SMHV v. WRIGLEY

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
23 pdivana lokakuuta 2003 *

Asiassa C-191/01 P,

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin V. Melgar ja S. Laitinen, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jota tukevat

Saksan liittotasavalta, asiamiehindin A. Dittrich ja B. Muttelsee-Schon, proses-
siosoite Luxemburgissa,

ja

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamieheniin
J. E. Collins, avustajanaan barrister D. Alexander, prosessiosoite Luxemburgissa,

viliintulijoina,

* QOikeudenkdyntikieli: englanti.
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jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan, etta yhteiséjen tuomioistuin kumoaa
Euroopan yhteisdjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto)
asiassa T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (Doublemint), 31.1.2001 antaman
tuomion (Kok. 2001, s. II-417), jossa se kumosi sisimarkkinoiden harmoni-
sointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmadisen valituslautakunnan
16.6.1999 tekemin pddtoksen (asia R 216/1998-1), jossa valituslautakunta hyl-
kasi Wm. Wrigley Jr. Companyn valituksen pdatoksestd evitd sanan Doublemint
rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi,

ja jossa vastapuolena on

Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, Illinois (Amerikan yhdysvallat),
edustajanaan Rechtsanwalt M. Kinkeldey, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann,
C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues ja A. Rosas seka
tuomarit D. A. O. Edward, A. La Pergola, ]J.-P. Puissochet (esitteleva
tuomari), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,
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ottaen huomioon suullista kisittelya varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV), asiamiehindan A. von Mihlendahl ja V. Melgar, ja Wm. Wrigley Jr
Companyn, edustajanaan M. Kinkeldey, 21.1.2003 pidetyssd istunnossa esitta-
mit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.4.2003 pidetyssd istunnossa esittiman ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jadljempana
SMHV) on yhteisén tuomioistuimeen 7.4.2001 toimittamallaan valituksella
hakenut EY:n tuomioistuimen perussiinnon 49 artiklan nojalla muutosta
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99, Wrigley vastaan
SMHYV (Doublemint), 31.1.2001 antamaan tuomioon (Kok. 2001, s. 11-417;
jaljempand valituksenalainen tuomio), jossa se kumosi SMHV:n ensimmdisen
valituslautakunnan 16.6.1999 tekemin pditoksen (asia R 216/1998-1) (jaljem-
pand riidanalainen paatos), jossa valituslautakunta hylkdsi Wm. Wrigley Jr.
Companyn valituksen paatoksesta evita sanan Doublemint rekisterointi yhteison
tavaramerkiksi useita tavaraluokkia ja erityisesti purukumeja varten.
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Asetus N:o 40/94

Yhteison tavaramerkista 20 pdivanid joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa saddetdan seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkkini voi olla mika tahansa merkki, joka voidaan esittaa
graafisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
numerot taikka tavaroiden tai niiden pdallyksen muoto, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Saman asetuksen 7 artiklassa siddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei rekisteroida:

a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
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c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai mer-
kinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa osoittamaan tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, madraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2. Edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteroinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisoa.

3. Edella 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kidytossa
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekiste-
réintia haetaan.”

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa sdadetiin seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimian toista kayttimastd elin-
keinotoiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintoja,

jos nama kayttivat niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.”

Tosiseikat

Wrigley jatti 29.3.1996 hakemuksen sanan Doublemint rekisterdimiseksi yhtei-
son tavaramerkiksi sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat muun muassa
tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, § ja 30 ja joita
olivat erityisesti purukumit.

SMHV:n tutkija hylkasi hakemuksen 13.10.1998 tekemaillaan paitokselld, josta
Wrigley sitten valitti.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkisi valituksen riidanalaisella paa-
toksella sen vuoksi, ettd sana Doublemint on kahdesta englanninkielisesta sanasta
muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja ettd
silld pelkastddn kuvaillaan tiettyja kyseisten tavaroiden ominaispiirteitd eli sitd,
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ettd niissd on minttua ja etta ne maistuvat mintulle; taman seurauksena sitd ei
valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan perusteella voitu rekisteroida yhteison tavaramerkiksi.

Asian kisittely ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

Wrigley nosti 1.9.1999 kanteen, jossa se vaati riidanalaisen pditoksen kumoa-
mista. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hyvaksyi valituksenalaisessa tuo-
miossaan kanteen.

Ensinnidkin lainattuaan valituksenalaisen tuomion 19 kohdassa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuin totesi timan tuomion 20 kohdassa, ettd tilla siannokselld yhteison lain-
sddtdja on pyrkinyt estimadn sellaisten merkkien rekisterGimisen, jotka ovat
luonteeltaan tdysin kuvailevia ja jotka ndin ollen ovat kykenemittomia erotta-
maan jonkin yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista, ja ettd sellaiset merkit
ja merkinnit, jotka eivit ole yksinomaan kuvailevia, voidaan sitd vastoin rekis-
teroidad yhteison tavaramerkeiksi.

Toiseksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
23—28 kohdassa, ettdi Doublemint-sana ei ollut taysin kuvaileva. Se katsoi, etta
adjektiivi double on epitavallinen verrattuna muihin englanninkielisiin sanoihin,
kuten much, strong, extra, best tai finest (paljon, vahva, ekstra, paras tai hie-
noin), ja ettd yhdistettynd erityisesti sanaan mint tilld adjektiivilla on poten-
tiaalisen kuluttajan kannalta kaksi erillistd merkitystd: “kaksi kertaa tavallista
enemmdn minttua” tai “kahdenlaisen mintun makuisia”. Lisdksi ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, etti sana mint on yleisnimi, joka kasittda
vihermintun, piparmintun ja muita ruokayrtteja, minka vuoksi on useita tapoja
valita, mitd kahta minttulajia kdytetaan ja kuinka vahvan makuisina yhdistel-
mdin valittuja minttuja kidytetdan.
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Kolmanneksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 29 kohdassa, ettid sanan Doublemint useat merkitykset ilmenevit valt-
tamatta englanninkieliselle keskivertokuluttajalle ainakin mielleyhtyman kautta
tai epdsuorasti, minkd vuoksi tima merkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla deskriptiivinen, kun taas sellaiselle
kuluttajalle, joka ei osaa riittavasti englantia, kyseinen sana on merkitykseltian
epdselva ja kuvitteellinen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin paatteli siksi valituksenalaisen tuomion
30 kohdassa, etta rekisterointihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta
sanalla Doublemint on episelva ja suggestiivinen merkitys, joka on avoin
monenlaisille tulkinnoille, ja ettd kyseiseen kohderyhmiin kuuluvat henkilot
eivat miella kyseistd sanaa valittomasti ja enempda asiaa pohtimatta sanaksi, jolla
kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettya ominaispiirrettd. Koska tima sana ei siis
ollut tdysin kuvaileva, sen rekisterdintia ei ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuimen mukaan voitu evita. Niinpa se kumosi riidanalaisen paitoksen.

Muutoksenhaku

SMHYV vaatii, etta yhteisojen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja
velvoittaa Wrigleyn korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Werigley vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin hylkda valituksen ja velvoittaa
SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Yhteisojen tuomioistuimen presidentti hyvaksyi 17.10.2001 antamallaan maa-
rayksella Saksan liittotasavallan seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdis-
tyneen kuningaskunnan hakemukset, joilla ne pyysivit saada osallistua
oikeudenkayntiin viliintulijoina tukeakseen SMHV:n vaatimuksia.
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Asianosaisten lausumat

SMHYV viittia, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudel-
lisen virheen, kun se on katsonut, ettd Doublemint-sanan kaltaisen sanan tiytyy
olla ”tiysin kuvaileva”, jotta sitd ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella voitaisi rekisteréida yhteison tavaramerkiksi.

SMHYV esittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa sdddettyjen ehdottomien
hylkaysperusteiden tulkinnan lieventimisestd seuraisi, ettd SMHV:lle jatettaisiin
paljon nykyistd enemmin sellaisia rekisterdintihakemuksia, jotka koskevat
monimerkityksisia merkkeja, joiden ei koskaan pitdisi saada tavaramerkkirekis-
terdintiin perustuvaa suojaa, koska ne ovat kuvailevia.

SMHYV korostaa seuraavaksi sitd, ettd merkin kuvailevuutta koskevaa ehdotonta
rekisterointihakemuksen hylkiysperustetta tulkittaessa on otettava huomioon ne
muut ehdottomat hylkdysperusteet, joista sdddetdidn asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa ja jotka koskevat merkin erottamiskyvyn
puuttumista ja sen kayttod yleiskielessa.

SMHYV viittdd erityisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ ja
d alakohta on erotettava saman kohdan b alakohdasta, jonka mukaan merkkeja,
joilta puuttuu erottamiskyky, ei yleisesti voida rekister6ida yhteison tavaramer-
kiksi. Tdysin kuvailevia merkkeja pidetddn jo luonteensa vuoksi kyvyttomind
erottamaan yrityksen tuotteet muiden yritysten tuotteista. Sellaisten sanojen
kayttoon, jotka eivat kykene tayttaimaan tavaramerkin tehtivaa, ei voi olla lakiin
perustuvaa yksinoikeutta, ellei niistd sitten ole tullut kidyttonsd vuoksi erotta-
miskykyisid asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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SMHYV viittdd lopuksi, ettd toisin kuin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
on todennut valituksenalaisessa tuomiossa, Doublemint-sanan kaltainen sana on
silti kuvaileva, vaikka silla voi olla useita merkityksia ja vaikka se on tasta syysta
moniselitteinen. Keskivertokuluttaja yhdistia Doublemint-sanan valittémasti
tiettyihin kyseisten tuotteiden potentiaalisiin ominaisuuksiin eli siihen, ettd ne
sisaltiviat minttua tai maistuvat mintulle, joten tima sana on valttimatta
kuvaileva eika sita siksi voida rekister6ida yhteison tavaramerkiksi.

Wrigley katsoo painvastoin, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohta ei ole esteeni Doublemint-sanan kaltaisen sanan rekisteroinnille,
koska vaikka timin yhdyssanan muodostavat sanat ovat erikseen tarkasteltuina
kuvailevia, tima yhdyssana on kokonaisuutena tarkasteluna nididen sanojen
epitavallinen yhdistelma; se ei sindnsa ole yleisen kielenkayton mukainen, eika
keskiverokuluttaja miella sita sellaiseksi, ettd se pelkastaan kuvailee selkeisti ja
yksiselitteisesti tiettyja kyseisten tavaroiden ominaisuuksia.

Wrigleyn mukaan Doublemint-sanan kieliopillinen rakenne on epatavallinen ja
elliptinen, eikd kukaan sanoisi englanniksi, ettd purukumin makuna on ”doub-
lemint” (suomeksi ”kaksoisminttu”), kuvaillakseen purukumin ominaisuuksia.
Lisaksi Doublemint-sanalla on useita mahdollisia merkityksia, mika sulkee pois
sen, ettd kuluttaja ymmartaisi sen vain tietylld tavalla, eli kyseinen merkki on
epatasmallinen ja suggestiivinen.

Wrigley lisda, etti SMHV:n pyrkimys turvata se, ettd kilpailijat saavat vapaasti
kayttda tdysin kuvailevia sanoja, voi koskea vain sellaisia tilanteita, joissa on
olemassa kohtuullisen selva ja ennakoitavissa oleva kilpailijoiden tarve siihen,
ettd he saavat kayttdd tiettyd sanaa tuotteidensa ominaisuuksien kuvaamiseen.
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Niin ei ole Doublemint-sanan osalta; tami sana rekisterditiin melkein sata vuotta
sitten United States Patent and Trademark Officessa eli englanninkielisessa
maassa, mutta yleiso tai kilpailijat eivat ole koko rekisteréinnin voimassaolo-
aikana kayttaneet sitd kuvailevana sanana. Wrigley toteaa myos, ettd SMHV:n
valituslautakunnat ovat jo hyviksyneet rekisterdintihakemuksia, jotka koskivat
tamankaltaisia yhdyssanoja, eli esimerkiksi Alltravel ja Megatours matkapalve-
luita varten, Transeuropea kuljetuspalveluja varten ja Oilgear hydraulisia koneita
varten.

Viimeiseksi jattimassdan kirjelmdssd Wrigley toteaa, etti Doublemint-sana
tayttad tdysin ne edellytykset, jotka yhteisbjen tuomioistuin on vahvistanut
sanamerkin erottamiskyvyn osalta asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble,
20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251), joka koski tavara-
merkkid Baby-dry.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, joka tukee valiintulijana SMHV:n vaa-
timuksia, esittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla on
tarkoitus estdd se, ettd yksi ainoa yritys saisi kayttaa tavaramerkkirekisteroinnin
perusteella Doublemint-sanan kaltaisia merkkeja tai ilmauksia, jotka kuvailevat
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia tai soveltuvat tallaiseen kuvailemiseen
keskivertokuluttajan tavanomaisessa kielenkaytossa. Kuten yhteiséjen tuomio-
istuin on todennut yhdistetyissa asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-2779), rekisterdit-
dessd tdllaisia merkkeja tai ilmauksia tavaramerkeiksi unohdetaan se yleisen edun
mukainen paiamaara, joka liittyy ndiden merkkien ja ilmausten vapaaseen kiy-
tettavyyteen.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan yhteisojen tuomioistuimen
olisi siis nyt esilld olevassa asiassa tismennettivd — mikali timi ei jo ilmene
selvasti edelld mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetusta
tuomiosta — ettei rekisterdintihakemuksen hylkdamiseksi ole tarpeen, ettd
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sanaa tosiasiassa kiytetdan kuvailevasti, vaan riittavda on jo se, ettd on odotet-
tavissa, ettd sitd vastaisuudessa kiytetdan nain; lisaksi olisi tismennettiva, ettd
vaikka tuotteen ominaisuuksien kuvaamiseen voidaan kiyttid useita sanoja,
tama ei vaikuta siihen, ettd nimai sanat on silti katsottava kuvaileviksi.

Saksan hallitus, joka myos tukee viliintulijana SMHV:n vaatimuksia, katsoo,
ettdi Doublemint-sana on tdysin kuvaileva ilmaus, jota jokaisen on saatava
kayttia vapaasti. Asian arviointiin ei vaikuta se, etta kuvailevilla elementeilld
mahdollisesti on useita merkityksia. Nama muut merkitykset ovat kokonaisuu-
dessaan myos kuvailevia, mikd koskee myos saksankielisid alueita, kuten myos
Bundespatentgericht ja Bundesgerichtshof ovat todenneet sanoista ”Markt-
frisch”, ”Doppel Caramel”, Double Color” ja *Double Action™.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteis6n tavaramerkkini voi olla mika
tahansa merkki, joka voidaan esittda graafisesti, jos sellaisella merkilld voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan sellaisia tavara-
merkkeja ei rekisteroidd, jotka ”muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeista
tai merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tava-
roiden tai palvelujen lajia, laatua, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellista  alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai  palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.
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Niin ollen merkit ja ilmaukset, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa
osoittamaan sen tavaran tai palvelun ominaisuuksia, jota varten rekisterdintid on
haettu, oletetaan asetuksen N:o 40/94 mukaan sellaisiksi, jotka eivit luonteensa
vuoksi kykene tayttimain tavaramerkin tehtivaa alkuperidn osoittajana, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta siihen, etta tallainen merkki tai ilmaus voi tulla kayt-
tonsa vuoksi erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Kun asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa kielletddn tillaisten
merkkien ja ilmausten rekisteroiminen yhteison tavaramerkeiksi, talla saannok-
sella pyritadn siithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkejd tai
ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominai-
suuksia, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kayttda.
Talla sdannokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kidyttdd til-
laisia merkkeja tai ilmauksia sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi
(ks. erityisesti jasenvaltioiden tavaramerkkilainsidadiannon lihentdmisesta
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta,
joka on sisilloltddn sama kuin nyt esilli oleva sidiannos, em. yhdistetyt asiat
Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta, ja yhdistetyt asiat C-53/01—C-55/01,
Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta).

Jotta SMHYV voisi hylita rekisterointihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, ettd tdssid sidnnOksessd tar-
koitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejid ja ilmauksia todellisuudessa
kaytetdan rekisteroinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelui-
den kuvailemiseen, joita varten rekisterointid on haettu, tai ndiden tavaroiden tai
palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo timin siinnoksen sana-
muodosta ilmenee, riittdvda on, ettd naitd merkkeja ja ilmauksia voidaan kayttaa
talla tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tdssa sadnnoksessd tarkoitettua
hylkaysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistd on sellainen,
ettd se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.
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Esilla olevan asian osalta on todettava, etti sen pdatelminsa tueksi, jonka
mukaan riidanalaiseen sanaan ei voida soveltaa kyseisessa saannoksessa tarkoi-
tettua rekistergintihakemuksen hylkaysperustetta, ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, ettd merkit ja il-
maukset, joiden merkitys “ei ole yksinomaan deskriptiivinen”, voidaan rekiste-
roida yhteison tavaramerkeiksi, kun taas valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa
se totesi, ettd “kyseistd sanaa ei voida pitdd yksinomaan deskriptiivisend”. Se
katsoi ndin ollen, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa on
tulkittava niin, ettd se on esteena sellaisten tavaramerkkien rekisteroinnille, joilla
”yksinomaan kuvaillaan” niit4 tavaroita tai palveluita, joita varten rekisterointia
on haettu, tai ndiden ominaisuuksia.

Ratkaistessaan asian tilli tavalla ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
soveltanut kriteeria, joka koskee sitd, ettd tavaramerkki on yksinomaan kuvai-

leva, mutta tima ei ole se kriteeri, josta saadetdan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa.

Niin tehdessain se ei ole tutkinut, saattaisivatko muut talouden toimijat kayttaa
riildanalaista sanaa omien tavaroidensa tai palveluidensa jonkin ominaisuuden
osoittamiseen.

Tasta seuraa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on ymmartanyt vaarin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ulottuvuuden.

Niin ollen SMHYV on viittanyt perustellusti, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
on tehty oikeudellinen virhe.
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33 Edelld esitetyn perusteella valituksenalainen tuomio on kumottava.

39 Yhteis6jen tuomioistuimen perussaannon 61 artiklan ensimmaisen kohdan toisen
virkkeen mukaan siind tilanteessa, etta yhteisdjen tuomioistuin kumoaa ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuimen paitoksen, yhteiséjen tuomioistuin voi
palauttaa asian ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

40 Nyt esilld olevassa oikeusriidassa asia on syytd palauttaa ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimeen, ja samalla on pidittaydyttivd lausumasta oikeuden-
kayntikulujen korvaamisesta.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Euroopan yhteisbjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (Doublemint), 31.1.2001 antama tuomio
kumotaan.

I-12487



TUOMIO 23.10.2003 — ASIA C-191/01 P

2) Asia palautetaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3) Oikeudenkiayntikuluista paatetian myohemmin.

Skouris Jann Timmermans
Gulmann Cunha Rodrigues Rosas
Edward La Pergola Puissochet
Schintgen Macken
Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 23 paivand lokakuuta 2003.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti
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