DOM AV DEN 31.1.2001 — MAL T-193/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mal T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (Amerikas férenta stater), foretritt
av advokaten M. Kinkeldey,

sokande,
mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av V. Melgar och S. Laitinen, badda i egenskap av ombud,
med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av forsta dverklagande-
ndmnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,

* Rittegdngssprak: engelska.
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WRIGLEY MOT HARMONISERINGSBYRAN (DOUBLEMINT)

monster och modeller) den 16 juni 1999 (drende R 216/1998-1) avseende
registrering av uttrycket DOUBLEMINT som gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och
AW.H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren B. Pastor,

med beaktande av den ansdkan som ingavs till forstainstansriittens kansli
den 1 september 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansriittens kansli
den 6 december 1999,

efter det muntliga foérfarandet den 14 september 2000,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 29 mars 1996 ingav sékanden med st6d av rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ans6kan om gemenskapsvarumirke i form av ordmirke till Byran f6r harmo-
nisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran). ‘

Det varumirke som registreringsansokan avser dr uttrycket DOUBLEMINT.

De varor som registreringsansdkan avser omfattas bland annat av klasserna 3, 5 -
och 30 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor
och tjinster for varumirkesregistrering, med #ndringar och tilligg, vilka
innefattar

“kosmetika; tandpulver, -krim och -pastor, inkluderande tuggummi f6r kosme-
tiska dndamal” (klass 3),
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“farmaceutiska, veterindra och sanitira preparat, inkluderande tuggummi fér
medicinska dndamal och tuggummi med medicinska tillsatser” (klass 5),

kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, konstgjort kaffe, kaffeersittning,
mjol och néringspreparat tillverkade av spannmal, brod, kex, mjuka kakor,
konditorivaror och godsaker, karameller, glass; honung; sirap, jist, bakpulver,
salt, senap; peppar, viniger, siser (smaktillsatser), kryddor; is; godsaker och
tuggummi utan medicinska tillsatser, godsaker inkluderande tuggummi; sock-
eroverdraget tuggummi, tuggummi utan smaktillsatser, icke-medicinska godsaker,
choklad, sockerbitar, godis” (klass 30).

Genom beslut av den 13 oktober 1998 avslog granskaren ansékan med stéd av
artikel 38 i férordning nr 40/94. Granskaren motiverade sitt beslut med att det
begirda uttrycket endast var beskrivande och sdledes omfattades av artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94.

Den 8 december 1998 &verklagade sskanden granskarens beslut hos harmoni-
seringsbyran med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94. S6kanden hiivdade att
uttrycket sett i dess helhet skulle anses utgéra ett nybildat ord. Enligt sékanden
har inte orden ”double” och ”mint” endast en betydelse fér en konsument.
Konsumenten maste i stillet tidnka i flera led for att kunna f6rsta ordens mening.

Overklagandet ogillades genom ett beslut av den 16 juni 1999 (nedan kallat det
omtvistade beslutet). Overklagandenimnden anforde i huvudsak att det omtvis-
tade uttrycket, som var en sammansittning av tvd engelska ord utan pahittade
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inslag eller inslag av fantasi, beskrev vissa egenskaper hos varorna i fraga. Det
kunde saledes inte registreras som gemenskapsvarumirke.

Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran yrkar att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegadngskostnaderna.

Vid forhandlingen uppgav harmoniseringsbyran att alla de varor som registre-
ringsansokan avser och som anges i punkt 3 ovan enligt harmoniseringsbyrans
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efterforskningar kan innehdlla mynta, vilket inte bestreds av sokanden. Sokanden
uppgav 4 sin sida att dess affirsverksamhet fér nirvarande 4r koncentrerad till
tuggummi. Trots det avser ansdkan enligt stkanden alla de varor som anges i
nimnda punkt 3, eftersom verksamheten méjligen kommer att utdkas till att
omfatta andra varor 4n tuggummin,

Rittslig bedomning

Till stéd for sin talan har sokanden som enda grund 4beropat att artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 har dsidosatts.

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att uttrycket DOUBLEMINT inte omfattas av bestimmel-
sen i fraga. Bestimmelsen omfattar bara varumirken som “endast” bestir av
beskrivande upplysningar. S& snart det kriivs en viss tankeverksamhet, dven om
denna 4r minimal, f6r att klart kunna utldsa en mojlig betydelse av varumirker,
dr varumirket suggestivt. Uttrycket DOUBLEMINT innehéller nyskapande
bestdndsdelar.

Overklagandenimnden har enligt sokanden felaktigt hivdat att DOUBLEMINT
betyder *dubbelt s& mycket mynta som vanligt”. Konsumenten kan namligen inte
veta vilken som 4r den ”vanliga méngden mynta” i varorna i fraga, eftersom detta
inte har definierats. Det finns siledes ingen smak som #r ”dubbelt si stark som
vanligt”. Ordet DOUBLEMINT beskriver dirfér inte nigon definierbar egenskap
hos varorna i frdga, utan det ger en mycket 6verdriven och diffus bild av
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kvaliteten pa dessa varor. Sddana varumirken ir de bista, eftersom de fastnar i
konsumenternas medvetanden.

Uttrycket DOUBLEMINT skall i vart fall betraktas som en helhet. Det 4r ett
ovanligt och pahittat uttryck. Dessutom talar det faktum att ordet DOUBLE-
MINT inte finns i ndgot lexikon starkt foér att uttrycket dr ett pahittat
fantasiuttryck.

Harmoniseringsbyrdn har understrukit att beskrivande upplysningar enligt
bestimmelsen i {riga pd grund av denna egenskap inte kan fylla ett varumirkes
funktion. Om det ror sig om nybildningar av ord, vilka som sidana inte finns i
lexikon, brukar harmoniseringsbyrdn utgd fran hur de uppfattas av en genom-
snittlig person. I fall dir ordmirken bestar av flera ord, skall en bedémning i varje
enskilt fall goras utifrdn hur dessa normalt och spontant uppfattas av en
genomsnittlig person.

Betriffande det aktuella fallet har harmoniseringsbyrdn erinrat om att det
sammansatta uttrycket DOUBLEMINT bestdr av tva vanliga ord i engelska
spraket. En konsument som ser detta uttryck pa ett paket tuggummi eller i
tuggummireklam far intrycket att varan innehdller stora mingder mynta eller att
mintsmakdmnen har tillsatts. Eftersom budskapet endast ir en beskrivning av
omedelbara egenskaper, kan uttrycket inte registreras.

Harmoniseringsbyran har tillagt att den omstindigheten att ordet DOUBLE-
MINT har tvd mojliga betydelser — det vill siga ”dubbelt si mycket mynta som
vanligt” och ”smak av tva sorters mynta” — inte gor det omtvistade uttrycket
suggestivt, eftersom var och en av de tvd betydelserna endast ir beskrivande.
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Forstainstansrittens bedomning

Det framgar av artikel 4 i férordning nr 40/94 att den avgorande egenskap som
ett kidnnetecken som kan dterges grafiskt mdste ha fér att anses utgbra ett
gemenskapsvarumirke ir att ett féretags varor genom detta skall kunna sirskiljas
fran andra féretags varor.

Hirav foljer bland annat att de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 i
forordning nr 40/94 endast kan bedomas i férhallande till de varor for vilka
registrering av kénnetecknet begirs (se forstainstansrittens dom av den 8 juli
1999 i méal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, BABY-DRY,
REG 1999, s. 11-2383, punkterna 20 och 21).

Enligt artikel 7.1 c i f6rordning nr 40/94 — vilken ir den enda bestimmelse som
dr i fraga i malet — foreligger hinder for registrering av ”[v]arumirken som
endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas...
art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden
for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna”.

Séledes anser lagstiftaren att sidana kdnnetecken — med undantag foér de fall
som regleras i artikel 7.3 i férordning nr 40/94 — inte ir dgnade att sdrskilja ett
foretags varor frdn andra féretags, eftersom de endast 4r beskrivande. Kinne-
tecken eller upplysningar som inte endast #r beskrivande kan ddremot registreras
som gemenskapsvarumirken.

I forevarande fall erinrar rdtten om att éverklagandendmnden i det omtvistade

& : €

beslutet konstaterade att uttrycket DOUBLEMINT ir en sammansittning av tvd

engelska ord, det vill siga ordet *double” — som betyder ”sammansatt av tvad

delar, saker, lager, enheter” och ”atminstone dubbelt s& stor, rik, intensiv som
3 g ) 3 3
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vanligt” — och ordet ”mint” — som bland annat betyder ”alla olika aromatiska
vixter av sorten Mentha som har lila blommor och som innehaller gron mynta,
pepparmynta och andra kryddvixter” och ”godis eller choklad som har
smaksatts med extrakt av en sidan vixt, i synnerhet pepparmynta”. Enligt
overklagandenimnden anger uttrycket omedelbart fér potentiella konsumenter
att varorna i friga innehaller ”dubbelt s4 mycket mynta som vanligt” eller att de
har ”smak av tva slags mynta”.

Overklagandenimnden har inte tillmitt den omstidndigheten att savil ordet
”double” som ordet ”mint” har alternativa betydelser nagon relevans, eftersom
den konsument som stills infor det omtvistade uttrycket enligt overklagande-
ndmndens mening goér bedomningen att varan i frdga innehaller en ”stor mingd
mynta” eller har ”smak av mynta”. Namnden har dragit slutsatsen att uttrycket i
fraga endast 4r beskrivande och siledes inte kan registreras som gemenskaps-
varumirke.

Overklagandenimndens bedémning att uttrycket DOUBLEMINT endast ar
beskrivande ir felaktig.

For det forsta 4r adjektivet ”double”, anvint som ett lovord for att beskriva en
viss vara, ovanligt jamfort med enklare och mer direkta berommande ord sdsom
»much”, ”strong”, “extra”, "best” eller ”finest” (mycket, stark, extra, bist eller
finast), i synnerhet di adjektivet i forevarande fall inte gbr ndgon jimforande
anspelning pa nagot “enkelt” av samma vara eller ndgon konkurrerande vara.

Vidare har 6verklagandenimnden sjilv konstaterat att ordet *double”, sarskilt i
forening med ordet ”mint”, har tvi olika betydelser for den potentielle
konsumenten: *dubbelt si mycket mynta som vanligt” eller “med smak av tva
slags mynta”.
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Med utgangspunkt i detta konstaterande dr det inte mojligt att endast ur
uttrycket DOUBLEMINT utldsa om den avsedda varan innehaller dubbelt si
mycket mynta, till exempel pepparmynta, eller om den har smak av tvd olika
slags mynta, till exempel pepparmynta och grén mynta.

For det fall det enbart skulle vara friga om en sammansittning av tva slags
mynta, kan smaken av grén mynta eller av ndgon annan kryddviixt dessutom
vara mycket starkare dn smaken av pepparmynta, varfor konsumenten mdste
vara beredd pa att en vara som innehaéller tva sorters mynta kan smaka mycket
annorlunda jimfért med en vara som endast innehéller pepparmynta i dubbla
méngder.

Slutligen erinrar ritten, fortfarande betriffande en sammansittning av tva slags
mynta, om att “mint” ir ett samlingsnamn som enligt vad dverklagandenimnden
har uppgivit innefattar grén mynta, pepparmynta och andra kryddvixter. Det
finns saledes flera olika mojligheter att séitta samman tva sorters mynta, och det
kan dessutom goras med olika smakstyrkor for varje sammansittning,

Den genomsnittlige engelsksprakige konsumenten uppfattar dirfér, dtminstone
associativt eller genom anspelning, automatiskt det sammansatta uttrycket
DOUBLEMINT — av vilket varje bestindsdel dr ett engelskt ord — som
mdngtydigt, vilket medfor att kéinnetecknet inte 4r beskrivande i den mening som
avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, medan det omtvistade uttrycket for en
konsument utan tillréickliga kunskaper i det engelska spraket automatiske har en
vag och fantasipriglad betydelse.

Av det anfoérda fsljer att uttrycket DOUBLEMINT, i forhillande till de varor som
registreringsansdkan avser, har en tvetydig innebérd som ir suggestiv och

II-429



31

32

33

34

DOM AV DEN 31.1.2001 — MAL T-193/99

méjliggor olika tolkningar. Antalet mojliga semantiska kombinationer utesluter
att konsumenten viljer en sirskild av- dessa. Den allminhet som berérs kan
ddrfor inte omedelbart och utan vidare eftertanke forstd det omtvistade uttrycket
som en beskrivning av en egenskap hos de ifrdgavarande varorna.

Uttrycket kan dirfor inte karakteriseras som endast beskrivande.

Det omtvistade beslutet skall dirfor ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forphktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

-

Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyrdn skall forpliktas att ersitta ritte-
gangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran har tappat milet, skall sokan-
dens yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder Beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av férsta Overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 16 juni 1999 (drende R 216/1998-1) ogiltigforklaras.

2) Svaranden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Potocki Meij

Avkunnad vid offentligt sasmmantride i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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