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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 februari 2020*

”Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 f —
Absolut registreringshinder — Varumérke som strider mot allmdn moral — Ordkénnetecknet "Fack Ju
Gohte” — Avslag pa registreringsansokan”
I mal C-240/18 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
4 april 2018,

Constantin Film Produktion GmbH, Miinchen (Tyskland), foretrdtt av E. Saarmann och
P. Baronikians, Rechtsanwilte,

sokande,
i vilket den andra parten ér:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av D. Hanf, i egenskap av
ombud,

svarande i forsta instans
meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden E. Regan, samt domarna I. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢
(referent) och C. Lycourgos,

generaladvokat: M. Bobek,

justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 13 februari 2019,

och efter att den 2 juli 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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Dom

Constantin Film Produktion GmbH har yrkat att domstolen ska upphéva den dom som meddelades av
Europeiska unionens tribunal den 24 januari 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju
Gohte) (T-69/17, ej publicerad, EU:T:2018:27) (nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna
dom ogillade tribunalen Constantin Film Produktion GmbH:s talan om ogiltigférklaring av det beslut
som femte oOverklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialraittsmyndighet (EUIPO)
meddelade den 1 december 2016 (drende R 2205/2015-5, nedan kallat det omtvistade beslutet),
angdende en ansokan om registrering som EU-varumairke av ordkdnnetecknet "Fack Ju Gothe”.

Tillampliga bestimmelser

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009,
s. 1) dndrades genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trddde i kraft den 23 mars 2016. Forordning
nr 207/2009, i dess lydelse enligt forordning nr 2015/2424, upphévdes och ersattes, med verkan fran
den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hénsyn till vid vilken tidpunkt den
aktuella registreringsansdkan ingavs, det vill sdga den 21 april 2015, omfattas de faktiska
omsténdigheterna i malet av de materiella bestimmelserna i férordning nr 207/20009.

I artikel 7 i forordning nr 207/2009, med rubriken "Absoluta registreringshinder”, féreskrivs foljande i
punkterna 1-3:

”1. Foljande far inte registreras:

f) Varumirken som strider mot allmén ordning eller mot allman moral.

2. Punkt 1 ska tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en del av [unionen].

3. Punkterna 1 b, ¢ och d ska inte tillimpas om varumarket till foljd av dess anvindning har uppnatt
en sdrskiljningsformaga i fraga om de varor eller tjanster for vilka det ansoks om registrering.”

I artikel 75 i forordning nr 207/2009, med rubriken "Beslutets grunder”, foreskrivs f6ljande:
”[Myndighetens] beslut ska innehalla beslutets grunder. ...”

I artikel 76, med rubriken "Provning av sakforhallandena pé eget initiativ”, i forordning nr 207/2009
anges foljande i punkt 1:

"Vid forfarande infor [myndigheten] ska denna utan sarskilt yrkande prova sakforhallandena; dock ska i
drenden om relativa registreringshinder prévningen vara begrénsad till vad parterna aberopat och
yrkat.”

I skal 21 till forordning nr 2015/2424 anges foljande:

”(21) ... Dessutom bor denna forordning tillimpas pa ett sitt som sékerstiller full respekt for
grundldggande fri- och réttigheter, sérskilt yttrandefriheten.”
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I skdl 21 i forordning 2017/1001 &terges ordagrant den i foregdende punkt angivna ordalydelsen i
skal 21 i forordning 2015/2424.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

Klaganden, Constantin Film Produktion, ingav den 21 april 2015 en ansdkan om registrering av
EU-varumairke till EUIPO, i enlighet med férordning nr 207/2009.

Det sokta varumdrket utgors av ordkidnnetecknet "Fack Ju Gohte”, som dven ar titeln pa en tysk
komedifilm som klaganden har producerat och som var en av de storsta filmframgéngarna i Tyskland
under 2013. Klaganden har producerat tva uppfoljare till denna komedifilm, vilka visades pa
biograferna med titlarna "Fack Ju Gohte 2”7 och "Fack Ju Gohte 3” under 2015, respektive 2017.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28,
30, 32, 33, 38 och 41 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar f6r var och en av
dessa klasser foljande beskrivning:

— klass 3: "Blekningspreparat och andra dmnen for anviandning vid tvdtt; rengdrings-, poler-, skur-
och slipmedel; tvél, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harlotioner, tandkram.”

— klass 9: "Bérare av registrerad data, oavsett form; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara), det vill
sdga ljud-, video-, text-, bild- och grafisk data i digital form; fotografiska-, kinematografiska- och
undervisningsapparater och instrument; anordningar for inspelning, sindning eller atergivning av
ljud eller bild; ...”

— klass 14: "Juvelerarvaror; smycken; édelstenar; ...”

— Kklass 16: "Trycksaker; fotografier; pappersvaror; kontorsartiklar ...”

— klass 18: "Koffertar och resviskor; paraplyer och parasoller; promenadképpar; bagage, ...”

— klass 21: "Glasvaror, porslin och lergods, €j ingdende i andra klasser; kandelabrar”,

— klass 25: "Klader, fotbeklddnader, huvudbonader”,

— klass 28: ”"Spel, leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser;
julgransprydnader”,

— klass 30: "Kaffe, te, kakao och kaffeersattning; ris, tapioka och sagogryn; mjol och
spannmalspreparat, brod, bakverk och konditorivaror; glassvaror; socker, honung, sirap; jast,

bakpulver; ...”

— klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktbaserade
drycker och fruktjuicer; ...”

— klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (inte 6l)”,

— klass 38: "Telekommunikationstjanster; tillhandahallande av chattrum pa internet och
internetforum, 6verforing av data via internet ...”,
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— klass 41: "Utbildning; undervisning; underhéllning, sérskilt TV- och filmunderhéllning, redigering
av radio- och TV-program, radio- TV- och filmproduktion, filmuthyrning, filmvisning i biografer;
sport- och kulturverksamhet.”

Genom beslut av den 25 september 2015 avslog granskaren registreringsansékan, med avseende pa de

varor och tjdnster som avses i foregdende punkt, med stod av artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009,

jamford med artikel 7.2 i samma foérordning.

Den 5 november 2015 overklagade klaganden granskarens beslut till EUIPO, med stod av
artiklarna 58-64 i férordning nr 207/20009.

Genom det omtvistade beslutet ogillade femte 6verklagandendmnden vid EUIPO 6verklagandet.

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 3 februari 2017, vickte klaganden talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Till stod for sitt Overklagande aberopade klaganden tva grunder, varav den forsta avsag ett
asidosédttande av artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, och den andra avsag ett &sidosdttande av

artikel 7.1 b i samma férordning.

I den 6verklagade domen fann tribunalen att talan inte kunde vinna bifall savitt avsdg nidgon av dessa
grunder och ogillade talan i sin helhet.

Parternas yrkanden vid domstolen

Klaganden har yrkat att domstolen ska

— upphéva den 6verklagade domen,

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.
EUIPO har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Provning av overklagandet

Till stod for overklagandet har klaganden aberopat tre grunder, varav den forsta avser ett dsidosédttande
av artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, den andra avser ett asidosittande av principen om
likabehandling, och den tredje avser ett &sidoséttande av réttssiakerhetsprincipen och principen om god
forvaltningssed.

Domstolen kommer inledningsvis att prova den forsta grunden, avseende ett asidosittande av
artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009.
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Parternas argument

Genom den forsta grunden har klaganden i huvudsak gjort géllande att tribunalen, vid provningen av
huruvida det sokta varumaérket strider mot allmén moral, gjorde sig skyldig till flera fel vid tolkningen
och tillaimpningen av artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009. Denna grund bestar av fyra delar.

Klaganden har for det forsta hdvdat att tribunalen asidosatte principen om individuell provning genom
att inte prova det sokta varumirket, det vill sidga "Fack Ju Gohte”, utan kidnnetecknet "Fuck you,
Goethe”.

Klaganden har dessutom gjort géllande att uttrycken "Fuck” och "Fuck you” har forlorat sin vulgaritet
till f6ljd av den sprakliga utvecklingen i sambhillet. Det finns ingen allmén praxis bestiende i att
uttryck som innehaller dessa ord végras registrering som varumairken, vilket framgar av att
kannetecken sasom "Fucking Hell” och "MACAFUCKER” har registrerats som EU-varumérken.

Klaganden har for det andra gjort géllande att tribunalen gjorde en alltfor extensiv tillimpning av det
absoluta registreringshinder avseende allmdn moral som anges i artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009,
genom att tillimpa sina bedomningar av uttrycken "Fuck” och "Fuck you” pa det sokta varumairket i sin
helhet och genom att sla fast att ordkannetecknet "Fack Ju Gohte” kdnnetecknas av en inneboende
vulgaritet som bestandsdelen "Gohte” inte kan avhjélpa.

Klaganden anser bland annat att tribunalen inte visade prov pa sddan forsiktighet och kénslighet som
kravs vid tillimpningen av detta registreringshinder som, dven om det ror subjektiva virden, ska
tillampas restriktivt och sa objektivt som mdjligt for att undvika risken att kdnnetecken utesluts fran
registrering enbart av det skilet att de inte motsvarar den personliga smaken hos den som utfor
provningen. Tribunalen borde siledes ha beaktat den omstindigheten att helhetsintrycket av det sokta
varumirket, med hédnsyn till den fonetiska transkriberingen pa tyska av uttrycket "Fuck You” i
kombination med bestindsdelen "Gohte” — vilket avser impopuldra skolamnen—, har en oforarglig,
barnslig och lekfull karaktar, samt ger uttryck for frustration i skolan.

For det tredje har klaganden gjort gillande att tribunalen felaktigt ansag att det inte var styrkt att den
tysksprakiga allménheten inte skulle upproras av det kidnnetecken som ansokan avser, med avseende pé
de aktuella varorna och tjansterna. I detta avseende har klaganden gjort gillande att tribunalen
tillaimpade bevisbordereglerna pa ett felaktigt sdatt. Tribunalen underldt dessutom att beakta den
omsténdigheten att omsittningskretsens uppfattning av det sokta varumairket inte kan faststillas pa ett
abstrakt sdtt och frigoras fran varje empirisk grund, enbart pa grundval av subjektiva viarden, utan ska
bedémas med beaktande av faktorer som kan ge indikationer om hur denna omsattningskrets verkligen
uppfattar varumérket. Den stora framgang som filmen med samma titel har haft, och den
omstiandigheten att Gotheinstitutet (Tyskland) anvénder filmen for pedagogiska déndamal, visar att den
tysksprakiga allmdnheten, som utgér omsittningskretsen i forevarande fall, uppfattar det sokta
varumérkets humoristiska karaktdr och inte pa nagot sitt betraktar det som stotande eller vulgart.

Pa grund av sina felaktiga bedomningar gjorde tribunalen, for det fjarde, sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning vid avvdgningen mellan klagandens intresse av att det sokta varumaérket registreras a
ena sidan, och allménhetens intresse av att inte stillas infor varumirken som strider mot allmén
moral & den andra, det vill sdga varumérken som é&r stérande, oforskimda, forolampande eller till och
med hotfulla.

EUIPO har gjort géllande att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den forsta grunden.
EUIPO anser for det forsta att klagandens argument att tribunalen prévade kiannetecknet "Fuck you,

Goethe” och inte det sokta varumadrket, det vill sdga "Fack Ju Gohte”, grundar sig pa en felaktig
tolkning av den 6verklagade domen. Punkterna 17, 18 och 20 i den domen ska ldsas mot bakgrund av
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den premiss som framgar av punkt 16 i domen, vari det preciseras att konsumenten “vanligtvis
uppfattar ett varumirke som en helhet”, vilket inte hindrar honom frén att identifiera "ordelement
som har en konkret innebord for honom eller som liknar ord som han kéanner till”.

For det andra kan sokandens argument att uttrycken Fuck och Fuck you har férlorat sin ursprungliga
sexuella betydelse, sa att de inte ldngre uppfattas som vulgira och stotande, inte tas upp till provning
eftersom det avser en bedomning av de faktiska omstidndigheterna. I vilket fall som helst kan
klaganden inte vinna framgang med detta argument, eftersom tribunalen konstaterade att uttrycket
"Fuck you” &r vulgirt i sig, &ven om det antas att det, pd grund av spraklig utveckling, inte langre
forstas i sin sexuella betydelse.

For det tredje har EUIPO gjort gillande att tribunalen, i punkt 18 i den Overklagade domen,
uttryckligen beaktade den omstdndigheten att uttrycket "Fuck you” har andrat betydelse, och
preciserade hdrvidlag att det dven kan anvidndas for att uttrycka ilska, misstro eller forakt gentemot en
person.

EUIPO har for det fjarde hdvdat att det saknas stod for klagandens argument att tribunalen gjorde en
felaktig tolkning av artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009 nir den konstaterade att den omstidndigheten
att filmen Fack Ju Gohte blivit en stor framgéng inte innebér att omsittningskretsen inte upprors av
det sokta varumairket. I motsats till vad klaganden har gjort géllande tillimpade inte tribunalen ett
rent subjektivt kriterium vid provningen av vad som utgér allmédn moral, utan analyserade
uttryckligen, i punkterna 28-30 i den 6verklagade domen, mdjligheten att det sokta varumarket inte
ska anses som vulgirt utan att det kan uppfattas som ett "skamt”.

I detta sammanhang har EUIPO hiavdat att syftet med den ensamritt som ett varumérke ger &r att
sikerstdlla en icke-snedvriden konkurrens och inte yttrandefriheten, medan en filmtitel tjénar till att
sdrskilja ett konstnérligt verk frén ett annat och att referera till filmens innehall samtidigt, som den
ger uttryck for yttrandefriheten och den konstnirliga friheten. Genomsnittskonsumenten dr medveten
om denna skillnad och uppfattar séledes inte nodvandigtvis varumérken och filmtitlar pa samma sétt.
Foljaktligen &dr det inte mojligt att anta, inte ens med avseende pa de konsumenter som kénner till
filmen i fraga, att det sokta varumirket uppfattas som ett "skdmt”. Dessutom &r de relevanta
konsumenterna i forevarande fall betydligt fler &n de konsumenter som kdnner till den aktuella filmen
och som ér fortrogna med "ungdomars slang”.

EUIPO har for det femte gjort gillande att tribunalen med ritta slog fast att om det sokta varumaérket
bestar av ett ord som av omsattningskretsen uppfattas som vulgirt i sig och ddrmed som stotande, ar
det fraga om ett "uppenbart obscent varumérke” som strider mot “allmdn moral”.

For det sjitte har EUIPO anfort att klaganden oriktigt har klandrat tribunalen for att den, i punkt 30 i
den 6verklagade domen, pa ett rittsstridigt satt kastade om bevisbordan nér den fann att det inte var
styrkt att omsattningskretsen kanner igen den aktuella filmens titel i det s6kta varumarket och séledes
uppfattar det som ett "skamt”. Detta konstaterande ska ldsas i sitt sammanhang. Det &r visserligen
riktigt att EUIPO i enlighet med artikel 75.1 och artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 pa eget initiativ
ska prova huruvida de absoluta registreringshindren ar for handen och, om sa ar fallet, motivera detta
pé ett konsekvent sitt. Men det forhaller sig likval sa att nar EUIPO eller tribunalen, som omfattas av
samma rattsliga krav ndr den ogillar ett 6verklagande av EUIPO:s avslag pa en varumairkesansokan,
konfronterar sokanden med allmint kinda omsténdigheter eller en bedomning som grundar sig pa att
det sokta varumarket inte kan registreras, ankommer det pa sokanden att motbevisa dessa med hjélp av
konkreta och vilgrundade uppgifter. I den 6verklagade domen iakttog tribunalen dessa rittsliga krav.

For det sjunde har EUIPO anfort att klaganden inte kan vinna framgang med sitt argument att
tribunalen inte gjorde en korrekt avvagning mellan sokandens och allménhetens intressen.
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Domstolens bedomning

Enligt artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009 far varumérken som strider mot allmén ordning eller mot
allmén moral inte registreras. Det framgar dessutom av artikel 7.2 i den férordningen att de absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordningen &ven ska tillimpas om de endast finns i
endast en del av unionen.

Sésom tribunalen konstaterade i punkt 24 i den 6verklagade domen, vilket inte bestridits av klaganden,
avslog EUIPO ansokan om registrering av ordkénnetecknet "Fack Ju Gohte” med stod av artikel 7.1 f i
forordning nr 207/2009, inte pa grund av att det stred mot allmén ordning utan endast pa grund av att
det stred mot allmédn moral. Det dr saledes endast mot bakgrund av det sistndmnda absoluta
registreringshindret som den forsta grunden for 6verklagandet ska provas.

Angadende detta registreringshinder ska det pédpekas att eftersom begreppet "allmdn moral” inte
definieras i forordning nr 207/2009 ska det tolkas med beaktande av dess géngse betydelse och det
sammanhang i vilket det vanligtvis anvdnds. Sasom generaladvokaten har pépekat i punkt 77 i sitt
forslag till avgorande avser detta begrepp, i sin géngse betydelse, grundliggande moraliska virden och
normer som ett visst samhiélle har vid en viss tidpunkt. Dessa virden och normer, som kan variera i tid
och rum, ska bedomas med hidnsyn till den sociala konsensus som radde i detta samhaille vid
tidpunkten for bedémningen. Vid denna bedémning ska vederborlig hiansyn tas till det sociala
sammanhanget, i forekommande fall inbegripet den kulturella, religiosa eller filosofiska mangfald som
detta sammanhang kénnetecknas av, for att pa ett objektivt sitt faststélla vad detta samhaille vid den
tidpunkten anser vara moraliskt acceptabelt.

Vid tillimpningen av artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009, dr det dessutom nddvindigt att, inom
ramen for provningen av huruvida ett kinnetecken som ar foremal for en ansokan om registrering som
EU-varumairke strider mot god moral, analysera samtliga omstidndigheter i det enskilda fallet, for att
faststilla hur omsattningskretsen skulle uppfatta ett sidant kidnnetecken om det skulle anvindas som
varumérke for de avsedda varorna eller tjdnsterna.

For att omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009 &r det inte tillrackligt
att kdnnetecknet i fraga kan anses smaklost. Vid tidpunkten foér provningen ska omséttningskretsen
uppfatta kidnnetecknet som oforenligt med samhillets grundliggande moraliska vdrden och normer,
sasom de foreligger vid denna tidpunkt.

For att avgora om sa dr fallet ska man utgd fran uppfattningen hos en fornuftig person med en
genomsnittlig niva av kédnslighet och tolerans, med beaktande av det sammanhang dér varumairket kan
patraffas och, i forekommande fall, de sirskilda omstédndigheterna i den beroérda delen av unionen. I
detta sammanhang &r omstidndigheter sasom lagstiftning och administrativ praxis, den allménna
opinionen och, i forekommande fall, det sétt pa vilket omséttningskretsen tidigare har reagerat pa
kannetecknet eller liknande kénnetecken, samt ovriga omstidndigheter som kan mdjliggora en
bedomning av omséttningskretsens uppfattning, av relevans.

Denna provning ska inte begrénsas till en abstrakt bedomning av det sokta varumarket, eller vissa delar
av detta varumirke, utan det ska styrkas att omsattningskretsen faktiskt uppfattar anvindningen av
varumirket i det konkreta och aktuella sociala sammanhanget som oforenligt med sambhallets
grundldggande moraliska viarden och normer, sérskilt nar sokanden har aberopat omstindigheter som
kan ge upphov till tvivel om huruvida omsittningskretsen uppfattar varumérket som att det strider
mot allmén moral.

Det dr mot bakgrund av dessa principer som domstolen ska prova huruvida det finns fog for den forsta

grunden, avseende tribunalens felaktiga tolkning och tillimpning av artikel 7.1 f i férordning
nr 207/20009.
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[ forevarande fall &r det ostridigt att omsittningskretsen utgdrs av den tysksprakiga allménheten i
unionen, bland annat i Tyskland och Osterrike, vilket dven tribunalen konstaterade i punkterna 14
och 17 i den oOverklagade domen da den bekriftade Overklagandenimndens bedomning i detta
avseende.

Vad giller omsattningskretsens uppfattning av det sokta varumairket pépekade tribunalen, i punkt 18 i
den 6verklagade domen, att omsittningskretsen kommer att likstdlla varumérket med det engelska
uttrycket "Fuck you” atfoljt av efternamnet Goethe, dir en fonetisk avskrift pa tyska av uttrycket ger
en annan stavning. Den egentliga inneborden av det engelska uttrycket "Fuck you” har visserligen en
sexuell konnotation och betraktas som vulgir, men uttrycket anvéinds &ven i andra sammanhang for
att uttrycka ilska, misstro eller forakt gentemot en person. Aven om sa ir fallet kinnetecknas detta
uttryck emellertid av en inneboende vulgaritet, som inte kan avhjdlpas genom att tilligget av
bestandsdelen "Gohte”, som avslutning pa kannetecknet i frdga, skulle kunna gora det mojligt att
identifiera vem den inledande delen av kdnnetecknet &r "riktad till”.

I motsats till vad klaganden hdvdat, tillade tribunalen i punkt 19 i den 6verklagade domen att den
omstindigheten att filmen Fack Ju Gohte sags av flera miljoner méanniskor ndr den gick upp pa
biograferna inte innebér att omséttningskretsen inte skulle upproras av det sokta varumérket.

Tribunalen drog, i punkt 20 i den 6verklagade domen, hirav slutsatsen att under dessa omstdndigheter
hade overklagandendmnden gjort en riktig bedomning nér den funnit att det engelska uttrycket "Fuck
you”, och ddarmed det sokta varumarket i sin helhet, kinnetecknades av en inneboende vulgaritet och
kunde uppréra omsittningskretsen. Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning nir
den slog fast att ansokan om registrering av det sokta varumarket skulle avslds med stod av artikel 7.1
f i forordning nr 207/2009.

I detta avseende konstaterar domstolen att tribunalens prévning inte uppfyller de krav som foljer av
artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, och som det redogjorts for ovan i punkterna 39-43.

Med hénsyn till det sociala sammanhanget och de omstandigheter som klaganden har aberopat i detta
avseende — i synnerhet den omstindigheten att ordkidnnetecknet "Fack Ju Gohte”, sdsom tribunalen
papekade i punkterna 2 och 19 i den 6verklagade domen, utgor titeln pa en tysk komedifilm som
klaganden producerat, och som var en av de storsta filmframgéngarna i Tyskland under 2013 som
sags av flera miljoner ménniskor nédr den gick upp pé biograferna — kunde tribunalen inte noja sig
med att endast gora en abstrakt bedomning av varumérket och det engelska uttryck som allmadnheten
likstéller dess inledande del med, for att styrka att den tysksprakiga omséttningskretsen uppfattar det
sokta varumérket som oférenligt med allmédn moral.

Den omstindigheten att det &r sjdlva varumarket i sig som ska provas innebar saledes inte att man vid
denna provning kan bortse fran kontextuella faktorer som kan forklara hur omsittningskretsen
uppfattar varumarket.

Sasom generaladvokaten har pdpekat i punkt 94 i sitt forslag till avgorande, ingér bland dessa
omsténdigheter den stora framgang som komedin med denna titel haft bland den tysksprakiga
allmanheten, det forhallandet att titeln inte tycks ha gett upphov till nagra kontroverser, och att
filmen fick visas for en yngre publik och att Gothe-institutet — som &r Forbundsrepubliken Tysklands
kulturinstitut, verksamt 6ver hela vérlden och vars uppdrag bland annat bestar i att frimja kunskaper
i det tyska spraket —, anvénder sig av filmen for pedagogiska déndamal.

Eftersom dessa omstidndigheter a priori tyder pa att den tysksprakiga allmidnheten inte uppfattar
ordkdnnetecknet "Fack Ju Gohte” som moraliskt oacceptabelt, trots att den forsta delen av det sokta
varumirket kan likstdllas med det engelska uttrycket "Fuck you”, kunde tribunalen, ndr den
konstaterade att kdnnetecknet stred mot allmdn moral, inte enbart grunda denna slutsats pa att det
engelska uttrycket kénnetecknas av en inneboende vulgaritet, utan att prova nyssndmnda
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omsténdigheter och utan att pa ett 6vertygande sitt redogora for skilen till varfor den ansag att den
tysksprakiga allmdnheten — oaktat dessa omstdndigheter — uppfattade kdnnetecknet sa att det skulle
strida mot samhallets grundldggande moraliska viarden och normer om det anviandes som varumaérke.

Rena péstienden sasom de som framgar av punkt 19 i den 6verklagade domen och som upprepats i
punkt 47 ovan, eller de pastaenden som framgar av punkt 30 i den 6verklagade domen, namligen att
det inte var styrkt att omsittningskretsen, inom ramen for sddan verksamhet dar den skulle kunna
komma i kontakt med det sokta varumirket, skulle uppfatta att varumirket inneholl titeln pa en
framgangsrik film och att det skulle forstds som ett "skdmt”, dr inte tillrackliga for att uppfylla kraven
pa provning och motivering.

Vad sidrskilt giller sistndmnda pastdende ska det pépekas att tribunalen var skyldig att i den
overklagade domen forsdkra sig om att EUIPO inte hade asidosatt artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009, som alagger EUIPO att inom ramen for ett forfarande om absoluta registreringshinder
att pa eget initiativ prova de faktiska omstdndigheterna och styrka att sadana hinder ar for handen.
Att det dr nodvandigt att undersoka sddana kontextuella omstdndigheter som de som framgar av
punkt 52 ovan for att gora en konkret bedomning av hur omsittningskretsen uppfattar det sokta
varumadrket ér inte heller beroende av att det visats att omséttningskretsen uppfattar att varumérket
innehaller titeln pa filmen med samma namn eller att det ska forstas som ett "skamt”. Det forhaller
sig dessutom s3, att dven om dessa sistnimnda omsténdigheter inte foreligger innebdr inte det att
varumérket strider mot allmén moral.

I motsats till vad tribunalen konstaterade i punkt 29 i den 6verklagade domen, dir det anges att "det
inom konst, kultur och litteratur finns en konstant stravan efter att bevara den yttrandefrihet som inte
finns pa varumérkesomradet”, ska det slutligen tillaggas att yttrandefriheten, som stadfésts i artikel 11 i
Europeiska unionens stadga om de grundliggande rittigheterna, ska beaktas vid tillimpningen av
artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, vilket dven EUIPO har medgett under forhandlingen och
generaladvokaten papekat i punkterna 47-57 i sitt forslag till avgorande. Denna slutsats stods for
ovrigt av savil skal 21 i forordning nr 2015/2424 om andring av férordning nr 207/2009, som skal 21
i forordning nr 2017/1001, i vilka det uttryckligen betonas att det dr nodvéandigt att tillimpa dessa
forordningar péa ett sitt som sikerstéller full respekt for grundlaggande fri- och rattigheter, sarskilt
yttrandefriheten.

Av det ovan anforda foljer att tribunalen, genom sin tolkning och tillimpning av artikel 7.1 f i
forordning nr 207/2009 i den 6verklagade domen, gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillaimpning
som i sig dr tillracklig for att bifalla 6verklagandet med stod av den forsta grunden. Det saknas dérvid
anledning att prova de 6vriga argument som klaganden har anfort till stod for denna grund.

Den o6verklagade domen ska foljaktligen upphédvas, utan att det dr nédvandigt att préva den andra och
den tredje grunden for 6verklagandet.

Provning av talan vid tribunalen

Enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den
upphéver tribunalens avgorande, sjélv slutligt avgora drendet, om detta &r fardigt for avgorande.

Sa ar fallet har.

Som forsta grund vid tribunalen gjorde klaganden géllande att det omtvistade beslutet asidosatte
artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009.

ECLILEU:C:2020:118 9
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Det kan konstateras att beslutet, och sidrskilt provningen i punkterna 21-41 dari, avseende
omsittningskretsens uppfattning av det sokta varumairket, i stort sett innehaller samma fel som de
som den overklagade domen ar behéftad med.

Efter att ha konstaterat i punkterna 21-23 i det omtvistade beslutet att omséttningskretsen kénner igen
det engelska uttrycket "Fuck you” i den inledande delen av det sokta varumairket, uppgav namligen
overklagandendmnden i punkterna 24-28 i beslutet att detta uttryck &r vulgirt och stotande. Pa
grundval av en mycket abstrakt bedomning av det engelska uttrycket "Fuck you” och utan att beakta
de kontextuella omstindigheter som framgar av punkt 52 ovan, fann 6verklagandendmnden darefter, i
punkterna 29-33 i det omtvistade beslutet, att tilldgget av bestandsdelen "Gohte” inte pa ett avgorande
satt kunde dndra hur forolampningen "Fack ju” uppfattades.

Betrédffande dessa omstidndigheter medgav 6verklagandendmnden, i punkt 36 i det omtvistade beslutet,
att det av de handlingar som klaganden ingett otvivelaktigt kunde utldsas att komedin Fack ju Gohte,
som setts av ndrmare 7,4 miljoner biobesokare i Tyskland, och komedin Fack ju Gdéhte 2 tillhor nagra
av de storsta framgangarna for tysk film sett till antalet biobestkare, och dven har varit mycket
framgangsrika i Osterrike. Overklagandenimnden konstaterade att det siledes kan presumeras att den
tysksprakiga omsittningskretsen &atminstone redan har hort talas om dessa komedifilmer.
Overklagandenimnden fann emellertid, i punkt 37 i det angripna beslutet, att den stora framgang som
dessa komedifilmer haft hos omsittningskretsen inte kunde ligga till grund for slutsatsen att
omsittningskretsen inte tog anstdt av titeln, eftersom den inte beskriver innehallet i dessa
komedifilmer och Goethe inte har nagon som helst roll i dem. Att anvinda foroldimpningen “Fack ju”
som filmtitel sdger ingenting om huruvida den é&r socialt accepterad eller ej.

Det ér emellertid inte pa nigot sdtt nodvéandigt att filmtiteln beskriver filmens innehdll for att den ska
kunna utgora en relevant kontextuell omstédndighet, vilken kan ligga till grund for bedomningen av
huruvida omsidttningskretsen uppfattar det som att denna titel och ett likalydande varumaérke strider
mot allmidn moral.

Att en film har haft stora framgangar bevisar visserligen inte per automatik att dess titel och ett
likalydande ordkdnnetecken har blivit socialt accepterade, men det utgor likval ett indicium pa att en
sadan acceptans dr for handen, vilket ska bedomas mot bakgrund av samtliga relevanta
omsténdigheter i det enskilda fallet for att konkret faststélla hur kédnnetecknet skulle uppfattas om det
anvindes som varumarke.

I detta hinseende ska det papekas att komedierna Fack ju Gohte och Fack ju Gohte 2, vilka for 6vrigt
fick ytterligare en uppfoljare 2017, inte enbart hade haft sa stora framgangar hos omsattningskretsen
att dven Overklagandendmnden konstaterade att det kunde presumeras att de konsumenter som
utgjorde denna omséttningskrets dtminstone hade hort talas om dessa komedifilmer, utan titlarna pa
dessa komedifilmer tycktes dessutom inte — trots den stora synlighet som en sadan framgang for med
sig — ha varit kontroversiella for denna omsattningskrets. For ovrigt fick filmerna med dessa titlar, vilka
utspelar sig i skolmiljo, visas for en yngre publik, och sdsom framgar av punkt 39 i det omtvistade
beslutet erholl filmerna bidrag frén flera organisationer och anvindes av Goéthe-institutet for
pedagogiska dandamal.

Det kan saledes konstateras att samtliga dessa kontextuella omstidndigheter samstammigt visar att den
tysksprakiga allminheten, trots att uttrycket "Fack ju” kan likstdllas med det engelska uttrycket "Fuck
you”, inte uppfattade titlarna pa dessa komedifilmer som moraliskt oacceptabla. Det ska dven papekas
att den tysksprakiga allménhetens uppfattning av detta engelska uttryck, dven om det dr allméant ként
for denna allménhet och den dr medveten om uttryckets innebord, inte nodvéindigtvis 4r densamma
som hos den engelsksprakiga allminheten, eftersom kénsligheten for anstot kan vara hogre pa
modersmaélet dn pa ett frimmande sprak. Av samma anledning uppfattar den tysksprikiga
allménheten inte heller nodvéindigtvis det engelska uttrycket pa samma séitt som den skulle uppfatta
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den tyska Oversdttningen av uttrycket. Titlarna pa de aktuella komedifilmerna, och séledes ocksa det
sokta varumadrket, utgors inte av detta engelska uttryck som siddant, utan av dess fonetiska avskrift pa
tyska atfoljt av bestandsdelen "Gohte”.

Under dessa omstindigheter, och med beaktande av att det inte har lagts fram nagon konkret
bevisning som pa ett rimligt sdtt kan forklara varfor den tysksprakiga allménheten skulle uppfatta
ordkdnnetecknet "Fack Ju Gohte” som oférenligt med samhallets grundldggande moraliska vdrden och
normer om det anvindes som varumarke, trots att denna allménhet inte tycks anse att de likalydande
titlarna pa de ovanndmnda komedifilmerna strider mot allmdn moral, konstaterar domstolen att
EUIPO inte hade styrkt att artikel 7.1 f i forordning 207/2009 utgjorde hinder for att registrera det
sokta varumaérket.

I motsats till vad 6verklagandenimnden angav i punkt 38 i det omtvistade beslutet ska det dven
tilldggas att relevansen av den kontextuella omstindigheten att de komedifilmer vars titlar é&r
likalydande med det sokta varumirket har haft stora framgangar, pa intet sitt vederliggs av det
forhallandet att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009 inte kan
undanrdjas genom bevis pa sérskiljningsformaga som forvarvats till f6ljd av anvindning av det sokta
varumirket, i den mening som avses i artikel 7.3 i denna forordning. Den omstindigheten att de
komedifilmer vars titlar &r likalydande med det sokta varumirket har haft stora framgangar hos
omsattningskretsen, och sirskilt avsaknaden av kontroverser vad giller dessa titlar, ska beaktas for att
avgora huruvida omsittningskretsen uppfattar det sokta varumirket som oférenligt med allmdn moral
och saledes for att faststdlla att detta absoluta registreringshinder innebér att varumaérket inte kan
registreras, men inte for att underkénna detta registreringshinder efter det att det faststéllts att det ar
tillampligt i det aktuella fallet.

Av det ovan anforda foljer att overklagandendmnden i forevarande fall gjorde en felaktig tolkning och
tillampning av artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, och foljaktligen ska det omtvistade beslutet
ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegédngsregler ska domstolen besluta om réttegangskostnaderna, nar
overklagandet bifalls och domstolen sjilv slutligt avgor saken.

Enligt artikel 138.1 i rattegangsreglerna, som ar tillimplig pa mal om 6verklagande enligt artikel 184.1 i
samma regler, ska den part som har tappat malet forpliktas att ersitta rdttegangskostnaderna, om detta
har yrkats.

Constatin Film Produktion GmbH har yrkat att EUIPO ska forpliktas att ersétta rittegangskostnaderna.
Eftersom EUIPO har tappat maélet, ska EUIPO ersitta rittegangskostnaderna avseende forfarandet sévél
i forsta instans i mal T-69/17 som i malet om Overklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 24 januari 2018, Constantin
Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, ej publicerad, EU:T:2018:27) upphavs.

2) Det  Dbeslut som femte overklagandenimnden  vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) meddelade den 1 december 2016 (irende R
2205/2015-5), angaende en ansokan om registrering som EU-varumirke av ordkidnnetecknet
”Fack Ju Gothe”, ogiltigforklaras.
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3) Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet ska bira sina rittegangskostnader och ersitta
Constantin Film Produktion GmbH:s rittegangskostnader avseende forfarandet savil i forsta
instans i mal T-69/17 som i malet om 6verklagande.

Underskrifter
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