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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 14 december 2017*

"EU-varumadrke - Ogiltighetsforfarande - EU-ordmirket BET 365 - Absolut registreringshinder -
Sarskiljningsformaga som forvarvats till foljd av anvéandning - Bevis - Varumaérket anvéinds for flera
andamal - Artikel 7.3 och artikel 52.2 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.3 och artikel 59.2 i
forordning (EU) 2017/1001)”

I mal T-304/16,

bet365 Group Ltd, Stoke-on-Trent (Forenade kungariket), foretritt av S. Malynicz, QC, samt av
R. Black och J. Bickle, solicitors,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av S. Hanne, i egenskap av
ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendamnd, tillika intervenient vid tribunalen, var
Robert Hansen, Miinchen (Tyskland), foretradd av advokaten M. Piitz-Poulalion,
angéende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den
21 mars 2016 (drende R 3243/2014-5) om ett ogiltighetsforfarande mellan Robert Hansen och bet365
Group,
meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

sammansatt av ordféranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise (referent) och R. da Silva Passos,
justitiesekreterare: handldggaren I. Dragan,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 15 juni 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 12 augusti 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
7 september 2016,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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efter forhandlingen den 17 maj 2017,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

bet365 Group Ltd, som ar klagande i malet, ingav den 23 maj 2007 en ansokan om registrering av
EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) i enlighet med réadets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om EU-varumiérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken [EUT L 78, 2009, s. 1], i dess @ndrade
lydelse, i sin tur ersatt av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken [EUT L 154, 2017, s. 1]).

Det sokta varumaérket utgors av ordkdnnetecknet BET 365.

De varor och tjdnster som registreringsansokan avsag, efter begridnsning som gjorts under drendets
handlaggning vid EUIPO, omfattas av klasserna 9, 28, 35, 36, 38, 41 och 42 i Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tillagg, och motsvarar, for var och en av klasserna, foljande beskrivning:

— Klass 9: ”"Datorprogramvara; programvara for vadslagnings-, spel- och hasardspelstjdnster och
databashantering; elektroniska publikationer; datorspel; elektroniska interaktiva datorspel;
programvara och datorprogram for distribution till, och for anvéndning av, anvéndare av
vadslagnings- och spelanordningar; datorspelprogram nedladdade via internet (programvara);
spelprogramvara for datorer; datorprogram for att spela spel; programvara for nedladdning fran
internet; cd-skivor och dvd-skivor; spelapparater anpassade fo6r anvindning tillsammans med
televisionsmottagare; programvara att anvidndas vid nedladdning, overforing, mottagning,
redigering, utdrag, kodning, avkodning, uppspelning, lagring och organisering av data, inkluderande
ljud- och videodata.”

— Klass 28: "Spel och leksaker; spelapparater (ej anpassade for anvandning med tv-mottagare); spel
innefattande hasardspel.”

— Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster;
direktansluten databehandling.”

— Klass 36: "Finansiella tjénster; finansiella tjdnster avseende vadslagning, hasardspel, spel, lotterier
eller bookmaking; tillhandahallande av information avseende vadslagnings-, hasardspels-, spel-,
lotteri- eller bookmakingtjanster; information, radgivning och hjilp avseende ndmnda tjanster.”

— Klass 38: "Upplatande av atkomst av nétverkssystem for flera anvindare som mojliggér atkomst av
spel- och vadslagningsinformation och -tjédnster via internet, andra globala nit eller via telefoni
(inklusive mobiltelefoner); telekommunikationstjénster; overforing av radio- eller TV-program;
tjdanster for direktuppspelning av data; stromning av direktsinda tv-och radioprogram;
direktansluten videotjanst som erbjuder levande stromning av kultur-, underhallnings- och
sportevenemang; tillhandahallande av chattrum pa internet; tillhandahallande av direktanslutna
forum; sdndnings- och kommunikationstjanster; overforing av ljud och/eller bilder; datorstodd
overforing av  meddelanden  och  bilder;  tjanster = avseende  elektronisk  post;
telekommunikationstjanster relaterade till internet eller via telefoni inklusive mobiltelefoner;
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telekommunikation av  information  (inkluderande  webbsidor); tillhandahallande av
telekommunikationsldnkar till datoriserade databaser och webbplatser pé internet eller via telefoni
inklusive mobiltelefoner; fjarrkommunikationsinformation; sakliga informationstjanster rorande
telekommunikationer.”

— Klass 41: "Tillhandahallande av vadslagnings-, hasardspels- och speltjanster genom fysiska och
elektroniska platser och telefoncentrer; tjanster for vadslagning, lotteri eller bookmaking; tjénster
for vadslagning, hasardspel, spel, lotteri eller bookmaking via kreditkort; organisering och
anordnande av lotterier; elektroniska vadslagnings-, hasardspels-, spel- och lotteritjanster
tillhandahallna via internet eller via ett globalt datorndt, eller via direktanslutning fran en
datornitdatabas eller via telefoni inkluderande mobiltelefoner, eller via en tv-kanal, inklusive
tv-kanal som dr markbunden, sinds via satellit eller via kabel; interaktiva poker-, bingo- och
skicklighetspel och hasardspel inklusive spelformat for en eller flera spelare; presentation och
produktion av poker- och bingotdvlingar, turneringar, spel och hasardspel; underhéllning, sport-
och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande och genomférande av tdvlingar;
fjarrspeltjanster for atkomst via telekommunikationsldnkar; hasardspelsinformation tillhandahéllen
via direktanslutning fran en datoriserad databas eller via internet; hasardspelstjanster for
underhéllningsdndamal; tjanster avseende elektroniska spel via internet; anordnande av spel;
speltjanster tillhandahéllna via direktanslutning; tjanster avseende drift av datoriserat bingospel och
skicklighetsspel; information avseende hasardspel, tillhandahéllen via direktanslutning fran en
databas eller via internet; information och radgivning avseende alla ndmnda tjénster; sakliga
informationstjdnster rérande sport.”

— Klass 42: "Datorprogrammering, radgivnings-, konsult- och utformningstjanster, konsult- och
utformningstjanster, leasing och uthyrning av programvara, datorprogrammering.”

Granskaren underriattade klaganden om sin avsikt att avsla registreringsansokan eftersom en
engelsktalande genomsnittskonsument uppfattar det sokta varumarket som beskrivande for de aktuella
varorna och tjansterna; bestandsdelen ”"bet” hénvisar till vadslagning och bestandsdelen 365" till
antalet dagar pa ett ar, vilket betyder att varumérket avser ett erbjudande om vadslagning som ér
tillgdngligt aret runt. Varumirket omfattas saledes av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 (nu
artikel 7.1 c i foérordning nr 207/2009, som i sin tur blivit artikel 7.1 c¢ i férordning 2017/1001). I
denna bestimmelse foreskrivs att varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, véirde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna inte far
registreras. Granskaren angav dven att det sokta varumairket saknade sirskiljningsformaga, vilket
innebdr att det omfattas av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i forordning
nr 207/2009, som i sin tur blivit artikel 7.1 b i férordning 2017/1001), och att det dérfor inte kunde
registreras.

Klaganden bestred granskarens prelimindra bedémning. Klaganden gjorde dven gillande att det sokta
varumadrket vid ansokningstillfillet hade forvérvat sérskiljningsformaga till f6ljd av anvindning, vilket
med beaktande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i forordning nr 207/2009, som i sin
tur blivit artikel 7.3 i férordning 2017/1001) innebéar att varumirket under alla omstidndigheter kan
registreras. Till stod hérfor dberopade klaganden ett uttalande fran bolagets direktor, C, samt ett
uttalande fran H, som é&r direktor i Remote Gambling Association, vilket dr en sammanslutning av
aktorer inom hasardspel- och vadslagningsbranschen. Dessa uttalanden, jamte bilagor, dberopades till
styrkande av det sokta varumairkets betydande marknadsandelar, av dess geografiska utbredning, av
hur linge maérket anvints, av vilka investeringar som lagts ned for att gora reklam fér market, och av
att industrin och handeln kinde till anvdndningen av varumairket samt av att klaganden var ensam om
att anvinda det for de avsedda varorna och tjansterna.
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I skrivelse av den 29 september 2008 vitsordade granskaren att det av den av klaganden aberopade
bevisningen framgick att det sokta varumirket hade forvdrvat sdrskiljningsforméga till foljd av
anviandning. Granskaren uppgav att det av ingiven bevisning framgick att bestandsdelen "bet365” hade
anvénts i olika sammanhang och typsnitt, och att det av uttalandet fran C. framgick att varumairket
anvénts konstant sedan ar 1991 i storre och storre omfattning, samt att klaganden nu ombesorjer mer
an tva miljoner vad per vecka och dr det sextonde storsta privata bolaget i Forenade kungariket. Det
framgar av pressklipp att varumairket anvants som kommersiellt mérke i forhallande till allmdnheten
for varor och tjanster avseende sportvadhallning och hasardspel via internet i Irland och Forenade
kungariket. Varumérket har dessutom varit foremal for en reklamkampanj i Europeiska unionen,
sarskilt i Irland och Forenade kungariket men &dven i tidningar i Danmark, Tyskland, Spanien och
Sverige; reklamkontot steg mellan aren 2001 och 2007 fran 48 000 till 6 000 000 brittiska pund (GBP).

Registreringsansokan offentliggjordes dérfor i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 2008/041 av
den 13 oktober 2008. I och med att nagot yttrande inte inkommit fran tredje man, och efter det att
en invindning mot registreringen avslagits, registrerades varumarket den 15 februari 2012 for de varor
och tjanster i klasserna 9, 28, 35, 36, 38, 41 och 42 som anges i punkt 3 ovan.
Varumairkesregistreringen offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 2012/034 av den
17 februari 2012.

Intervenienten i malet, Robert Hansen, ingav den 18 februari 2013 en ansokan om registrering av
ordmairket b365. Denna registreringsansokan avslogs efter det att klaganden framstéllt en invdindning.
Den 19 juni 2013 gav Robert Hansen in en ansokan om ogiltighetsforklaring av varumarket BET 365,
och han gjorde darvid géllande att ndmnda mirke saknar sérskiljningsforméga och &r beskrivande for
de aktuella varorna och tjénsterna.

Under det pafoljande kontradiktoriska forfarandet aberopade klaganden nya uttalanden fran C. av den
2 januari 2014 (jamte 34 bilagor) och fran H. av den 20 december 2013 (jamte en bilaga). Klaganden
gjorde gillande att det omstridda varumarket i sig hade sérskiljningsférmaga och inte var beskrivande.
Klaganden gjorde éven géllande att varumairket — sedan ingivandet av registreringsansokan ar 2007 och
fram till ingivandet av ansokan om ogiltighetsforklaring dr 2013 — hade anvénts i 4n hogre grad pa ett
satt som gav detsamma sdrskiljningsformaga. Klaganden uppdaterade och aberopade pa nytt den
bevisning som aberopats tidigare, till styrkande av det sokta varumairkets betydande marknadsandelar,
av dess geografiska utbredning, av hur linge market anvénts, av vilka investeringar som lagts ned for
att gora reklam for mairket, och av att industrin och handeln kédnde till anvindningen av varumairket
och av att klaganden var ensam om att anvidnda det for de avsedda varorna och tjénsterna.

Intervenienten gjorde géllande att den bevisning som aberopats av klaganden till styrkande av att det
omstridda varumairket forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av anviandning, saknade relevans.
Intervenienten gjorde bland annat gillande att klaganden var aktiv framfor allt i Irland och Forenade
kungariket och att klaganden anvinde bestindsdelen “bet365” endast som ett firmanamn och
domédnnamn pa internet for att dirigera kunderna mot klagandens webbplats; "bet365” anvindes
emellertid inte for att identifiera de tjanster som erbjuds kunderna och som identifieras genom andra
kénnetecken, forutom spelet "bet365 bingo”.

Efter det att klaganden inkommit med kompletterande uppgifter, avslog annulleringsenheten, i beslut
den 24 november 2014, ansokan om ogiltighetsforklaring. Annulleringsenheten angav att det
omstridda varumadrket visserligen var beskrivande for de aktuella varorna och tjénsterna, atminstone i
en stor del av unionen, och att det foljaktligen inte hade nigon sirskiljningsférmaga till att borja med,
men att det hade forvdrvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvindning. Enheten betonade i huvudsak
att klaganden styrkt en kraftig verksamhetsutveckling under namnet BET 365 samt att intervenienten
inte bestritt att klaganden anvant detta namn som firmanamn eller som en del av doménnamnet for
klagandens webbplats. Aven om det rent teoretiskt dr s, att det mycket vil ir mojligt att géra en
atskillnad mellan situationen da ett ord anvdnds som varumirke for varor och tjénster och situationen
dd ordet anvinds som ett firmanamn, sa kan det i praktiken vara svéart for allménheten att gora en
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sadan atskillnad da samma begrepp anvinds for tva dndamal. Det &r hogst osannolikt att
genomsnittskonsumenten gor en sadan atskillnad nér han eller hon anvinder klagandens webbplats
for att delta i hasardspel eller vadslagning, d&ven om de olika hasardspelen och vadslagningsspelen har
olika, specifika namn. Det dr hogst osannolikt att det for genomsnittskonsumentent skulle framsta
som oklart om det dr klaganden — som identifieras med hjdlp av det omstridda varumérket — som
erbjuder dessa hasard- och vadslagningsspel. Denna slutsats gor sig i dn hogre grad géllande da
betydande reklamkampanjer genomforts for att marknadsfora det omstridda varumirket och da
mairket i betydande utstrackning forekommit i media.

Intervenienten overklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO och yrkade aterigen att det
omstridda varumdrket skulle forklaras ogiltigt. Intervenienten gjorde sérskilt gillande att
annulleringsenheten gjort fel dd den — utifran anvdndningen av bestandsdelen "bet365” i pressartiklar
i Irland och Forenade kungariket (enligt denne for att identifiera klaganden eller de odds som
klaganden erbjod), och utifrdn anvindningen av "bet365” for domédnnamnet for klagandens webbplats
och i ett horn pa webbplatsen — drog slutsatsen att det omstridda varumirket anvénts pa ett sadant
sitt att det forvarvat sdrskiljningsformaga, vilket medfér att det blir mojligt att i hela unionen
identifiera det kommersiella ursprunget for de olika aktuella varorna och tjdnsterna.

I beslut meddelat den 21 mars 2016 (nedan kallat det overklagade beslutet) bifoll EUIPO:s femte
overklagandendmnd 6verklagandet. Ndmnden angav att det omstridda varumaérket var beskrivande och
i sig ursprungligen saknade sdrskiljningsformaga for den engelsktalande delen av omséttningskretsen.
Namnden angav vidare att det inte kunde anses att varumairket till f6ljd av anvdndning forvérvat
sarskiljningsformaga pa en betydande del av det relevanta omradet dir det inte hade nagon ursprunglig
sarskiljningsférmaga, det vill siga — med tanke pa den dag registreringsansokan getts in — i Danmark,
Irland, Nederldnderna, Finland, Sverige och Forenade kungariket (punkterna 52-55 i det overklagade
beslutet vad avser det relevanta omradet).

Overklagandenimnden angav vidare att for att det skulle kunna anses att det visats att mirket forvirvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anviandning, sa kravs det att det visas att atminstone en betydande del
av omsittningskretsen uppfattar mérket som en angivelse av de aktuella varornas och tjénsternas
kommersiella ursprung. Klaganden hade visserligen styrkt att det varit kommersiellt framgéngsrikt,
men inte att det fanns en koppling mellan denna kommersiella framgang eller reklamkampanjerna
och omsattningskretsens uppfattning av det omstridda varumarket.

Det saknades enligt 6verklagandendmnden i detta avseende direkt bevisning (sdrskilt punkterna 6668,
71 och 73-75 i det 6verklagade beslutet). Overklagandenimnden angav nidrmare bestimt att den av
klaganden aberopade bevisningen till styrkande av att det omstridda varumérket hade forvérvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvidndning, huvudsakligen utgjordes av pressartiklar som till storsta
delen inte avsag det relevanta omradet. Det mirke som anges i de pa engelska avfattade handlingarna,
vilka inte dr daterade, motsvarar i sjilva verket tre bilder i form och firg innehallande bestandsdelen
"bet365” vilka for ovrigt registrerats av klaganden, men det motsvarar inte det omstridda varumérket
(punkt 56 i det 6verklagade beslutet).

Overklagandenimnden angav samtidigt att klagandens bevisning #ven utgjordes av reklam som spritts
pa tv i Danmark, Sverige och Forenade kungariket, av reklam som spritts i radio i Forenade kungariket
(som dock enligt ndimnden avsidg spelet "bet365 bingo” och inte det omstridda varumérket), av
reklamskyltar pa idrottsanlaggningar runt om i unionen dér fotbollsmatcher spelas som sidnds pa tv i
Sverige och Forenade kungariket, av inslag avseende sponsring av hastkapplopningar, huvudsakligen i
Forenade kungariket, och sponsring av fotbollsklubben Stoke City FC, samt sifferuppgifter avseende
reklaminvesteringar. Overklagandenimnden betonade att &beropad bevisning huvudsakligen avsag
Forenade kungariket och inte andra ldnder inom det relevanta omradet, men ndmnden fann &nda att
den var relevant med avseende pa den tidsperiod som var féremal for provning (punkterna 57-63
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och 66 i det overklagade beslutet). Overklagandenimnden uppgav sig ocksd ha overtygats om
klagandens kommersiella framgang, med mer &n 21 miljoner kunder i 200 ldnder, och sarskilt om att
klagandens webbplats hade en imponerande stor marknadsandel (punkt 64 i det 6verklagade beslutet).

Enligt 6verklagandendmnden framstod det emellertid som oklart huruvida klagandens framgangar
innebar att det dven visats att det omstridda varumérket forvérvat sarskiljningsforméga till f6ljd av
anviandning. Sasom &ven hade angetts av intervenienten, fann ndmnden att den av klaganden
aberopade bevisningen avsag anvindningen av “bet365” for att ange klaganden sjilv eller dess
webbplats, men inte anvindningen sdsom varumirke for att identifiera de registrerade varorna och
tjansterna (punkterna 68, 69, 77 och 79 i det éverklagade beslutet). Overklagandenimnden ansig att
de av klaganden aberopade uppgifterna om omsittning, reklaminvesteringar och ovriga fakta inte hade
fordelats med avseende pa samtliga varor och tjanster som det omstridda varumérket hade registrerats
for; det var darfor inte mojligt att veta hur en konsument uppfattar varumarket med avseende pa dessa
olika varor och tjanster. Det hade inte getts in ndgon marknadsundersokning eller nagot utlatande fran
en handelskammare, konsumentorganisation eller konkurrent som skulle kunna ge végledning i detta
avseende, och ingiven bevisning hinforde sig endast till tjanster i klass 41 avseende vadslagning och
hasardspel i egentlig mening (punkterna 70-76 i det &verklagade beslutet). Overklagandenimnden
tillade att det utifrdn endast antalet sokningar pa internet avseende en term inte var mojligt att
faststdlla att varumérket forvéirvat sdrskiljningsformaga, eftersom saddan information inte ger nagon
indikation "med avseende pa i forvig faststéllda kriterier for att bedoma intensiteten i anvdndningen
och om omsittningskretsen uppfattar att kdnnetecknet har sirskiljningsformaga” (punkt 78 i det
overklagade beslutet). Sammanfattningsvis slds det i punkt 80 i det 6verklagade beslutet fast att "det
av aberopad bevisning inte framgar att konsumenterna uppfattar det omstridda varumirket som
valkant”.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO och intervenienten att bédra sina rattegdngskostnader och ersitta klagandens
rattegangskostnader.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna, inbegripet intervenientens kostnader.

Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat en grund till stod for sitt 6verklagande, namligen att 6verklagandendmnden
har asidosatt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009. Klaganden har aberopat flera argument. For det
forsta gjorde overklagandendmnden en felaktig bedomning av bevisningen for anvindning av det
omstridda varumadrket, sdrskilt niar det géller anvindningens territoriella omfattning. For det andra
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underldt 6verklagandendmnden att i vederborlig ordning beakta den bevisning som kom fran H.,,
direktoren for Remote Gamling Association. For det tredje gjorde overklagandendmnden fel d& den
ansdg att det av aberopad bevisning inte framgick att det omstridda varumarket anvénts eller anvints
sasom kommersiellt varumaérke. For det fjarde och for det femte gjorde overklagandendmnden fel d&
den lade klaganden till last att det inte getts in nagon marknadsundersokning eller utlaitande fran en
handelskammare, utéver den bevisning som klaganden aberopat till styrkande av denna anvéndning.

Tribunalen gor inledningsvis foljande papekanden. Klaganden har vid tribunalen inte bestritt
bedomningen att det omstridda varumirket &r beskrivande och inte har nagon ursprunglig
sarskiljningsformaga for samtliga aktuella varor och tjanster. Tribunalen ska saledes i mélet endast
prova om varumairket kan anses ha forvirvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning.

Klagandens enda grund — &ven om det déri uttryckligen endast anges att 6verklagandendmnden
asidosatt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 (som sdrskilt avser registrering av varumérken som i sig
ar beskrivande och saknar sérskiljningsformaga, men som forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av
anviandning vid registreringsansokningstillfillet) — avser &ven asidosdttande av artikel 52.2 i
forordningen (nu artikel 59.2 i férordning 2017/1001) som ér tillaimplig pa ogiltighetsforfaranden, som
i forevarande mal. Enligt denna bestimmelse kan ett varumérke som i sig ér beskrivande och saknar
sarskiljningsformaga och som registrerats i strid med bestammelserna i artikel 7 i foérordning
nr 207/2009, inte forklaras ogiltigt om det till f6ljd av anvédndning forvarvat séarskiljningsformaga efter
registreringen for de varor och tjanster for vilka det registrerats. Det anges ndmligen i domen av den
28 september 2016, European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, under
overklagande, EU:T:2016:568, punkt 64), att det i artikel 52 i forordning nr 207/2009 foreskrivna
ogiltighetsforfarandet  for absoluta registreringshinder hénvisas direkt till de absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7 i samma forordning, samt till det undantag for forvirv av
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning som mildrar dessa, och att den enda eventuella skillnad i
sak mellan de bada forfarandena avser vid vilken tidpunkt forvérvet av en sadan sdrskiljningsformaga
ska provas. I domen av den 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société
des produits Nestlé (formen pa en chokladkaka), (T-112/13, ej publicerad, under overklagande,
EU:T:2016:735, punkt 117) faststéllde tribunalen att — i ett ogiltighetsforfarande avseende absoluta
registreringshinder — innehavaren av det omstridda varumérket kunde bevisa att det forvérvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvdndning innan det registrerats, eller bevisa att det forvarvat
sdrskiljningsformaga mellan registreringen och den dag da ansdkan om ogiltighetsforklaring gavs in.

Mot bakgrund av vad som anges i punkterna 22 och 23 ovan dr det i ogiltighetsforfarandet tillrackligt
att avgora drendet med beaktande av situationen da ansokan om ogiltighetsforklaring gavs in, det vill
sdga den 19 juni 2013, sdsom angetts av 6verklagandendmnden i punkt 53 i det 6verklagade beslutet.

Fast rdttspraxis ger vid handen att enligt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 utgor de absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 b—d i samma férordning (nu artikel 7.1 b—d i forordning
2017/1001) inte hinder for registrering av ett varumirke om detta till foljd av anvdndning forvérvat
sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster for vilka det ansoks om registrering. I det fall som
avses i artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 ar namligen den omstdndigheten att omsittningskretsen
uppfattar det beroérda varumidrket som en angivelse av kommersiellt ursprung for en vara eller en
tjanst resultatet av en ekonomisk anstringning fran varumérkessokandens sida. Denna omstdndighet
motiverar ett undantag fran de bakomliggande hansyn till allménintresset i artikel 7.1 b—d i férordning
nr 207/2009 enligt vilka — om nagon sadan anstrangning inte gjorts — de varumérken som avses i dessa
bestimmelser ska kunna anvédndas fritt av alla for att undvika att en enskild néringsidkare erhaller en
orattmatig konkurrensfordel (se dom av den 24 februari 2016, Coca-Cola/harmoniseringskontoret
(formen pa en konturflaska utan réfflor), T-411/14, EU:T:2016:94, punkt 66 och déir angiven
rattspraxis). Dessa 6verviaganden gor sig dven gillande vad avser ett varumirke som registrerats i strid
med bestimmelserna i artikel 7.1 b-d i forordning nr 207/2009, men som forvirvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvindning efter registreringen, sasom framgar av artikel 52.2 i samma
forordning.
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Vad giller det omrade, betrédffande vilket det ska styrkas att varumérket forvarvat sdrskiljningsformaga
till f6ljd av anviandning for att undantagen i artikel 7.3 och artikel 52.2 i férordning nr 207/2009 ska bli
tillampliga, erinrar tribunalen om fé6ljande. Enligt artikel 1.2 i forordningen (nu artikel 1.2 i férordning
2017/1001) har EU-varumirket en enhetlig karaktdr, vilket innebér att det har samma réttsverkan i
hela unionen. EU-varumirkets enhetliga karaktir innebdr att ett kidnnetecken, for att kunna
registreras, maste ha sdrskiljningsformaga i hela unionen. Darfor far ett varumirke inte registreras
enligt artikel 7.2 i férordning nr 207/2009 (nu artikel 7.2 i férordning 2017/1001) om det saknar
sarskiljningsformadga i en del av unionen (dom av den 30 mars 2000, Ford
Motor/harmoniseringskontoret (OPTIONS), T-91/99, EU:T:2000:95, punkterna 23-25). Harav foljer
att det maste visas att varumarket till f6ljd av anvindning har forvarvat sarskiljningsforméga i hela det
omrade dér det ursprungligen inte hade sérskiljningsférmaga. Detta omrade kan i férekommande fall
bestd av en enda medlemsstat (dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P,
EU:C:2006:422, punkt 83; se é&dven dom av den 16 mars 2016, Tyohonvalmennus
Valma/harmoniseringskontoret (formen pa en spelask innehallande trdklossar), T-363/15, ej
publicerad, EU:T:2016:149, punkt 35 och dir angiven réttspraxis). Det har emellertid slagits fast att
det skulle vara orimligt att krdva att bevis for forvirv av sérskiljningsformaéga till foljd av anvidndning
ska ldggas fram for varje enskild medlemsstat (dom av den 24 maj 2012, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli/harmoniseringskontoret, C-98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 62). Extrapolering av
forvarvet av sarskiljningsformaga till foljd av anvdndning i vissa medlemsstater till andra
medlemsstater kan inte uteslutas, savida det finns objektiva och trovidrdiga omstindigheter som ger
vid handen att dessa marknader ar jamforbara nir det géller omsattningskretsens uppfattning av det
omstridda varumarket (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 februari 2016, Formen pa en
konturflaska utan rifflor, T-411/14, EU:T:2016:94, punkt 80).

For att ett varumairke ska kunna forvirva sdrskiljningsformaga till foljd av anvindning kréavs det att
atminstone en betydande andel av omséttningskretsen pa grund av varumérket kan ange att varorna
eller tjansterna harror fran ett visst foretag. Det dr emellertid inte mojligt att enbart utifran allmdnna
och abstrakta uppgifter komma fram till att villkoret om forvirv av sirskiljningsformaga till foljd av
anviandning ar uppfyllt. Det &ar déarfor som man tar hénsyn till omstindigheter sasom vilken
marknadsandel som varumaérket innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade
detta varumaérke har anvénts, hur stora investeringar som har gjorts for att lansera det, den andel av
omsittningskretsen som till f6ljd av varumairket identifierar varan eller tjansten sasom hérrérande fran
ett visst foretag samt utlatanden fran handels- och industrikammare eller andra branschorganisationer
(se dom av den 21 april 2010, Schunk/harmoniseringskontoret (atergivning av en del av en chuck),
T-7/09, ej publicerad, EU:T:2010:153, punkterna 39 och 41 och dér angiven réttspraxis, och av den
24 februari 2016, Formen pa en konturflaska utan rafflor, T-411/14, EU:T:2016:94, punkterna 69
och 70 och dar angiven réttspraxis).

Enligt rattspraxis ska ett varumirkes sdrskiljningsformaga, inbegripet sérskiljningsformaga som
forvarvats till foljd av anvdndning, bedémas med avseende pa de varor eller tjdnster som
registreringsansokan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad
samt skiligen uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument av den berérda kategorin produkter
eller tjanster kan antas ha (se dom av den 21 april 2010, Atergivning av en del av en chuck, T-7/09, ej
publicerad, EU:T:2010:153, punkt 42 och dar angiven réttspraxis, och dom av den 24 februari 2016,
Formen pa en konturflaska utan réfflor, T-411/14, EU:T:2016:94, punkt 71 och dir angiven
rattspraxis).

Det foljer dven av réttspraxis att sérskiljningsforméaga som forvérvats till f6ljd av anvidndning inte kan
styrkas enbart genom uppgifter om forsaljningsvolymer eller reklammaterial. Inte heller riacker enbart
den omstdndigheten att kidnnetecknet har anvédnts inom unionen under en viss tid for att visa att
omsittningskretsen uppfattar det som en upplysning om kommersiellt ursprung (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 12 september 2007, Glaverbel/harmoniseringskontoret (monster anbringat
pa en glasyta), T-141/06, ej publicerad, EU:T:2007:273, punkterna 41 och 42, och dom av den
24 februari 2016, Formen pa en konturflaska utan rafflor, T-411/14, EU:T:2016:94, punkt 72).
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Forvarv av sarskiljningsformaga till f6ljd av anvéandning ska styrkas medelst “anvandning av varumarket
sasom varumirke”, det vill sdga att omséttningskretsen med hjdlp av varumirkets anvindning kan
identifiera att de aktuella varorna eller tjdnsterna hérror fran det foretag som anvander maérket (se, for
ett liknande resonemang och analogt, dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432,
punkterna 26 och 29).

Det ar mot bakgrund av dessa principer som tribunalen kommer att prova den grund som aberopats
till stod for overklagandet. Tribunalen kommer dock forst att precisera relevant omrade samt de olika
aktuella varorna och tjansterna.

I den del av det overklagade beslutet déar overklagandendmnden slar fast att det omstridda varumaérket
ar beskrivande och saknar ursprungslig sarskiljningsformaga, angav namnden — mot bakgrund av vad
"bet” betyder pa engelska — att det visats att engelsktalande konsumenter i unionen uppfattar
varumirket som beskrivande och som att det inte har nagon ursprunglig sarskiljningsforméga, dock
utan att ndrmare ange vilka linder det var friga om (punkterna 16 och 32). I den del av det
overklagade beslutet dir overklagandendmnden provade om det omstridda varumérket forvarvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning, fann ndmnden att det aktuella relevanta omradet — vid
registreringsansokningstillfallet ar 2007 - innefattade Danmark, Irland, Nederlénderna, Finland,
Sverige och Forenade kungariket, dir man talar engelska eller dir manga kan engelska (punkterna 52
och 55 i det overklagade beslutet). I forevarande mal har EUIPO och intervenienten i sina
svarsskrivelser gjort gillande att det relevanta omradet borde ha getts en vidstricktare avgransning.
EUIPO har gjort géllande att bevisningen till styrkande av att det omstridda varumarket forvirvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning borde ha avsett samtliga medlemsstater dér
omsittningskretsen atminstone har passiva kunskaper i engelska. Intervenienten har for sin del gjort
gillande att de flesta konsumenterna i unionen har atminstone elementéira kunskaper i engelska, och
att provningen av om varumdrket forvdrvat sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning borde ha
avsett samtliga medlemsstater.

Tribunalen gér i denna del foljande bedémning. Overklagandenimnden gjorde inte fel di den i den
aktuella delen av det overklagade beslutet fann att provningen av om det omstridda varumairket
forvarvat sérskiljningsformaga till f6ljd av anviandning endast borde avse de medlemsstater i unionen
dir en stor del av konsumenterna talar eller forstar engelska, och ddrmed &r i stand att forsta
betydelsen av uttrycket ”bet365”. De argument som i denna del framforts av EUIPO och av
intervenienten kan inte vinna framgéang; dessa argument innebédr namligen felaktigt att det ska anses
att huvuddelen av omsittningskretsen i de linder dir engelska inte i stor utstrackning talas eller
forstas av konsumenterna forstar betydelsen av "bet365”.

Tribunalen papekar emellertid dven att overklagandendmnden — i punkt 54 i det dverklagade beslutet
— betonade att det dven fanns anledning att beakta att Republiken Cypern och Republiken Malta
anslot sig till Europeiska gemenskapen den 1 maj 2004. Ndmnden péapekade att manga i dessa bada
medlemsstater talar eller forstar engelska, och i punkt 55 i det Overklagade beslutet preciserade
nidmnden att dessa bada ldnder inte skulle anses ingd i det relevanta omradet vid beddomningen av om
det omstridda varumérket forvirvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning. Till grund for sin
bedomning hinvisade Overklagandendmnden till artikel 1654 a i forordning nr 207/2009 (nu
artikel 209.4 a i forordning 2017/1001) av vilken det foljer att ett EU-varumirke inte kan forklaras
ogiltigt enligt artikel 52 i férordningen om ogiltighetsgrunderna blivit tillimpliga endast pa grund av
att en ny medlemsstat anslutit sig.

Denna bedomning med avseende pa Republiken Cypern och Republiken Malta utgor emellertid en
felaktig rattstillimpning. Det foljer visserligen av artikel 165.1 och 165.4 i férordning nr 207/2009
(artikel 165.1 har nu blivit artikel 209.1 i férordning 2017/1001) att bevis till styrkande av att ett
varumérke forvirvat sdrskiljningsformaga till foljd av anvéndning endast behover &beropas med
avseende pa de stater som var medlemmar i unionen vid det tillfille da ansokan om registrering av
det omstridda varumérket gavs in (se dom av den 23 februari 2016, Consolidated
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Artists/harmoniseringskontoret — Body Cosmetics International (MANGO), T-761/14, ej publicerad,
EU:T:2016:91, punkt 16 och dir angiven rittspraxis). Detta dr en foljd av att den i artikel 165.4 a i
forordning nr 207/2009 angivna principen tillimpas pa de varumirken som anges i artikel 165.1 i
férordningen, ndmligen varumérken som varit foremal for registrering eller ansokan enligt forordning
nr 207/2009 fore anslutningsdagen for den eller de aktuella medlemsstaterna. I forevarande mal kan
denna princip emellertid inte tillimpas vad giller Republiken Cyperns och Republiken Maltas
anslutning, eftersom dessa bada stater redan var medlemmar i Europeiska gemenskapen den
23 maj 2007, det vill sdga den dag da klaganden gav in sin ansokan om registrering av det omstridda
varumairket sasom EU-varumadrke.

Vad giller de olika varor och tjénster som avses med det omstridda varumérket finner tribunalen —
sasom dven papekats av overklagandendmnden i punkt 76 i det 6verklagade beslutet, utan att detta
bestritts i Overklagandet — att klaganden inte aberopat nagon bevisning till styrkande av att det
omstridda varumaérket forvirvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvindning med avseende pa varor
och tjanster i klasserna 9, 28, 35, 36, 38 och 42. Ett visst antal av dessa varor eller tjanster har
visserligen ett samband med de tjanster avseende vadslagning och hasardspel i klass 41 som anges i
registreringen, men det har inte aberopats nagon bevisning till styrkande av att varumairket anvénts
for dessa varor eller tjanster; det kan dérfor inte komma i fraga att till ndgon av dessa varor eller
tjidnster utstricka bedomningen nedan gillande ovanndmnda tjdnster avseende vadslagning och
hasardspel, betriffande vilka bevisning ddremot aberopats till styrkande av att varumérket forvarvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning. Mot denna bakgrund kan det redan nu konstateras att
det inte finns anledning att ogiltigforklara det 6verklagade beslutet savitt det giller de varor och
tjianster i klasserna 9, 28, 35, 36, 38 och 42 som rdknas upp i registreringen. Tribunalens beddmning
nedan avser saledes endast de tjanster avseende vadslagning och hasardspel i klass 41 som riaknas upp i
registreringen.

Mot bakgrund av de principer som angetts i punkterna 25-30 ovan finns det anledning att i ett forsta
skede prova om — oavsett vilket omrade som ska anses utgora relevant omrade i forevarande mal —
vissa av de omstdndigheter som aberopats av klaganden kan anses bidra till bevisningen av att det
omstridda varumirket forvarvat sirskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning. I forekommande fall
kommer tribunalen att préva om de av klaganden aberopade omstdndigheterna kan anses innebéra att
den eventuella felaktiga rattstillimpning eller felaktiga rattsliga kvalificering som 6verklagandendmnden
kan ha gjort kan medfora att 6verklagandendmnden kan ha gjort fel dd@ den kom fram till att det
omstridda varumarket inte forvédrvat sarskiljningsférmaga till foljd av anvéandning.

Vad giller den forsta aspekten, uppkommer fragan om det dr mojligt att dberopa anvindningen av
figurmérken eller sammansatta varumirken med flera ordelement innehéllande ett ordmérke (hir det
omstridda varumaérket) till styrkande av att det omstridda varumairket forvérvat sarskiljningsformaga
till foljd av anvindning. I punkterna 56 och 57 i det Overklagade beslutet besvarade
overklagandendmnden denna fraga nekande; namnden angav dérvid att viss bevisning som &beropats
av klaganden forestdllde figur- och fiargmérken som klaganden létit registrera, eller varumarket bet365
Bingo, men inte det omstridda varumirket. Klaganden har bestritt denna bedémning i sin tredje
argumentationslinje (se punkt 21 ovan), och bestritt att anvdndningen av figurativa former eller
"utstriackta” former av det omstridda varumarket inte kan anses innebéra att det omstridda varumarket
anvants.

Overklagandenimnden har i sin beddmning underlatit att beakta att det framgar av rittspraxis — vilket
betonats av klaganden, och vilket dven vitsordats av EUIPO i svarsskrivelsen — att det inte
nodvandigtvis krivs att ett varumérke anvints pa ett sjalvstindigt sétt for att det ska kunna forvarva
sdrskiljningsformaga till foljd av anvindning; det kan ndmligen forvdarva sarskiljningsforméaga genom
att det anvédnts som en del av ett annat registrerat varumérke eller att det anvénts i kombination med
ett annat registrerat varumarke, forutsatt att omsattningskretsen i bada fallen till f6ljd av denna
anvindning uppfattar att de varor eller tjanster som endast vore forsedda med det aktuella varumarket
kommer fran ett visst foretag som anviander det som en del av ett annat varumaérke eller i kombination
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med ett annat varumarke (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 7 juli 2005, Nestlé,
C-353/03, EU:C:2005:432, punkterna 27-32, och dom av den 16 september 2015, Société des Produits
Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkterna 64 och 66). I forevarande mal har klaganden &beropat ett
visst antal bevis innehéllande ordelementet "bet365” som utgor det omstridda varumarket, antingen dér
det anvinds ensamt men i ett annat typsnitt eller i andra féirger, eller ddr det anvinds som en del av
ordmairken eller figurmérken sdsom ”bet365bingo” och "bet365.com”, eller innehallande figurer som
associerar nimnda ordelement med firger, grafik eller sdrskilda figurelement och med en fargsatt
fond, vilka utgor andra varumirken som klaganden latit registrera (se exempelvis de bilder som
aterges i punkt 56 i det Overklagade beslutet). Det kan inte anses att denna anvindning av
bestandsdelen "bet365” inte kan utgora en del i bevisningen till styrkande av att det omstridda
varumarket forvérvat sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning; denna bedémning gor sig sarskilt
gillande da det omstridda varumarket ar ett ordmérke och da det ligger i sakens natur att det inte gar
att pa forhand sdga hur det kommer att aterges eller anviandas, savitt dessa omfattas av anviandning av
det omstridda kdnnetecknet sasom varumairke, vilket kommer att bli foremal for provning. Exempelvis
ar det knappast mojligt att bestrida att om figurmarket "bet365” anvinds sdsom varumairke i firg mot
bakgrund av en annan firg, sd kan omsdttningskretsen — om den ser ett samband mellan ndmnda
figurmirke och klagandens varor eller tjanster — &ven se detta samband mellan det omstridda
varumadrket da det anvands ensamt med samma syften och ndmnda varor eller tjanster.

Overklagandenimnden gjorde saledes en felaktig rittstillimpning di den — vid sin prévning av om det
omstridda varumadrket forvarvat sérskiljningsformaga till f6ljd av anvindning — underldt att beakta
bevisning som bestod i figurmérken eller sammansatta varumérken med flera ordelement innehallande
det omstridda varumarket.

Vad vidare giller klagandens tredje argumentationslinje (se punkt 21 ovan) uppkommer frigan om
vilka slutsatser som ska dras av att klaganden &ven anviander ordelementet "bet365” som en del av
namnet pa klagandens webbplats pa adressen "www.bet365.com”, och om hur man ska bedéma
rickvidden av de omsténdigheter som klaganden aberopat avseende anviandningen av webbplatsn eller
av de omstindigheter som framgar pa denna. Overklagandenimnden angav sirskilt i punkt 77 i det
overklagade beslutet att "anvindningen av det aktuella varumérket som domdnnamn ... inte kan anses
utgéra anviandning av varumirket sasom varumidrke for att identifiera och sdrskilja
varumérkesinnehavarens varor och tjanster”. Klaganden har i och for sig vitsordat att det inte racker
att bara anvinda det omstridda varuméirket som domédnnamn pa internet for att det ska anses ha
anvints sasom varumirke; klaganden har emellertid uppgett sig ha &beropat flera bevis pa att
varumérket anvénts vilket gor det mojligt att identifiera det kommersiella ursprunget for de tjanster
avseende vadslagning och hasardspel som erbjuds pa internet.

Det framgar i detta avseende av fast rdttspraxis att det inte 4r omgjligt att anvdnda samma bestdndsdel
sdsom varumérke och inom ramen for en annan anvindning, exempelvis for hela eller en del av
namnet pa en webbplats. Ett kdnnetecken som dven fyller andra funktioner &n varumirkets har
emellertid sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7 eller artikel 52.2 i forordning
nr 207/2009 endast om det omedelbart av omséttningskretsen kan uppfattas som en upplysning om
varornas eller tjansternas kommersiella ursprung, sd att omsédttningskretsen utan risk for forvixling
kan sidrskilja varumérkesinnehavarens varor eller tjénster fran varor eller tjanster med ett annat
kommersiellt ursprung (dom av den 5 december 2002, Sykes Enterprises/harmoniseringskontoret
(REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, EU:T:2002:301, punkt 20, och dom av den
21 november 2012, Getty Images/harmoniseringskontoret (PHOTOS.COM), T-338/11, ej publicerad,
EU:T:2012:614, punkt 58). Ett kdnneteckens sarskiljningsforméga kan bara bedomas dels utifran de
varor eller tjanster som registreringsansokan avser, dels utifran hur omséttningskretsen uppfattar
varumiarket (dom av den 5 december 2002, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, T-130/01,
EU:T:2002:301, punkt 21). Dessa Overviganden gor sig géllande savdl ndr det giller ursprunglig
sarskiljningsformaga som nér det giller sdrskiljningsformaga som forvarvats till f6ljd av anvdndning,
vilka ett varumaérke ska ha for att det ska kunna registreras.
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Overklagandenimnden gjorde en felaktig rittstillimpning d& den i punkt 77 i det 6verklagade beslutet
slog fast att anvindning av det omstridda varumairket sisom domédnnamn pa internet inte kan utgora
anviandning av varumairket “sasom varumadrke”. Allt &r namligen avhiangigt av den information och de
handlingar som aberopats, och av vad som kan framga darav for bedomningen av omséttningskretsens
uppfattning da den ser eller anvéinder bestandsdelarna "bet365” eller "bet365.com” pa internet.

Foljande omstidndigheter ska beaktas i detta sammanhang: i) klaganden dr den enda som anvdnder
bestandsdelen "bet365” for saluforing av vadslagning och hasardspel; ii) sasom klaganden uppgett
under forhandlingen utan att detta bestritts, sa finns denna bestandsdel i alla de varumérken som
klaganden anvinder for att rent allmint identifiera sina tjdnster; iii) klagandens webbplats é&r
klagandens huvudsakliga forsiljningskanal nédr det giller hasardspel och vadslagning; iv) inom denna
bransch dr de flesta varumirken som anvdnds av webbaserade aktorer — liksom det omstridda
varumirket — i sig beskrivande samt v) det ér ett notoriskt faktum att de som dgnar sig at vadhallning
och hasardspel till det stora flertalet ar vana spelare. Det kan darfor rimligen anses att — bortsett fran
vissa oerfarna spelare som spelar for forsta gingen — en kund som kopplar upp sig pa klagandens
webbplats pd "www.bet365.com” inte gor detta av en slump; han eller hon anvinder det omstridda
varumérket eller dérifran hérledda varumérken sasom ett identifikationsmedel for klagandens tjanster
och for att inte anvéinda sig av de tjanster som erbjuds av klagandens konkurrenter, pa samma sétt
som en kund som gar in i en affir med det ndringskdnnetecken som motsvarar varumarket for de
varor eller tjanster som kunden letar efter och som siljs dar.

Det ér betriffande denna situation inte mgjligt att géra nagra analogier med de situationer som var
foremal for provning i de mal som avgjordes genom dom av den 13 maj 2009, Schuhpark
Fascies/harmoniseringskontoret — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (T-183/08, ej publicerad,
EU:T:2009:156), och av den 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret —
Capela & Irmios (VOGUE) (T-382/08, ej publicerad, EU:T:2011:9) och som &beropats av EUIPO vid
forhandlingen. I dessa mal hade man i affirernas skyltfonster placerat ndringskdnnetecken som
motsvarade de i malen aktuella varumérkena, men dér det inte framgick att dessa varumirken ocksé
fanns pa de varor som saldes i affirerna, i detta fall skor, betrédffande vilka det gjordes gillande att
dessa varumairken hade forvdrvat sirskiljningsformaga till f6ljd av anvéandning.

Uppgifter om hur manga uppkopplingar som gors pa klagandens webbplats, uppgifter om hur denna
webbplats rangordnas i termer av antal besok i olika ldnder eller uppgifter om hur manga sokningar
som gjorts pa sokmotorer pa internet betriffande det omstridda varumarket eller darifran harledda
varumarken kan — mot bakgrund av kontexten till och omstdndigheterna i férevarande mal — saledes
utgora en del i bevisningen till styrkande av att det omstridda varumérket forvarvat
sarskiljningsférmaga till f6ljd av anvdndning. Samma sak giller utdrag fran klagandens webbplats eller
fran andra webbplatser, pa olika sprak, ddr det omstridda varumairket eller darifran harledda
varumirken forekommer, savitt de aberopade omstindigheterna kan anses illustrera att det omstridda
varumairket anvints i betydande omfattning sdsom varumarke.

Nér det sedan géller de mal avseende webbplatser som avgjorts genom de domar som EUIPO aberopat
i sin svarsskrivelse (dom av den 21 juni 2012, Fruit of the Loom/harmoniseringskontoret — Blueshore
Management (FRUIT), T-514/10, ej publicerad, EU:T:2012:316, punkterna 59-67; dom av den
21 november 2012, PHOTOS.COM, T-338/11, ej publicerad, EU:T:2012:614, punkterna 48-61, och
dom av den 19 november 2014, Out of the blue/harmoniseringskontoret — Dubois et autre (FUNNY
BANDS), T-344/13, ej publicerad, EU:T:2014:974, punkterna 26—31), betonar tribunalen att det som
aberopades av innehavarna av de i de mélen aktuella varumirkena eller réttigheterna, men dven
bakgrunden och omsténdigheterna i ovrigt, i stor utstrdckning skiljde sig fran vad som é&r i fraga i
forevarande mal. I det forsta malet, som gillde ett forfarande for upphdvande av EU-varumirket
FRUIT, hade varumirkesinnehavaren visserligen en webbplats pa "www.fruit.com”, men denne
innehavare hade inte aberopat ndgon bevisning till styrkande av att detta varumairke verkligen hade
anvénts, inbegripet utifrdn information som fanns pa denna webbplats ddr ett annat varumirke
forekom. Webbplatsen uppfyllde séiledes inte ndgon kommersiell funktion, eller ens nagon
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reklamfunktion, for de varor som avsags med det aktuella varumarket. Det andra malet avsag ett beslut
att avsla en ansokan om registrering av PHOTOS.COM som EU-varumirke, trots att
varumirkessokanden saluférde fotografier pa en webbplats med adressen “www.photo.com”.
Overklagandenimnden liksom tribunalen ansdg dirvid att den bevisning som varumirkessékanden
hade aberopat till styrkande av att det aktuella varumirket hade forvdrvat sirskiljningsformaga till
foljd av anviandning antingen var otillracklig eller inte hade ndgon verkan i geografiskt, kvantitativt
eller tidsmaissigt avseende, eller inte kunde anses styrka att det fanns ett samband mellan
anviandningen av webbplatsen och identifieringen av det kommersiella ursprunget for de fotografier
som dar erbjods till forsdljning och i forekommande fall blev salda. Tribunalen angav emellertid att
det inte var uteslutet att registrera ett varumérke som var sammansatt med tecken eller uppgifter som
for ovrigt anvindes som beteckning for ett domdnnamn. Det tredje malet slutligen avsag en invindning
mot registreringen av EU-varumirket FUNNY BANDS pa grund av att det redan fanns ett identiskt,
icke-registrerat nidringskdnnetecken i form av doménnamnet "www.funny-bands.com”. I ndmnda
mal forsokte invindaren styrka att nédringskdnnetecknet anvénts i mer dn bara lokal omfattning. Vad
giller webbplatsen med motsvarande adress hade invindaren emellertid endast styrkt att webbplatsen
fanns, och denne hade bara gett in nagra illustrationer av innehallet; ddremot hade det inte aberopats
nagra omstidndigheter som gjorde det mojligt att prova i hur stor omfattning som den anvénts i
kommersiella sammanhang. Tribunalen angav i detta avseende att detta kunde styrkas bland annat
genom ett visst antal uppkopplingar pa webbplatsen, genom pa webbplatsen mottagna
e-postmeddelanden eller genom genererad omséttningsvolym.

Overklagandenimnden gjorde siledes en felaktig rittstillimpning nir det giller anvindningen av det
omstridda varumérket sisom domdnnamn, och detta fel innebar att nimnden felaktigt underlét att
beakta bevisning angdende anvindningen av klagandens webbplats eller bevisning som kom fran denna
webbplats.

Vad vidare giller klagandens tredje argumentationslinje (se punkt 21 ovan) uppkommer &ven fragan
angdende klagandens val av bestindsdelen "bet365” (som motsvarar det omstridda varumarket) sasom
firmanamn. De pressklipp som klaganden &beropat visar enligt overklagandendmnden endast att
"bet365” anvints sasom firmanamn, men inte sdsom varumérke, vilket angetts i punkt 79 i det
overklagade beslutet. I likhet med vad som hade angetts av invindningsenheten har klaganden gjort
gillande att det for dem som konsumerar tjanster avseende vadhallning och hasardspel — nér de ser
det omstridda varumérket — inte rader nagot tvivel om att varumarket identifierar det kommersiella
ursprunget for de av klaganden erbjudna tjénsterna, och att det inte endast hinfor sig till klaganden
sasom bolag.

Samma principer som de som tribunalen erinrat om i punkt 42 ovan — avseende samtidig anvindning
av en och samma bestandsdel sasom varumairke och inom ramen f6r annan anvdndning — &r i detta
avseende tillaimpliga.

Allménna upplysningar, sdrskilt finansiella sidana, om klaganden i ekonomiska tidningsartiklar, eller
mer personliga upplysningar om personer i klagandebolagets ledning, kan svarligen anses ge en bild av
att det omstridda varumérket har anvints, dven om sadana upplysningar i forekommande fall kan ge
indirekt information om att namnda varumirke och fran mérket hiarledda varumiarken har ront stor
framgang; i alla de varumirken som klaganden anvinder generellt for att identifiera sina tjénster
aterfinns ndmligen bestindsdelen “bet365”, sasom redan konstaterats i punkt 44 ovan. Denna
bestandsdel — vilket &ven framgar av utredningen vid 6verklagandendmnden — har ddremot anvénts i
media med inriktning pa idrott eller i media med inriktning pa vadslagning och hasardspel,
exempelvis vid sidan av odds, jamforelser med tjanster som erbjuds av olika foretag eller i sponsring
av idrottsevenemang med vadhéllning, och detta visar tydligt att denna bestandsdel anvénts sasom
varumirke for att ange ursprunget for erbjudna eller nimnda tjénster, for att sérskilja dessa fran
tjanster som erbjuds av till klaganden konkurrerande foretag, eller, i forekommande fall, for att gora
reklam for klagandens tjanster.
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Overklagandenimnden gjorde siledes fel nir den i rittsligt hinseende kvalificerade de aktuella
omstiandigheterna, genom att i punkt 79 i det Overklagade beslutet sld fast att de av klaganden
aberopade pressklippen, atminstone en del av dessa, inte kunde visa att det omstridda varumaérket
hade anvénts sasom varumarke.

Vad sedan giller klagandens forsta argumentationslinje (se punkt 21 ovan) kommer tribunalen att
prova overklagandendmndens bedomning i punkterna 70-73 i det overklagade beslutet, vilken
bedémning bestritts av klaganden. Overklagandenimnden fann dirvid att de av klaganden aberopade
uppgifterna om omsdttning, vadhallningsbelopp eller reklaminvesteringar var ovidkommande som
bevisning till styrkande av att det omstridda varumérket forvérvat sérskiljningsformaga till foljd av
anviandning, och som skil harfor anforde nimnden att dessa uppgifter inte hanforde sig till precisa
varor eller tjanster, medan det omstridda varumaérket registrerats for en rad varor och tjanster som
inte begrinsades till vadslagning och hasardspel i strikt mening.

Denna allménna beddmning som foretagits av 6verklagandendmnden kan i princip inte bli foremal for
nagon kritik. Mot bakgrund av att det omstridda varumérket och de fran detta varumérke hirledda
varumirkena dr de enda som klaganden anvinde som varumérken for att rent allmént identifiera sina
vadslagnings- och hasardspeltjinster — vilket dven konstaterats i punkt 44 ovan — sa ska, om den
genererade omsittningen rimligen och i huvudsak kan anses hinfora sig till vadslagning och
hasardspel, dessa beaktas for dessa tjanster. Vadhallningsbelopp, reklaminvesteringar (sarskilt
sponsring) eller belopp som spenderats pa anslutna webbplatser som linkar vadslagningsspelarna och
hasardspelarna till klagandens webbplats avser exempelvis till fullo eller huvudsakligen den
vadslagning och de hasardspel som klaganden erbjuder under det omstridda varumérket eller
varumérken som dr hérledda fran detta. De aktuella uppgifterna kan siledes — vad betréffar dessa
tjdnster — anses bidra till bevisningen till styrkande av att det omstridda varumairket forvérvat
sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvédndning.

Overklagandenimnden gjorde saledes dven fel nir den i rittsligt hinseende kvalificerade de aktuella
omstidndigheterna, genom att sla fast att dessa uppgifter inte skulle ingad i bedomningsunderlaget.

Nar nu dessa principfragor behandlats, kommer tribunalen att 6verga till att prova klagandens kritik
mot det Overklagade beslutet. Tribunalen kommer dérvid att beakta de konkreta uppgifter som
klaganden aberopade vid 6verklagandendmnden.

Klaganden har — i sin forsta argumentationslinje (se punkt 21 ovan) — gjort gillande att
overklagandendmnden inte i tillrdcklig utstrackning beaktade de pressklipp som gav vid handen att det
omstridda varumirket anvénts i flera linder inom det relevanta omradet, och inte bara i Forenade
kungariket.

Den av klaganden vid EUIPO aberopade bilagan JC 16 innehaller flera pressklipp fran juli 2001
till maj 2007; déri aterfinns odds eller kommentarer fran journalister eller bookmakers, och klaganden
identifieras ddar under beteckningen “bet365” eller i, forekommande fall, "bet365.com”. I dessa
pressklipp anges dven sponsrade idrottsevenemang som anordnats under ett namn som innehaller
bestandsdelen ”bet 365”. Att denna bestandsdel férekommer pa detta sdtt ger vid handen att den
anvints sasom varumairke, eftersom det dirigenom blir mojligt att identifiera vilket foretag som
erbjuder det eller det oddset eller som kommenterat den tédvlande som deltagit i sportevenemanget
eller vilken vadhéllare som sponsrar ett sportevenemang (exempelvis dokument nr 4, 209 eller 248 av
431 som hémtats fran engelsk press, eller dokument nr 2, 4, 33 eller 115 av 163 som hamtats fran
irlandsk press). Det finns visserligen andra pressklipp i bilagan som ger vid handen att bestandsdelen
"bet365” anvints som “firmanamn”, men dessa dr i kraftig minoritet (exempelvis dokument nr 6 av
431 som hamtats fran engelsk press, vilket redovisar en forteckning 6ver miljondrer, déribland de som
ager klaganden, eller dokument nr 76 och 77 av 431 som hamtats fran engelsk press, vilka innehaller
uppgifter och kommentarer om olika bolag).
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Den av klaganden vid EUIPO aberopade bilagan JC 17 innehéller pressklipp fran januari 2007
till november 2013. Déri aterfinns visserligen bland klippen fran engelsk press flera dokument som
visar att bestandsdelen "bet365” anvants som firmanamn (exempelvis dokument nr 13, 31, 46, 68, 105
och 156 av 231), men det finns bland dessa pressklipp ocksa ett mycket stort antal dokument som
hénvisar till sportevenemang som anordnats under ett namn som innehéller bestandsdelen "bet365”,
sarskilt hastkapplopningar, handlingar som redovisar vilka odds som erbjuds av klaganden (exempelvis
dokument nr 120-125, 157, 179-185 och 204 av 231), och &tminstone en artikel som ndmner
applikationen ”bet365” med hjilp av vilken det gar att delta i vadslagning och hasardspel pa
mobiltelefonen (dokument nr 14 av 231). Ovriga 231 pressklipp fran irlindsk media som aterfinns i
bilaga JC 17 innehaller sarskilt dokument som hanvisar till sportevenemang som anordnats under ett
namn som innehaller bestandsdelen "bet365”, men dven dokument som redovisar klagandens odds,
aven med nagra kommentarer fran klaganden i egenskap av bookmaker (exempelvis dokument nr 43
och 68 av 231).

I bilagorna JC 16 och JC 17 aterfinns séledes flera uppgifter som tjdnar som bevisning till styrkande av
att bestandsdelen "bet365” anvints som varumirke gentemot omséttningskretsen i Irland och Forenade
kungariket mellan juli 2001 och november 2013.

De av klaganden vid EUIPO aberopade bilagorna JC 18 (a)-JC 18 (g) innehaller pressklipp fran
webbaserad media eller klassisk media i sju andra medlemsstater. Dessa dokument innehaller en
odaterad jamforelse av kvaliteten pa tjanster som tillhandahalls av sju vadslagnings- och
hasardspelbolag. Man hanvisar déri till klaganden medelst det omstridda varumiérket och en av
klagandens figurtecken. Det finns dven artiklar som publicerats mellan dren 2007 och 2013, jamte en
odaterad artikel, vilka alla handlar om fotboll; déri redovisas klagandens odds under namnet "bet365”
eller sd finns det déri reklam for det omstridda varumaérket eller for webbplatsen “bet365.com”.
Sarskilt bilaga JC 18 (c) innehaller nagra pressklipp som handlar om sport frin svensk media,
publicerade mellan aren 2008 och 2012; dér aterfinns kommentarer fran klaganden som identifieras
under namnet bet365 samt de odds som klaganden erbjuder. Ndmnda bilaga innehaller dessutom en
artikel om den reklamkampanj som klaganden genomforde ar 2013.

I bilagorna JC 18 (a)-JC 18 (g) aterfinns saledes uppgifter som tjanar som bevisning till styrkande av
att det omstridda varumairket anvidnts som varumérke, bland annat i Sverige. Denna bevisning kan
saledes bidra till att styrka att det omstridda varumérket forvérvat sarskiljningsforméga till f6ljd av
anvdndning i Sverige.

Till skillnad fran vad som gjorts gillande av EUIPO vid forhandlingen, finner tribunalen att det alag
overklagandendmnden att pa ett tillrackligt fullstindigt satt prova dessa bilagor, i vart fall de som
avsdg de ldnder som ingér i det relevanta omrade som ndmnden lade till grund f6r sin provning. Det
var namligen inte sa att klaganden vid 6verklagandendmnden endast &beropat hundratals pressklipp
utan nadgon kommentar; det framgar av punkt 11 i forklaringen fran C. varifran dessa pressurklipp var
hiamtade och dessutom framgér det av dessa urklipp att det omstridda varumérket anvénts sasom
varumérke, med preciseringen i forekommande fall att vissa av dem hade oversatts till engelska.
Dessutom foreskrivs det i artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 95.1 i forordning
2017/1001) att EUIPO under forfarandet ska prova sakforhéllandet pa eget initiativ. Undantaget fran
denna regel som ror forfaranden om relativa registreringshinder kan inte tillimpas i forevarande mal,
eftersom intervenienten inlett ett forfarande om ogiltighetsforklaring av det omstridda varumaérket
med stéd av en absolut ogiltighetsgrund och inte med stod av en relativ sidan. Om
overklagandendmnden hade funnit att det mot bakgrund av bilagornas omfang var alltfor svart att
identifiera vilka av klagandens dokument som var relevanta, sd hade nimnden i vart fall — som en
processledningséatgiard enligt artikel 78.1 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 97.1 i foérordning
2017/1001) — kunnat foreldgga klaganden att inkomma med ndrmare preciseringar.
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Klaganden har vidare — ocksd inom ramen for sin forsta argumentationslinje (se punkt 21 ovan) —
aberopat olika uppgifter rorande anvidndningen av klagandens webbplats, till styrkande av att det
omstridda varumairket forvarvat sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvandning i olika lander.

Klaganden har inledningsvis gjort gillande att dess webbplats, innehéllande erbjudande om vadslagning
och hasardspel, kan anvindas pa flera sprak. Sasom framgar av den av klaganden vid EUIPO aberopade
bilaga JC 4 har klagandens webbplats varit i bruk sedan ar 2006, bland annat pa engelska, danska och
svenska. Dessa omstdndigheter utgoér indicier pa att klaganden har en betydande kundkrets i
atminstone ett land didr dessa sprak talas, eftersom skapandet och det dagliga underhéllet av en
interaktiv webbplats pa ett sprak innebar omkostnader som inte kan anses motiverade om sa inte vore
fallet.

Klaganden har dven aberopat rangordningen av dess webbplats i termer av antal besok i olika lander,
sasom framgér av den bilaga JC 5 som klaganden &beropat vid EUIPO. Tribunalen gor i denna del
foljande bedomning. Ett stort antal besok kan styrka att det omstridda varumérket — som é&terfinns i
namnet pa klagandens hemsida — har forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning i berérda
lander. Sasom redan angetts i punkt 44 ovan &ar det ndmligen sd, att — bortsett fran vissa spelare som
spelar for forsta gangen — en kund som kopplar upp sig pa en webbplats tillhorande ett vadslagnings-
eller hasardspelbolag inte gor detta av en slump, utan eftersom denna kund vill se just vilka
erbjudanden som stér till buds hos operatoren och eventuellt sitta en peng. Plats 33 i Sverige och
plats 74 i Forenade kungariket (vilket framgar av bilaga JC 5) utgor saledes indicier pa att det
omstridda varumaérket dér forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anviandning.

Dylika indicier framgar dven av uppgifterna rorande nya abonnenter pa klagandens webbplats, sasom
framgér av den bilaga JC 6 (b) som klaganden gett in till 6verklagandendmnden. Varje sdsong sedan
sasongen 2008/2009 later flera hundratusentals nya spelare registrera sig i Forenade kungariket pa
webbplatsen (735122 for sdsongen 2012/2013). Motsvarande sifferuppgifter for Danmark ger vid
handen att det dr friga om flera tiotusentals (85183 nyregistreringar for sdsongen 2012/2013).
Sifferuppgifterna for ovriga delar av unionen (forutom Spanien som ocksa redovisas individualiserat)
har lagts ihop, och det ror sig om flera hundratusentals nya spelare varje sdsong (901835
nyregistreringar for sdsongen 2012/2013). Den av klaganden vid EUIPO aberopade bilagan JC 6 (a)
innehaller ildre sifferuppgifter (sdésongen 2006/2007), men det &r utifran denna bilaga mojligt att fa
reda pa sifferuppgifter per land for "6vriga delar av unionen”, ndmligen 7 062 nya abonnenter for
Finland, 8291 nya abonnenter foér Irland, 462 nya abonnenter for Nederlinderna och 59322 nya
abonnenter for Sverige. Dessa uppgifter avser siledes nya spelare som latit registrera sig under en
sdasong pa klagandens webbplats, och om det dr mojligt att tro att vissa later registrera sig direkt som
en slump pa just denna webbplats snarare &n pa en annan, sa ar det dven rimligt att utga fran att de
flesta inte gor detta av en slump utan antingen pa tips fran andra spelare eller efter att ha gjort en
bedomning av utbudet och i féorekommande fall jamfort det med andra, eller eftersom de just vill
registrera sig pa flera webbplatser tillhorande olika spelbolag for att dar kunna satsa pengar fran gang
till gang utifrdn det spelerbjudande som de anser ge storst vinstchans. I sistndmnda fall — vilka ar de
mest troliga — ger registreringen pa klagandens webbplats under adressen "www.bet365.com” en bild
av att det omstridda varumarket eller darifran harledda varumirken har anvints sdsom varumadrken,
eftersom varumirkena just gor det majligt att identifiera ursprunget for de tjéanster som star till buds
om man latit registrera sig.

I dessa tankebanor finner tribunalen dven att klaganden pa goda grunder gjort géllande vissa uppgifter
rorande det program for medlemskap pa tredje mans webbplatser som ska ge de internetanvéndare
som anvédnder dessa webbplatser incitament att besoka klagandens webbplats. Eftersom klaganden, till
den tredje man pa vars hemsida det dr mojligt att omdirigera trafik och mojliggora registrering av och
en forsta utbetalning fran en internetanvindare for ett spel hos klaganden, betalar ut en kommission,
kan storleken p&d denna kommission och fordelningen fran land till land ge en indikation pa hur det
omstridda varumairket anvinds. Nér en internetanvdndare dr inne pa en tredje mans webbplats och
denne blir sa intresserad av det omstridda varumirket eller darifran hdrledda varumérken med
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reklamerbjudanden att denne léter registrera sig hos klaganden pa dennes webbplats, och sedan gor sin
forsta betalning, s beror det pa att det omstridda varumairket spelat en roll sdsom varumérke som
identifierar ett visst tjansteutbud som internetanvandaren dérefter &mnar ta del av. Den av klaganden
vid EUIPO aberopade bilaga JC 30 ger vid handen att sedan sdasongen 2007/2008 har flera miljoner
brittiska pund varje sdsong betalats ut till anslutna webbplatser. Motsvarande omsdttning féor Danmark
ar storre dn en miljon brittiska pund fér sdsongen 2012/2013. Omsidttningen for 6vriga delar av
unionen (forutom Spanien) har lagts ihop och det ar déarvid fraga om flera tiotals miljoner brittiska
pund sedan sdsongen 2010/2011. I vart fall avseende de lander vars sifferuppgifter redovisas
individualiserat ger dessa belopp en klar indikation pa att det omstridda varumérket eller dérifran
hérledda varumérken har anvénts for att salufora vadslagning och hasardspel hos klaganden.

Det dr ddremot inte mojligt att enbart utifran antalet omdirigeringar fran tredje mans webbplatser till
klagandens webbplats fa en trovirdig bild av att det omstridda varumarket anvénts for att identifiera
klagandens tjanster; vid detta tillfille &r det ndmligen — mot bakgrund av att det omstridda
varumérket har beskrivande karaktir — mycket mojligt att den berdrda internetanvéndaren kopplar
upp sig av en slump innan vederborande far exakt kinnedom om innehallet i erbjudandet.

Klaganden har dven aberopat storleken pa genererade spelbelopp, sasom dessa framgar av bilaga JC 10
(a) som klaganden aberopat vid EUIPO. Denna bilaga ger bland annat vid handen att under sdsongen
2012/2013 spelades det i Forenade kungariket for flera miljarder brittiska pund, for
hundratals miljoner brittiska pund i Danmark och for flera miljarder brittiska pund for 6vriga delar av
unionen (férutom Spanien). I vart fall avseende de lédnder vars sifferuppgifter redovisats individualiserat,
ger dessa belopp en klar indikation pa att det omstridda varumaérket eller darifran hiarledda varumérken
har anvints for att saluféra vadslagning och hasardspel hos klaganden, eftersom den som vill d4gna sig
at vadslagning eller hasardspel maste anvinda bestandsdelen "bet365” for att kunna delta.

Vad sedan giller de reklaminvesteringar som gjorts gillande av klaganden och som framgar av den
bilaga JC 19 som klaganden dberopat vid EUIPO, drar tribunalen samma slutsatser som de avseende
spelbeloppen (se punkt 70 ovan). Uppgifterna avser de olika sdsongerna sedan siasongen 2006/2007
och visar pa flera miljoner brittiska pund eller till och med flera tiotals miljoner brittiska pund i
reklamutgifter varje siasong bade i Danmark och i Forenade kungariket. Reklamutgifterna i ovriga
delar av unionen (férutom Spanien) uppgar dven de till flera miljoner brittiska pund per siasong, men
de har inte redovisats individualiserat land for land. I vart fall avseende de ldnder som har
individualiserade sifferuppgifter sa ger dessa belopp en klar indikation pa att det omstridda
varumairket eller dérifran héarledda varumérken har anvints for att salufora vadslagning och hasardspel
hos klaganden, eftersom dessa varumérken dr de enda som klaganden har anvént for att rent allmént
identifiera sina vadslagnings- och hasardspelstjanster. Andra handlingar som klaganden aberopat vid
overklagandendmnden avseende reklam ddr det omstridda varumirket och dérifran hérledda
varumirken anvdnds, kan utgora indicier pa att det omstridda varumirket forvirvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anviandning, sérskilt utanfor Forenade kungariket. I bilagorna JC 20
(a)-JC 20 (e), vilka aberopats av klaganden vid EUIPO, aterfinns flera kopior av reklammaterial for
vadslagning i sporttavlingar pa de spriak som talas i berorda ldnder; denna reklam publicerades mellan
aren 2007 och 2013, bland annat i skriven media pa engelska, danska och svenska. I bilaga JC 21 (a),
vilken aberopats av klaganden vid EUIPO, aterfinns exempel pa tv-reklam som sénts pa engelska eller
pa det sprak som talas i aktuellt land i Danmark, Sverige och Férenade kungariket. Uttalandet fran C.
(punkterna 14.1-14.22) avser foton fran tv-reklam som sdnts i Danmark, Sverige och Forenade
kungariket, och den DVD som bilagts klagandens yttrande till 6verklagandendmnden innehaller rorliga
bilder fran detta reklammaterial dar kinda artister forekommer. Bilaga JC 21 (b), vilken aberopats av
klaganden vid EUIPO, innehéller nagra reklaminslag pa engelska, a priori for sédndning i radio i
Forenade kungariket. Bilaga JC 25, vilken aberopats av klaganden vid EUIPO, innehaller exempel pa
korta tv-reklammeddelanden som sédndes mellan aren 2009 och 2014 i Danmark, Sverige och Forenade
kungariket.
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Vad daremot géller uttalandet fran C. (punkt 17 och foljande punkter), jamfort med bilaga JC 23 som
klaganden &beropat vid EUIPO, har klaganden gjort gillande att det utifran dessa gér att utldsa att
reklam pa fotbollsplaner kan ses i hela unionen p& TV. Tribunalen finner emellertid att det i
uppgifterna inte finns tillrdckligt precis information om sdndningen av denna reklam i olika
unionslander, till skillnad fran vad 6verklagandendmnden verkar ha funnit i punkt 58 i det 6verklagade
beslutet. Det anges ndamligen diri endast hur manga timmar totalt sett som sédndningen pagatt i hela
unionen, utan nagon differentiering per land. Samma beddémning gors gillande de uppgifter som
klaganden aberopat vid EUIPO for att illustrera reklamanviandningen av det omstridda varumairket
eller dérifran hirledda varumérken via fotbollsklubben Stoke City FC, sérskilt fotografierna i bilaga JC
29. Aven om det ir troligt att de Premier League-fotbollsmatcher som Stoke City spelar gr att ses pa
en tv-kanal i samtliga linder i unionen, s& kan dessa fotografier pa spelare, fotbollsplaner eller
kringprodukter inte ge nagon indikation vad géller den verkliga siandningen av denna reklam i olika
unionslédnder. De pressartiklar som vid EUIPO aberopats av klaganden i bilaga JC 29 (b) och som
hamtats fran tidningar i Irland och Forenade kungariket, kan inte heller anses ge nagra indikationer i
detta avseende.

Klaganden har ocksad — inom ramen for sin andra argumentationslinje (se punkt 21 ovan) — &beropat
vissa uppgifter som gar att utldsa fran uttalandet fran H. och frdn bilaga CH 1 till detta uttalande.
Dessa uppgifter skiljer sig emellertid knappast fran de uppgifter som aterfanns redan i uttalandet fran
C. och i bilagorna dartill. H. har exempelvis bekriftat de reklamkampanjer som klaganden latit
genomfora i Danmark, Sverige och i Forenade kungariket. Sddana uppgifter fran en i forhallande till
klaganden extern person kan visserligen forstirka trovéirdigheten i de uttalanden och den bevisning
som aberopats av klaganden, men de foranleder inte nagon annan bedémning i sak d4n den som gar
att gora utifran dessa om man utgar fran att de dr trovirdiga. Aven om de bekriftas av H., har
uppgifterna angdende sponsringen av fotbollsklubben Stoke City FC — sasom angetts i punkt 72 ovan
— ett begrdansat bevisvirde vad giller fragan huruvida det omstridda varumérket forvarvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvindning i hela det relevanta omradet. De av H. framhédvda
uppgifterna om klagandens framgangar kan pa sin hojd indirekt styrka den framgang som i
kommersiellt hdnseende ronts av varumirket med samma namn och av de dérifran hirledda
varumdrkena, vilka dr de enda som anvints av klaganden for att rent allmént identifiera dennes
vadslagnings- och hasardspeltjanster, utan att de for den sakens skulle verkligen kan anses styrka detta
med beaktande av att det darvid &r fraga om mycket allmédnt hallna uppgifter.

Det ar visserligen s3, att vissa av de uppgifter som ndmnts i ovanstidende punkter inte i sig innehaller
all den information som behdvs for att de ska kunna anses ovedersdgliga. De kopior av reklammaterial
for dansk och svensk skriven press som éaterfinns i bilaga JC 20 har exempelvis inte getts in i form av
kopior av de tidningssidor dér de ska ha forekommit, vilket for ovrigt papekats av C. i dennes uttalande
(punkt 13.7) med angivandet att det darvid kan vara fraga om provexemplar. Vidare har manga av de
uppgifter som aberopats av klaganden — bland annat angdende spelomsittning eller reklamutgifter —
hdmtats fran rent interna kallor. Dock finns det manga exempel pa uppgifter som hamtats frén i
forhéllande till klaganden externa kéllor, eller pa uppgifter som svarligen gar att bestrida: kompletta
pressklipp fran svensk media; jamforelsen avseende besok pa webbplatser i olika ldnder, dér det anges
att klaganden ligger pa plats 33 i Sverige och pa plats 74 i Forenade kungariket; omstidndigheten att
klagandens webbplats finns bade i en engelsk, i en dansk och i en svensk version; fotografier och
rorliga bilder fran tv-reklam som sénts i Danmark, Sverige och Forenade kungariket dar flera kdnda
artister forekommer (som illustration till punkterna 14.1-14.22 i uttalandet fran C., och pa den DVD
som bilagts klagandens yttrande till 6verklagandendmnden); de synnerligen ménga pressklipp som —
sasom rankingen i Sunday Times som aterfinns i bilaga CH 1 till uttalandet fran H. — pavisar de
framgangar i kommersiellt hénseende som klaganden ront, vilka oOverklagandendmnden i det
overklagade beslutet betecknat som "blomstrande och vilkdnda [med] miljontals kunder i 200 linder”
(punkt 64). Dessa uppgifter, som det finns foga anledning att ifrdgasitta och som Overensstimmer
med de 6vriga uppgifter som aberopats av klaganden, starker troviardigheten hos sistndmnda uppgifter.
Mot bakgrund av att nadgon precis kritik inte riktats mot uppgifternas tillforlitlighet, och mot bakgrund
av att informationen déri ar sannolik, finner tribunalen saledes att samtliga de uppgifter som namns i
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punkterna 57-73 ovan dr trovardiga, savitt de utgor uppgifter som pa ett andamalsenligt sitt aberopats
av klaganden till styrkande av att det omstridda varumaérket forvarvat sarskiljningsféormaga till f6ljd av
anvindning per den 19 juni 2013 i det relevanta omradet.

Mot bakgrund av beddmningskriterierna for fragan huruvida ett varumairke forvérvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvéndning (se sérskilt punkterna 27-29 ovan), och med beaktande
av de felaktiga bedomningar eller felaktiga rattsliga kvalificeringar som papekats i
punkterna 38-55 ovan, jamte de manga uppgifter som klaganden &beropat vid dverklagandendmnden
(se punkterna 57-74 ovan) och som har bevisvirde i fragan huruvida det omstridda varumérket
forvarvat sdrskiljningsformaga till foljd av anvdndning i det relevanta omraddet men som
overklagandendmnden inte beaktat i detta avseende, finner tribunalen att 6verklagandendmnden i det
overklagade beslutet inte lamnat tillrdckliga beslutsskdl for sjilva avgorandet nér det giller de i
registreringen angivna vadslagnings- och hasardspelstjéansterna i klass 41. Foljaktligen finner tribunalen
att klaganden, savitt avser dessa tjanster, ska vinna framgang med den enda ogiltighetsgrund som
aberopats till stod for overklagandet. Det saknas dérvid anledning att prova de sista argument som
aberopats av klaganden angdende den av Overklagandenimnden patalade avsaknaden av
marknadsundersokningar eller av bevisning fran en handelskammare.

Mot bakgrund av de domskil som anforts for att ogiltigforklara det 6verklagade beslutet, ankommer
det inte pa tribunalen att gora en detaljerad och konklusiv bedomning avseende hela det relevanta
omradet; detta gor sig i 4n hogre grad gillande som 6verklagandendmnden sjilv inte vidtog nagon
sddan bedomning (se, analogt, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, punkterna 71 och 72).

Tribunalen ogiltigforklarar siledes det overklagade beslutet i den mén det avser de i registreringen av
det omstridda varumaérket angivna tjansterna i klass 41.

Rittegangskostnader

Niér rattegdngsdeltagarna Omsom tappar ett mal pa en eller flera punkter, ska vardera deltagaren enligt

artikel 134.3 i tribunalens réttegdngsregler bidra sina egna réttegdngskostnader. Tribunalen far

emellertid besluta att en rittegangsdeltagare delvis ska ersitta en annan deltagares
rattegangskostnader, om det framstir som skaligt med hansyn till omstdndigheterna i malet.

Klaganden, EUIPO och intervenienten har Omsom delvis tappat malet. Med hénsyn till

omstindigheterna i malet beslutar tribunalen att vardera parten ska bédra sina egna

rattegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som meddelades av femte oOverklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 21 mars 2016 (drende R 3243/2014-5)
ogiltigforklaras, savitt det avser de i registreringen av EU-varumirket BET 365 angivna
tjansterna i klass 41.

2) Overklagandet ogillas i ovrigt.

3) Vardera parten ska bira sina rittegangskostnader.
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Gervasoni Madise da Silva Passos
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 14 december 2017.

Underskrifter
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