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Urteil in der Rechtssache T-1/17
Presse und Information La Mafia Franchises, SL / EUIPO

Die Marke ,,La Mafia se sienta a la mesa* verst6i3t gegen die 6ffentliche Ordnung

Italien begehrt mit Erfolg die Nichtigerklarung der Eintragung dieser Marke als Unionsmarke

Im Jahr 2006 stellte die spanische Gesellschaft La Honorable Hermandad (deren
Rechtsnachfolgerin La Mafia Franchises ist) beim Amt der Europaischen Union fir geistiges
Eigentum (EUIPO) einen Antrag auf Eintragung der folgenden Unionsmarke, u.a. fir
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SE SIENTA A LA MESA

Im Jahr 2015 stellte Italien beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigerklarung dieser Marke, den es
damit begrindete, dass sie gegen die 6ffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten verstolR3e.
Diesem Antrag wurde vom EUIPO stattgegeben. Das EUIPO war namlich der Ansicht, dass die
Marke ,La Mafia se sienta a la mesa“ die unter dem Namen ,Mafia® bekannte kriminelle
Organisation offenkundig férdere und dass die Wortbestandteile dieser Marke insgesamt eine
Botschaft von Geselligkeit zum Ausdruck brachten und den Wortbestandteil ,Mafia“ verharmlosten,
womit sie dem hiervon vermittelten Ernst nicht gerecht wirden.

Da La Mafia Franchises mit der Entscheidung des EUIPO nicht zufrieden war, wandte sie sich mit
einem Antrag auf Aufhebung dieser Entscheidung an das Gericht der Europaischen Union.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Gericht die Klage der La Mafia Franchises ab und
bestatigt die Entscheidung des EUIPO.

Das Gericht betont, dass der Wortbestandteil ,La Mafia“ in der Marke der spanischen Gesellschaft
dominierend ist und weltweit als Hinweis auf eine kriminelle Organisation verstanden wird, die zur
Ausfuhrung ihrer Tatigkeiten u. a. auf Einschichterung, auf koérperliche Gewalt und auf Mord
zurickgreift, wobei zu diesen Tatigkeiten u.a. der illegale Drogenhandel, der illegale
Waffenhandel, die Geldwasche und die Korruption gehdren. Nach Ansicht des Gerichts verstof3en
derartige kriminelle Tatigkeiten gegen die Grundrechte der Union, insbesondere gegen die
Werte der Achtung der Menschenwirde und der Freiheit, die unteilbar sind und die das
geistig-religiose und sittliche Erbe der Union bilden. Zudem stellen die kriminellen
Tatigkeiten der Mafia angesichts ihrer grenziberschreitenden Dimension eine ernsthafte
Bedrohung fir die Sicherheit im gesamten Unionsgebiet dar. Der Wortbestandteil ,La Mafia“
wird in Italien als auf3erst negativ wahrgenommen, da diese kriminelle Organisation die Sicherheit
dieses Mitgliedstaats schwerwiegend beeintrachtigt. Das Gericht bestéatigt somit, dass der
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Wortbestandteil ,,La Mafia*“ die Verkehrskreise offenkundig an den Namen einer kriminellen
Organisation denken lasst, die fir besonders schwerwiegende Verstolle gegen die
offentliche Ordnung verantwortlich ist.

Zudem stellt das Gericht zunachst fest, dass der Umstand, dass La Mafia Franchises mit der
Anmeldung der Marke ,La Mafia se sienta a la mesa“ darauf abgezielt haben will, die Kino-Saga
,Der Pate® in Erinnerung zu rufen, nicht aber Anstold zu erregen oder zu beleidigen, keinen
Einfluss auf die negative Wahrnehmung dieser Marke durch die Verkehrskreise hat. Auch sind die
von der Marke der spanischen Gesellschaft erworbene Bekanntheit und das thematisch angelegte
Konzept der Restaurants, die bzw. das mit den Filmen der Saga ,Der Pate“ in Zusammenhang
steht, fur die Beurteilung, ob die angegriffene Marke gegen die Offentliche Ordnung verstolit,
unerheblich. Zudem ist die Tatsache, dass es zahlreiche Biicher und Filme gibt, die sich auf die
Mafia beziehen, in keiner Weise geeignet, die Wahrnehmung der von dieser Organisation
begangenen Straftaten zu verandern. Schlief3lich pflichtet das Gericht der Wirdigung des EUIPO
und ltaliens bei, wonach die Verknipfung des Wortbestandteils ,La Mafia“ mit dem Satz ,se sienta
a la mesa“ (was im Spanischen ,setzt sich zu Tisch®* bedeutet) einerseits und mit einer roten Rose
andererseits geeignet ist, ein insgesamt positives Bild der Tatigkeiten der Mafia zu vermitteln und
die kriminellen Tatigkeiten dieser Organisation zu verharmlosen.

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Marke ,,La Mafia se sienta a la mesa“ auf eine
kriminelle Organisation verweist, ein insgesamt positives Abbild dieser Organisation gibt
und die schwerwiegenden VersttRe dieser Organisation gegen die Grundwerte der Union
verharmlost. Diese Marke ist folglich geeignet, nicht nur bei den Opfern dieser kriminellen
Organisation und ihren Familien, sondern bei jeder Person im Unionsgebiet, die mit dieser
Marke konfrontiert wird und Uber eine durchschnittliche Empfindlichkeits- und
Toleranzschwelle verfligt, Ansto3 zu erregen oder diese zu beleidigen. Deshalb ist sie fir
nichtig zu erklaren.

HINWEIS: Die Unionsmarke gilt in der gesamten Europaischen Union und besteht neben den nationalen
Marken. Unionsmarken werden beim EUIPO angemeldet. Dessen Entscheidungen kénnen beim Gericht
angefochten werden.

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung ein
auf Rechtsfragen beschranktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden.

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane fir nichtig
erklaren zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union
oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begrundet, wird die
Handlung flr nichtig erklart. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklarung der Handlung etwa
entstehende Regelungsliicke zu schlieRen.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet.
Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkindung auf der Curia-Website verodffentlicht.

Pressekontakt: Hartmut Ost & (+352) 4303 3255

Filmaufnahmen von der Verkiindung des Urteils sind verfligbar Gber
»Europe by Satellite” [1 & (+32) 2 2964106
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