TUOMIO 31.1.2001 — ASIA T-193/99

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 pdivdnd tammikuuta 2001 *

Asiassa T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, lllinois (Amerikan yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja M. Kinkeldey, Miinchen, Maximilianstrafle 58, Miin-
chen (Saksa),

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), edustajanaan
oikeudellisen osaston jaostopiillikké V. Melgar ja saman osaston virkamies
S. Laitinen, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikon
virkamies Carlos Gomez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavara-
merKkit ja mallit) ensimmaisen valituslautakunnan 16.6.1999 tekemin paitoksen

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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WRIGLEY V. SMHV (DOUBLEMINT)

(asia R 216/1998-1) sanan DOUBLEMINT rekisteréimisestd yhteison tavara-
merkiksi,

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekid tuomarit
A. Potocki ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
1.9.1999 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
6.12.1999 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 14.9.2000 pidetyssd suullisessa kisittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on tehnyt 29.3.1996 yhteison tavaramerkistd 20 pidividni joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisimarkkinoiden harmonisointivi-
rastolle (tavaramerkit ja mallit) (jdljempini virasto) hakemuksen sanamerkki-
tyyppiseksi yhteison tavaramerkiksi.

Merkki, jonka rekistersintii on haettu, on sana DOUBLEMINT.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat muun muassa tavaroiden
ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten
koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkis-
tettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 30; niiti tava-
roita ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

“kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, mukaan lukien purukumi
kosmeettisiin tarkoituksiin” (luokka 3),
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”farmaseuttiset, eldinldikinti- ja terveydenhoitotuotteet, mukaan lukien puru-
kumi lddkinnallisiin tarkoituksiin sisiltien ldikeaineita” (luokka §),

?kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja vilja-
valmisteet, leipd, keksit, kakut, leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jiitelot;
hunaja; siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet
(mauste-), mausteet; jid; makeiset ja purukumi ilman liikelisiaineita, makeiset
mukaan lukien purukumi; sokeripiillysteinen purukumi, purukumi, liikeaineita
sisdltimittomit makeiset, suklaa, sokerit, makeiset” {luokka 30).

Asian tutkijana toiminut virkamies hylkisi hakemuksen 13.10.1998 tekemilldin
pditoksellad asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla; perusteena hylkizimiselle oli
se, ettd kyseinen sanamerkki oli yksinomaan deskriptiivinen, minki vuoksi sithen
sovellettiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Kantaja haki 8.12.1998 virastossa muutosta tutkijan paitdkseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti. Kantaja esitti, ettd kokonaisuutena tarkastel-
tuna kyseistd sanamerkkii on pidettivi uutena sanana. Kuluttaja ei mielli sanoja
”double” ja ”mint” merkityksiltdin erillisini, vaan kuluttajan on pohdittava
ndiden sanojen merkitystd niiden lopulliseksi ymmartzimiseksi.

Valitus hylittiin 16.6.1999 tehdylld paitokselld (jaljempidni riidanalainen pai-
tos). Valituslautakunta katsoi lihinni, etti kyseinen sanamerkki on kahdesta
englanninkielisesti sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvi-
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tuksellinen tai kuvitteellinen, ja silld pelkistiin kuvaillaan tiettyji kyseisten
tavaroiden ominaispiirteitd. Tamidn vuoksi sitd ei voida rekisteroidd yhteison
tavaramerkiksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Suullisessa kisittelyssi virasto on esittinyt, ettd sen tutkimusten perusteella
jokainen rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavara, joka on lueteltu timin
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tuomion 3 kohdassa, saattoi sisiltid minttua, eikd kantaja ole kiistinyt tita.
Kantaja puolestaan on todennut, etti se on nykyiin litketoiminnassaan keskit-
tynyt purukumeihin. Silti sen hakemus koski kaikkia 3 kohdassa mainittuja
tavaroita; kantajan mukaan on nimittdin mahdollista, ettd se diversifioi toi-
mintaansa purukumeista muihin tuotteisiin.

Asian ratkaisu

Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan virheellistd soveltamista.

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja katsoo, etti kyseistd sidnnésti ei voida soveltaa sanaan DOUBLEMINT.
Sdinnos kattaa vain tavaramerkit, jotka muodostuvat ”yksinomaan” deskriptii-
visistd ilmauksista. Jos tavaramerkin ymmirtiminen edellyttid vihaisintikddn
henkistd ponnistusta, tavaramerkkii on pidettivi suggestiivisena. Ilmaus
DOUBLEMINT on kantajan mukaan kuitenkin tietyssd mairin omaperdinen.

Kantajan mukaan valituslautakunta on virheellisesti korostanut sitd, ettd
DOUBLEMINT tarkoittaa “kaksi kertaa tavallista enemmin minttua”; kuluttaja
el nimittidin voi tietdd, mikd on kyseisten tavaroiden “tavallinen minttumaari”,
koska tdsti ei ole mitdin mairitelmii. Niin ollen sellaista makua, joka olisi
“kaksi kertaa tavallista voimakkaampi”, ei ole olemassa. Sana DOUBLEMINT ei
siis kuvaa yhti kyseisten tavaroiden miiritettiavissd olevaa ominaispiirrettd, vaan
se on tavaran luonnetta koskeva vapaasti keksitty ja epitidsmillinen ilmaus.
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Tallaiset tavaramerkit ovat kantajan mukaan parhaita, koska ne pysyvit kulut-
tajien mielessi.

Kantajan mukaan sanaa DOUBLEMINT on joka tapauksessa tarkasteltava
kokonaisuutena. Se on harvinainen ja mielikuvituksellinen ilmaus. Lisaksi se, etti
sanaa DOUBLEMINT ei ole missdin sanakirjoissa, tukee merkittivillid tavalla
sitd, ettd titd sanaa on pidettivi keksittyni ja mielikuvituksellisena.

Virasto korostaa sitd, ettd kyseessi olevassa siinnoksessi tarkoitetut deskriptii-
viset ilmaukset eivit voi luonteensa vuoksi tiyttdi tavaramerkin tehtivii. Sel-
laisten uusien sanojen osalta, joita ei sininsi mainita missiin sanakirjassa,
viraston kaytintoni on, ettd perusteena kiytetiin keskivertohenkilon kisitysti
sanasta. Useasta sanasta muodostuvien sanamerkkien osalta jokaisessa yksit-
tiistapauksessa on otettava huomioon se, miten keskivertohenkilé tavallisesti
spontaanisti ymmairtdi sanan.

Virasto muistuttaa, ettd nyt esilli oleva yhdyssana DOUBLEMINT koostuu
kahdesta tavallisesta englanninkielisesti sanasta. Kuluttaja, joka nikee timin
ilmauksen purukumipaketissa tai -mainoksessa, saa sellaisen vaikutelman, etti
tuote sisiltdd paljon minttua tai etti siihen on lisitty mintun makua. Koska tilla
sanalla ainoastaan kuvataan tavaran vilittomii ominaispiirteits, sitd ei voida
rekisterdida.

Virasto lisdi, ettd vaikka sanalla ”double” on kaksi merkitysti eli “kaksi kertaa
tavallista enemmin minttua™ ja ”kahdenlaisen mintun makuinen”, kyseistd sanaa
ei silti voida pitdd suggestiivisena, koska molemmat merkitykset ovat tiysin
deskriptiivisii.
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WRIGLEY V. SMHV (DOUBLEMINT)

Ensimmdisen otkeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijd sen suhteen, voiko
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, olla yhteisén tavaramerkki, on se, voi-
daanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yri-
tysten tavaroista.

Tistd johtuu erityisesti, ettd arvioitaessa, onko rekisterintihakemus hylittava
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ehdottomien hylkays-
perusteiden nojalla, on otettava huomioon ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita
varten merkki halutaan rekisteroida (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v.
SMHYV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. I1-2383, 20 ja 21 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, joka on ainoa tdssi
asiassa merkityksellinen siinnos, siidetdin, ettd tavaramerkkejd, “jotka muo-
dostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnéisti, joita voidaan elin-
keinotoiminnassa kiyttid osoittamaan tavaroiden — — lajia, laatua, madrai,
kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, tavaroiden valmistus-
ajankohtaa — — taikka muita tavaroiden — — ominaisuuksia”, ei rekistersida.

Lainsaitijin tarkoituksena on niin ollen ollut siitda, ettd koska tillaiset merkit
ovat tdysin deskriptiivisii, niiden on katsottava olevan kykenemittomii erot-
tamaan jonkin yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista. Sitd vastoin
sellaiset merkit ja merkinnit, jotka eivit ole yksinomaan deskriptiivisid, voidaan
rekisterdidi yhteisén tavaramerkeiksi.

Nyt kisiteltivini olevan asian osalta on syytd muistuttaa, ettd valituslautakunta
toteaa riidanalaisessa paitoksessiin, ettd sana DOUBLEMINT on yhdyssana,
joka muodostuu kahdesta englanninkielisesté sanasta eli sanoista double — joka
merkitsee “kahdesta osasta, asiasta, kerroksesta tai ryhmisti koostuva” ja
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”ainakin kaksi kertaa tavallista suurempi, arvokkaampi tai voimakkaampi” — ja
mint — joka merkitsee muun muassa ”kaikkia Mentha-lajin aromaattisia kas-
veja, joiden kukat ovat lilan vérisii ja joihin kuuluvat viherminttu, piparminttu ja
muita ruokayrtteji” ja “karamellia tai suklaata, joka on maustettu tillaisen
kasvin uutteella, erityisesti piparminttu-uutteella”. Valituslautakunnan mukaan
potentiaaliset kuluttajat saavat timin yhdyssanan perusteella vilittomasti sen
vaikutelman, ettd kyseiset tuotteet sisiltivit “kaksi kertaa tavallista enemmin
minttua” taikka ovat “kahdenlaisen mintun makuisia”.

Valituslautakunta ei pidd merkitykselliseni sitd, ettd sekd sanalla double etti
sanalla mint on vaihtoehtoisia merkityksii; perusteluna tille on se, ettd nihdes-
sddn riidanalaisen sanan kuluttaja katsoo valituslautakunnan mukaan, etti
kyseinen tuote sisdltid ”paljon minttua” tai on ”mintun makuinen”. Valitus-
lautakunta piittelee tisti, ettd kyseinen sana on yksinomaan deskriptiivinen,
minki vuoksi siti ei voida rekisterdidi yhteison tavaramerkiksi.

On katsottava, etti valituslautakunta on virheellisesti pitinyt sanaa DOUBLE-
MINT yksinomaan deskriptiiviseni.

Ensinndkin on todettava, ettd kun adjektiivia double kiytetdin tavaraa luon-
nehtivana kehuna, se on epitavallinen verrattuna sitd suorempiin ja tavalli-
sempiin ylistyssanoihin, kuten much, strong, extra, best tai finest (paljon, vahva,
erinomainen, paras tai hienoin), varsinkin kun nyt esilli olevassa tapauksessa
tilld adjektiivilla ei viitata siihen, etti vertailukohteena olisi sama tai kilpaileva
tuote “tavallisessa” muodossaan,

Valituslautakunta itse on todennut, etti sanalla double, yhdistettyni erityisesti
sanaan mint, on potentiaalisen kuluttajan kannalta kaksi erillisti merkitysti:
“kaksi kertaa tavallista enemmin minttua” tai ”kahdenlaisen mintun makuisia”.
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Timin perusteella pelkistiin sanasta DOUBLEMINT ei voida paitelld, sisal-
ti4ké tuote kaksi kertaa enemmin minttua, eli esimerkiksi piparminttua, vai
onko se kahden eri minttulajin makuinen, eli esimerkiksi piparmintun ja viher-
mintun makuinen.

Lopuksi sen tilanteen osalta, ettd tuote sisiltdd kahdenlaista minttua, on myos
mahdollista, ettd vihermintun tai jonkin muun ruokayrtin maku on paljon vah-
vempi kuin piparmintun, joten kuluttaja luultavasti odottaa, ettd kahdenlaista
minttua sisiltivi tuote maistuu hyvin erilaiselta kuin tuote, joka sisiltdd ai-
noastaan piparminttua kaksinkertaisen maaran.

Edelleen sen tilanteen osalta, ettd tuote sisiltdi kahdenlaista minttua, on syyta
muistuttaa lopuksi, ettd sana mint on yleisnimi, joka kasittid valituslautakunnan
mukaan vihermintun, piparmintun ja muita ruokayrttejd. Nain ollen on useita
tapoja valita, miti kahta minttulajia kéytetddn ja kuinka vahvan makuisina
yhdistelmain valittuja minttuja kiytetdan.

On siis katsottava, ettid yhdyssanalla DOUBLEMINT — jonka molemmat osat
ovat tavallisia englanninkielisii sanoja — on vilttdmittd ainakin mielleyhtymin
kautta tai epasuorasti useita merkityksid englanninkieliselle keski-
vertokuluttajalle, minki vuoksi timd merkki ei ole asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla deskriptiivinen, kun taas
sellaiselle kuluttajalle, joka ei osaa riittivisti englantia, kyseinen sana on mer- -
kitykseltdin episelva ja kuvitteellinen.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, etti rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden osalta sanalla DOUBLEMINT on episelvi ja suggestiivinen merkitys,
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joka on avoin monenlaisille tulkinnoille. Koska timi sana on ymmarrettivissi
niin monella tavalla, on poissuljettua, ettd kuluttaja ymmartiisi sen vain tietylld
vhdelld tavalla. Siksi kyseiseen kohderyhmiin kuuluvat henkilét eivit mielld
kyseistd sanaa vilittomasti ja enempid asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan
kyseisten tavaroiden tiettyd ominaispiirretti.

Tdman perusteella kyseistd sanaa ei voida pitii yksinomaan deskriptiiviseni.

Riidanalainen p&itds on niin ollen kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan
2 kohdassa mairitdin, ettd asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan kor-
vaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Virasto on hidvinnyt nyt kisiteltivina olevan asian, ja kantaja on vaatinut
oikeudenkiyntikulujen korvaamista. Siksi virasto on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.
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- Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmai-
sen valituslautakunnan 16.6.1999 tekema pddtos (asia R 216/1998-1)
kumotaan.

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Potocki Meij
Julistettiin Luxemburgissa 31 pdivini tammikuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Meij

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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