SMHV v. WRIGLEY

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS

10 pdivana huhtikuuta 20031

1. Yhteisojen tuomioistuinta pyydetdin sen
Baby-Dry-tapauksessa antaman tuomion 2
jalkeen jalleen muutoksenhakutuo-
mioistuimena? ratkaisemaan, miki on
oikea tulkinta yhteison tavaramerkki-
asetuksen4 7 artiklan 1  kohdan
¢ alakohdasta. Tamin sidnnoksen mukaan
tavaramerkkid, joka muodostuu yksin-
omaan sellaisista merkeistd ja merkinnois-
ti, joita voidaan elinkeinotoiminnassa
kayttdd osoittamaan kyseessa olevan tuot-
teen ominaisuuksia, ei voida rekisteroida
yhteisén tavaramerkiksi.

2. Erityisesti on ratkaistava, kuuluuko
purukumin nimend  kaytettdvd  sana
”Doublemint” (tuplaminttu) tihin ryh-
main. Yhteisojen tuomioistuimella on tita
kysymysta tarkastellessaan tilaisuus sel-
ventdd, viimeistella ja kehittdd edelleen
niitd toteamuksia, jotka se antoi edelld
mainitun saanndksen tulkinnasta Baby-
Dry-tapauksessa. Tillaista tilaisuutta voi-
daan kenties pitia sitikin tervetulleempa-
na, kun otetaan huomioon, ettd kyseisen
tuomion vaikutus on mielestini laajalti
ymmarretty vaarin.

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.
2 — Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (Baby-Dry),
tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. [-6251).

3 — Valituksen kohteena on asiassa T-193/99, Wm Wrigley Jr
Company v. SMHV (Doublemint), 31.1.2001 annettu tuo-
mio (Kok. 2001, s. 1I-417; jiljempand valituksenalainen

tuomio).

4 — Yhteis6n tavaramerkistdi 20 pdivdnd joulukuuta 1993
annettu neuvoston asetus {(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1; jiljempdnd tavaramerkkiasetus).

Asiassa merkityksellinen lainsdadanto $

3. Yhteison tavaramerkkiasetuksen
4 artiklassa sdadetdin seuraavaa:

”Yhteistn tavaramerkkinid voi olla miki
tahansa merkki, joka voidaan esittaa graa-
fisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot
taikka tavaroiden tai niiden paillyksen
muoto, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut mui-
den yritysten tavaroista ja palveluista.”

4, Tavaramerkkiasetuksen 7  artiklassa

sdddetdin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeja ei rekistersida:

a) merkit, jotka eivat ole 4 artiklan
mukaisia;

5 — Ks. myds Baby-Dry-tapauksessa antamani ratkaisuehdo-
tuksen 4—135 kohta, joissa olen esittinyt hieman tdydelli-
semmin ndiden siddnnosten sisdllon.
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamis-

kyky;

¢) tavaramerkit, jotka  muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistd ja
merkinnoisti, joita voidaan elinkeino-
toiminnassa kayttid osoittamaan tava-
roiden tai palvelujen lajia, laatua,
maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2. Edella 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin  esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisoa.

3. Edella 1 kohdan b), ¢) ja d) alakohtaa ei
sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossa
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroi-
den tai palvelujen osalta, joille rekisterdin-
tid haetaan.”

5. Tavaramerkkiasetuksen 12 artiklassa
siddetaan seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa
kieltimain toista kayttamasti elinkeino-
toiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
mairad, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellista alkuperii, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai  palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintdja:

jos nama kayttiavit niitd hyvdd liiketapaa
noudattaen.”

Rekisterointihakemus ja oikeudenkiynti
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa kisiteltiviani olevassa asiassa

6. Wm Wrigley Jr Company (jdljempina
Wrigley) jatti 1.4.1996 sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jaljempina virasto) hakemuksen
sanan  “Doublemint”  rekisterdimiseksi
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yhteison tavaramerkiksi useisiin Nizzan
sopimuksen ¢ mukaisiin luokkiin kuuluvia
tavaroita, erityisesti purukumia, varten.

7. Wrigley ilmoitti nyt kisiteltavina olevan
valitusasian suullisessa kasittelyssa, ettd se
pyrkii yhteison tavaramerkkii koskevalla

»

hakemuksellaan kokoamaan yhteen ”re-
kisterdintisalkussaan” olevat saman mer-
kin kansalliset rekisterodinnit jisenvaltioissa
ja etta rekisteréintia haetaan paaasiallisesti
purukumille sekd ettd muiden ryhmien
osalta hakemuksessa ennakoidaan yrityk-
sen kaupallisten toimintojen mahdollista
laajenemista. 7

8. Viraston tutkija hylkisi hakemuksen.
Han katsoli, ettd tavaramerkki ”muodostuu
yksinomaan sanasta DOUBLEMINT, jota
voidaan elinkeinotoiminnassa  kayttia
osoittamaan tavaran ominaisuuksia. Sana

6 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistid luokitusta tavara-
merkkien rel]qstermmlsta varten koskeva, 15 piivana kesi-
kuuta 1957 tehty Nizzan sopimus. Hakemuksen mukaan
rekisterdintid haettiin seuraaviin luokkiin kuuluvia tava-
roita varten:

”Luokka 3 — Kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistus-
aineet, mukaan lukien purukumi kosmeettisiin tarkoituk-
siing

Luokka 5 — Farmaseuttiset, eldinldikinti- ja terveyden-
hoitotuotteet, mukaan lukien purukumi ladkinnallisiin tar-
koituksiin sisiltien lidkeaineita;

Luokka 25 — Vaatteet, jalkineet, pdahineet;

Luokka 28 — Pelit ja leikkikalut, voimistelu- ja urheilu-
vilineet (luokassa 28); joulukuusenkoristeet.

Luokka 30 — kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka,
saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipa, kek-
sit, kakut, leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jdatelot;
huna]a, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi; pippuri,
etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet; jad; makeiset ja
purukumi ilman lddkelisiaineita, makeiset mukaan lukien
purukumi; sokeripddllysteinen purukumi, purukumi, ldd-
keag’neita sisaltimattomat makeiset, suklaa, sokerit, makei-
set.

7 — On syytd huomata, ettd viraston mukaan — eikd Wrigley
ole tatd kiistinyt — nyt kyseessi oleva oikeudenkiynti
koskee ainoastaan luokkia 3, 5 ja 30 varten tehtyja rekis-
teripyyntojd ja luokat 25 ja 28 jadvit siis sen ulkopuolelle.

doublemint voidaan maairitelli kahden
minttulajin, piparmintun ja vihermintun,
yhdistelmaiksi, joka on itsessdin erityinen
maku. Viraston tutkijan mukaan tavara-
merkilli kuvaillaan tavaroita, joille on
todennikoisesti ominaista kaksinkertainen
mintun maku”

9. Viraston ensimmainen valituslautakunta
hylkasi 16.6.1999 Wrigleyn tutkijan hyl-
kaavasta paiatoksestd tekemin valituksen.
Valituslautakunta katsoi, etta “Double-
mint” on kahdesta englanninkielisestd
sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole
mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja
ettd silli kuvaillaan kyseisten tavaroiden
tiettyja ominaisuuksia, tarkemmin sanoen
niiden koostumusta ja mintun makua, niin
ettd silld viestitetaan potentiaalisille kulut-
tajille valittOmasti, ettd tavarat sisaltavat
kaksi kertaa tavallista enemmain minttua
tai ettd ne ovat kahden minttulajin makui-
sia. Virasto katsoi, ettei sanaa “Double-
mint” voitu ndin ollen rekister6ida yhteison
tavaramerkiksi tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.
Viraston mukaan silli seikalla, ettei ole
olemassa sellaista yhdyssanaa kuin ”doub-
lemint”, ei ole merkitystd, koska sattu-
manvaraisesti keksityn sanan syntymiseen
ei riitd vain se, ettd tavallinen adjektiivi ja
tavallinen substantiivi yhdistetdan toisiinsa.

10. Valituslautakunta ei pida merkityksel-
lisena sitd, ettd seki sanalla "double” ettad
sanalla ”mint” on vaihtoehtoisia merki-
tyksida. Kun arvioidaan tavaramerkin
kuvailevuutta, sanakirjojen maaritelmia ei
voida soveltaa mekaanisesti ottamatta
huomioon kaupallisia realiteetteja tai sita
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yhteyttd, jossa merkkid on tarkoitus kayt-
tad. Valituslautakunnan mukaan kuluttaja,
joka nikee purukumipakkauksessa tai
-mainoksessa ilmaisun ”doublemint”, olet-
taa, ettd tuotteessa on paljon minttua tai
mintun makua.

11. Wrigley haki 1.9.1999 ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimeen toimitta-
mallaan kanteella muutosta valituslauta-
kunnan paitokseen. Ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin totesi riidanalaisessa
tuomiossa, ettdi tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa kielle-
taan sellaisten merkkien rekisterointi, joilla
ei niiden tdysin kuvailevan luonteen vuoksi
kyeta erottamaan yrityksen tavaroita toisen
yrityksen tavaroista. Sitd vastoin sellaiset
merkit tai merkinnit, jotka eivit ole
yksinomaan kuvailevia, voidaan rekiste-
roida yhteison tavaramerkeiksi. 8

12. Ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuin katsoi, ettd sana "Doublemint” ei ole
yksinomaan kuvaileva. Kun adjektiivia
”double” kaytetaan kehumista tarkoitta-
vana ilmaisuna, se on epitavallinen, kun
sitd verrataan muihin senkaltaisiin englan-
ninkielisiin ~ sanoihin  kuin  “much”,
“strong”, “extra”, “best” tai “finest”
(paljon, vahva, erinomainen, paras tai hie-
noin). Kun se yhdistetddn sanaan “mint”,
silla on potentiaalisen kuluttajan kannalta
kaksi erillista merkitysta: “kaksi kertaa
tavallista enemmain minttua” tai “kahden
minttulajin makuinen”. Sana “mint” on
yleisnimi, joka kaisittdd vihermintun,

8 — Tuomion 20 kohta.
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piparmintun ja muita ruokayrtteja. Nain
ollen on olemassa useita tapoja valita, mita
kahta minttulajia kaiytetiin ja kuinka
vahvan makuisina niitd kussakin yhdistel-
maissa kaytetaan.®

13. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen mukaan sanalla "Doublemint” on
vilittomasti ainakin mielleyhtymin kautta
tai epdsuorasti useita merkityksii englan-
ninkieliselle keskivertokuluttajalle, minka
vuoksi tamid sana ei ole tavaramerkki-
asetuksen 7  artiklan 1  kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvai-
leva, kun taas sellaiselle kuluttajalle, joka ei
osaa riittdvisti englantia, kyseinen sana on
merkitykseltiin episelva ja kuvitteelli-
nen. 10

14. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomio-
istuin paatteli, ettd sanalla "Doublemint”
on rekisterointihakemuksessa tarkoitettu-
jen tavaroiden osalta episelvi ja suggestii-
vinen merkitys, joka on avoin monenlaisille
tulkinnoille, ja ettd kyseiseen kohderyh-
main kuuluvat henkil6t eivat mielld
kyseista sanaa valittomasti ja asiaa enem-
paa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan
kyseisten  tavaroiden  ominaisuutta. !
Koska tdma sana ei ole yksinomaan
kuvaileva,12 sen rekisterdintia ei voida
evatd. Taman vuoksi valituslautakunnan
paatés kumottiin, ja tihin kumoamis-
paatokseen virasto hakee muutosta nyt
kasiteltdviana olevalla, 20.4.2001 yhteiso-
jen tuomioistuimeen jattamailldin valituk-
sella.

9 — Tuomion 23—28 kohta.
10 — Tuomion 29 kohta.
11 — Tuomion 30 kohta.
12 — Tuomion 31 kohta.
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Oikeuskiytianté:  yhdistetyissi  asioissa
Windsurfing Chiemsee annettu tuomio ja
Baby-Dry-tapauksessa annettu tuomio

15. Kahdella yhteisdjen tuomioistuimen
aikaisemmalla ratkaisulla, eli yhdistetyissa
asioissa Windsurfing Chiemsee annetulla
tuomiolla!3  ja  Baby-Dry-tapauksessa
annetulla tuomiolla, * on nyt kisiteltivina
olevassa asiassa erityistd merkitysta.

16. Yhdistetyissa  asioissa  Windsurfing
Chiemsee annettu tuomio koski tavara-
merkkidirektiivin ¥ 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa, joka on sanamuodoltaan
samansisiltéinen  kuin  tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohta,
mutta jota sovelletaan kansallisiin tavara-
merkkeihin eika siis yhteison tavaramerk-
keihin. Yksi esitetyista kysymyksistd koski
sitd, oliko mahdollista rekister6idd sana
”Chiemsee”, joka on Baijerissa sijaitsevan
jarven nimi, tavaramerkiksi paikallisesti
myydyille urheiluvaatteille vai estiko tava-
ramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohta kyseisen rekisterdinnin, koska se
on maantieteellistd alkuperdd osoittava
sana, eritoten kun otetaan huomioon Sak-
san oikeuden mukainen Freihaltebediirfni-
sin kasite (kirjaimellisesti tarve pitda
vapaana), jonka mukaan rekisterointi voi-
daan evitd vain, jos on olemassa konk-
reettinen, aktuelli tai pakottava tarve pitia
sana  muiden elinkeinonharjoittajien
vapaasti kaytettivissa.

13 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. 1-2779).

14 — Edella alaviitteessd 2 mainittu tuomio. Ks. myos ratkai-
suehdotus, jonka julkisasiamies Ruiz-Jarabo on esittinyt
asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland {Postkan-
toor), jossa ei ole vieli annettu tuomiota seki asia
C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung v. SMHV
{Companyline), tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561),
johon viitataan jiljempina 74 kohdassa.

15 — Jadsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinndn lihentimi-
sestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen
neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1;
jdlijempind tavaramerkkidirektiivi).

17. Yhteistjen tuomioistuin totesi anta-
mansa tuomion 25 kohdassa, etti “direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla
pyritdan siihen yleisen edun mukaiseen
tavoitteeseen, ettd merkkeji tai ilmauksia,
joilla kuvaillaan sen tyyppisid tavaroita tai
palveluita, joita varten rekister6intid hae-
taan, on jokaisen saatava vapaasti kayttaa,
mukaan lukien kaytto yhteismerkissa
taikka yhdistelma- tai kuviomerkissd”.
Tuomion 29—35 kohdassa se kuitenkin
paatteli, ettd tavoite, johon tilla saannok-
sella pyritaan, on laajempi kuin Saksan
oikeuden mukaisen Freihaltebediirfinisin
tavoite; direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan soveltamisen edellytyksena ei
ole, ettd olisi oltava olemassa konkreetti-
nen, aktuelli tai pakottava tarve sailyttda
merkki tai merkintd vapaassa kaytossa,
vaan sen soveltaminen riippuu sen sijaan
siitad, onko timid merkki tai merkinti sel-
lainen, etti se ”voi elinkeinotoiminnassa”
osoittaa maantieteellisen alkuperian (kysei-
sessd tapauksessa).

18. Baby-Dry-tapauksessa oli kyse tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan tulkinnasta sellaisen merkin
yhteydessi, jolle ominaiset piirteet ovat
osittain verrattavissa sanan “Doublemint”
ominaispiirteisiin. Yhteison tavaramerkki-
hakemuksen tultua hylityksi olennaisilta
osiltaan ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin vahvisti valituslautakunnan kan-
nan katsoen, ettd koska sanoja “baby” ja
?dry” voidaan kumpaistakin kayttaa vau-
vanvaippojen  ominaisuuksien  kuvaa-
miseen, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan nojalla niille tuot-
teille ei voida rekisteroida sellaista merk-
kia, joka ei muodostu mistiin muusta kuin
naista sanoista.
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19. Yhteistjen tuomioistuimeen timan jal-
keen tehdyn valituksen johdosta antamas-
sani ratkaisuehdotuksessa asetuin ensinna-
kin sille kannalle, etti yhteison tavara-
merkki voi sisiltdd kuvailevia sanoja,
mutta se ei voi muodostua yksinomaan
niistd. 16 Sitten totesin, ettd tuotenimeen
”Baby-Dry” sisiltyy kuvailevien sanojen
”baby” ja ”dry” lisiksi muitakin element-
teja: se on ddrimmadisen elliptinen (lyhen-
netty jattamalld jotain pois), se on raken-
teeltaan epatavallinen ja sitd on vaikea
analysoida intuitiivisesti kieliopin pohjalta
niin, ettd sen merkityssisalto selvidisi valit-
tomisti. Lisaksi *Baby-Dry” on keksitty
sana, ja sellaisena sen kuvaileva kaytto
elinkeinotoiminnassa on vahemman
todennakoista; se voi myos tuoda mieleen
monia hyvin erityyppisid tuotteita, minka
vuoksi se on vahemmin kuvaileva vauvan
vaippojen osalta. Mielestini ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin, joka ei ottanut
naita seikkoja huomioon, teki oikeudellisen
virheen. 17

20. Yhteis6jen tuomioistuin totesi tuo-
miossaan, ettd tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla on tar-
koitus estdd se, ettd tavaramerkeiksi rekis-
terditaisiin sellaisia merkkeja tai merkin-
tojd, joilla ei voitaisi tayttad niille asetettua
tehtdvaa toimia tavarat tai palvelut mark-
kinoille saattavan elinkeinonharjoittajan
yksiloijana, koska kyseiset merkit tai mer-
kinnit ovat identtisid niiden tavanomaisten
tapojen kanssa, joilla kyseessa olevia tava-
roita tai palveluita nimitetaan taikka niiden
ominaisuuksia kuvataan.1® Tillaiset mer-
kit ja merkinnit ovat sellaisia, joita voi-
daan kuluttajan nikokulmasta katsottuna
normaalisti kiyttia kyseisten tavaroiden tai

16 — Ratkaisuehdotuksen 75—81 kohta.
17 — Ratkaisuehdotuksen 82—97 kohta.
18 — Tuomion 37 kohta.
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palvelujen osoittamiseen joko suoraan tai
viittaamalla johonkin niiden olennaiseen
ominaisuuteen. Tavaramerkilti, joka muo-
dostuu tallaisista merkeista tai merkin-
noista, ei tulisi evita rekisterdintii, jos se
sisdltdd muita merkkejd tai merkint6ja tai
jos yksinomaan kuvailevat merkit tai mer-
kinnit on esitetty tai aseteltu siten, etta
saavutettu kokonaisuus eroaa siitd tavan-
omaisesta tavasta, jolla kyseisia tavaroita
tai palveluja nimitetiin taikka niiden
olennaisia ominaisuuksia kuvaillaan. 1°

21. Kun kyse on tavaramerkeistd, jotka
muodostuvat sanoista, kuvailevuutta tulisi
arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin
sanaa erikseen myos niiden muodostamaa
kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun
sanojen yhdistelmin ja sen terminologian
vililla, jota kyseessa olevat kuluttajat ylei-
sesti kayttavit kuvaillessaan tavaroita tai
palveluita tai niiden olennaisia ominai-
suuksia, voivat vaikuttaa siihen, ettd sano-
jen yhdistelmastad tulee erottamiskykyinen
ja nain ollen rekisterdintikelpoinen. 20

22. Koska sanojen yhdistelmidd ei voida
rekisterida yhteison tavaramerkiksi, jos se
on yksinomaan kuvaileva jollakin yhtei-
sossa elinkeinotoiminnassa kaytetyistd kie-
listdi, on tarkasteltava, ymmairretiinko
englanninkielisen kuluttajan nakokulmasta
katsottaessa senkaltainen sanojen yhdis-
telmd kuin ”Baby-Dry” yleisessd kielen-
kdytossd normaaliksi tavaksi viitata kysei-

19 — Tuomion 39 kohta.
20 — Tuomion 40 kohta.
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siin tavaroihin tai kuvailla niiden olennai-
sia ominaisuuksia. Vaikka kumpaakin
naistd kahdesta sanasta voidaan kayttia
sellaisissa ilmauksissa, joilla yleisessd kie-
lenkidytossa kuvaillaan vauvanvaippojen
tehtivaia, niiden yhdistelmi, joka on
rakenteeltaan epitavallinen, ei ole englan-
nin kielelld tunnettu ilmaisu vaippojen
nimedmiseksi tai niiden olennaisten omi-
naisuuksien kuvailemiseksi. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin teki siten oikeu-
dellisen virheen ja seka sen antama tuomio
ettd valituslautakunnan pdiatés kumot-
tiin. 21

Pidasialliset valitusperusteet kasiteltivana
olevassa asiassa

23. Nyt esilld olevassa asiassa seka valitus
ettd vastine on toimitettu yhteisbjen tuo-
mioistuimelle Baby-Dry-tapauksessa anne-
tun ratkaisuehdotuksen jilkeen, mutta
ennen siind annettua tuomiota. Sekad Saksa
ettdi Yhdistynyt kuningaskunta ovat jatti-
neet valiintulokirjelmansi (viraston tueksi)
esilla olevassa asiassa vasta Baby-Dry-
tapauksessa annetun tuomion jilkeen.

24, Virasto myontda valituksessaan, ettd
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohta ei pida sisallian Saksan oikeu-
den mukaista Freihaltebedirfnis-kisitetta,

21 — Tuomion 41—46 kohta.

mutta se katsoo, ettd taman kisitteen
perustana oleva julkinen etu on otettava
huomioon. Se torjuu myos kisityksen,
jonka mukaan tavaramerkkiasetuksen
12 artiklan b kohdan nojalla annetaan
riittivisti suojaa sille, etta kuvailevia
sanoja voidaan kayttia asianmukaisesti,
silloin kun niihin laheisesti liittyvia sanoja
rekisteroidian  tavaramerkkeini; timin
vuoksi on tarpeen tutkia tillaisia merkkeja
rekisterdimisvaiheessa tarkemmin.

25. Kun maairitetdiin, onko merkkiin
sovellettava tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa, on
ensimmiisessd vaiheessa selvitettiva, vai-
kuttaako tavallisesta kuluttajasta vilitto-
masti (yleensd spontaanisti) siltd, etta kay-
tetyilla sanoilla kuvaillaan kyseessa olevien
tavaroiden ominaisuuksia. Merkitystd ei
ole silla, etta sanalla saattaa olla useampia
merkityksid, jos ne ovat kaikki kuvailevia.
Ei myoskddn edellytetd, etti merkkia jo
kaytetdaan elinkeinotoiminnassa kuvaile-
vasti tai ettd se on tosiasiallisesti kuvaileva,
vaan riittaa, ettd merkkid voidaan kayttiaa
siten ja ettd asianomainen kuluttaja voi
mieltdd sen tuotteen jonkin ominaisuuden
kuvailuna. Seuraavassa vaiheessa on maa-
ritettivd, muodostuuko merkki yksin-
omaan tallaisista kuvailevista elementeista
vai onko olemassa joitain muita, erityisesti
figuratiivisia, kieliopillisia tai semanttisia
elementtejd, joiden vuoksi muutoin kuvai-
levasta merkista tulisi erottamiskykyinen.

26. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen perustelujen mukaan (i) sanat
”double” ja "mint” ovat molemmat mer-
kitykseltaan episelvid ja ne ovat sellaisia
sitakin suuremmassa maarin, jos ne yhdis-
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tetddn toisiinsa; (ii) yhdyssanalla ”Double-
mint” on vilittomisti useita merkityksia
englanninkieliselle  keskivertokuluttajalle,
eika hin tamin vuoksi kykene vilittomasti
ja sen enempaa harkitsematta mieltimaan,
etti kyseessi olisi tietyn ominaisuuden
kuvailu; (iii) sanaa ei voida niin ollen pitia
yksinomaan kuvailevana.

27. Nama perustelut ovat viraston kisi-
tyksen mukaan virheellisid, koska (i) epa-
selvyys on ehdotettua vihdisempai; (ii)
purukumin keskivertokuluttaja ei miella
tatd epaselvyyttd niin, ettd se vaikuttaisi
sihen kuvailevaan sanomaan, jonka
mukaan mintun maku on tavalla tai toisella
kaksinkertainen; ja (iii) kysymys ei ole siita,
onko yhdyssana itsessiin yksinomaan
kuvaileva, vaan siitd, muodostuuko se
yksinomaan elementeista, jotka ovat
kuvailevia.

28. Wrigley vaittaa, ettd sanojen yhdistel-
mda on arvioitava tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan nojalla
tarkastelemalla sita, muodostaako kyseinen
yhdistelma, tdsmalleen sellaisena kuin se
on, merkin, jolla on kyseessi olevien tava-
roiden tai palvelujen osalta yksinomaan
kuvailevia ominaispiirteiti — eli muodos-
taako se merkin, jolla selvasti ja yksiselit-
teisesti, taydellisesti ja yksinomaan kuvail-
laan tiettyja ominaisuuksia. Tdman selvit-
tamiseksi on syyta kysyid, kiytetiinko
sanojen  yhdistelmdd  yleisessa  kielen-
kaytossa tuotteiden tai jonkin niiden omi-
naisuuden osoittamiseen. Se, ettei niin
tapahdu, on osoitus siitd, ettd kyseinen
yhdistelma ei muodostu yksinomaan mer-
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keista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa
kayttdd osoittamaan kyseisten tuotteiden
lajia, laatua, maaraa tai mitddn muitakaan
ominaisuuksia. Wrigleyn mukaan silla, etta
yhdyssanan jokainen osa voi sindnsi esiin-
tya jokapdivaisessi kielenkiytossd, ei ole
merkitystd; kysymys on siitd, onko yhdis-
telmaa kaytetty tai voidaanko sitd kayttaa
tuotteen kuvailemiseen ja pitdisiko koh-
tuullisen valveutunut, huolellinen ja varo-
vainen henkilo, eli keskivertokuluttaja,
rekisterditavaksi pyydettyd merkkia sellai-
sena, ettd silld vain ja ainoastaan kuvataan
tiettyd ominaisuutta vai pitdisikd hin sita
sen sijaan, jokapdiviisessid kielenkdytossia
ja ilman kieliopillista analysointia, keksit-
tynd sanana, joka ei sellaisena ole osa
yleista kielenkayttoa.

29. Purukumin osalta kysymys on siiti,
nayttddkd kyseessd oleva tavaramerkki
keskivertokuluttajan nikokannalta katsot-
tuna pakkaukseen merkityltd tuotenimelta
vaiko tuotteen tiettyjen ominaisuuksien
kuvailulta. Jos merkki nayttaa keksitylta
sanalta, jonka kieliopillinen rakenne on
sellainen, ettd sen tarkka merkitys ei selvia
valittdmasti, tai jos kuvaillut tarkat omi-
naisuudet jadvac vield episelviksi, niin
kyseessad on suggestiivinen eika yksinomaan
kuvaileva sana.

30. Vaikka tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta ei ehkai sulje
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Freihaltebediirfnisin kisitettd tdysin pii-
riinsa, tama sddnnos kattaa tarpeen pitia
kuvailevat sanat vapaasti kaytettivissa.
Tamai patee kuitenkin vain, jos kilpailijoilla
on kohtuullisen selvi ja ennakoitavissa
oleva tarve kiyttda juuri tiettyd sanaa
tuotteittensa ominaisuuksien kuvailuun.
Sen lihes sadan vuoden aikana, joka on
kulunut siitd, kun ”Doublemint” ensiksi
rekisteréitiin - tavaramerkkinid  Yhdysval-
loissa, ja johon aikaan sisaltyy useita
rekisterdintivuosia  yhteisossd, yksikdan
kilpailija ei ole pyrkinyt kdyttamain tata
sanaa kuvailevasti, mikd on selvi osoitus
siita, ettei se ole pelkistaan kuvaileva ja
ettei ole olemassa tarvetta pitaa sitd kaik-
kien kaytettivissa.

31. Wrigley viittaa valituksenalaiseen tuo-
mioon ja julkisasiamiehen Baby-Dry-
tapauksessa antamaan ratkaisuehdotuk-
seen ja esittaa, ettd yhdistelmd “double-
mint” on elliptinen ilmaisu ja sitd on vaikea
analysoida intuitiivisesti kieliopin pohjalta.
Silld on lukuisia merkityksia, jotka eivit ole
helposti tulkittavissa; ei ole olemassa min-
kaanlaista ”single mint” -standardia, johon
sitd voitaisiin verrata; keskivertokuluttaja
saa ensivaikutelman, ettid kyseessa on tuo-
tenimi eikd kuvailu.

32. Saksan hallitus katsoo, etti “Double-
mint” on yhdyssana, joka on muodostettu
kieltd koskevien sddntojen mukaisesti
— sadntbjen, jotka ovat paaasiallisesti
samoja, joita noudatetaan saksan kielessi,

joten kysymysti voidaan tarkastella my6s
saksankielisten kuluttajien kannalta, silla
he todennikoisesti rinnastaisivat sanan
“Doublemint” sen saksankieliseen vasti-
neeseen “Doppelminze” — jolla tuodaan
vain objektiivisesti esiin se, ettd tuotteiden
mintun maku on kaksinkertainen (erityisen
voimakas) tai ettd ne sisiltivat kahta eri
minttulajia, joten kyseiselld sanalla kuvail-
laan valittomasti  tuotteiden aineellista
koostumusta. Sanaa kaytetiin  tosi-
asiallisesti  elinkeinotoiminnassa  naissa
merkityksissd kuvailemaan useita eri tuot-
teita. Silld, ettd saattaa syntyd epatietoi-
suutta siitd, kumpaa naista kahdesta mer-
kityksesta tarkoitetaan, ei ole merkitysta,
koska niilli molemmilla kuvaillaan tava-
roiden ominaisuuksia.

33. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, etti
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdalla on tarkoitus estia se, etti
vain yksi yritys kayttiid tavaramerkkeini
merkkeja tai merkint6ji, joilla kuvaillaan
ominaisuuksia tai jotka soveltuvat vain
tillaiseen kuvailevaan kayttoon keskiver-
tokuluttajan normaalikdytossa.  Julkisen
edun vuoksi niitd tulisi voida kayttaa
vapaasti, mistd tavaramerkkiasetuksen
12 artikla ei anna riittiavia takeita, koska
taman sdiannoksen perusteella ei voida
estdd tavaramerkin haltijaa ryhtymasta
perusteettomiin  tavaramerkin loukkaa-
mista koskeviin oikeudenkidynteihin, joista
aiheutuisi huomattavia kustannuksia kil-
pailijoille.

34, Baby-Dry-tapauksessa annettua tuo-
miota on vaikea sovittaa yhteen asiassa
Windsurfing Chiemsee annetun tuomion
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kanssa. YhteisGjen tuomioistuin saattaisi
haluta ilmaista tdssi yhteydessd ensinni-
kin, ettei sanan rekisteréinnin epaamiseksi
ole tarpeen, ettd sitd kdytetddn asian-
omaisena ajankohtana kuvailevasti, vaan
riittdd, ettd voidaan kohtuudella odottaa,
ettd sitd saatetaan tulevaisuudessa kayttaa
kuvailevasti, ja toiseksi, etta kun useammat
sanat soveltuvat tavaran ominaisuuksien
kuvailemiseen, kunkin tillaisen sanan
rekisterdinti tulisi evita.

35. Tavaramerkkiasetusta on valituksen-
alaisessa tuomiossa tulkittu vairin neljalla
tavalla: (i) arviointiperusteesta, jolla tut-
kittiin, kykenevatko asianomaiseen kohde-
ryhmaidn kuuluvat henkilst vilittomasti ja
sen enempdd harkitsematta mieltimaan,
ettd kyseessid on asianomaisten tavaroiden
tietyn ominaisuuden kuvailu, ei saadeta
tavaramerkkiasetuksessa, ja tama peruste
on liian rajoittava; (ii) kasitetta “epataval-
linen” ei olisi tullut kdyttia adjektiivin
”double” yhteydessa — tavaramerkkiase-
tuksen mukaisella arviointiperusteella tut-
kitaan, onko merkki kuvaileva keskiverto-
kuluttajan normaalikaytossd; (iii) epasel-
vyys ei sindansi riitdi — sana ei lakkaa ole-
masta kuvaileva sen vuoksi, ettd silli on
useampi kuin yksi merkitys;
(iv) tavaramerkkiasetuksessa ei edellytets,
etti kyseessa olevan merkin olisi oltava
yksinomaan kuvaileva — sana “yksin-
omaan” on madrite sanalle ”muodostu-
vat”, ja merkkii, jolla on kuvaileva ulot-
tuvuus, vaikkei se ole yksinomaan kuvai-
leva, ei saa rekisterdida.

36. Wrigleylla saattaisi kuitenkin olla
oikeus rekisterdintiin  merkin pitkdn ja
tosiasiallisen kidyton perusteella tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan
nojalla ainakin purukumia varten, muttei

I-12458

kakkuja ja suklaata varten, joille se myos
haki rekister6intia.

Asian arviointi

37. Jollakin tasolla etenemistapa, joka
taman valitusasian kisittelyssd on syyta
omaksua, ndyttad varsin selvdltd. Kuten
varsinkin virasto ja Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallitus ovat korostaneet, ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuimen paat-
telyssd on kaksi ilmeistd virhettd, joiden
vuoksi valituksenalaisen tuomion voimas-
sapitiminen on vaikeaa. 22

38. Ensinnikin ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuo-
mion 31 ja 32 kohdassa, etti riidanalainen
paatds on kumottava, koska sanaa
”Doublemint” ”ei voida pitid yksinomaan
deskriptiivisend”, kun taas tavaramerkki-
asetuksen 7  artiklan 1  kohdan
¢ alakohdassa siddetyn arviointiperusteen
mukaan tavaramerkkeji, jotka ”muodos-
tuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndéistd, joita voidaan elinkeinotoi-
minnassa kdyttaa osoittamaan [kyseessa
olevan| tavar[an]| tai palvelu[n] ominai-
suuksia”, ei saa rekisteroida.

22 — Tisséd yhteydessd haluaisin kiinnittdd huomion mahdolli-
suuteen ymmartii vairin Baby-Dry-tapauksessa antamani
ratkaisuehdotus. Kyseisen ratkaisuehdotuksen 95 kohdassa
on vhteenveto ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
Doublemint-tapauksessa antamasta tuomiosta, minki jal-
keen ratkaisuehdotuksen 96 kohdan alussa totean, ettd

— — timantyyppinen tarkastelutapa, josta olen yhtad
mieltdi — — . Olin kuitenkin yhtd mielta tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan laajemmasta
tarkastelutavasta, mistd ratkaisuehdotuksen
93—95 kohdassa mainitaan esimerkkeind useita valitus-
lautakunnan ja ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
antamia ratkaisuja, enkd asettunut kannattamaan yhdes-
sikddn ndistd tapauksista esitettyd tiettyd paadttelyd tai
tulosta.
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39. Edelli mainitussa saannoksessi oleva
sana “yksinomaan” on verbin “muodostu-
vat” maddrite; silld viitataan niithin ele-
mentteihin, joista merkki muodostuu, eiki
sithen, voidaanko niilli osoittaa ominai-
suuksia. Jotta rekisterdinti voidaan evita
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla, timin kuvailevuuden
on oltava ominaista kaikille merkin osille;
toisaalta ei vaadita, ettei niilli saa olla
mitian muuta merkitystd, joka ei ole
kuvaileva. Rekisterdintikelpoisuutta kos-
keva paatds, jossa tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa sovellet-
taessa nojaudutaan jalkimmaiseen arvioin-
tiperusteeseen, sisaltda ensi nakemalta
oikeudellisen virheen.

40. On kuitenkin tarpeen tutkia valituk-
senalaista tuomiota perusteellisemmin,
ennen kuin paitetdin, ettd se on kumottava
talla perusteella. Valituksenalaisen tuo-
mion 31 ja 32 kohdan niukkasanainen
muotoilu saattaisi osoittautua vain huo-
nosti  typistetyksi ilmaukseksi oikeasta
arviointiperusteesta. Tarkeampi merkitys
on niilli perusteluilla, joiden nojalla
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
paatyi edelld mainituissa kohdissa ilmaise-
maansa johtopaitokseen.

41. Naissa perusteluissa todettiin paa-
asiallisesti, ettd “double” ei ole tavallinen
kehumista tarkoittava sana ja ettd yhdis-
tettynd sanaan “mint” silli on kaksi eril-
lista merkitystd, kun taas sana “mint”
kattaa sinillidn tietyn yrtin eri lajeja.
Niaiden kahden sanan yhdistelmilldi on
valittomasti useita merkityksia englannin-
kieliselle keskivertokuluttajalle, niin ettd
tami yhdistelma ei voi tiyttaa kuvailevaa
tehtavaa. Sana "Doublemint” on niin ollen

epaselvd ja suggestiivinen, eivitkid kysei-
seen kohderyhmaan kuuluvar henkil6t
miella sita valittomasti ja asiaa enempaa
pohtimatta  sanaksi, jolla kuvaillaan
kyseisten tavaroiden ominaisuuksia.

42. Tassa yhteydessa tulee esiin valituk-
senalaisessa tuomiossa oleva toinen ja
vakavampi virhe. Se seikka, etti sanoilla
”double” ja “mint” on yhdistelmina
lukuisia mahdollisia merkityksia
— epaselvia tai suggestiivisia — ei valtta-
mattid poista sitd, etta tatd yhdistelmaa
voidaan elinkeinotoiminnassa  kayttaa
osoittamaan tavaran (kuten purukumin)
ominaisuuksia.

43. Voidaan heti ajatella monia muita esi-
merkkeja sellaisista yleisistdi ominaisuuk-
sista, jotka saattavat vaatia tarkempaa
maadrittelyd, ennen kuin kuluttaja voi olla
varma siitd, mihin viitataan, mutta jotka
tasta huolimatta ovat aivan selvasti kysei-
sen tuotteen ominaisuuksia. Otan tdssid
esille vain yhden esimerkin: silld, etta
tuotetta luonnehditaan sanalla ”luonnolli-
nen”, osoitetaan epdilematta yksi tuotteen
ominaisuuksista, mutta jatetiin kuluttaja
huomattavan epatietoiseksi siitd, mikd on
timin ominaisuuden tismillinen luonne,
ellei siita anneta muita tietoja. Itse asiassa
onkin suhteellisen vaikeaa 16ytda “merkin-
tojd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa
kdyttid osoittamaan ominaisuuksia”, ja
jotka eivit jossain yhteydessi vaadi tar-
kempaa tismentamista.

44, Vaikkei sana ”“double” ehki ole taval-
linen kehumista tarkoittava sana, se on
kaukana epatavallisesta, kun sitd kiaytetaan
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tietyn tuotteen jotakin ominaisuutta tehos-
tavana miireena; vaikka se ei tillaisessa
yhteydessa ehki ole myoskdin tasmallinen,
silld ei anneta jotain muuta luonnetta koko
ilmaisulle. Esimerkiksi jos kuluttaja jda
epitietoiseksi siita, sisaltadko “tupla”li-
koorisuklaa kahta eri likoorilajia (ja/tai
suklaata) vaiko kaksi kertaa niin paljon
likooria (ja/tai suklaata) kuin joku muu
maarittelemiton standardimitta, hin voi
kuitenkin kaytannollisesti katsoen var-
muudella olettaa, etti talla ilmaisulla
osoitetaan tuotteen ominaisuuden (sen
ainesosana olevan likéorin tai suklaan)
olevan jollakin tavalla kaksinkertainen tai
kahdennettu, vaikkei asianlaita sana-
tarkasti ja tdsmillisesti ottaen olisikaan
ndin. Nain ollen kyseistd sanaa voidaan
elinkeinotoiminnassa kdyttda osoittamaan
tallainen ominaisuus.

45. Kysymys siitd, voidaanko elinkeinotoi-
minnassa tiettyd ilmaisua kayttaa tietyn
tuotteen jonkin ominaisuuden osoittami-
seen, koskee tosiseikkaa, eika yhteis6jen
tuomioistuin ole toimivaltainen kumoa-
maan ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuimen tuomiota tosiseikkaa koskevan
kysymyksen osalta. Lisiksi voi olla ole-
massa tapauksia, joissa niiden merkitysten
maard, jotka yhdyssanalla voidaan katsoa
olevan, on erityisen suuri, ja joissa ainut
merkitys, jolla voidaan osoittaa tuotteen
ominaisuuksia, on erityisen episelva,
minkd vuoksi sitd ei todennakoisesti kay-
tettdisi.

46. Valituksenalainen tuomio perustuu
kuitenkin olettamukseen, jonka mukaan se,
ettd “tima sana on ymmairrettdvissi niin
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monella tavalla”, sulkee automaattisesti
pois mahdollisuuden, etti (yhdys)sanalla
osoitettaisiin jokin sen tuotteen (niiden
tuotteiden) ominaisuus, jota (joita) varten
rekisterdintid on haettu. Tallaisella oletta-
muksella tulkitaan tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa sii-
dettyd oikeussdantod. Se on mielestani sel-
vasti virheellinen yleisend toteamuksena.

47. On syyta huomata, ettd ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin on itse pitanyt
tillaista olettamusta virheellisena Truck-
card-tapauksessa 20.3.2002 antamassaan
tuomiossa, 23 jossa se totesi, etti “jotta
merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
soveltamisalaan, — — riittda, jos ainakin
yksi sanamerkin mahdollisista merkityk-
sistd kuvailee kyseisten tavaroiden tai pal-
veluiden ominaisuuksia”. Sitd paitsi niiden
merkitykseen liittyvien yhdistelmien maara,
jotka ensimmaiisen oikeusasteen tuomio-
istuin mainitsee nyt kisiteltivana olevassa
asiassa, on rajoitettu, eikd yksikdan niista
ole episelva viitattaessa purukumin johon-
kin ominaisuuteen.

48. Valituksenalainen tuomio voidaan niin
ollen kumota tilla perusteella.

49. Jos tuomio kumotaan, on vield rat-
kaistava, onko Wrigleyn ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimessa nostama
alkuperdinen kanne hyvaksyttiva vai

23 — Asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (Truckeard),
tuomio 20.3.2002 (Kok. 2002, s. 11-1993, 31 kohta).



SMHV v. WRIGLEY

hylattava. Talea osin on syyta tutkia erditd
muita esitettyja vaitteitd, jotka voivat joi-
denkin seikkojen osalta vaatia tismennys-
ten tekemista sithen, mitd ilmenee Baby-
Dry-tapauksessa annetusta tuomiosta.

Kuvailevuuden ddrirajat

50. [lmaisua “kuvailevuus” kaytetdan ylei-
sesti, kun tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa sovellettaessa halu-
taan todeta, ettid sanoilla voidaan elinkei-
notoiminnassa osoittaa tuotteiden ominai-
suuksia. Se on kiteva lyhenne tasta kasit-
teestd, vaikka on ehka parempi pitdd mie-
lessi, mika on tasmallisen
arviointiperusteen sisilto, kuten pyrin jat-
kossa tekemain.

51. Baby-Dry-tapauksessa antamassani
ratkaisuehdotuksessa 24 asetuin sille kan-
nalle, etti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa, jolla estetiin sel-
laisten merkkien rekisterointi, jotka muo-
dostuvat yksinomaan elementeistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa  kayttia
osoittamaan tuotteita tai niiden ominai-
suuksia, olisi tarkasteltava itseniisesti eli
erillian tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdasta, jolla estetdin
sellaisten merkkien rekisterdinti, jotka
eivit ole erottamiskykyisia.

24 — Ratkaisuehdotuksen 61—74 kohta.

52. Tatd nakemysta ei ole yleisesti hyvik-
sytty. Vaikka ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin on ollut taipuvainen omak-
sumaan saman tarkastelutavan ja katsonut,
ettd naitd kahta ryhmia koskevat arvioin-
tiperusteet menevit paillekkdin, mutta
ovat silti itsendisid, 2’ yhteiséjen tuomio-
istuin nayttda Baby-Dry-tapauksessa anta-
mansa tuomion 40—44 kohdassa asettu-
neen sille kannalle, ettd ne jossain maarin
sulautuvat toisiinsa.

53. On totta, ettd sanalta, jota voidaan
elinkeinotoiminnassa  kidyttaa tuotteen
ominaisuuksien osoittamiseen, puuttuu
melko varmasti erottamiskyky. Olen silti
edelleenkin sitd mielta, etta yhteison tava-
ramerkkiasetusta koskevassa lain-
sdadannollisessd yhteydessd on parempi,
ettei ndita kahta arviointiperustetta sulau-
teta toisiinsa eikd pidetd lahtokohtaisesti
toisistaan riippuvaisina.

54, En kasittele titd asiaa enemmalti,
koska esilli olevassa asiassa ei ole ollen-
kaan kyse sanan ”Doublemint™ rekiste-
roinnin epaimisestd erottamiskyvyn puut-
tumisen perusteella, mita tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta
koskee.

55. On totta, ettd Wrigley on vaittanyt,
ettd kuluttajat mieltaviat sanan “Double-
mint” tosiasiallisesti niin, ettd silla yksil6i-

25 — Ks. esim. asia T-345/99, Harbinger Corporation v. SMHV
(Trustedlink), tuomio 26.10.2000 {Kok. 2000, s. I[-3525,
31 kohta) ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(Eurocool), tuomio 27.2.2002 (Kok. 2002, s. II-683,
25 kohta). Ks. myos julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin
edelld alaviitteessd 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa
antaman ratkaisuehdotuksen 40 kohta.
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ddan purukumimerkki eikd kuvailla puru-
kumin makua. Talla viitteella sellaisenaan
on kuitenkin vihidinen merkitys arvioitaes-
sa sitd, muodostuuko sana “Doublemint”
yksinomaan sanoista, joita voidaan elin-
keinotoiminnassa kayttda osoittamaan yksi
tai useampi tuotteen ominaisuus. Silld voisi
sitd vastoin olla hyvinkin suuri merkitys
sindnsa mahdolliselle, mutta tdysin eri
viitteelle, jota nyt kisiteltiviand olevassa
asiassa ei ole esitetty, eli ettd sana Doub-
lemint” on Wrigleyn purukumimerkkina
tullut kiytossa erottamiskykyiseksi, niin
ettd sen rekisterbiminen saattaisi olla
hyvinkin ~ mahdollista  tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

56. Merkityksellisempi kysymys esilld ole-
vassa asiassa on, voisiko — kuten Wrigley
viittda — sanan “Doublemint” merkitys-
sisaltd, jonka on myonnetty olevan epa-
tarkka, saada aikaan sen, etti tima sana
siirtyy pois kuvailevuuden (eli tavaramerk-
kiasetuksen 7 artiklan 1  kohdan
¢ alakohdan) piirista sille alueelle, joka on
vain vihjaileva tai suggestiivinen.

57. On selvda, ettda on syytd vetdd raja
niiden sanojen, joita voidaan kayttda
osoittamaan tuotteita tai niiden ominai-
suuksia, ja niiden sanojen, jotka ovat pel-
kastdan suggestiivisia viittauksia tallaisiin
ominaisuuksiin, valille. Viimeksi mainitut
ovat rekisterditdvissi, ja niilld on ilmeisen
suuri arvo tavaramerkin haltijalle.
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58. On sen sijaan vahemman selvdi, mihin
tamd raja on vedettdvad. Kaikissa tapauk-
sissa on tehtiava yksittiistapausta koskeva
paatds. Voidaan kuitenkin ehdottaa joita-
kin yleisia suuntaviivoja.

59. Ensinnikin on tirkeai, ettei kadoteta
nikopiirista kysymystd, johon on vastatta-
va: onko kyseessd sellainen merkki tai
merkinta, jota voidaan kiyttaa elinkeino-
toiminnassa tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoi-
tetun ominaisuuden osoittamiseen, kun
otetaan huomioon tuote tai tuotteet, jota
tai joita varten rekisteréintia haetaan?

60. Seuraavaksi voidaan todeta, etta jos
tarkastellaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskaytant6d ja vali-
tuslautakuntien paatoksia — ja vieldpa
monien kansallisten tuomioistuinten oi-
keuskdytint6a — niin on ilmeistd, etta
vaikka sddnnollisesti sovelletut arviointi-
perusteet on ilmaistu eri sanamuotoja
kayttden, niistd voidaan muodostaa muu-
tamia ryhmid, joilla on yhdenmukaisia
tunnuspiirteiti. Seuraavissa kohdissa en aio
keksia tallaisia arviointiperusteita tai
parannella niitd, vaan pyrin sen sijaan
ehdottamaan puitteet, joihin ne voidaan
sijoittaa arvioinnin helpottamiseksi.

61. Nayttda ilmeiseltd, ettei voida tehda
mitain selvaa eroa niiden merkintojen,
joilla osoitetaan jokin ominaisuus, ja niiden
merkintojen, joilla vain viitataan tillaiseen
ominaisuuteen suggestiivisesti, valilla. Ei
ole olemassa mitdan tasmillisti kohtaa,
jossa sana yhtakkia siirtyisi ryhmastd toi-
seen, vaan sen sijaan on olemassa liukuva
asteikko kahden didripdadn vililld, ja usein
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tarvitaan subjektiivista arviointia sen maa-
rittamiseksi, kumpaa aaripaita lahempana
sana on. Olemassa olevan kiytinnén ja
oikeuskdytannén valossa ja hieman kor-
keamman objektiivisuuden tason saa-
vuttamiseksi esitdn, ettd ehdotettua tava-
ramerkkid arvioitaisiin kolmesta nikokul-
masta, vaikken viitikiin, ettd timi luet-
telo on lopullinen tai tyhjentava.

62. Ensimmaiinen nakokulma koskee sita
tapaa, jolla sana liittyy tuotteeseen tai
johonkin sen ominaisuuteen. Mitd objek-
tiivisempi ja mita enemman tosiseikkoihin
perustuva tima suhde on, sita todennikoi-
sempdd on, ettd sanaa voidaan elinkeino-
toiminnassa kdyttda tuotteen tai sen omi-
naisuuksien osoittamiseen, niin ettd tava-
ramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohta on esteena sen rekisteroinnille;
ja kaantien, mita mielikuvituksellisempi ja
subjektiivisempi tima suhde on, sitid suu-
rempi on mahdollisuus, etta kyseinen sana
voidaan rekisteroida.

63. Toinen nakokulma koskee sitid tapaa,
jolla sana mielletddn eli sita, miten valitto-
masti viesti valittyy. Mitd tavallisempi,
tarkemmin maaratty ja jokapaivaisempi
sana on, sitd helpommin kuluttaja kisittaa,
ettd silldi osoitetaan ominaisuus, ja sitd
suurempi on todennakdisyys, ettei sanaa
voida rekisteroida tavaramerkiksi. Mikali
toisessa ddripadssd tarvitaan intohimoisen
ristisanatehtavien ratkaisijan kykyja, jotta
sanan ja silld osoitetun ominaisuuden vali-
nen yhteys voitaisiin oivaltaa, perusteet
rekisterdinnin epdamiselle ovat hyvin hei-
kot.

64. Kolmas nikokulma koskee ominaisuu-
den merkitystd tuotteelle ja erityisesti,
miten tirkeand kuluttaja titdi ominaisuutta
pitdd. Jos osoitetulla ominaisuudella on
tuotteelle olennainen tai keskeinen merki-
tys tai silla on erityinen merkitys kuluttajan
valinnalle, perusteet rekisteréinnin epaa-
miselle ovat pakottavia; jos osoitetaan
ominaisuus, joka on yksinomaan satun-
nainen tai mielivaltainen, perusteet epaa-
miselle ovat huomattavasti heikommat.

65. Haluaisin kuitenkin korostaa, etti tis-
mallisyyttd, tarkkuutta tai tosiasioiden
oikeellisuutta koskevalla kysymykselld ei
ole yleensa merkitystd, tarkasteltiinpa asiaa
mistd edelli mainitusta ndkokulmasta
tahansa. Kuten olen edelli todennut, tuot-
teen ominaisuus voidaan kaytannollisesti
katsoen aina osoittaa tismallisemmin, ja on
selvad, ettd elinkeinotoiminnassa kiytetyt
kuvailut voivat olla totuudenvastaisia,
vaikka niitd yha kiytetdan tuotteen omi-
naisuuksien osoittamiseen — itse asiassa
juuri tista syysta harhaanjohtavat kuvailut
ovat yleensa kiellettyja.

66. Sen jilkeen kun ehdotettua tavara-
merkkia on arvioitu erikseen kustakin
edelld mainitusta nikokulmasta, asia on
ratkaistava lopullisesti. On mahdotonta
esittad ehdottomia saantoja, mutta yleensa
nayttiisi olevan asianmukaista, ettd tava-
ramerkin rekisterointi olisi evittava tava-
ramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla, jos se on kaiken
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kaikkiaan lihempdni arviointiasteikon
ei-rekisteroitivissa” olevaa paatd kaikista
kolmesta nikokulmasta tarkasteltuna, tai
jos se on erityisen ldhelld asteikon tdta
samaa paata vain yhdestd nakokulmasta
tarkasteltuna. 26

67. Kun titd tarkastelutapaa sovelletaan
sanaan ”"Doublemint”; Wrigleyn esittamia
viitteitd el voida mielestini hyviksya.
Ensinndkin tilla yhdyssanalla viitataan
tosiasiallisesti ja objektiivisesti mintun
makuun, joka on jollakin tavalla kaksin-
kertainen, toiseksi tima sana on helposti
miellettivissa sellaisenaan ja kolmanneksi
kyseinen maku on tuotteen merkittdva
ominaisuus. Se, ettei voida tunnistaa
kyseessd olevaa erityistd minttulajia tai
kyseessa olevia erityisid minttulajeja eika
kaksinkertaistamisen tasmaillistd tapaa, ei
millidn tavalla muuta siti tosiasiaa, etta
sanalla ”Doublemint” osoitetaan kaksin-
kertaistettua mintun makua koskeva omi-
naisuus.

Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kobdan c¢ alakobdassa oleva ilmaisu
“muodostuu yksinomaan”

68. Wrigley on lisidksi sekd ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa ettid esilld
olevassa valitusasiassa vaittanyt, ettd
vaikka sekid sanaa “double” etti sanaa

26 — Tillaista lihestymistapaa sovellettaessa_on luonnollisesti
kaytetravi tervettd talonpoikaisjirked. Esimerkiksi sanaa
"Two-Inch” (kaksi tuumaa) voitaisiin liuskoina myydystd
flurukumlsta kiytettynd pitdd vain tosiasiaa koskevana ja

elposti ymmarrettdvissi olevana viittauksena purukumi-
liuskan pituuteen, mutta timid ominaisuus saattaisi olla
sellainen oheisominaisuus, ettd se syrjayttdisi kahdessa
ensimmdisessd asteikossa saadun korkean pistelukeman.
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"mint” voidaan kiyttdid osoittamaan
purukumin  ominaisuuksia, yhdyssana
“"Doublemint” muodostuu useammista

elementeistd kuin vain niistd kahdesta.
Wrigley korostaa, ettd titd sanaa ei voida
l6ytdd sanakirjoista, vaan se on Wrigleyn
itsensd  keksimd “uudissana”.2” Wrigley
myos viittad, ettd sana “Doublemint™ on
sanan “Baby-Dry” tapaan elliptinen” ja
”rakenteeltaan epatavallinen” ja lisdksi sita
on “vaikea analysoida intuitiivisesti kieli-
opin pohjalta” 28 ja se muodostaa sanojen
”yhdistelma[n], joka on rakenteeltaan
epatavallinen”.?® Nama ovat Wrigleyn
kasityksen mukaan lisdelementteja, jotka
kuuluvat osana sanaan, misti seuraa, ettei
se “muodostu yksinomaan” kuvailevista
tekijoistd “double” ja "mint”.

69. Tallaiset ominaispiirteet ovat, kuten
olen Baby-Dry-tapauksessa antamassani
ratkaisuehdotuksessa todennut, elementte-
ja, jotka olisi otettava huomioon arvioi-
taessa tavaramerkkid, jonka rekisteréintia
on haettu. Yhden tai useamman tillaisen
elementin olemassaolo ei kuitenkaan valt-
tamatta merkitse sitd, ettd rekisterdintiin
olisi suostuttava. On otettava my6s huo-
mioon lyhentimisen maira sekd se, miten
epatavallinen sana on ja miten vaikeaa sita
on analysoida intuitiivisesti.

70. Sanan “Doublemint” osalta edelld
mainitun kaltaiset ominaispiirteet ovat
mielestini huomattavasti vahemman selvia
kuin sanan ”Baby-Dry” osalta.

27 — Vrt. Baby-Dry-tapaus, tuomion 44 kohta.

28 — Ks. Baby-Dry-tapaus, julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen
90 kohta.

29 — Ks. Baby-Dry-tapaus, tuomion 43 kohta.
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71. Englantia puhuvalle henkildlle sanan
”Baby-Dry” huomiota herittivin ominais-
piirre on, ettd siind normaali sanajarjestys
on kaannetty 30 siten, ettd tima ilmaisu on
sijoitettava  laajempaan lauseyhteyteen,
jotta silla olisi taydellinen ja valiton kie-
liopillinen merkitys, ja talléin ainoastaan
talld pitemmilld lauseella kyetddn osoitta-
maan vauvanvaippojen kaltainen tuote tai
jokin sen ominaisuus.

72. Sanassa “Doublemint” ei kuitenkaan
ole samanlaista kddnnettyd sanajirjestysta.
Sanan ”double” kaltaisen maédritteen
sijoittaminen ennen sen kaltaista ominai-
suutta kuin "mint” ei ole rakenteellisesti tai
lauseopillisesti epatavallista. Niiden sano-
jen yhdistelmii ei nain ollen ole kieliopil-
lisesti lyhennetty eikd sitd ole vaikeaa ana-
lysoida intuitiivisesti. Se rajoitettu ellipti-
syys ja analysoinnin vaikeus, jotka tdmin
yhdistelman osalta voivat ilmeta, liittyvat
olennaisesti merkitykseen eivatka kieli-
oppiin, eikd niistd missddn tapauksessa
seuraa se, ettei sana sovellu kyseessd ole-
vien tavaroiden jonkin ominaisuuden
osoittamiseen, kuten olen edelli todennut.
Lopuksi totean, ettd vaikkei sanaa ”doub-

30 — Kyseessd on anastrofi, kuten viraston asiamies suurta
asiantuntemusta osoittaen totesi suullisessa kasittelyssa.
Olisin kuitenkin eri mieltdi hinen ehki leikkimielelld
esittimistidn viitteestd, jonka mukaan ilmaisu ” Advocate
General” (julkisasiamies) on vastaavalla tavalla anastrofi.
”Advocate General” kuuluu osana tavallisten ja hyvin
madriteltyjen_englanninkielisten yhdyssanojen muodosta-
maan ryhmadn, jossa substantiivin méarite seuraa subs-
tantiivia. Vain tletyn tyypplset nimitykset kuuluvat tihin
ryhmdén, eikd “baby dry” ole niiden joukossa. Vertailun
vuoksi lainaan Dorothy Parkerin seuraavaa legendaarista
ja purevasti tiivistettyd teatteriarvostelua, jossa hinen
pilkkansa kohteena oli epétavallinen kaannetty sanajér-
Jestys: " The House Beauttﬁul is The Play Lousy” (jota on
siteerattu useissa lihteissd hieman eri muodoissa ja joka on
ilmeisesti julkaistu alun perin The New Yorker -lehdessi).
Uskoisin, ettd Dorothy Parker ei olisi ilmaissut ivaansa
samassa muodossa, jos esityksen nimi olisi ollut ”The
Advocate General”, olisipa esitys ollut miten tyhjanpai-
vdinen tahansa.

lemint” ehka sellaisenaan l6ydy sanakir-
joista, sen muodostamisessa kaytetty
sanallisen kekselidisyyden taso rajoittuu
péaasiallisesti sanavilin poistamiseen kah-
den sellaisen sanan vililti, joita voidaan
hyvinkin kayttda yhdessa kuvailevasti.

73. Talta osin on merkitysta silld, mita
yhteis6jen tuomioistuin on lausunut Baby-
Dry-tapauksessa ~ antamansa  tuomion
40 kohdassa, jossa se toteaa seuraavaa:
”Kaikki havaittavat erot rekisterdintihake-
muksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen
terminologian valilld, jota kyseessd olevat
kuluttajat yleisesti kayttavit kuvaillessaan
tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia
ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan
sen, ettd tamid sanamerkki on katsottava
erottamiskykyiseksi ja niin ollen rekiste-
réintikelpoiseksi.” Tdma toteamus antaa
aiheen kysyi, mikd on ilmaisun ”kaikki
havaittavat erot” tismallinen sisilto, ja
saattaisi olla hyodyllistd, jos yhteis6jen
tuomioistuin selventaisi tata kasitettd nyt
esilla olevassa asiassa.

74. Julkisasiamies Ruiz-Jarabo on ehdot-
tanut eriditd tiata kasitettd selventivid ar-
viointiperusteita  kahdessa  viimeaikai-
sessa ratkaisuehdotuksessaan.3! Hinen
mukaansa sana “havaittava” on suhteelli-
nen kisite, eikd sitd saa sekoittaa sanaan
”vihiinen”.32 Sanamerkkien osalta hin
ehdottaa, etti ”ero katsottaisiin havaitta-
vaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin
muodon tai sen merkityksen merkittaviin

31 — Edelld  alaviitteessé 14  mainituissa  Postkantoor-
tapauksessa ja Companyline-tapauksessa.

32 — Edelld alaviitteessd 14 mainittu Companyline-tapaus, rat-
kaisuehdotuksen 50 kohta.
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osiin. Muodon osalta tillainen ero on ole-
massa aina, kun yhdistelmin epitavalli-
suuden tai mielikuvituksellisuuden takia
uudissana on enemmin kuin siihen sisalty-
vien sanojen vhteenlaskettu summa. Mer-
kityksen osalta eron havaittavuus edellyt-
tinee, ettd osista koostuvan merkin herit-
tama mielleyhtyma ei taysin vastaa kuvai-
levien osien merkint6jen summaa.” 33

75. Yhteis6jen tuomioistuin on aivan
askettdin  katsonut  erddssd  toisessa
— muttei kuitenkaan nyt kisiteltavana
olevaan asiaan liittymdttomassa — yhtey-
dessi, etti merkin voidaan tavaramerkki-
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
sovellettaessa katsoa olevan samanlainen
kuin tavaramerkki, jos se kokonaisuutena
tarkasteltuna poikkeaa niin viahan tavara-
merkistd, ettd on mahdollista, ettei keski-
vertokuluttaja huomaa eroja merkin ja
tavaramerkin vililla. 34

76. Rekisterintihakemuksen kohteena
olevassa tavaramerkissd kdytettyjen sano-
jen taytyy poiketa vastaavalla tavalla
vihiisti enemmain niisti sanoista, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa  kayttia
osoittamaan kyseessd olevien tuotteiden
ominaisuuksia, jotta rekisteréintiin voi-
daan suostua. Mikili asianlaita ei olisi
nain, olisi mahdollista rekisteroidi jokai-
nen merkki, joka kaikkia kdytannon paa-
maaria ja tarkoitusperia varten muodos-
tuisi yksinomaan sanoista, joita voidaan
kayttdd osoittamaan tuotteen ominaisuuk-

33 — Edell4 alaviitteessa 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa
annetun ratkaisuehdotuksen 70 kohta, jossa viitataan
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan.

34 — Asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok.
2003, 5. 1-2799).
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sia, paitsi ettd merkissd olisi vain jokin
mitaton, pelkastddn rekisterdinnin saa-
miseksi toteutettu ero. Tdllainen tilanne
olisi selvisti sen tarkoituksen vastainen,
johon lainsditdja tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan siin-
nokselld pyrkii.

77. Sen eron, joka tarvitaan sellaisen ele-
mentin lisidmiseksi tavaramerkkiin, etti se
ei endd muodostu yksinomaan sanoista,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttia
osoittamaan kyseessd olevien tuotteiden
ominaisuuksia, on mielestini oltava suu-
rempi kuin sen eron, jonka vuoksi kaksi
merkkii ovat samankaltaisia mutta eivit
taysin samanlaisia. Mielestini julkisasia-
mies Ruiz-Jarabon viittausta muodon tai
merkityksen ”merkittaviin osiin” voidaan
taman vuoksi pitad kdyttokelpoisena maa-
rittelynd ja hidnen asiassa esittimaansa
muuta arviointia sekd hyédyllisend etta
osuvana. Hieman eri nikokannalta katsot-
tuna ehdotan, ettid eron — vahintdan yhden
elementin lisiamisen tai jonkin merkitta-
van elementin poistamisen — on oltava
sellainen, ettd sekd elinkeinonharjoittajil-
le 3% etta kuluttajille on selvaa, ettei merkki,
kun siti tarkastellaan kokonaisuutena,
sovellu elinkeinoeliman yleisessa kielen-
kaytossd kaytettaviksi kyseessi olevan
tuotteen ominaisuuksien osoittamiseen.

78. Tallaisten arviointiperusteiden sovelta-
minen vksittaistapauksessa on pakostakin
jossain mairin subjektiivista, mutta mie-
lestani ndiden perusteiden viitoittama raja

35 — Niin sen vuoksi, ettd niyttiisi olevan asianmukaista tar-
kastella sanaa, "jota voidaan elinkeinoeldmassd kayttaa”,
myds elinkeinonharjoittajan nikokannalta.
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kulkee sanoja ”Baby-Dry” ja ”Double-
mint” koskevien tapauksen valilld. Sanalle
”Baby-Dry”  ominainen  epitavallinen
rakenne antaa merkittivan lisin sen muo-
dostamisessa kaytetyille sanamerkeille, kun
taas sanan "Doublemint” osalta asianlaita
ei ole ndin. Ensiksi mainittua sanaa ei siina
muodossa, jossa sen rekisterdintia haettiin,
voida elinkeinoelimin yleisessd kielen-
kaytossa kidyttda osoittamaan vauvanvaip-
pojen luonnetta tai niiden ominaisuuksia,
kun taas viimeksi mainittu on ilmeisen
soveltuva mintunmakuisten tai mintuntuok-
suisten tuotteiden ominaisuuksien osoit-
tamiseen.

?Englanninkielisen kuluttajan nikokulma”

79. Yhteisojen tuomioistuin on Baby-Dry-
tapauksessa annetun tuomion 42 kohdassa
todennut, etti titi sanamerkkia tulee
arvioida  “englanninkielisen  kuluttajan
niakokulmasta”. Edella olen omaksunut
saman lihestymistavan sanaa “Double-
mint” tarkastellessani — kuten teki myos
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
valituksenalaisessa tuomiossa.

80. Taman menetelmian kayttokelpoisuu-
desta on kuitenkin ilmaistu joitakin epai-
lyja. 3¢ On esimerkiksi esitetty, etta voi olla
hyvinkin niin, ettd normaalin sanajarjes-

36 — Ks. erityisesti  julkisasiamies Ruiz-Jarabon edelld
alaviitteessd 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa anta-
man ratkaisuehdotuksen 68 kohta ja sen alaviite 46 sekid
Kur A., "Examining Wordmarks after Baby-Dry — Still a
worthwhile exercise?”, IPR-Info, 2001, s. 12, 14 kohta.

tyksen kddntiminen sanassa ”"Baby-Dry” ei
romaanista kieltd puhuvasta kuluttajasta
vaikuta epitavalliselta, minka vuoksi tita
ominaispiirrettd ei tdllaisen kuluttajan
kannalta voitaisi pitdd kiytettyjen kuvaile-
vien sanojen ohella vaikuttavana lisa-
elementtina. Tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 2 kohdan nojalla rekisterdinti-
hakemus on hylattava, vaikka rekisteréin-
nin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa vhteiséd. Tamin vuoksi merkkii
tulisi — oletettavasti — arvioida siina
valossa, jossa kuluttajat kaikissa jiasenval-
tioissa sen havaitsevat.

81. Saksan hallitus esittaa nyt kasiteltdvana
olevassa valitusasiassa hieman eri muo-
dossa, ettd olisi otettava huomioon se,
miten sana “Doublemint” vaikuttaa sak-
sankieliseen kuluttajaan, joka todennikoi-
sesti samaistaisi timin sanan saksan kie-
lelldi muodostettuun sanaan “Doppelmin-
ze” ja pitdisi sitd ndin ollen kuvailevana.

82. Nailla seikoilla ei todellisuudessa ole
valitonta merkitystd tdssd ratkaisuehdo-
tuksessa  omaksumani  tarkastelutavan
kannalta, silla analyysini johtaa nakemyk-
seen, jonka mukaan sana “Doublemint”
muodostuu  yksinomaan sanamerkeisti,
joita englanninkielisen henkilén nikokul-
masta tarkasteltuna voidaan elinkeinotoi-
minnassa kayttid osoittamaan kyseessd
olevan tuotteen ominaisuuksia. Tasta joh-
tuen nama seikat olisivat kuitenkin voineet
olla merkityksellisempid, jos analyysini
olisi johtanut vastakkaiseen nikemykseen,
ja voi olla hyodyllista tarkastella niita
lyhyesti.
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83. Ensinnikin on selvii, ettd kun rekiste-
rointihakemus koskee tavaramerkkii, joka
on muodostettu jonkin sellaisen kielen
sanoista, jota yhteisén elinkeinoelimaissa
kaytetaan, tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustu-
van arvioinnin tulee ensimmaisessd vai-
heessa tapahtua kyseistd kielta didinkiele-
naan puhuvan henkilon nikokulmasta. Jos
tassa vaiheessa on selvaid, ettd sanoja voi-
daan elinkeinotoiminnassa kayttaa osoit-
tamaan asianomaisten tuotteiden ominai-
suuksia, ei ole tarpeen tarkastella asiaa
muita kielid puhuvien henkiliden kannal-
ta.37

84. Seka  Baby-Dry-tapauksessa  ettd
Doublemint-tapauksessa virasto (seki tut-
kija etta valituslautakunta) teki paiatoksen
englannin kielen perusteella. Ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin ei kummassa-
kaan tapauksessa tarkastellut tilannetta
— eika silta sitd myoskdian pyydetty —
minkdin muunkielisen henkilon nakokan-
nalta. Tassd tilanteessa ei tunnu asianmu-
kaiselta, ettd yhteisdjen tuomioistuin sille
tehdyn valituksen johdosta ryhtyisi arvioi-
maan asiaa tillaiselta niakokannalta. Tar-
vittaessa viraston asiana on tehdi se, jos
asia palautetaan sen kasiteltavaksi.

85. Joissakin tilanteissa voi olla kuitenkin
tarpeen arvioida tietystd kielestid periisin
olevista sanoista muodostettua merkkii

37 — Vit. erottamiskyvyn osalta edelld alaviitteessd 14 mainittu
Companyline-tapaus, tuomion 40 kohta.
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sellaisen yhteison kuluttajan silmin (tai
korvin), jonka kieli on eri.

86. Esimerkiksi englanninkielinen sana
“handy”, joka merkitsee “helppoa kiyt-
tda”, voitaisiin nihdi mahdollisena sana-
merkkina tai merkin osana matkapuhelinta
varten. Koska titd sanaa kuitenkin kiyte-
taan Saksassa yleisesti silloin, kun tarkoi-
tetaan matkapuhelinta, siti ei voitaisi
rekister6idd yhteison tavaramerkiksi. Vas-
taavalla tavalla jostain kielestd peraisin
oleva sana voi saada eri merkityksen tai
sivumerkityksen jollain muulla kielella:
englanninkieliselld sanalla ”smoking” ei
englanniksi viitata minkddnlaiseen miesten
muodollisen ilta-asun (smokin) ominaisuu-
teen, kun taas ranskan, saksan tai italian
kielella silli tarkoitetaan smokkia, josta
englanniksi kaytetdan ilmaisua “dinner
jacket” tai (niiden henkiloiden tapaan,
jotka viittaavat vauvanvaippoihin sanan
“nappies” asemesta sanalla “diapers”)
“tuxedo”.

87. Asianlaita on kuitenkin toisin, jos (ku-
ten sanaan ”Baby-Dry” liittyen on esitetty)
tiettyd kieltd puhuvat henkilot, jotka tieta-
vat sanan kuuluvan toiseen kieleen, voisivat
ymmartaa vaarin sen omaperdisyyden talla
toisella kielelli soveltamalla siihen oman
kielensd ominaispiirteita. Vaikuttaa epa-
asianmukaiselta, jos normaaliksi mitta-
puuksi otettaisiin kuluttaja, joka kamppai-
lee vieraan kielen puutteellisten tietojen
kanssa.
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88. Lisdksi on tirkead huomata, ettei tietyn
kielen sanoista muodostetun tavaramerkin
olemassaolo tosiasiallisesti poista eri kielta
kayttiviltd elinkeinonharjoittajilta mah-
dollisuutta kayttdd sanoja, joilla he ehka
haluavat osoittaa tuotteittensa ominai-
suuksia omalla kielelliin — jolloin edel-
lytyksend on luonnollisesti se, mita olen
edelli todennut sanoista, jotka ainakin

muodon osalta ovat yhteisid useammalle
kuin yhdelle kielelle.

89. Esimerkiksi  niiden italiankielisten
sanojen valikoima, joilla italialaiset vaip-
pojen toimittajat voivat kuvailla tavaroi-
taan, ei riipu siita, miten italiankieliset
henkilot  kasittdvat tuotenimen ”Baby-
Dry”, eikid niiden toimittajien kaytetti-
vissd oleva italiankielisten sanojen vali-
koima ole timan vuoksi rajoitetumpi kuin
englantilaisten tai irlantilaisten vaipanval-
mistajien kdytettavissi oleva valikoima
olisi sanan ”Pannolino” kaltaisen (italiak-
si), pelkastian kuvailevan tuotenimen joh-
dosta. Tama on itse asiassa se syy, jonka
vuoksi monet kansalliset tavaramerkkivi-
rastot eivit ota huomioon vieraskielisten
sanojen merkitystd, kun ne tutkivat kan-
sallista tavaramerkkii koskevaa hakemus-
ta, kuten viraston asiamies suullisessa
kasittelyssa huomautti.

90. Tavaramerkkiasetuksen 7  artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan nojalla tapahtuvan
arvioinnin ei tulisi ndin ollen perustua sen
selvittamiseen, voitaisiinko yhteison jossa-
kin osassa kiytetylla kielelld 33 ilmaistua
sanaa pitaa sellaisena, etta silli osoitetaan
tuotteen ominaisuuksia jossakin muussa
yhteison osassa, jolloin merkin kieliopilli-

38 — Ja miksi rajoittua yhteison kieliin?

sessa tal merkitykseen liittyvdssd raken-
teessa olevien innovatiivisten ja epdtaval-
listen ominaispiirteiden olisi lapaistava
innovatiivisuutta ja epatavallisuutta kos-
keva arviointiperuste kussakin tallaisessa
osassa.

Mabhdollisuus yleiseen kiyttoon

91. Viimeinen arvioitava nikokohta johtaa
minut kysymdiin, missd laajuudessa tava-
ramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa on tulkittava, kun otetaan
huomioon asiassa Windsurfing Chiemsee
annetussa tuomiossa mainittu tavoite,
jonka mukaan kuvailevien merkkien ja
merkintSjen tulisi olla kyseessd olevien
tuotteiden osalta vapaasti kaikkien elin-
keinonharjoittajien kaytettivissa.

92. Baby-Dry-tapauksessa antamassani
ratkaisuehdotuksessa 3° asetuin sille kan-
nalle, ettd tavaramerkki voi yhteisén tava-
ramerkkijirjestelmassa sisiltda merkkeja ja
merkintoj4, joilla osoitetaan tuotteen omi-
naisuuksia, mutta se ei voi muodostua
yksinomaan niista. Tavaramerkkiasetuksen
12 artiklan b alakohdan mukaan tavara-
merkki ei voi olla esteeni sille, ettd muut
elinkeinonharjoittajat  kayttavat tillaisia
merkkeja kuvaileviin tarkoituksiin. Tavoi-
te, johon tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdalla pyritiin, on estia
sellaisten kuvailevien tuotenimien rekiste-
rointi, jotka eivit voi saada minkainlaista

39 — Ratkaisuehdotuksen 75—81 kohta.
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suojaa, eikd estaa yksinoikeuden synty-
mista tavallisiin  kuvaileviin  sanoihin.
Yhteis6jen tuomioistuin on omaksunut
hyvin samankaltaisen niakemyksen Baby-
Dry-tapauksessa ~ antamansa  tuomion
37 kohdassa.

93. Nyt esilla olevassa asiassa seka virasto
ettd Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
ovat tuoneet esiin varauksellisen suhtautu-
misensa tihin nikemykseen, jota on
arvosteltu my6s  kirjallisuudessa. 40 Ne
toteavat, ettd silli niytetiin poikettavan
siitd, mitd yhteiséjen tuomioistuin on
todennut asiassa Windsurfing Chiemsee
antamassaan tuomiossa, eli ettd tavara-
merkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdalla ”pyritaan siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkeja tai
ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisia
tavaroita tai palveluita, joita varten rekis-
terointia haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kayttda” eika tavaramerkkidirek-
titvin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (joka
vastaa tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan
b alakohtaa) vaikuta merkittavisti tihian
tulkintaan.

94. On pelattivissa, ettd kyseinen nikemys
olisi omiaan siirtdimain voimatasapainon
sellaisen tavaramerkin haltijan eduksi, jolla
on monopolistisia pyrkimyksida ja joka
saattaisi vedota, tai uhata vetoavansa,
oikeuksiinsa sellaista viitettyd “oikeuden-
loukkaajaa” vastaan, joka vain pyrkii
kayttimaan kuvailevia sanoja kuvailevasti
ja  rehellisesti.  Tavaramerkkiasetuksen

40 — Ks. esim. Pfeiffer, T., Descriptive trade marks — The
impact of the Baby-Dry case considered [2002] E.LP.R.
373.

I-12470

12 artiklan b alakohtaan perustuva puo-
lustautumiskeino voisi todellisuudessa olla
arvoltaan sen ndenniisti oikeudellista
arvoa vihdisempi.

95. Titd vaaraa ei voida jittia ottamatta
huomioon. Tavaramerkin haltija, joka ei
halua monopolisoida ainoastaan tavara-
merkkiinsa, vaan myos sitd ymparoivan
alueen, voisi uhata aiheettomalla oikeu-
denkdynnilla kilpailijaa, joka saattaisi
ennemmin antaa periksi kuin ottaa kan-
taakseen oikeusriidasta koituvat kustan-
nukset ja riskin epiedullisesta lopputulok-
sesta.

96. Edelld jo mainitsemistani syista johtuen
en kuitenkaan usko, etti Baby-Dry-tapaus
oikein ymmarrettynd siirtdd tasapainoa
silla tavalla kuin on esitetty. Mielestani
mainittu vaara viltetddn, jos Baby-Dry-
tapauksessa annetun tuomion 40 kohdassa
mainittua “havaittavaa eroa” koskevaa
arviointiperustetta  sovelletaan  edelld
ehdottamallani tavalla eli siten, ettd merkki
voidaan rekister6ida vain, jos seki elinkei-
nonharijoittajien ettdi kuluttajien kannalta
katsottuna on ilmeistid, ettei merkki, kun
sitd tarkastellaan kokonaisuutena, sovellu
elinkeinoelaman yleisessd kielenkdytossa
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kyseisen tuotteen ominaisuuksien osoitta-
miseen. 41

97. Nayttaa joka tapauksessa selvalta, ettei
yhteisjen tuomioistuimella ollut min-
kdanlaista aikomusta poiketa Baby-Dry-
tapauksessa asiassa Windsurfing Chiemsee
annetussa tuomiossa omaksutusta nake-
myksestd, jonka mukaan on yleisen edun
mubkaista, ettd kaikki voivat vapaasti kiyt-
tad kuvailevia merkkeji. Yhteiséjen tuo-
mioistuin on vastikdin nimenomaan vah-
vistanut uudelleen timin kantansa yhdis-
tetyissa asioissa Linde ym. antamassaan
tuomiossa.

Kansalliset tavaramerkkirekisterbinnit ja
tavaraluettelo

98. Tarkastelen lopuksi kahta Wrigleyn
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
messa esittimaa vaitettd, joiden kasittely

41 — Lisaksi on syytd pitdd mielessd, ettd tavaramerkki, joka
sisdltdd elementtejd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa
kiyttdd osoittamaan tuotteen ominaisuuksia, suljetaan
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
nojalla rekisterdinnin ulkopuolelle vain, jos se muodostuu
yksinomaan sellaisista elementeistd. Virasto on rekisterdi-
nyt muutamia sanamerkkejd, joihin sisiltyy sana ”mint”
luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, jolloin taytyy olla
selviad, ettd sana viittaa tuotteen ominaisuuteen., Se on
my6s rekisterdinyt figuratiivisina merkkeind ilmaisun
"Wrigley’s Spearmint Chewing Gum” ja jopa ilmaisun
”Wrigley’s Doublemint Chewing Gum”. Kaikissa ndissd
tapauksissa on olemassa verbaalisia tai muita lisdele-
menttejd, minki vuoksi rekisterdinti on mahdollista. Siitd,
ettd on olemassa tillaisia lisdelementteji ja ettd senkaltai-
silla sanoilla kuin "mint”, ”spearmint” ja ”chewing gum”
voidaan selvistikin osoittaa tuotteiden ominaisuuksia,
jolloin tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b alakohta
aivan yhti selvisti kattaa kilpailijoiden kuvailevan kiyton,
seuraa, ettd on huomattavasti epitodenniakdisempai, etta
tavaramerkin haltija ryhtyisi uhkailemaan edelld kerrotulla
tavalla tai ettd kilpailija perdantyisi joutuessaan vastatus-
ten sellaisen taktiikan kanssa.

42 — Yhdistetyt asiat C-53/01—C-55/01, Linde ym., tuomio
8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, erityisesti tuomion 73 ja
74 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta).

voi tapahtua lyhyesti: sanan ”Doublemint”
jo olemassa olevia rekisterdinteja jasenval-
tioissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa seka
sitd, ettd virasto ei ottanut sanaa “Doub-
lemint”  tutkiessaan huomioon niiden
tavaroiden tasmaillistd luetteloa, joita var-
ten hakemus oli tehty.

99. Ensimmaisen seikan osalta virasto ei
kiista sita, ettd sen on rekisterdintikelpoi-
suutta osoittavana nidytténi otettava huo-
mioon rekisterdinnit, jotka ovat tapahtu-
neet jasenvaltioissa tai muissa kuin jisen-
maissa, etenkin jos rekisterdintimaan kieli
on sama kuin sen merkin kieli, jonka
rekisterdintid on haettu. Se korostaa kui-
tenkin, etta tillainen naytto ei valttimarttd
ole todiste siitd, etta tavaramerkki-
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
mukainen arviointiperuste tayttyy.

100. Huomautan tiltd osin, ettd kaikki

rekisterdinnit, joihin on vedottu, on
myénnetty  joko kuviomerkeille (jotka
sisaltavat sanan “Doublemint” lisdksi

muita elementtejd) tai (ainakin alun pitden)
sellaisen kansallisen lainsaidannén nojalla,
jota ei ollut harmonisoitu tavaramerkkidi-
rektiivin antamisen johdosta (eikd niitd
nain ollen voida pitdd ndyttond tavara-
merkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan mukaisen arviointiperusteen
tayttymisesta).

101. Koska on lisaksi selvidi, ettd valitus-
lautakunta tutki Wrigleyn viitteen, joka
koskee titd ensimmaista seikkaa, sen hyl-
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kdaminen ei mielestidni tuota minkianlaista
ongelmaa tissa vaiheessa.

102. Toisen seikan osalta on selvii, etta
valituslautakunta tarkasteli sanaa ”Doub-
lemint” siind valossa, voidaanko silld
osoittaa tuotteen ominaisuutena oleva
maku. Virasto on todennut — eikai siti ole
tialta osin kiistetty — etta nyt kyseessi

Ratkaisuehdotus

oleva menettely ei koske rekisterointihake-
musta luokkiin 25 ja 28 kuuluvien tuottei-
den osalta, joissa maku ei ole yleensa
merkittiva ominaisuus. Jaljelle jdavia
tuotteita koskevien luokkien osalta niyt-
tdisi silta, ettd vain luokkaan 3 kuuluvien
”kosmeettisten tuotteiden” ominaisuutena
ei voisi normaalisti olla (mintun) maku.
Minttu voisi kuitenkin olla niissi jonakin
muuna aisteihin vaikuttavana ominaisuu-
tena, jonka osalta arviointi olisi sama.

103. Kaiken edella esitetyn perusteella olen sitd mieltd, ettd yhteisdjen tuomio-

istuimen tulisi

1) kumota ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99 antama

tuomio

2) hylita kanne siind asiassa ja

3) velvoittaa Wm Wrigley Jr Company korvaamaan oikeudenkayntikulut seka
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa ettid yhteisdjen tuomioistuimes-

sa.
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