuell nur geringe und phonetisch durchschnittliche Ahnlichkeit, aber in Gesamtbetrachung wird

Anmeldemarke nicht als eigenstandiger Herkunftshinweis, sondern als andere Version der
Widerspruchsmarke/zweite Produktlinie wahrgenommen

TaylorWessing
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EuG, T-332/23, Azaconsa/EUIPO (23.10.2024)

Klasse 35: Grol3-, Einzelhandel mit Kaffee, Klasse 30: Brot, Geback, Getreidepraparate, Stl3waren.

Getreidepraparaten, Brot, Back-, Konditorwaren

Klasse 35: Grof3-, Einzelhandel mit Lebensmitteln

TaylorWessing
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Umfrage: Besteht zwischen den beiden Zeichen Ihrer Meinung nach
Verwechslungsgefahr?

Sog Bucy/h

SHIP

TaylorWessing
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EuG, T-332/23, Azaconsa/EUIPO (23.10.2024)

3
SHIP

Klasse 35: Grol3-, Einzelhandel mit Kaffee, Klasse 30: Brot, Geback, Getreidepraparate, Stl3waren.
Getreidepraparaten, Brot, Back-, Konditorwaren Klasse 35: GroR-, Einzelhandel mit Lebensmitteln

EuG: Verwechslungsgefahr (+), da visuelle und begriffliche Zeichenahnlichkeit
Bildelement kann in komplexem Zeichen eine einem Wortelement gleichwertige Stellung einnehmen (hier (+));
Schiffsdarstellungen &hnlich

Unterschiede in Bezug auf Wortelement und sekundare graphischen Elemente nicht ausreichend, einen anderen
Gesamteindruck zu begrinden

TaylorWessing 46



EuG, T-59/24, BBF Unternehmen/EUIPO (23.10.2024)

Klasse 32 (alkoholfreie Getranke) Klasse 32 (alkoholfreie Getranke)

TaylorWessing 47




EuG, T-59/24, BBF Unternehmen./EUIPO (23.10.2024)

Klasse 32 (alkoholfreie Getranke) Klasse 32 (alkoholfreie Getranke)

EuG: Rufausbeutung (+), da
Altere Marke bekannt

,Look and Feel® Gbereinstimmend (,Energy”, Struktur, Farben, Positionierung der Wortelemente)

TaylorWessing
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BPatG (30 W (pat) 78/21) (23.08.2024)

Klasse 9 (Computer, Laptophdllen,

Notebooktaschen etc.)

TaylorWessing

Wortmarke: MONSTER

Klasse 32 (alkoholfreie Getranke)

49



BPatG (30 W (pat) 78/21) (23.08.2024)

Tatsachliche Benutzung:

Ist nachfolgende Nutzung rechtserhaltende
Benutzung der Wortmarke ,MONSTER"?

TaylorWessing



BPatG (30 W (pat) 78/21) (23.08.2024)

BPatG:
Keine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke ,MONSTER"
durch benutzte Form!!

Krallenelement wirke mit Schriftelement als einheitliches Zeichen,
nicht wie Mehrfachkennzeichnung

Unabhangig davon sei auch Schriftart des Wortelements zu

besonders; graphische Ausgestaltung geht Uber blof3e
Ausschmiickung hinaus, entfaltet mitpragende Wirkung

Selbst bei unterstellter rB auch weder Verwechslungsgefahr noch
Verletzung der bekannten Marke, da graphische Unterschiede zu
jungerer Marke relativ grol3 und Warenferne, so dass kein
gedankliches In-Verbindung-Bringen

TaylorWessing



Agenda

* Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

» Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
» BoOsglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung
= Farbmarken und Verkehrsdurchsetzung

» Verfahrensfragen

TaylorWessing
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BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

Anmelderin OMV AG

Enzianblau (RAL 5010), gelb grin (RAL 6010)

Klasse 4

u.a. Kraftstoff, elektrische Energie, technische
Ole
Klasse 35

u.a. Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Motordle

Klasse 37

u.a. Betanken von Landfahrzeugen; Reinigung
von Fahrzeugen

TaylorWessing
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BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

Fur Farbkombinationsmarken gelten dieselben
strengen Grundsatze wie fur Einzelfarbmarken

Keine Unterscheidungskraft, da Kombination
aus gewohnlichen Farben, die jede fur sich auf
Okologische Eigenschaften verweisen

Kennzeichnungsbesonderheiten im Markt der
Tankstellen sind nur im Rahmen der

Verkehrsdurchsetzung zu bertcksichtigen

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in der EU
seit EuGH ,KitKat® praktisch nahezu unmoglich

Beschwerde liegt beim EuG (mit INTA und
MARQUES als Streithelfer der Anmelderin)

TaylorWessing
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BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

(Rn. 37) Die Farbe Blau ist eine einfache und
gewohnliche Farbe. ... [D]ie Farbe Blau bezieht
sich u. a. auf den Planeten (Erde) als solchen, da
etwa zwei Drittel der Erdoberflache aus Wasser
bestehen und die Erde daher aus dem Weltraum
betrachtet uberwiegend blau erscheint ... Es ist
daher allgemein bekannt, dass die Farbe Blau im

Umweltbereich sehr haufig verwendet wird, um
[umweltfreundliche] Produkte zu kennzeichnen,
die die Umwelt respektieren.

TaylorWessing
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BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

(Rn. 39) Die Farbe Grtin ist auch eine Grund-
farbe. ... Auf dem gesamten Markt ist die
Verwendung der Farbe Grun als Symbol fur
Okologie und Umweltschutz Ublich und verbreitet.
... [Gran] wird auch zur Tarnung von Gebauden,
Geraten oder Menschen in der Natur verwendet.
Die Farbe Grun, einschlieflich ... (RAL 6018),

kann somit als Hinweis ... auf die
umweltfreundlichen Eigenschaften der fraglichen
Waren und Dienstleistungen verstanden werden,
namlich darauf, dass sie keine negativen
Auswirkungen auf die Vegetation der Erde haben.

TaylorWessing
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| BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

TaylorWessing

(Rn. 41) [D]die Verwendung von griner oder
blauer Farbe oder einer Kombination aus beidem
Ist auf dem Automobilmarkt tblich, insbesondere
im Bereich der Kraftstoffe und der
Betankungsstationen.
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BK EUIPO, R-798/2023-5 — blau-grine Farbkombination (08.11.2023)

(Rn. 41) [D]die Verwendung von griner oder
blauer Farbe oder einer Kombination aus beidem
Ist auf dem Automobilmarkt tblich, insbesondere
im Bereich der Kraftstoffe und der
Betankungsstationen.

Longlife Diesel Longlife FUEL

TaylorWessing
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EuG, T-618/22, Farbkombination grin-orange (04.05.2023)

Klasse 7

Landwirtschaftliche Maschinen und Gerate,
iInsbesondere Feldspritzen

TaylorWessing
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EuG, T-652/22, Veuve Clicquot-Orange (06.03.2024)

Klasse 33
Champagner

TaylorWessing
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Umfrage: Sollte Veuve Clicquot-Orange als verkehrsdurchgesetzte
Unionsmarke fur Champagner vom EUIPO eingetragen bleiben?

TaylorWessing
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EuG, T-652/22, Veuve Clicquot-Orange (06.03.2024)

Klasse 33
Champagner

Beschwerde nicht angenommen (Beschl. EuGH
vom 02.10.2024, C-335/24 P, C-362/24 P)

TaylorWessing
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Agenda

* Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

» Verstol3 gegen die offentliche Ordnung und gute Sitten
» BoOsglaubige Markenanmeldungen

= Verwechslungsgefahr und rechtserhaltende Benutzung

» Verkehrsdurchsetzung
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EuGH, C-801/21 P — EUIPO/Indo European Food (20.06.2024)

Okt. 2017
Widerspruch

gegen UM-
Anmeldung
aus UK-Recht

TaylorWessing

April 2020
BK-EUIPO

Juni 2020

WS-Fuhrer
erhebt Klage
zum EuG

31.12.2020

Brexit Uberg.-
Frist endet

Widerspruch
zuruck

Beschwerde

Oktober 2021 des EUIPO
EuG hebt BK- zum EuGH
Entscheidung Ziel:

auf Feststellung
der Erledigung
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EuGH, C-801/21 P — EUIPO/Indo European Food (20.06.2024)

TaylorWessing

Zeitpunkt fur die Beurteilung der Rechtslage?
Wie wirkt sich Entfall des WS-Rechts im
laufenden Verfahren aus?

EuGH: Zeitpunkt der angefochtenen
Entscheidung=Entscheidung der BK-EUIPO;
alle nachfolgenden Ereignisse bleiben
unbericksichtigt

Rechtschutzbedulrfnis bestand auch nach
Ablauf der Brexit-Ubergangsfrist fort

Ergo: UK-Recht konnte der UM-Anmeldung
auch im EuG Verfahren entgegengehalten
werden
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EuGH, C-332/22 P — Nowhere/EUIPO

EuGH bislang: Entfall der Widerspruchsmarke
im Beschwerdeverfahren beim EuG (z.B.
wegen Nichtverlangerung oder
Nichtigerklarung) bleibt unbericksichtigt

Anderung der Rechtsprechung?

Aufwertung des Erfordernisses eines
Fortbestehenden Rechtsschutzbedurfnisses?

TaylorWessing
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IP Talk Sessions 2025

#1 Rechtsprechungstbersicht
Dr. Verena Ahmann, Sebastian Fischoeder LL.M. am 11. Marz 2025

#2 Soundmarken
Olaf Gillert, LL.M., Rainer Hirt. am 25. Marz 2025

#3 Reputation Management
Dr. Dirk Wieddekind am 8. April 2025

#4  Algorithm meets Regulation
Katharina H. Reuer, M. Jur., Dr. Thorsten Troge am 30. April 2025

#5 DSA Enforcement and Collective Actions
am 14. Mai 2025

TaylorWessing



Speaker

TaylorWessing

Dr. Verena Ahmann

Salary Partnerin

Sebastian Fischoeder, LL.M.

Salary Partner
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