FORD MOTOR v. SMHV (FUN)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmaéinen jaosto)

2 péivéand joulukuuta 2008 *

Asiassa T-67/07,

Ford Motor Co., kotipaikka Dearborn, Michigan (Yhdysvallat), edustajanaan
asianajaja R. Ingerl,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenain A. Poch,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
20.12.2006 tekemdstd pddtoksestd (asia R 1135/2006-2), joka koskee hakemusta
sanamerkin FUN rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit F. Dehousse ja
I. Wiszniewska-Biatecka (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.3.2007
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.6.2007
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen neljannen jaoston
puheenjohtajan 5.7.2007 tekemin péitoksen, jolla torjutaan vastauskirjelmin jétta-
minen,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon
muuttamisen,

ottaen huomioon 10.6.2008 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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FORD MOTOR v. SMHV (FUN)

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, Ford Motor Co., esitti 27.6.2005 yhteison tavaramerkin rekisteréimisté
koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki FUN.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimista varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Moottorikéyttdiset maa-ajoneuvot ja niiden osat ja varusteet”.

Tutkija hylkési 27.6.2006 tekemallddan padtokselld sanamerkin FUN rekister6innin
kyseisid tavaroita varten silld perusteella, ettd merkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltd puuttui saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
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Kantaja valitti tutkijan péadtoksestdi SMHV:ssd 23.8.2006 asetuksen N:o 40/94
57-62 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési valituksen 20.12.2006 tekemaélladn paatok-
selld (jaljempdnd riidanalainen p&dtds). Se katsoi, ettd kohdeyleis6 muodostui
englanninkielisistd keskivertokuluttajista ikdryhmissa 18-70 vuotta. Téma yleiso
mieltdd sanan “fun” moottorikayttdisen maa-ajoneuvon yhteydessi tiedoksi siitd, ettd
ajoneuvon ulkomuoto on omaperiinen, ja sitd on erityisen hauskaa ajaa. Lisdksi
ammattilaiset, ajoneuvojen jalleenmyyjat tai vapaa-ajan tapahtumien jérjestdjat,
kayttdvat sanaa “fun” kuvaamaan erdstd ajoneuvoryhmidi (esim. monkijit, karting-
autot ja monsteriautot) tai ajoneuvoja, joilla on hauskaa ajaa (fun to drive).
Valituslautakunta totesi, ettd sana "fun” kuului englannin kielen tavalliseen perussa-
nastoon ja ettd oli siis selvisti yleisen edun mukaista pitdd se muiden liikkeenharjoitta-
jien ja kilpailijoiden saatavilla. Osien ja lisdvarusteiden osalta valituslautakunta totesi,
ettd sanan "fun” voidaan ymmartéa yksiloivin “hupiajoneuvojen” (fun vehicles) osia ja
varusteita ja ettd tietyt osat ja tietyt lisdvarusteet voivat myos olla hauskoja (fun). Ndin
ollen on katsottava, ettd tavaramerkki FUN on kuvaileva asetuksen N:0 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa merkityksessad ja tdstd syystd siltd puuttuu
erottamiskyky saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa
merkityksessa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen paitoksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdad kaksi kanneperustetta, joista toinen koskee asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittad, ettd valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, koska sana "fun” on yleiseen sanastoon kuuluva sana,
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joka ei ole suoraan kuvaileva ja jolla on abstrakti ja korkeintaan mielikuvia herattiva
sislto.

Lisdksi valituslautakunnan arviointi ei ole perustunut pelkistddn sanaan "fun” vaan
monimutkaisempia viestejd sisdltdviin lauseisiin eli ”“ajoneuvon ulkomuoto on
omaperdinen” ja "ajoneuvolla on erityisen hauskaa ajaa”, joita rekisterdintihakemus
ei koske ja joilla edellytetddn kuluttajan osalta késitteellisid arviointeja, merkityssi-
saltoon liittyvia lisdyksid ja tdsmennyksid.

Sanan “fun” korkean abstraktiotason ja sen vuoksi, ettd riittdvin suoran ja
konkreettisen kuvailevan merkinndn muodostavia tietoja ei ole, kuluttaja voi vain
olettaa, ettd se on kohdannut tuotenimen, joka ilmaisee tuotteen alkuperén ja erityisesti
moottoriajoneuvon mallin.

Tavaramerkin FUN rekisterditivyyteen ei vaikuta sanan “fun” myonteinen arvovéritys.
Sanan “fun” merkityssisdlté on mielikuvia heréttavé, eiké silld kuvailla moottorikayt-
toisten maa-ajoneuvojen ominaisuuksia. Vaikka kantaja myontdd, ettd sanalla “fun”
viitataan kyseessd olevien tavaroiden kéyttotarkoitukseen siltd osin kuin niiden
tarkoituksena on olla huvin ldhteend, se katsoo, ettd tdmi ei riitd muodostamaan
nimityst4, joka on riittdvén kuvaileva ndiden tavaroiden ominaisuuksien osalta.

Kantajan mukaan valituslautakunta on tarkastellessaan merkkid "fun vehicles” — mika
todistetaan internetsivuilla, joihin se viittaa riidanalaisessa paatoksessd — tdydentdnyt
tavaramerkkid, jonka rekisterintid haetaan, siten, ettd muodostuu yhdistelm4, jolla on
eri merKkitys, ja ndin ollen valituslautakunta on védristdnyt rekisterdintihakemuksen
kohteen. Lisdksi ndmd internetsivut eivit voi péteviésti olla riidanalaisen padtoksen
perustana, koska niité ei ole esitetty yksityiskohtaisesti tdssd paatoksessa eika niitd ole
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sen liitteend ja koska ne ovat perdisin muun kuin haetun tavaramerkin tutkimuksesta.
Lisdksi istunnossa kantaja on vaittanyt, ettd ilmaisua "fun cars” koskevaan hakuun
liittyvat internetsivut, jotka ovat SMHV:n vastineen liitteend, ovat uusia todisteita, joita
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon.

Kantaja korostaa, ettd oikeuskéytdnto ei ole esteend sellaisen tavaramerkin rekiste-
roinnille, joka muodostuu mainoslauseista, kunhan se ainoa edellytys téyttyy, ettd
kyseinen tavaramerkki voidaan mieltdd heti kyseessé olevien tavaroiden kaupallista
alkuperid koskevaksi tiedoksi. Se, ettd muut yritykset kayttavit kyseista merkkid tdssa
kuvailevassa merkityksessd, ei ole riittdva peruste rekister6innin hylkdamiselle.

Kaikki ndmé nékokohdat soveltuvat myos muihin tavaroihin, joita rekisterdin-
tihakemus koskee, eli moottorikédyttoisten maa-ajoneuvojen osiin ja varusteisiin.
Sanalla ”fun” erikseen ei néet voida kuvailla suoraan ja konkreettisesti néitd tavaroita tai
niiden keskeisid ominaisuuksia.

SMHYV katsoo, ettd pdinvastoin kuin kantaja viitta4, valituslautakunnan tutkimus ei ole
perustunut monimutkaisiin julistaviin lauseisiin eikd valituslautakunta ollut muuttanut
rekisterdintihakemuksen kohdetta, vaan se oli tarkastellut yksin sanaa "fun” niiden
tavaroiden yhteydessd, joita varten rekisterdintia haettiin. Siten se katsoo, ettd
merkityksellisten kuluttajien kannalta timd sana yhdistettynd moottoriajoneuvoon
merkitsee “ajoneuvoa, joka on suunniteltu erityiselld tavalla” ja "ajoneuvoa, jota on
erityisen hauskaa ajaa”. Vastaavasti tutkija on suorittanut hakuja, jotka koskevat sanaa
"fun” ajoneuvojen (vehicles) yhteydessé.
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SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd asetuksen N:0 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli sovellettava, koska sanalla "fun” on riittévan suora ja
konkreettinen yhteys moottorikéyttoisiin maa-ajoneuvoihin siten, ettd englanninkie-
linen keskivertokuluttaja voi havaita vilittomaisti, ilman lisépohdintaa tai sanan
arvioimista, kuvauksen tavaroiden lajista tai kéyttotarkoituksesta. Sana "fun” synnyttaa
sen mukaan ndet enemmin kuin pelkdn myonteisen mielleyhtymdn, ja se on
konkreettisesti kuvaileva. Ajoneuvon erityinen muotoilu tai se, ettd ajoneuvoa on
erityisen hauska ajaa, ovat tirkeitd tekijoitd auton valinnassa huomattavalle joukolle
autoilijoita. Lisdksi kuluttajat ovat tottuneet loytidmddn ajoneuvojen takaosasta
kuvailevia ilmaisuja, kuten turbo, ABS tai 4x4, jotka eivit ole yksinomaan alkuperda
koskevia tietoja.

Lisdksi sanaa "fun” kéytetddn jo markkinoilla kuvaamaan moottoriajoneuvoja, jotka
herittavit ajamisen iloa ulkomuotonsa, varustelunsa tai suorituskykynsa perusteella,
tai kuvaamaan tiettyja ajoneuvoryhmié. Valituslautakunta viittaa kymmeneen tutkijan
mainitsemaan internetsivuun, jotka osoittavat, etté erilaisia moottoriajoneuvoryhmia
kuvataan ilmaisulla "fun vehicles”. SMHV:n vastineen liitteessé toimitetut internetsivut
osoittavat, ettd myos ilmaisua “fun cars” kaytetdan.

SMHYV liséa, ettd merkitykselliset kuluttajat voivat mieltdéd sanan "fun”, joka on liitetty
osiin tai varusteisiin, yksiloivdn markkinoilla olevia ”"fun vehicles”- ja "fun cars”
-tyyppisid ajoneuvoja varten tarkoitettuja varusteita ja ettd silld synnytetddn suora
yhteys tdhdn ajoneuvoryhméén. Liséksi, kuten valituslautakunta on todennut, tietyt
ajoneuvojen osat ja lisdvarusteet voivat olla huvin ldhteend. Néin ollen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan my6s moottorikdyttoisten maa-
ajoneuvojen osiin ja lisdvarusteisiin.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejd, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
madrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, ei rekisteroidd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan,
ettd timan saman artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisoa.

Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia
merkkejd, jotka eivit kykene tdyttdméédn tavaramerkille asetettua perustehtévad eli
yksil6imédén tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi myohempid
hankintoja tehdessddn hankkia lisdd kyseisella tavaramerkilld varustettuja tavaroita
tai palveluita, jos hdn on pitanyt niitd hyvini, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun,
jos hin ei ole ollut tyytyvéinen niihin (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-753, 28 kohta ja asia T-254/06, Radio Regenbogen Horfunk in
Baden v. SMHV (RadioCom), tuomio 22.5.2008, 27 kohta, ei julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa).

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan néin ollen sellaisia
merkkeja ja merkint6jd, joita voidaan kohdeyleison nékokulmasta katsottuna
normaalisti kdyttdd rekisterointihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun
kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus
(asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251,
39 kohta ja edelld 22 kohdassa mainittu asia RadioCom, tuomion 28 kohta).

Téstd seuraa, ettd merkin kuuluminen kyseisessd sdédnnoksessé tarkoitetun kiellon
alaan edellyttdd, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen valill4, joita varten
rekisterointid haetaan, on olemassa riittdvin suora ja konkreettinen yhteys, jotta
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kohdeyleis6 voi heti ja ilman lisipohdintoja havaita kyseessd olevan tavaroiden tai
palvelujen ryhmén tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailun (ks. asia T-19/04, Metso
Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, s. 1I-2383, 25 kohta ja
edelld 22 kohdassa mainittu asia RadioCom, tuomion 29 kohta).

Niin ollen merkin kuvailevuutta on arvioitava ainoastaan suhteessa kyseessi oleviin
tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta kohdeyleison eli ndiden tavaroiden tai palveluiden
kuluttajien kasitykseen asiasta (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EURO-
COOL), tuomio 27.2.2002, s. 1I-683, 38 kohta ja edelld 22 kohdassa mainittu asia
RadioCom, tuomion 33 kohta).

Esilld olevassa asiassa tavarat, joita varten sanamerkin FUN rekisterdintid yhteison
tavaramerkiksi haetaan, ovat "moottorikdyttoiset maa-ajoneuvot ja niiden osat ja
varusteet”.

Kohdeyleisostd valituslautakunta on todennut, eikd kantaja ole kiistinyt tdtd
toteamusta, ettd se koostuu englanninkielisistd keskivertokuluttajista ikdryhmassé
18-70 vuotta, mikéd vastaa niiden henkildiden ikdryhmaéi, jotka ovat kiinnostuneita
moottorikédyttoisistd maa-ajoneuvoista ja niiden osista ja varusteista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman
hylkédysperusteen soveltamisen yhteydessd on tutkittava, onko kohderyhmén nako-
kulmasta katsottaessa merkin FUN ja rekisterointihakemuksen kohteena olevien
tavaroiden vililla, sellaisina kuin ne ovat valituslautakunnan maééritteleming, riittavian
suora ja konkreettinen yhteys.
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Valituslautakunta on katsonut, eivitka asianosaiset ole kiistaneet tdtd, ettd englannin
kielen sana "fun” tarkoittaa "hauskuutta” tai "huvin ldhdetta”.

Kantaja kuitenkin viittdd, ettd todellisuudessa valituslautakunta on perustanut
arviointinsa kahteen muuhun merkitykseen, "ajoneuvon ulkomuoto on omaperiinen”
ja”ajoneuvoa on erityisen hauskaa ajaa”, jotka menevét haetun tavaramerkin merkitysta
pidemmalle.

Télté osin riidanalaisesta paatoksestd ilmenee, ettd valituslautakunta on todennut, etti
moottorikdyttoisen maa-ajoneuvon yhteydessd kohdeyleisé mieltdd sanan “fun”
merkitsevén sité, ettd ajoneuvon ulkomuoto on omaperiinen tai etté sitd on hauskaa
ajaa. Pdinvastoin kuin kantaja viittdd, valituslautakunta ei ole antanut sanalle "fun”
muuta merkitystd, vaan se on todennut, miten merkitykselliset kuluttajat mieltévit sen
niiden tavaroiden yhteydessd, joita varten rekisterdintid haetaan.

Jotta sanamerkki kuitenkin voisi oikeuskédytinnon mukaan kuulua asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, sen on kuvattava erityiselld tavalla,
objektiivisesti ja muutoin kuin epdmaéiriisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen
oleellista ominaisuutta (ks. vastaavasti asia T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS v.
SMHV (EUROPREMIUM), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-65, 41 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Se, ettd yritys haluaa antaa tavaroistaan myonteisen kuvan epédsuorasti ja abstraktisti
antamatta kuitenkaan suoraan ja valittomaésti kuluttajalle tietoa ainoastakaan
erityisestd ominaispiirteesté tai ominaisuudesta, on katsottava mielikuvien luomiseksi
eika asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetuksi
kuvailemiseksi (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-449, 24 kohta; asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV
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(UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-3867, 27 kohta ja edellda 32 kohdassa
mainittu asia EUROPREMIUM, tuomion 37 kohta).

Merkki FUN voidaan ymmartdd moottorikdyttdisten maa-ajoneuvojen yhteydessd
viittaukseksi siihen, ettd ndma ajoneuvot saattavat olla hauskoja tai olla huvin lihteena.
Merkin FUN voidaan siis katsoa antavan tavaralle myonteisen imagon mainontatar-
koituksessa ja herittdvin merkityksellisten kuluttajien mielessd ajatuksen, ettéd
ajoneuvo voi olla huvin ldhde. Vaikka moottorikdyttéinen maa-ajoneuvo voi tietyissé
tapauksissa olla huvin lihteené kuljettajalleen, merkki FUN ei kuitenkaan ole enempaé
kuin vihjaus.

Niin ollen on todettava, etté yhtailtd sanan "fun” ja toisaalta moottorikayttdisten maa-
ajoneuvojen vilinen yhteys on liian hiilyvd, epdméédriinen ja subjektiivinen voidakseen
tehda tdstd sanasta mainittuja tavaroita kuvailevan.

Toisin kuin tietyt ajoneuvon ominaisuuksia koskevat kuvailevat tiedot, kuten turbo,
ABS tai 4x4, merkkid FUN, joka sijaitsee ajoneuvon takaosassa, ei voida kayttdd suoraan
moottorikdyttoisen maa-ajoneuvon tai yhden sen keskeisen ominaisuuden osoittami-
seen. Télla tavalla sijoitettuna merkitykselliset kuluttajat mieltédvdt sen tavaran
kaupallista alkuperad koskevaksi merkinnéksi.

Niinpa valituslautakunnan toteamus, ettd kuluttajat mieltdvit sanan “fun” kyseessd
olevien tavaroiden yhteydessd merkinndksi siitd, ettd ajoneuvon ulkomuoto on
omaperidinen tai ettd sitd on hauskaa ajaa, ei riitd tekemaén merkistd FUN kuvailevaa
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

II - 3424



38

39

41

FORD MOTOR v. SMHV (FUN)

Edelld esitetystd seuraa, ettd merkilli FUN ei ole riittdvidn suoraa ja konkreettista
yhteyttd moottorikayttéisiin maa-ajoneuvoihin, jotta kohdeyleisé voisi havaita
valittomasti ja ilman lisipohdintaa kuvauksen niistd tavaroista tai jostakin niiden
ominaisuudesta. Niinpd merkki FUN ei kuulu asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan kiellon alaan.

Tétd padtelmad ei millddn tavalla saateta kyseenalaiseksi valituslautakunnan totea-
muksella, jonka mukaan internetsivuilta, jotka tutkija mainitsee, otetut esimerkit, joissa
ammattilaiset kéyttdvat sanaa “fun” tiettyjen ajoneuvoryhmien (esim. monkijét,
karting-autot) tai ajoneuvojen, jotka ovat pelkistddn “fun to drive”, kuvailemiseen,
tukevat sen todennikoisyyttd, ettd merkitykselliset kuluttajat mieltdvat merkin FUN
viittaukseksi siithen, ettd ajoneuvon ulkomuoto on omaperdinen tai ettd sitd on hauskaa
ajaa.

Kuten kantaja toteaa, tutkijan tutkimus ei nimittdin ole koskenut yksin merkkid FUN
vaan sanayhdistelmaé, joka siséltdd haetun merkin ja sanan "vehicles”, jolla nimitetdan
kyseessa olevia tavaroita. On tosin niin, etté tallaisella yhdistelmalld, jolla yhdistetaén
haettu merkki kyseessé olevan tavaran nimitykseen, kuvaillaan vélttdmatté taté tavaraa.
Téssa asiassa rekisterdintihakemus koski kuitenkin vain merkkia FUN. Néin ollen
pelkdstdan valituslautakunnan toteamuksesta, ettd sanaa “fun” kéytetddn sanan
"vehicles” yhteydess4, ei voida pédtelld, ettd merkki FUN olisi kuvaileva.

Lisédksi valituslautakunta ei ole osoittanut, ettd sana “fun” oli tai voi olla yleinen tai
tavanomainen nimitys, jolla yksiloitiin tai luonnehdittiin moottorikaytt6isida maa-
ajoneuvoja. Taltd osin on todettava, ettd ei ole erityistd moottorikdyttdisten maa-
ajoneuvojen ryhmas, josta kédytetddn nimitystd “fun vehicles”.
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IImaisua "fun cars” koskevan internethaun, jonka SMHV on liittinyt vastineeseensa,
tuloksista, joita ei ole esitetty hallinnollisessa menettelyssd, on todettava, etté
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvdnd ei ole tutkia uudelleen
tosiseikkoja siind ensimmadistd kertaa esitettyjen todisteiden valossa (ks. vastaavasti
asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHYV (etusileikko), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s.
[1-701, 18 kohta ja asia T-164/06, ColArt/Americas v. SMHV (BASICS), tuomio
12.9.2007, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ndin ollen nima4 asiakirjat
on hylattava, eikd ole tarpeen tutkia niiden todistusarvoa.

Muista rekisterointihakemuksessa tarkoitetuista tavaroista eli moottorikayttoisten
maa-ajoneuvojen osista ja varusteista on todettava, ettd merkin kuvailevuutta tulee
arvioida yksilollisesti suhteessa rekisterdintihakemuksessa olevaan kuhunkin tavara-
ja/tai palvelulajiin. Voi kuitenkin olla niin, ettd tavaramerkkid koskevassa hakemuk-
sessa tarkoitetut kaikki tavarat liittyvat erottamattomasti toisiinsa, koska tiettyjd
tavaroita voidaan kayttdd ainoastaan muiden tavaroiden kanssa, ja ndin ollen on
hyviksyttavd yhteinen ratkaisu kaikkien niiden tavaroiden osalta (ks. tiltd osin asia
T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS
LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. 1I-1023, 33 kohta ja asia T-315/03,
Wilfer v. SMHV (ROCKBASS), tuomio 8.6.2005, Kok. 2005, s. II-1981, 67 kohta).

Téssa asiassa tavarat, jotka nimetdédn rekisterdintihakemuksessa moottorikayttoisten
maa-ajoneuvojen osiksi ja varusteiksi, on tarkoitettu kéytettévaksi yksinomaan néiden
ajoneuvojen kanssa, eikd niilld ole itsendistd kéyttod. Rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetut ajoneuvojen osat ja varusteet liittyvit erottamattomasti ndihin ajoneu-
voihin, ja niinpd on tehtdvd niiden osalta sama ratkaisu kuin edelld on tehty
moottorikdyttoisten maa-ajoneuvojen osalta.

Niin ollen on katsottava, ettd merkilla FUN ei ole myoskéddn riittdvin suoraa ja
konkreettista yhteyttd ryhmdédn “moottorikédyttdisten maa-ajoneuvojen osat ja
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varusteet” niin, etti se tulisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
kiellon soveltamisalaan.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmaiinen kanneperuste, joka koskee asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c kohdan rikkomista, on hyvaksyttéiva.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittad, ettd valituslautakunta ei ole tutkinut erikseen asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hylkdysperustetta ja ettd se on katsonut,
ettd haetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky pelkéstéén silld perusteella, ettd se
on kuvaileva. Koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytykset
eivit tdyty tdssd asiassa, tdimdn saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista koskeva kanneperuste on kantajan mukaan hyviksyttava.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd jos valituslautakunta olisi suorittanut timén erillisen
tutkimuksen, sen olisi pitdnyt todeta, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa ei sovelleta. Merkilld FUN on nimittdin riittdvan abstrakti merkitys siten, ettd
se on suggestiivinen ja mielikuvia heréttavi, ja kohdeyleis voi muistaa sen helposti ja
valittomasti, minka vuoksi se on oikeuskdytdinnén mukaan erottamiskykyinen.
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SMHYV esittdd, ettd pdinvastoin kuin kantaja viittad, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltaminen oli perusteltu erikseen. Tutkija oli todennut, ettd
merkilld FUN ilmoitettiin kuluttajille ainoastaan, ettd tavaroilla oli suuri huviarvo, ja
ettd ndin ollen silld ei voitu téyttdd tavaramerkin keskeistd tehtivas, ja siltd puuttui
erottamiskyky. Valituslautakunta on katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohtaa sovellettiin pelkastadn siitd syystd, ettd saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohtaa sovellettiin. Lisdksi valituslautakunta otti kantaa kantajan
perusteluun, joka kuuluu pikemminkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan yhteyteen, koska se on todennut, ettd sana "fun” on melko arkinen sana ja
ettd kyse on englannin kielen perussanastoon kuuluvasta sanasta.

Lisaksi SMHV:n mukaan merkilld FUN ei ole erottamiskyvyn vahimmaéismaérad, joka
riittdisi estdmaén asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen.
Merkityksellisten kuluttajien kannalta sana "fun” ei ole pelkéstddn suggestiivinen, vaan
silld on sisdltd, joka on suoraan ymmaérrettivissd kyseessd olevien tuotteiden
asiayhteydessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeja, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekister6idd. Tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava
niihin tavaroihin tai palveluihin néhden, joita varten rekister6intia on haettu.

Esilld olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut, ettd tavaramerkin FUN
rekisterdinti on hylédttava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
nojalla ja ettd tdstd syystd rekisterointi on hyldttdvd myos 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla.

II - 3428



53

54

56

57

FORD MOTOR v. SMHV (FUN)

Pdinvastoin kuin SMHYV viittad, pelkéstain valituslautakunnan merkin FUN kuvaile-
vuuden arvioinnin yhteydessd esittdmalld toteamuksella, ettd sana “fun” kuuluu
englannin kielen tavalliseen sanastoon, ei voida osoittaa tavaramerkin, jonka
rekisterointid haetaan, erottamiskyvyn puuttumista, eiké siitd ilmene, ettd tutkimus
olisi suoritettu erikseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella.

Valituslautakunta on siis ldhinné johtanut merkin FUN erottamiskyvyn puuttumisen
tama merkin kuvailevuudesta. Edelld on kuitenkin todettu, etta valituslautakunta on
katsonut virheellisesti, ettd merkki FUN kuului asetuksen N:0 40/94. 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan kiellon soveltamisalaan. Niin ollen valituslautakunnan asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva paéttely on hylattava, koska se perustuu
edelld todettuun virheeseen.

Edelld esitetystd seuraa, ettd myds toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja siten koko kanne on hyvéksyttéva.

Niin ollen riidanalainen paiatos on kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmadinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
20.12.2006 tekemi piitos (asia R 1135/2006-2) kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Julistettiin Luxemburgissa 2 péivina joulukuuta 2008.
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