INTERTOPS SPORTWETTEN (INTERTOPS) MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 september 2005

I mal T-140/02,

Sportwetten GmbH Gera, Gera (Tyskland), foretritt av advokaten A. Zumschlinge,

stkande,

mot

Byrédn for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyréan), féretridd av D. Schennen och G. Schneider,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6éverklagandeniimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegingssprik: tyska.
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Intertops Sportwetten GmbH, Salzburg (Osterrike), inledningsvis foretritt av
advolaten H. Pfeifer, direfter av advokaten R, Heimler,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrdns fjarde
overklagandendmnd den 21 februari 2002 (drende R 338/2000-4) om en ansbkan om
ogiltigforklaring av gemenskapsfigurmérket INTERTOPS,

meddelar
FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung, samt domarna A.W.H. Meij och
1. Pelikkdnova, '

justitiesekreterare: byradirektoren J. Plingers,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 2 maj
2002,

med beaktande av svarsinlagan, som jnkom till forstainstansrittens kansli den
5 augusti 2002, '

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 22 augusti 2002,
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med beaktande av den replik som inkom till férstainstansrittens kansli den 7 januari
2003,

med beaktande av intervenientens duplik som inkom till férstainstansriittens kansli
den 29 juli 2003,

efter forhandlingen den 16 februari 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 11 januari 1999 offentliggjorde Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller), pd ansbdkan av intervenienten
enligt radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgva omrade 17,
volym 2, s. 3), att det nedan atergivna figurkéinnetecknet, fér vilket ansokan avsag
fargerna rott, vitt och svart, hade registrerats som gemenskapsvarumdrke.

INTERT
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De tjénster som anstkan om registrering av varumérket avsag omfattas av klass 42 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjénster
for varuméirkesregistrering, med #ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: "Bookmalkertjinster, tjanster avseende vad av alla slag” (nedan kallade
de aktuella tjansterna och det aktuella gemenskapsvarumirket).

Den 17 maj 1999 ingav sékanden en ansokan om ogiltigférklaring av det aktuella
gemenskapsvarumirket till harmoniseringsbyrain med stéd av artikel 51.1a i
forordning (EG) nr 40/94. Till stod for sin anskan é&beropade .sékanden det
absoluta registreringshindret i artikel 7.1 f och 7.2 i forordning nr 40/94.

Vid denna tidpunkt var sokanden: innehavare av ett tyskt varumérke som avser -
ordkinnetecknet INTERTOPS SPORTWETTEN (nedan kallat det tyska varumér-
ket) for samma tjanster som dem som ndmnts ovan.

Genom beslut av den 2 februari 2000 avslog harmoniseringsbyréns invéindnings-
enhet anstkan om ogiltigférklaring, med motiveringen att gemenskapsvarumérket
varken stred mot allmén ordning eller mot allmén moral.

Genom beslut av den 21 februari 2002 (nedan kallat det ifragasatta beslutet) avslog
overklagandendmnden sokandens Gverklagande.

Enligt éverklagandenimnden #r det ndmligen sjélva varumérket som skall bedémas
for att avgéra om det strider mot artikel 7.1 f i forordning nr 40/94. Sokanden har
emellertid inte péstdtt att det aktuella varumirket som sddant skulle strida mot
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allmin ordning eller mot allmén moral, om s4 bara i Tyskland. Fragan huruvida de
av intervenienten erbjudna tjinsterna som sidana strider mot offentlig ritt i en del
av gemenskapen eller fragan huruvida reklamen for dessa tjénster som sidan strider
mot allmidn moral har inget samband med det varumirke under vilket bolaget
beslutar att erbjuda desamma. Det faktum att intervenienten inte kan anviinda sig av
det aktuella gemenskapsvarumérket i Tyskland &r pa sin hojd en foljd av att det &r
olagligt att erbjuda de aktuella tjinsterna, men innebir inte att man dirav kan dra
slutsatsen att anvéndningen av detta varumérke som sidan ir olaglig. Foljaktligen dr
det enligt 6verklagandenimnden inte nddvindigt att sérskilt utreda om artikel 7 i
férordning nr 40/94 skall tolkas sjilvstindigt eller mot bakgrund av de sérskilda
nationella omsténdigheterna p& omradet och inte heller att utreda vilka slutsatser
som skulle kunna dras av artikel 106.2 i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet,

— ogiltigforklara det aktuella gemenskapsvarumérket,

— iandra hand faststélla att det aktuella gemenskapsvarumdrket inte kan &beropas
som hinder mot det tyska varumérket.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden aft ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall ogilla sékandens yrkanden.

Intervenienten har i sin duplik begirt att forstainstansritten till handlingarna i mélet
skall ligga det beslut som fattades av Deutsches Patent- und Markenamt (Tyska
patent- och varumirkesmyndigheten) den 23 augusti 2000, genom vilket det tyska
varumirket avregistrerades.

Vid forhandlingen har intervenienten #ven yrkat att sokanden skall forpliktas ersitta
rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning
Det forsta yrkandet: ogiltigforklaring av det ifrdgasatta beslutet

Parternas grunder och argument

Sokanden har till stod for sin talan som enda grund &beropat att det ifrdgasatta
beslutet strider mot artikel 51 i forordning nr 40/94 jimford med artikel 7.1 f och 7.2
i samma forordning,
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Sokanden hivdar att enligt lagstiftningen i ett flertal medlemsstater, diribland
Tyskland, har endast foretag som godkénts av de nationella myndigheterna ritt att
erbjuda de aktuella tjinsterna pa respektive lands territorium. Eftersom interve-
nienten inte har tillstind att erbjuda de aktuella tjinsterna i Tyskland har bolaget
enligt § 284 i Strafgesetzbuch (den tyska strafflagen) inte ritt att erbjuda dessa
tjdnster eller géra reklam for dem i detta land. Genom Bundesgerichthofs (tyska
hogsta domstolen) dom av den 14 mars 2002 forbjods intervenienten att gora
reklam f6r sina tjdnster i Tyskland, och genom flera domstolsavgdranden har tredje
man forbjudits att anvinda det aktuella gemenskapsvarumirket i Tyskland. For
dvrigt har intervenienten sjilv medgivit, i ett flertal réttsprocesser i Tyskland, att
bolaget inte skulle erhalla ett sidant tillstand i detta land. S6kanden har #ven anfort
att de ovannimnda nationella bestimmelserna, inbegripet artikel 284 i Strafgesetz-
buch, dr forenliga med gemenskapsritten (domstolens dom av den 24 mars 1994 i
mal C-275/92, Schindler, REG 1994, s. I-1039, svensk specialutgava, tilléigg, s. 119, av
den 21 september 1999 i mal C-124/97, Laara m.fl., REG 1999, s. 1-6067, och av den
21 oktober 1999 i mél C-67/98, Zenatti, REG 1999, s. I-7289).

Av detta foljer enligt sékanden att det aktuella gemenskapsvarumirket strider mot
allmédn ordning och allmén moral i Tyskland och i andra medlemsstater i den
mening som avses i artikel 7.1 f i forordning nr 40/94.

Sokanden har i detta avseende hénvisat till Bundespatentgerichts (den tyska
patentdomstolen) avgoranden i malen "McRecht”, "McLaw” och "Cannabis”, I dessa
avgoranden ansig Bundespatentgericht att det visserligen inte forelag nagon
ogiltighetsgrund, men faststillde att en niringsidkare som pa grund av ett lagstadgat
forbud inte har rétt att erbjuda sina tjéinster inte har nagon ritt till ett varumérke for
dessa tjdnster.

Sokanden har vidare bestritt att det behévs enhetliga europeiska normer for att tolka
artikel 7.1 £ i forordning nr 40/94. Det foljer nimligen av tidigare ndmnd rittspraxis,
sirskilt den ovannimnda domen i mélet Zenatti, att nationella bedémningar vad
giller lagstiftning om sportvadhallning skall beaktas pa europeisk niva. Artikel 106.2
i férordning nr 40/94 innebir inte att dessa beddmningar kan beaktas enbart pa
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nationell nivé, utan att detta &r méjligt &ven pa denna niva. I annat fall skulle enligt
s6kanden artikel 7.2 i férordning nr 40/94 bli innehéllslds, eftersom det skulle vara
uteslutet att ogiltigforklara det aktuella gemenskapsvarumérket om det endast i en
del av gemenskapen var forbjudet att anviinda detta varumérke.

Med hinsyn till principen att ett varumirke maste anvindas for att fortsétta vara
skyddat, har sékanden #ven gjort gillande att om det pa forhand stér klart at
varumérket inte far anvindas for de tjanster for vilka det dr registrerat, och om all
annan anvindning r forbjuden inom omréadet for dessa tjénster, kan varumérket
over huvud taget inte utnyttjas ekonomiskt och det finns ingen rétt till registrering.
Om det rér sig om ett gemenskapsvarumérke, ricker det visserligen att mérket
anviinds i en enda medlemsstat for att kravet pd anvindning i artikel 15 i férordning
nr 40/94 skall vara uppfyllt. Artikel 7.2 i denna férordning ger emellertid uttryck for
principen att innehavaren av ett varuméirke maste kunna anvinda sig av detta i hela
gemenskapen, bortsett frén en férsumbar del av densamma.

Sokanden har dessutom gjort gillande att eftersom ansokan om registrering av det
aktuella gemenskapsvarumirket gjordes den 27 november 1996, vilket innebir att
det har foretride framfor det tyska varumérket, skulle bolaget, om inte det aktuella
gemenskapsvarumirket ogiltigforklarades, vara forhindrat att anvinda det tyska
varumirket, trots att intervenienten inte har tillstind att erbjuda sina tjanster i
Tyskland.

Slutligen har stkanden bestritt harmoniseringsbyréns tolkning av artikel 7.1 f i
forordning nr 40/94, enligt vilken denna bestimmelse endast medger att registrering
vigras av varumirken som uppenbart strider mot grundliggande normer for
minsklig samlevnad, sdsom krénkningar eller blasfemier.Aven om denna tolkning
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foljs, har denna bestdimmelse under alla omstindigheter asidosatts i forevarande fall.
Det foljer nimligen av ovannimnda réttspraxis att domstolen tillmiter medborgar-
nas skydd mot risken for utnyttjande av deras spelbegir stor betydelse. De tjinster
som skulle kunna fora ndgon till ekonomisk ruin genom att utnyttja detta begir
madste beddmas pa samma sitt som krinkningar eller blasfemier.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har bestritt att det finns stéd for denna
grund.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att det foljer av artikel 51.1 a i
forordning nr 40/94, i dess lydelse till och med den 9 mars 2004, da radets
forordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om #ndring av forordning
(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken (EUT L 70, s. 1) triadde i kraft, att ett
gemenskapsvarumirke, efter framstillan till harmoniseringsbyran, skall ogiltigfor-
klaras "om gemenskapsvarumirket har registrerats i strid med bestimmelserna ... i
artikel 7”.

I artikel 7.1 f i nimnda forordning féreskrivs att ”[v]arumirken som strider mot
allmdn ordning eller mot allmén moral” inte far registreras, och i artikel 7.2
foreskrivs att "[plunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i
en del av gemenskapen”.

Det kan direkt konstateras att till den del sékandens argument pastés hinféra sig till
andra medlemsstater &n Tyskland, dessa inte understéds av nagra konkreta eller
exakta uppgifter. I det avseendet saknar saledes dessa argument betydelse.
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Vidare har sékanden inte pdastdtt att det kinnetecken som det aktuella
gemenskapsvarumirket avser i sig strider mot allmén ordning eller mot allmén
moral och inte heller att tjinsterna som varumérket avser gor det. Sokandens
argument hinfor sig bland annat till pastiendet att det, enligt en nationell
lagstiftning dér det foreskrivs att endast foretag som godkints av behériga
myndigheter har ritt att tillhandhalla tjanster som har med vadhéllning att gora,
inte #r tillitet for intervenienten att tillhandhélla de aktuella tjansterna och gora
reklam for dessa. I detta avseende dr det ostridigt att intervenienten inte har tillstind
att erbjuda de aktuella tjansterna i Tyskland.

Forstainstansritten anser likvil att denna omsténdighet inte innebér att det aktuella
gemenskapsvarumirket strider mot allmin ordning eller mot allmén moral i den
mening som avses i artikel 7.1 f i férordning nr 40/94.

Som framgdr av det ifrigasatta beslutet och som harmoniseringsbyrdn och
intervenienten har hivdat, dr det varumirket i sig, det vill sdga kidnnetecknet i
forhallande till de varor eller tjénster for vilka varumirket registrerats, som skall
beddmas for att avgora om varumérket strider mot allmén ordning eller mot allmén
moral.

I detta avseende har forstainstansritten i sin dom av den 9 april 2003 i mal T-224/01,
Durferrit mot harmoniseringsbyrén — Kolene (NU-TRIDE) (REG 2003, s. 11-1589),
understrukit att det foljer av en genomlidsning av samtliga stycken i artikel 7.1 i
forordning nr 40/94 att dessa avser inneboende egenskaper hos det varumérke som
ansokan giller, och inte omstédndigheter som ror upptriadandet hos den person som
ansoker om varumérket (punkt 76 i domen).
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Emellertid kan den omstindigheten att intervenienten &r forbjuden att i Tyskland
tillhandahélla tjénsterna i friga och géra reklam for dessa pa intet sitt anses avse
inneboende egenskaper hos detta varumérke i den mening som avses med den
ovannéimnda tolkningen, Salunda kan denna omstiindighet inte innebira att mirket
i sig strider mot allmin ordning eller mot allmén moral.

Det kan vidare papekas att inga av sékandens 6vriga argument kan &ndra denna
bedémning.

Vad giller Bundespatentgerichts avgbranden i de ovannimnda malen McRecht,
McLaw och Cannabis, framgar det av rittspraxis att gemenskapssystemet for
varumirken utgdr ett sjilvstiandigt system, som skall tillimpas utan héinsyn till de
nationella systemen (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. II-
3829, punkt 47). Registrering av ett kiinnetecken som gemenskapsvarumirke skall
sdledes bedémas enbart pa grundval av de relevanta gemenskapsbestimmelserna
(forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-36/01, Glaverbel mot
harmoniseringsbyran (En glasskivas yta), REG 2002, s. 11-3887, punkt 34). Haray
foljer att avgorandena frdn Bundespatentgericht saknar relevans fér det nu aktuella
malet. Under alla omsténdigheter skall det konstateras, vilket sékanden medgett, att
det inte i ndgot av dessa avgoranden faststilldes att det forelg en ogiltighetsgrund.
Dessa avgoranden rérde dessutom kinnetecken och varor som skiljer sig frn dem
som &r aktuella i forevarande mal.

Vad giller argumentet om principen att ett varumiirke maste anvindas for att
fortsiitta vara skyddat, dr det tillrickligt att erinra om att det ovan har anforts att det
ar varumérket i sig, det vill siga kiinnetecknet i kombination med varor eller tjinster
for vilka varumirket registrerats som skall bedémas vid tillimpningen av artikel 7.1
i férordning nr 40/94. Hirav féljer att samtliga frigor som rér anvindningen av det
aktuella gemenskapsvarumirket saknar betydelse for tillimpningen av denna
bestimmelse.
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Vad giller argumentet att sékanden skulle vara forhindrad att anvinda det tyska
varumirket om det aktuella gemenskapsvarumirket inte ogiltigforklarades, récker
det att konstatera att denna omstindighet — #ven om den godtogs — saknar
betydelse for frigan huruvida gemenskapsvarumirket strider mot allmén ordning
eller mot allmin moral. Denna fraga, som #r tvistig i forevarande mal, omfattas
némligen av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i forordning
nr 40/94 och som skall bedémas sjilvstindigt utan jamforelse med andra
varumirken, Frigan om sokandens anvéndning av sitt tyska varumdrket saknar
dérfor betydelse i malet.

Nir det slutligen giller argumentet som avser artikel 106.2 i forordning nr 40/94,
kan det erinras om att det i denna bestimmelse foreskrivs foljande: "Om inte annat
foreskrivs, skall denna forordning inte paverka ritten att enligt en medlemsstats
civilrittsliga, forvaltningsrittsliga eller straffrittsliga lagstiftning, eller enligt gemen-
skapsritten, vicka talan om att forbjuda bruk av ett gemenskapsvarumirke, i den
utstriackning som bruk av ett nationellt varumirke kan forbjudas enligt denna
medlemsstats lagstiftning eller enligt gemenskapsrétten.”

Det framgar visserligen av denna bestimmelse att anvéindningen av ett varumérke
kan forbjudas, i synnerhet pa grundval av bestimmelserna om allmén ordning och
allmin moral, oaktat att detta varumirke r skyddat genom en gemenskapsregist-
rering. Av denna bestimmelse féljer emellertid inte att denna mdjlighet har
betydelse for den fraga som artikel 51.1 a i forordning nr 40/94 ger upphov till och
som sokanden har &beropat, namligen huruvida detta varumérke har registrerats i
overensstimmelse med bestimmelserna i artikel 7 i samma forordning. Salunda kan
detta argument inte godtas.

Det har ovan faststillts att det forhallandet att intervenienten inte har ritt att i
Tyskland erbjuda de aktuella tjéinsterna och gora reklam for dem inte alls innebér att
det aktuella gemenskapsvarumirket strider mot artikel 7.1 f i forordning nr 40/94.
Det ar dirfor inte heller nédvindigt att undersdka den mellan parterna tvistiga
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frégan huruvida denna bestdmmelse skall tolkas sjilvstindigt. P4 samma sitt ar det
inte nddvindigt att préva huruvida harmoniseringsbyrans tolkning av denna
bestdimmelse dr riktig och inte heller att préva de argument avseende denna
tolkning som sokanden har anfért i sin replik.

Eftersom det frhallandet att intervenienten inte har ritt att i Tyskland erbjuda de
aktuella tjinsterna och gora reklam for dem saknar betydelse for tillimpningen av
artikel 7.1 f i forordning nr 40/94, 4r det inte nédvindigt att prova huruvida denna
omsténdighet innebér ett hinder for friheten att tillhandahalla tjénster, sasom
intervenienten har hivdat.

Av det ovanstdende foljer att det saknas skl att godta den enda grund som anforts
till stdd for det forsta yrkandet. Detta yrkande skall saledes ogillas.

Det andra yrkandet: ogiltigforklaring av det aktuella gemenskapsvarumdrket

Vad giller det andra yrkandet kan det erinras om att det foljer av det sammanhang i
vilket det forsta och det andra yrkandet framstllts att en forutsittning for det andra
yrkandet &r att det forsta yrkandet om ogiltigforklaring av det ifragasatta beslutet
dtminstone delvis bifalls och att — sasom s6kanden bekriftat vid forhandlingen —
det andra yrkandet endast har framstillts for det fall det forsta yrkandet skulle
bifallas.
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Det har emellertid inte faststéllts att det ifrigasatta beslutet skall ogiltigforklaras och
det #r siledes inte nédvandigt att undersdka huruvida det andra yrkandet skall tas
upp eller provas i sak (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrattens dom av
den 22 juni 2004 i mal T-66/03 "Drie Mollen sinds 1818” mot harmoniseringsbyran
— Nabeiro Silveria (Galdxia), REG 2004, s. [I-1765, punkterna 50 och 51).

Det tredje yrkandet, som har framstdllts i andra hand och som syftar tll att fa
faststillt att det aktuella gemenskapsvarumdrket inte kan dberopas som hinder mot
det tyska varumdrket

Parternas argument

Till stod for detta yrkande har sokanden forklarat att det tydligt skall fastslds att det
aktuella gemenskapsvarumirket inte innebér att dess innehavare kan gora gillande
en dvergripande "sparrverkan” inom hela gemenskapen, nér det inte &r mojligt for
denne att anvinda varumérket inom en del av gemenskapen, samtidigt som detta ar
mojligt for andra foretag,

Under forhandlingen har harmoniseringsbyran och intervenienten hivdat att det
tredje yrkandet skall avvisas, eftersom det inte understéds av tillrickliga argument
och eftersom ett sidant beslut ér en fraga for den nationella rittsordningen och inte
faller inom férstainstansrittens behorighet.

Forstainstansrittens bedémning

Detta andrahandyrkande skall prévas, eftersom, sasom faststillts ovan, det forsta
och det andra yrkandet, vilka framstillts som huvudyrkanden, skall ogillas.
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Sokanden har emellertid inte anfort nagot till stdd for detta tredje yrkande, och det
skall dérfor avvisas pa den grunden att det inte uppfyller kravet i artikel 44.1 c i
forstainstansriittens rittegdngsregler att ansékan bland annat skall innehalla en
kortfattad framstillning av grunderna.

Intervenientens begdran att Deutsches Patent- und Markenamts beslut att
avregistrera det tyska varumdrket skall liggas till handlingarna i mdlet

I detta avseende &r det tillrickligt att konstatera att det saknas anledning att prova
intervenientens begiran, eftersom sékandens yrkande om ogiltigférklaring av det
aktuella gemenskapsvarumirket inte skall prévas och eftersom talan i évrigt skall
ogillas.

Rittegangskostnader

I enlighet med artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att
ersitta rittegdngskostnaderna om detta har yrkats. I det nu aktuella malet &r
sokanden tappande part, och harmoniseringsbyran har yrkat att sékanden skall
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna. Vid férhandlingen har #ven interve-
nienten yrkat att sokanden skall forpliktas ersitta rittegingskostnaderna. Den
omstindigheten att intervenienten forst vid férhandlingen har framstillt detta
yrkande utgor inte hinder mot att det bifalls (domstolens dom av den 29 mars 1979 i
mal 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot rddet, REG 1979, s. 1185; svensk
specialutgdva, volym 4, s. 415, och generaladvokaten Warners férslag till avgorande i
det malet, REG 1979, s. 1212, pa s. 1274). Sokanden skall siledes forpliktas att
ersitta rittegangskostnaderna.
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DOM AV DEN 13.9.2005 — MAL T-140/02

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det saknas anledning att prova sékandéns yrkande om ogiltigforklaring av
gemenskapsfigurmiirket innehallande orddelen INTERTOPS och interve-
nientens begiran att ett dokument skall Liggas till handlingarna i malet.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Sokanden férpliktas att ersitta rittegangskostnaderna,

Pirrung Meij Pelikanova
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 13 september 2005.

H. Jung . J. Pirrung

Justitiesekreterare . Ordférande
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