FORD MOTOR MOT HARMONISERINGSBYRAN (FUN)
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 2 december 2008 *

I mal T-67/07,

Ford Motor Co., Dearborn, Michigan (Forenta staterna), foretritt av advokaten
R. Ingerl,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av A. Poch, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 20 december 2006 (4drende R 1135/2006-2) om en ansokan
om registrering av ordméirket FUN som gemenskapsvarumérke,

* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

sammansatt av ordforanden V. Tiili samt domarna F. Dehousse och I. Wiszniewska-
Bialecka (referent),

justitiesekreterare: handldggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrattens kansli den 2 mars 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
11 juni 2007,

med beaktande av beslutet av ordféranden pa forstainstansrittens fjarde avdelning av
den 5 juli 2007, att inte tillata ingivandet av en replik,

med beaktande av den dndrade sammanséttningen av forstainstansréttens avdelningar,

efter forhandlingen den 10 juni 2008,
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FORD MOTOR MOT HARMONISERINGSBYRAN (FUN)

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Ford Motor Co., ingav den 27 juni 2005 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det sokta varumérket utgors av ordkédnnetecknet FUN.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 12 i Nicebverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den
15 juni 1957, med édndringar och tilligg, och motsvarar f6ljande beskrivning:
"motordrivna markfordon och delar och komponenter till dessa”.

Genom beslut av den 27 juni 2006 avslog granskaren anstkan om registrering av
ordmirket FUN for de ber6rda varorna, eftersom det var beskrivande i den mening som
avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, och saknade sdrskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i samma forordning.

II - 3415



DOM AV DEN 2.12.2008 — MAL T-67/07

Den 23 augusti 2006 6verklagade sokanden detta beslut till harmoniseringsbyran
i enlighet med artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 20 december 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog
harmoniseringsbyrdns andra 6verklagandenimnd &verklagandet. Overklagande-
nidmnden ansig att omsdttningskretsen utgjordes av genomsnittskonsumenter
mellan 18 och 70 ar. Enligt 6verklagandendmnden uppfattar denna krets ordet "fun”
i samband med ett motordrivet markfordon som en upplysning om att fordonet har en
originell design och dr sdrskilt roligt att kora. Dessutom anvinds ordet "fun” av
fackman, bilforséljare och arrangérer av fritidsaktiviteter for att beskriva en kategori av
fordon (till exempel fyrhjulingar, rallykarts och monstertruckar) eller fordon som é&r
roliga att kora (fun to drive). Overklagandenimnden papekade att ordet “fun” tillhér
den normala grundvokabuldren i det engelska spriket och att det séledes tydligt fanns
ett allmént intresse av att lata det vara tillgingligt for andra néringsidkare och
konkurrenter. Vad giller delarna och tillbehoren fann dverklagandendmnden att ordet
"fun” kunde uppfattas som en beteckning pa delar och utrustning till "néjesfordon” (fun
vehicles) och att vissa delar eller vissa tillbehor ocksd kunde vara “roliga” (fun).
Varumirket FUN ska séledes betraktas som beskrivande i den mening som avses
i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och f6ljaktligen anses sakna sarskiljningsférmaga
i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma foérordning.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansratten ska

— ogiltigférklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta réittegéngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sokanden har anfort tvd grunder som avser dels &sidosittande av artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94, dels asidoséttande av artikel 7.1 b i samma férordning.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden tillimpade artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94 felaktigt, eftersom ordet "fun” &r ett ord i det allménna
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ordforradet, som inte dr direkt beskrivande och som har ett abstrakt semantiskt
innehall som pa sin hojd vicker associationer.

Overklagandenimnden har inte heller baserat sin bedémning pa enbart ordet "fun”
utan pa meningar som innehaller mer komplexa uppgifter, ndrmare bestamt "fordonet
har en originell design” och “fordonet ér sirskilt roligt att kora”. Dessa meddelanden
ingér inte i registreringsanskan och de forutsitter att konsumenten gor begrepps-
méssiga bedomningar, semantiska tilligg och avgransningar.

Pa grund av den hoga abstraktionsgraden i ordet “fun” och avsaknaden av information
som kan utgora en tillrackligt direkt och konkret beskrivande upplysning, skulle
konsumenten, enligt s6kandens mening, med nodvéndighet utga ifran att han har att
gbra med ett namn pa en vara som anger ursprunget, nirmare bestimt namnet pa en
bilmodell.

Mojligheten att registrera varumérket FUN paverkas inte av att ordet "fun” har en
positiv bibetydelse. Den semantiska inneborden av ordet "fun” ar sddan att ordet vicker
associationer men inte beskriver egenskaperna hos ett motordrivet markfordon.
Sokanden anser att d&ven om ordet "fun” skulle anses associera till den avsedda
anviandningen av de berérda varorna, i den meningen att varorna ér avsedda att vara en
killa till glddje, ar detta inte tillrackligt for att det ska vara fraga om en konkret
beskrivande angivelse av en egenskap hos dessa varor.

Sokanden har anfort att 6verklagandendmnden, genom att anvdnda kidnnetecknet "fun
vehicles” som utgangspunkt, vilket framgétt av de Internetsidor till vilka den senare
hénvisat i det angripna beslutet, kompletterade det sokta varumérket genom att skapa
en kombination med en annan innebord och saledes forvrangde foremélet for
registreringsansokan. Dessa Internetsidor kan inte heller tjina som grund for det
angripna beslutet, eftersom de varken atergetts i detalj i detta beslut eller bifogats
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detsamma, samt eftersom de &r resultatet av skningar pa andra kdnnetecken &n det
sokta. Sokanden har under den muntliga forhandlingen gjort gillande att de
Internetsidor som bifogats harmoniseringsbyrans svarsinlaga och som féljer av
sokningar pa uttrycket ”fun cars” utgér nya bevis som inte kan beaktas av
forstainstansritten.

Sokanden har anfort att réattspraxis inte utgor hinder mot registrering av ett varumérke
som bestar av tecken som anvéinds som reklamslogans, under den enda férutsattningen
att varumarket omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella
ursprunget for de berérda varorna. Den omsténdigheten att andra foretag anvénder det
berérda kidnnetecknet pa detta sitt dr inte tillracklig for att neka registrering.

Samtliga dessa dverviganden giller ocksa i fraga om andra varor som omfattas av
registreringsansokan, det vill sdga i friga om delar och andra komponenter till
motordrivna markfordon. Taget for sig skulle ndmligen ordet "fun” inte kunna direkt
och konkret beskriva vare sig dessa produkter eller deras visentliga egenskaper.

Till skillnad fran sokanden anser harmoniseringsbyrdn att 6verklagandendmnden
varken baserat sin bedomning pa forklarande komplexa meningar eller &ndrat
foremalet for registreringsansokan, utan betraktat ordet "fun” f6r sig med avseende
pd de berérda varorna. Overklagandenimnden ansdg alltsd att den relevanta
konsumenten skulle uppfatta detta ord, nir det forekommer pa ett motordrivet
markfordon, som kénnetecknande for ”ett fordon med en sdrskild design” och “ett
fordon som dr sérskilt roligt att kora”. P4 samma sétt gjorde granskaren sokningar pé
ordet "fun” i samband med fordon (vehicles).
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Enligt harmoniseringsbyran har o6verklagandendmnden haft fog for att tillimpa
artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, eftersom det finns ett sa direkt och konkret samband
mellan ordet "fun” och motordrivna markfordon att en engelsktalande genomsnitts-
konsument omedelbart och utan vidare eftertanke eller analys av ordet kan uppfatta en
beskrivning av varornas art eller avsedda anvdandning. Ordet "fun” har ndmligen inte
bara en positiv bibetydelse utan ar konkret beskrivande. Den omstédndigheten att ett
fordon har en sirskild design eller &r sirskilt roligt att kora ar f6r manga bilister viktiga
kriterier nir de koper bil. Konsumenter dr dessutom vana vid att hitta beskrivande
upplysningar pa bakdelen av fordon, sdsom turbo, ABS eller 4x4, vilket inte endast ar
upplysningar om varans ursprung.

Dessutom anvinds redan ordet "fun” pd marknaden for att beskriva bilar som genom
sin design, utrustning eller prestanda framkallar korglddje, eller for att beskriva vissa
kategorier av fordon. Overklagandenimnden beaktade de tio Internetsidor som
granskaren hade hinvisat till och av vilka framgick att olika bilar betecknas med
uttrycket "fun vehicles”. Det framgar av de Internetsidor som bifogats harmonisering-
sbyrans svarsinlaga att dven uttrycket "fun cars” anvinds.

Harmoniseringsbyran har tillagt att den relevanta konsumenten skulle kunna uppfatta
ordet "fun” pa delar och tillbeh6r som en uppgift om utrustningen till "fun vehicles”
eller "fun cars”, som finns pa marknaden, och att detta ord skulle kunna ge upphov till
ett direkt samband med denna fordonskategori. Sasom 6verklagandendmnden anfort
skulle vissa delar och vissa tillbehor till fordon kunna vara en kélla till glddje. Saledes kan
artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 éven tillimpas pé delar och tillbehor till motordrivna
markfordon.
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Forstainstansrattens bedomning

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far f6ljande inte registreras: Varumérken som
endast bestar av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, virde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna. Enligt
artikel 7.2 i férordning nr 40/94 ska punkt 1 tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i en del av gemenskapen.

De kidnnetecken som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 &r kannetecken som inte
anses kunna fylla ett varumairkes vdsentliga funktion, nadmligen den att identifiera
varans eller tjanstens kommersiella ursprung for att saledes gora det majligt f6r den
konsument som koper varan eller tjansten som bér varumaérket att vid ett senare kop
gora samma val om erfarenheten visar sig vara positiv, eller att gora ett annat val om den
visar sig vara negativ (dom av den 27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot
harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 28, och av den 22 maj 2008
i mal T-254/06, Radio Regenbogen Hoérfunk in Baden mot harmoniseringsbyran
(RadioCom), €j offentliggjort i rattsfallssamlingen,, punkt 27).

De kénnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 ar de
som, vid ett normalt anvéindande fran omsattningskretsens synpunkt, kan anvéndas for
att beskriva en sadan vara eller tjanst som den for vilken ansékan om registrering har
gjorts, antingen direkt eller genom att nimna en av dess vasentliga egenskaper (dom av
den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran,
REG 2001, s. I-6251, punkt 39, och domen i det ovan i punkt 22 nimnda maélet
RadioCom, punkt 28).

Harav foljer att ett kannetecken omfattas av forbudet i denna bestdmmelse bara om det
finns ett sa direkt och konkret samband mellan kdnnetecknet och de ifragavarande
varorna eller tjdnsterna att omséttningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke
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kan uppfatta en beskrivning av den ifragavarande kategorin varor och tjinster eller en
av deras egenskaper (forstainstansriattens dom av den 22 juni 2005 i mal T-19/04, Metso
Paper Automation mot harmoniseringsbyran (PAPERLAB), REG 2005, s. 11-2383,
punkt 25, och domen i det ovan i punkt 22 nidmnda malet RadioCom, punkt 29).

Ett varumarkes beskrivande karaktir ska saledes bedomas i forhallande dels till de varor
eller tjanster for vilka registrering av kdnnetecknet begérs, dels till hur omséttnings-
kretsen, som utgors av dem som konsumerar dessa varor eller tjdnster, uppfattar
varumairket (forstainstansriattens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyran (EUROCOQL), REG 2002, s. II-683, punkt 38, och
domen i det ovan i punkt 22 ndimnda mélet RadioCom, punkt 33).

I det aktuella fallet avser ansdkan om registrering av ordmérket FUN varorna
“motordrivna markfordon och delar och komponenter till dessa”.

Overklagandenimnden har papekat, vilket sékanden inte har bestritt, att omsitt-
ningskretsen bestar av engelsktalande genomsnittskonsumenter mellan 18 och 70 ar,
vilket motsvarar den aldersgrupp som ér intresserad av motordrivna markfordon och
delar och komponenter till dessa.

Vid bedomningen av huruvida det foreligger ett sadant absolut registreringshinder som
avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, ska det provas huruvida det for denna
omsittningskrets foreligger ett tillridckligt direkt och konkret samband mellan
kannetecknet FUN och de varor som omfattas av registreringsansokan.
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Overklagandenimnden har funnit att det engelska ordet “fun” betyder "néje” och
“glddjekalla”, vilket parterna inte bestritt.

Sokanden har emellertid gjort géllande att 6verklagandendmnden stott sig pa tva andra
betydelser, "fordonet har en originell design” och "fordonet ar sarskilt roligt att kora”,
vilka gar betydligt lingre 4n betydelsen av det sokta varumaérket.

Av det angripna beslutet framgar att dverklagandendmnden konstaterat att omsétt-
ningskretsen uppfattar ordet "fun”, i samband med ett motordrivet markfordon, som en
upplysning om att fordonet har en originell design eller &r roligt att kora. I motsats till
vad s6kanden gjort géllande har 6verklagandendmnden inte gett ordet "fun” en annan
betydelse utan papekat hur den relevanta konsumenten uppfattar detta ord i samband
med de varor som avses i registreringsansokan.

Enligt réttspraxis méste ett ordkédnnetecken, for att omfattas av artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94, diremot utgora en specifik, otvetydig och objektiv angivelse av de
ifrdgavarande varornas och tjénsternas visentliga egenskaper (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansréttens dom av den 12 januari 2005 i mal T-334/03, Deutsche
Post EURO EXPRESS mot harmoniseringsbyran (EUROPREMIUM), REG 2005,
s. II-65, punkt 41 och dir angiven réttspraxis).

Den omstéindigheten att ett foretag indirekt och pa ett abstrakt sétt vill ge en positiv bild
av sina varor, utan att konsumenten dérvid direkt och omedelbart upplyses om en viss
kvalitet eller egenskap hos de berdrda varorna, ar ett sitt att viacka associationer hos
konsumenten och visar inte varornas egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrattens dom av den
31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyran (VITALITE),
REG 2001, s. 1I-449, punkt 24, och av den 9 oktober 2002 i mal T-360/00, Dart
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Industries mot harmoniseringsbyrén (UltraPlus), REG 2002, s. I1-3867, punkt 27, samt
domen i det ovan i punkt 32 nimnda mélet EUROPREMIUM, punkt 37).

Kénnetecknet FUN kan i samband med motordrivna markfordon uppfattas som en
upplysning om att dessa fordon kan vara roligt eller vara en killa till gladje.
Kéannetecknet FUN kan siledes anses ge varan en positiv framtoning, pd samma sétt
som en reklambild, genom att hos den relevanta konsumenten vicka idén om att ett
fordon kan vara en killa till glidje. Aven om ett motordrivet markfordon i vissa fall kan
vara en killa till glddje for foraren, forblir kinnetecknet FUN suggestivt.

I detta sammanhang ska det konstateras att sambandet mellan betydelsen av ordet
“fun”, 4 ena sidan, och motordrivna markfordon, & andra sidan, framstar som alltfor
vagt, obestamt och subjektivt for att kunna ge detta ord en beskrivande karaktir
i forhéllande till de ovanndmnda varorna.

Till skillnad fran vissa beskrivande upplysningar om ett fordons egenskaper, saisom
turbo, ABS eller 4x4, kan kinnetecknet FUN pa bakdelen av ett fordon inte anses direkt
beskriva ett motordrivet markfordon eller en av dess visentliga egenskaper. Placerad pé
ett sddant sétt uppfattar den relevanta konsumenten det som en angivelse om varans
kommersiella ursprung.

4

Overklagandenimndens konstaterande, att konsumenten uppfattar ordet fun’
i samband med de ifragavarande varorna som en upplysning om att fordonet har en
originell design eller &r roligt att kora, dr inte tillrédckligt for att kdnnetecknet ska anses
ha en beskrivande karaktdr i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.
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Av det ovanstaende foljer att kidnnetecknet FUN inte har ett sa direkt och konkret
samband med motordrivna markfordon att omsattningskretsen omedelbart och utan
vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av dessa varor eller en av deras
egenskaper. Kénnetecknet FUN omfattas saledes inte av forbudet i artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94.

Denna slutsats paverkas inte av 6verklagandendmndens konstaterande, att sannolik-
heten for att den relevanta konsumenten uppfattar ordet FUN som en upplysning om
att fordonet har en originell design eller ar roligt att kora stods av exempel som himtats
fran de Internetsidor som granskaren hanvisat till, av vilka framgick att ordet "fun”
anvinds av fackmén for att beskriva vissa kategorier av fordon (till exempel fyrhjulingar
och rallykarts) eller fordon som helt enkelt &r "fun to drive”.

Sasom sokanden har gjort géllande bygger ndmligen granskarens Internetsokning inte
enbart pa kidnnetecknet FUN utan pa en kombination av ord som innehéller det sokta
kénnetecknet och ordet "vehicles”, som dr en beteckning for de ifrdgavarande varorna.
Eftersom en sddan kombination forenar det sokta kinnetecknet med beteckningen for
den ifrdgavarande varan, blir den med nédvindighet beskrivande for en sadan vara.
I forevarande fall avser registreringsansokan emellertid endast kdnnetecknet FUN. Den
omstdndigheten att o6verklagandendmnden konstaterat att ordet “fun” anvénds
i samband med ordet "vehicles” dr saledes inte i sig tillrdcklig for att kédnnetecknet
FUN ska anses ha en beskrivande karaktér.

Overklagandenimnden visade inte heller att ordet "fun” utgjorde eller skulle kunna
utgéra en generisk eller vanlig beteckning for att identifiera eller kidnneteckna
motordrivna markfordon. Rétten konstaterar i detta sammanhang att det inte finns
nagon sarskild kategori av motordrivna markfordon som betecknas som "fun vehicles”.
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Vad giller resultaten av den Internetsokning pa uttrycket “fun cars” som harmoniser-
ingsbyran bifogat sin svarsinlaga och som inte framlagts under det administrativa
forfarandet, erinrar forstainstansrdtten om att dess uppgift inte ar att géra en ny
provning av de faktiska omstandigheterna mot bakgrund av bevisning som foretes for
forsta gangen vid ratten (forstainstansréttens dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01,
Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyran (kylargaller), REG 2003, s. II-701,
punkt 18, och av den 12 september 2007 i mal T-164/04, ColArt/Americas mot
harmoniseringsbyran (BASICS), ej offentliggjort i réttsfallssamlingen,, punkt 44). Dessa
handlingar ska saledes avvisas och det &dr dirvid inte nodvéindigt att undersoka deras
bevisvirde.

Vad giller de Ovriga varorna i registreringsansokan, ndrmare bestimt delar och
komponenter till motordrivna markfordon, konstaterar forstainstansritten att fragan
huruvida ett kdnnetecken har en beskrivande karaktdr ska bedomas individuellt
i forhallande till var och en av de kategorier av varor eller tjdnster som registrerings-
ansokan avser. Det kan emellertid vara sé att samtliga varor som anges i registrerings-
ansokan dr oskiljaktiga, eftersom vissa av dessa varor endast kan anvindas
i kombination med andra, och att det dérfor ska goras en gemensam bedémning
avseende dessa varor (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
31 mars 2004 i mal T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyran (LOOKS LIKE
GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. II-1023, punkt 33,
av den 8 juni 2005 i mal T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyran (ROCKBASS),
REG 2005, s. II-1981, punkt 67).

I forevarande fall ska de varor som i registreringsansokan betecknas som delar och
komponenter till motordrivna markfordon endast anvéndas tillsammans med dessa
fordon och inte sjalvstindigt. De delar och komponenter till motordrivna markfordon
som anges i registreringsansokan och fordonen i sig ar oskiljaktiga, varfor den slutsats
som dragits ovan betridffande motordrivha markfordon &ven giller i fraga om
forevarande varor.

Kéannetecknet FUN ska séledes inte heller anses ha ett s& direkt och konkret samband
med "delar och komponenter” till motordrivna markfordon att kénnetecknet omfattas
av forbudet i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.
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Talan ska dérfor bifallas savitt avser den forsta grunden, om ésidoséttande avartikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har anfort att 6verklagandendmnden inte har gjort en separat prévning avde
registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, och att den ansett att
det sokta varumaérket saknade sirskiljningsformaga av den enda anledningen att det var
beskrivande. Mot bakgrund av att villkoren i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 inte ar
uppfyllda i férevarande fall, ska talan saledes bifallas savitt avser den grund som géller
asidosattande av artikel 7.1 b i denna forordning.

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden, om den hade foretagit denna
separata provning, skulle ha kommit till slutsatsen att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
inte var tillimplig. Kédnnetecknet FUN har en s abstrakt betydelse att det enbart &r
suggestivt eller vicker associationer, och det skulle med litthet och omedelbart kunna
kommas ihdg av omsittningskretsen, vilket, mot bakgrund av réttspraxis, ger
kénnetecknet sdrskiljningsforméga.
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Harmoniseringsbyrén har i motsats till sokanden gjort gillande att tillimpligheten av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har motiverats separat. Granskaren ansag att
kdnnetecknet FUN endast informerar konsumenten om att varorna har ett stort
underhallningsvirde och att det darfor inte skulle kunna uppfylla den visentliga
funktionen hos ett varumirke, samt att det saknar sirskiljningsforméaga. Overklagande-
ndmnden fann att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 var tillamplig pa grund av att
artikel 7.1 c i samma férordning var det. Genom att péasta att ordet "fun” ar ett ganska
banalt ord som tillhér grundvokabuldren i det engelska spraket, tog Gverklagande-
nimnden dessutom stillning till ett av sokandens argument som snarare avsig
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Kénnetecknet FUN saknar dessutom, enligt harmoniseringsbyran, det minimum av
sarskiljningsformaga som krivs for att undvika en tillimpning av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94. For den relevanta konsumenten ér ordet "fun” inte uteslutande
suggestivt utan har ett innehall som omedelbart kan forstds i samband med den
ifragavarande varan.

Forstainstansrattens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far varumérken som saknar sérskiljnings-
formaga inte registreras. Kdnneteckens beskrivande karaktir ska bedémas mot
bakgrund av de varor och tjanster som ansdkan om registrering avser.

I forevarande fall har 6verklagandendmnden kommit till den slutsatsen att varumarket
FUN inte far registreras enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och att det dérfor inte
heller far registreras enligt artikel 7.1 b i denna férordning.
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I motsats till vad harmoniseringsbyran péstar &r enbart 6verklagandendmndens
konstaterande, i samband med dess bedomning av kdnnetecknets beskrivande karaktar,
att ordet "fun” tillhor grundvokabuldren i det engelska spraket inte tillrackligt for att det
sokta varumérket ska anses sakna sérskiljningsformaga och det visar inte att det har
gjorts en separat prévning pa grundval av artikel 7.1 b i fé6rordning nr 40/94.

Overklagandenimnden har alltsd i huvudsak kommit till den slutsatsen att
kénnetecknet FUN saknar sdrskiljningsforméga pa grund av att det ar beskrivande.
Det har emellertid ovan faststillts att Overklagandendmndens uppfattning att
kédnnetecknet FUN omfattas av forbudet i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 var
felaktig. Foljaktligen kan 6verklagandendmndens resonemang roérande artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 inte godtas, eftersom det &r grundat pa denna felaktiga
forutsittning.

Av vad ovan anforts foljer att talan kan vinna bifall &ven savitt avser den andra grunden,
om dsidoséttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, och talan ska saledes bifallas i sin
helhet.

Det angripna beslutet ska saledes ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoniserings-
byran ska forpliktas att ersétta rattegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran
har tappat malet, ska s6kandens yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 20 december 2006 (irende R
1135/2006-2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 2 december 2008.

Underskrifter
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