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Rundschreiben Nr. 290/2014

EuGH-Entscheidung vom 19. Juni 2014 zur Farbmarke ,,Rot“ des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes

Bezug: Unser Rundschreiben Nr. 200/2013 vom 27. Mérz 2013

Kurzfassung:
Der EUGH hat am 19. Juni 2014 die Frage des Bundespatentgerichts, ob es die

Farbmarke l6schen kann, wenn nicht mindestens 70 % der Bevdlkerung das ,Spar-
kassen-Rot“ als Marke der Sparkassen erkennen, eindeutig verneint. Vielmehr sei
eine Gesamtabwagung vorzunehmen, die auch Gesichtspunkte berlcksichtigen
muss, die sich auf die Benutzung der Farbe als Marke beziehen, wie ihr Marktanteil,
die Dauer und Intensitat ihrer Benutzung und der Werbeaufwand flr die Marke.

Mit unserem o. g. Bezugsrundschreiben hatten wir mitgeteilt, dass das Bundespa-
tentgericht (BPatG) dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) in Zusammenhang mit
zwei Rechtsstreitigkeiten um die Farbmarke ,Rot* des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes die Frage zur Klarung vorlegt hat, wie bekannt die Farbe Rot fir die
Verbraucher sein muss, damit sie als Marke geschiitzt bleiben kann. Der EuGH hat
mit seinem Urteil vom 19. Juni 2014 die Position der Sparkassen deutlich gestarkt
und entschieden, dass national keine zu hohen Hurden fir die Zuordnung einer
Farbmarke zu einem Unternehmen gestellt werden dirfen. Zusammenfassend halt
der EuGH fest:

1. Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten lber die Marken ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung
des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich
ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft
erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zu-
ordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.

2. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in
Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht
hat, dahin auszulegen, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungdltigerkldrung
einer nicht origindr unterscheidungskréftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese
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Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu priifen ist, ob die
Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheb-
lich ist insoweit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, sie habe
jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung, infolge ihrer Be-
nutzung Unterscheidungskraft erlangt.

3. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in
Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht
hat, dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen
eines Léschungsverfahrens fir unglltig zu erkldren, sofern sie nicht origindr un-
terscheidungskréftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass
die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft er-
langt hatte.

Das ,Sparkassen-Rot" ist beim Deutschen Patent- und Markenamt seit 2007 zuguns-
ten des DSGV als sog. ,abstrakte Farbmarke” fir Finanzdienstleistungen des allge-
meinen Privatkundengeschafts mit Schutzwirkung seit 2002 registriert. Die Sparkas-
sen verwenden diesen Farbton seit den 1960er und 1970er Jahren als einheitliche
Hausfarbe, u. a. fir ihr Sparbuch. Aus der eingetragenen Marke ist der Sparkassen-
verband gegen mehrere andere Banken vorgegangen, die ebenfalls die Farbe Rot
verwendet haben.

Die Eintragung des Farbtons ,Rot (HKS 13)" als Farbmarke wird von mehreren
Wettbewerbern der Sparkassen, u.a. auch der Santander Consumer Bank und der
Oberbank AG, mit Léschungsantragen vor dem BPatG angegriffen. Beide Banken
beanspruchten ebenfalls fir sich, die Farbe Rot seit erheblicher Zeit als Hausfarbe
zu verwenden.

Anders als die Sparkassen seien sie aber noch nicht lange auf dem deutschen Markt
prasent. Sie berufen sich jedoch auf ihre Niederlassungsfreiheit und eine unange-
messene Beschrankung des Zugangs zum deutschen Markt. Die Sparkassen ver-
wiesen dagegen auf den Vertrauensschutz, der ihnen aufgrund der Markeneintra-
gung zukomme.

Das Deutsche Patent- und Markenamt lehnte die Léschung ab. Aufgrund von Be-
schwerden gegen diese Entscheidungen sind die Verfahren am BPatG anhangig.
Dieses vertrat die Auffassung, dass die Entscheidung Uber die Léschungsantrage
von grundsatzlichen Fragen abhéangt, tber die - da das Markenrecht aufgrund einer
Richtlinie europaweit harmonisiert ist - der EuGH vorab zu entscheiden hat. Das
BPatG wollte vom EuGH insbesondere wissen, ob es die Farbmarke l16schen kann,
wenn nicht mindestens 70 % der Bevdlkerung das ,Sparkassen-Rot“ als Marke der
Sparkassen erkennen.

Dabei geht es darum, ob eine ausreichend groBe Mehrheit der Verbraucher den
Farbton Rot auch dann als Kennzeichen der Sparkassen versteht, wenn er allein,
also ohne erganzende Zeichen oder Hinweise auf die Sparkassen, in der Werbung
fir Finanzdienstleistungen verwendet wird. Der EuGH solle entscheiden, wie groB3
der Anteil der Verbraucher sein muss, die die Farbe als Zeichen eines bestimmten



Unternehmens verstehen, und in welchem Umfang dabei das Interesse anderer
Banken an der freien Verwendung der Farbe zu beriicksichtigen ist. AuBerdem frag-
te das BPatG, ob es fiir die Beurteilung auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke
(hier: 2002) oder auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke (hier: 2007) ankommt
sowie ferner, zu wessen Lasten es geht, wenn die damalige Sichtweise der Verbrau-
cher nicht mehr aufgeklart werden kann.

Die Frage des BPatG, ob es die Farbmarke léschen kann, wenn nicht mindestens
70 % der Bevélkerung das ,Sparkassen-Rot” als Marke der Sparkassen erkennen,
wird vom EuGH eindeutig verneint. Nach seiner standigen Rechtsprechung sei es
notwendig, aber auch ausreichend, dass ein ,wesentlicher Teil* der Bevélkerung die
Farbe als Marke wiedererkenne. 70 % der Bevolkerung bedulrfe es hierfar nicht. Tat-
sachlich ordnen rund 67 % der Bilrgerinnen und Birger in Deutschland die Farbe
Rot bei Geldinstituten den Sparkassen zu. Darliber hinausgehende nationale Anfor-
derungen verstieBen gegen Europarecht.

In diesem Zuge hebt der EuGH ausdrlcklich hervor, dass fir Farbmarken keine an-
deren Anforderungen als flr sonstige Marken gelten, da es kein Farbmarkensonder-
recht gibt. Dies ist flr das weitere Verfahren gegen Santander Uberaus wichtig. In
seiner Entscheidung bringt der EuGH weiterhin zum Ausdruck, dass nicht allein auf
die bei Verkehrsbefragungen erzielten Prozentwerte abgestellt werden dirfe. Viel-
mehr sei eine Gesamtabwagung vorzunehmen, die auch Gesichtspunkte berlicksich-
tigen muss, die sich auf die Benutzung der Farbe als Marke beziehen, wie ihr Markt-
anteil, die Dauer und Intensitat ihrer Benutzung und der Werbeaufwand fur die Mar-
ke.

Auch diese Ausflihrungen sind im Sinne der Sparkassen. Denn das ,Sparkassen-
Rot“ wird schon seit Jahrzehnten von den Sparkassen zur Kennzeichnung ihrer Ge-
schaftsstellen und Produkte in Prospekten, Broschiren, der Print- und Fernsehwer-
bung sowie im Internet intensiv genutzt.

Das BPatG wird sich nun umfassend mit den vom DSGV vorgelegten Verkehrsbe-
fragungen sowie den bereits dargelegten Kriterien wie Marktanteil, Dauer und Inten-
sitat der Markennutzung beschéaftigen missen, bevor es eine Entscheidung trifft. Der
DSGV sieht gute Chancen, dass die Sparkassen im Léschungsverfahren vor dem
BPatG obsiegen werden.

Nahere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefigten Urteil zu entnehmen.

Theel

Anlage
(nur digital in unserem verbandsinternen Internetangebot unter ,Rundschreiben®)



