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Rechtserhaltende Benutzung –

Wie weit darf man Marken verändern?
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§ 26 MarkenG – Benutzung der Marke

(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) […]
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Art. 18 UMV – Benutzung der Unionsmarke 

(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) […]
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Angemeldete Wortmarke:

BABO

DE 30 2013 062 348

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 18, Klasse 25, Klasse 41
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Widerspruchsmarke:

BOBO

DE 1 149 084

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 25



BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:
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BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021) 

Beschluss des BPatG:

▪ Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist erfolgreich

Begründung:

▪ Grafische Ausgestaltung auf dem eingenähten Etikett der Babymütze ist unschädlich, keine

Auswirkung auf den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke

▪ Hinzufügung der Aussage „der Kinderfreund“ als bloße „werbemäßige Aussage“ unschädlich

▪ Ausgestaltung mit Bären auf orangen Etiketten/Hang-Tags problematisch => einheitliches Zeichen

▪ Bär wird durch rote Ellipse mit der Wortmarke verbunden => es entsteht eine „Einheit“

▪ Hinzufügen des Bildes kann den Aussagegehalt der Widerspruchsmarke beeinflussen:

▪ Von reinem Fantasiebegriff oder Name zu einer Bärenfigur namens BoBo“

▪ Letztlich irrelevant, da Benutzung ohne Bärenfigur für Nachweis der Benutzung ausreichend war
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vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Angemeldete Wortmarke:

EM blond
DE 30 2008 080 014

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 01, Klasse 03, Klasse 05
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Widerspruchsmarken:

Waren und Dienstleistungen:

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

Klasse 32 Klasse 01 Klasse 01

Klasse 32

Klasse 03

Klasse 29

Klasse 33



vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Benutzung der Widerspruchsmarken            :
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vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Entscheidung des BPatG:

▪ Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist nicht erfolgreich

Begründung:

▪ Neben grüner Gestaltung der Widerspruchsmarken weist benutzte Form noch grünen Rand auf

▪ Das Symbol ® und der Wortbestandteil „QUALITY CERTIFIED“ erweckt den Eindruck einer Gewährleistungsmarke

▪ „QUALITY CERTIFIED“ und Zeichen ® beide in schwarzer Farbe

▪ Zeichen ® befindet sich oberhalb der Aussage „QUALITY CERTIFIED“ und wird eher dieser als den Widerspruchsmarken

zugeordnet

▪ Die Bezeichnung wirke auf der Produktverpackung wie die eigentliche Produktmarke
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Angemeldete Marke:

DE 30 2017 103 806

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 04, Klasse 31
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Widerspruchsmarke:

HOT

DE 397 19 872

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 01



HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Etiketten auf Flaschen und Fässern):
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke:
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Flyer):
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Produktdatenblatt):
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HOT vs.             – BPatG (17.08.2023)

Beschluss des BPatG:

▪ Hinzufügungen verändern nicht den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke

▪ Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist erfolgreich

Begründung:

▪ Bei Wortmarken besteht ein größerer Spielraum zur Veränderung „ehe der kennzeichnende Charakter der Marke betroffen“ ist als

bei „in ihrer konkreter Gestaltung geschützten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken“

▪ Eingesetzte grafische Mittel der Umrahmung und der 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 aufgefasst

▪ Benutzung des Schutzrechtshinweis ® weist eindeutig auf Marken „HOT“ hin
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– EUIPO (10.03.2023)

Angegriffene Marke:

Bildmarke IR 0915962

Datum der Eintragung: 13. Dezember 2006

Amt der Basismarke: Patent- og Varemærkestyrelsen (Dänemark)

Erfasste Länder: AL - AU - BA - BH - BN - BT - CH - CN - DZ - EG - EM - IR - IS - KR - KZ - MK - NO - OM - RU -

SG - SL - TR - UA - US - VN
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– EUIPO (10.03.2023)

Angegriffene Marke:

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery,

essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Klasse 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and

traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, bags including bags for sports, traveling sets

(leatherware) and vanity cases (not fitted), rucksacks and cases (not included in other classes).

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; sports clothing, footwear and headgear; leisure clothing, footwear and headgear; business clothing,

footwear and headgear; fashion clothing, footwear and headgear.

Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees, balls for sports and

games.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of

goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; retail and online trade of

clothing, footwear and headgear, sporting articles, bags and perfumery.
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  

24



– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  
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– EUIPO (10.03.2023)

Farblich umgekehrte Benutzung der IR-Marke       :  
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– EUIPO (10.03.2023)

Entscheidung des EUIPO:

▪ Der Benutzungsnachweis ist erfolgreich

Begründung:

▪ Die „Benutzung“ in Art. 7 Abs. 3 UMV und Art. 59 Abs. 2 UMV sei dahingehend auszulegen, dass auch eine derartige Benutzung

erfasst wäre, die unwesentlich von der Eintragung abweicht

▪ Die farblich umgekehrte Verwendung des Zeichens (hier weiße Pfeile auf schwarzem Grund) verändere nicht den

kennzeichnenden Charakter

▪ Der kennzeichnende Charakter resultiere aus der geometrischen Form und Anordnung der beiden Pfeile

Hinweis zum aktuellen Stand:

▪ Am 20. Juni 2023 wurde eine Beschwerde beim EuG eingereicht (anhängige Rechtssache T-340/23)
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– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke       :  
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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 schwarzweißen Marken (CP4) (15. April 2014)



– EuG (14.12.2022)

Angegriffene dreidimensionale Unionsmarke:

UM 1801166

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29: Vorfrittierte Kartoffelkroketten und Kartoffelpüree-Produkte, tiefgefroren.
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– EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke            :  
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– EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke            :  
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– EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke            :  
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– EuG (14.12.2022)

Urteil des EuG:

▪ Der Benutzungsnachweis ist erfolgreich

Begründung:

▪ Die goldgelbe Farbe der als Beweise verwendeten Warenverpackungen und 

Fernsehwerbekampagnen ändert nichts an der Unterscheidungskraft, weil die Form und Größe der 

Marke  in ihrer eingetragenen Form entspricht 

▪ Ergänzende Wortelemente sind unschädlich, sofern diese der Herkunftsfunktion nicht schaden

▪ Das Wortelement „Smiles“ bildet keine Einheit mit der angegriffenen Marke und wird eigenständig 

und klar separiert verwendet

▪ Zweidimensionale Wiedergabe auf Verpackungen genügt als Benutzungsnachweis, sofern die 

wesentlichen Elemente der dreidimensionalen Form der Ware erkennbar bleiben
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vs.                 – EuG (03.05.2023)

Angemeldete Unionsmarke:

UM 17091091

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35, Klasse 36, Klasse 41, Klasse 42
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Französische Widerspruchsmarke:

FR 9800027

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35, Klasse 41, Klasse 42
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Verwendete Zeichen:

vs.                 – EuG (03.05.2023)

Französische Widerspruchsmarke:

FR 9800027

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35, Klasse 41, Klasse 42



vs.                 – EuG (03.05.2023)

Urteil des EuG:

▪ Es liegt keine rechtserhaltende Benutzung der französischen Marke                              vor  

Begründung:

▪ Bei der Unterscheidungskraft ist zwischen dem Phantasiewort „tema“ und den Bildelementen zu differenzieren

▪ Die grafische Gestaltung des Schriftzuges und die Farbkontraste begründen eine gewisse Unterscheidungskraft, welche bei den 

beiden verwendeten Bildzeichen nicht mehr vorhanden ist 

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

▪ Die Gestaltung des Schriftbildes der eingetragenen Marke findet sich nicht in den benutzten Bildzeichen wieder
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Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Melden Sie sich hier zu unserem 

Newsletter an und bleiben Sie 

immer auf dem Laufenden!

taylorwessing.com/de/subscribe


