HARMONISERINGSBYRAN MOT WRIGLEY

DOMSTOLENS DOM
den 23 oktober 2003 *

I mal C-191/01 P,

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

klagande,

med stéd av

Forbundsrepubliken Tyskland, féretridd av A. Dittrich och B. Muttelsee-Schon,
bada i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

och genom

Forenade konungariket Storbritannien och Nordirland, foretritt av J.E. Collins, i
egenskap av ombud, bitridd av D. Alexander, barrister, med delgivningsadress i
Luxemburg,

intervenienter i andra instans,

* Rittegingssprik: engelska.
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angdende 6verklagande av dom meddelad den 31 januari 2001 av Europeiska
gemenskapernas forstainstansritt (andra avdelningen) i mal T-193/99, Wrigley
mot harmoniseringsbyrdn (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. I1-417), i vilket det
fors talan om ogiltigforklaring av denna dom, varigenom férstainstansritten
ogiltigférklarade beslut av den 16 juni 1999 av férsta verklagandendmnden vid
Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (drende R-216/1998-1) att ogilla. Wm. Wrigley Jr. Companys
overklagande av beslutet att avsld ansékan om registrering av ordet Doublemint
som gemenskapsvarumirke,

i vilket den andra parten ar:

Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (Amerikas férenta stater), foretritt
av M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande i férsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena P. Jann,
C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues och A. Rosas, samt
domarna D.A.O. Edward, A. La Pergola, ]J.-P. Puissochet (referent),
R. Schingten, F. Macken, N. Colneric och S. von Bahr,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

I-12474



HARMONISERINGSBYRAN MOT WRIGLEY

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 21 januari 2003
av: Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller), foretrddd av A. von Miihlendahl, i egenskap av ombud, och V. Melgar
samt Wm. Wrigley Jr Company, féretritt av M. Kinkeldey,

och efter att den 10 april 2003 ha hoért generaladvokatens forslag till avgérande,

féljande

Dom

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumédrken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) har, genom anstkan som inkom
till domstolens kansli den 7 april 2001, med stdd av artikel 49 i EG-stadgan for
domstolen o6verklagat forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i
mal T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrdn (DOUBLEMINT) (REG 2001,
s. II-417) (nedan kallad den éverklagade domen), varigenom forstainstansrétten
ogiltigforklarade beslut av den 16 juni 1999 av forsta overklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran (drende R-216/1998-1) (nedan kallat det omtvistade
beslutet) att ogilla Wm. Wrigley Jr. Companys (nedan kallat Wrigley) 6ver-
klagande av beslutet att vdigra registrering av ordet Doublemint som gemen-
skapsvarumirke for olika varuklasser, bland annat tuggummi.

I1-12475



DOM AV DEN 23.10.2003 — MAL C-191/01 P

Forordning (EG) nr 40/94

I artikel 4 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3) anges foljande:

”Ett gemenskapsvarumirke kan utgoras av alla kinnetecken som kan Aterges
grafiskt, sirskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen
pa en vara eller dess utstyrsel, forutsatt att kdnnetecknet i friga kan sirskilja ett
foretags varor eller tjinster fran andra foretags.”

I artikel 7 i samma férordning stadgas foljande:

”1. Foljande fir inte registreras:

a) Kinnetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsférmaga.
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¢) Varumirken som endast bestir av kdnnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar* varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

2. Punkt 1 skall tillimpas sven om registreringshindren endast finns i endast en
del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillimpas om varumirket till f6ljd av dess
anvandning har uppnétt en sirskiljningsférmaga i friga om de varor eller tjénster
for vilka det anséks om registrering.” [* I Overensstimmelse med Gvriga
sprakversioner kommer nedan “kan anvindas for att visa” att anvéndas i stillet
for ”visar”. Overs. anm.]

Artikel 12 i férordning nr 40/94 har foljande lydelse:

»Gemenskapsvarumirket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i
niringsverksamhet anvinda
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b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller
andra egenskaper,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.”

Bakgrund till tvisten

Den 29 mars 1996 ansokte Wrigley hos harmoniseringsbyrdn om att ordkom-
binationen Doublemint skulle registreras som gemenskapsvarumairke for varor
som omfattas av bland annat klasserna 3, 5 och 30 i Niceéverenskommelsen av
den 17 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjinster for
registrering av varumirken, med dndringar och tilligg, och di sirskilt for
tuggummi.

Granskaren vid harmoniseringsbyran avslog denna ansékan genom beslut av den
13 oktober 1998. Wrigley éverklagade detta beslut.

Harmoniseringsbyréns forsta 6verklagandenimnd avslog genom det omtvistade
beslutet 6verklagandet. Som skil for sitt beslut angav ndmnden att ordet
Doublemint var ett resultat av en sammansittning av tvd engelska ord utan
pahittade inslag eller inslag av fantasi, som beskrev vissa egenskaper hos varorna
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i fraga, i forevarande fall att de innehdll mynta och hade mintsmak, och att det
foljaktligen enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 inte kunde registreras som
gemenskapsvarumairke.

Forfarandet vid forstainstansritten och den dverklagade domen

Wrigley vickte, genom ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den
1 september 1999, talan om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet. Genom
den 6verklagade domen biféll forstainstansrétten talan.

For det forsta fann forstainstansrétten, efter att i punkt 19 i den overklagade
domen ha citerat artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, i punkt 20 i den ndmnda
domen att gemenskapslagstiftaren genom denna bestimmelse hade velat hindra
att sddana tecken registreras som pé grund av att de endast &r beskrivande inte dr
sgnade att sirskilja ett foretags varor frdn andra foretags, men att kdnnetecken
eller upplysningar som inte endast ir beskrivande ddremot kunde registreras som
gemenskapsvarumérken.

For det andra fann forstainstansritten i punkterna 23—28 i den overklagade
domen att ordet Doublemint i forevarande fall inte var endast beskrivande.
Ritten fann att adjektivet double var ovanligt jimfért med andra engelska ord
sdsom much, strong, extra, best eller finest (mycket, stark, extra, bést eller finast),
och att det i forening med ordet mint kunde ha tvd olika betydelser for den
potentielle konsumenten: “dubbelt s& mycket mynta som vanligt” eller *med
smak av tvd slags mynta”. Forstainstansritten angav didrutdver att mint ar ett
samlingsnamn som innefattar grén mynta, pepparmynta och andra kryddvaxter
och att det foljaktligen fanns flera olika mojligheter att sdtta samman tva sorters
mynta, vilket kan goras med olika smakstyrkor f6r varje sammansattning.
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For det tredje fann forstainstansritten i punkt 29 i den 6verklagade domen att
den genomsnittlige engelsksprakige konsumenten, itminstone associativt eller
genom anspelning, automatiskt uppfattar ordet DOUBLEMINT som méngtydigt,
vilket medf6r att detta kinnetecken inte alls dr beskrivande i den mening som
avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, medan det omtvistade ordet fér en
konsument utan tillrickliga kunskaper i det engelska spraket automatiskt har en
vag och fantasipriglad betydelse.

Forstainstansritten drog dirfor, i punkt 30 i den 6verklagade domen, slutsatsen
att ordet Doublemint, i férhllande till de varor som registreringsansékan avser,
hade en tvetydig och suggestiv inneb6érd som méjliggjorde olika tolkningar, och
att den allmédnhet som berors dirfér inte omedelbart och utan vidare eftertanke
kunde forstd det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de
ifrdgavarande varorna. Eftersom detta ord inte 4r endast beskrivande kunde man
enligt forstainstansritten inte vdgra att registrera det. Forstainstansritten
ogiltigférklarade dirfér det omtvistade beslutet.

Overklagandet

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen skall upphiiva den 6verklagade
domen och férordna om att Wrigley skall ersitta rittegangskostnaderna.

Wrigley har yrkat att domstolen skall ogilla 6verklagandet och forordna om att
harmoniseringsbyrén skall ersitta rittegingskostnaderna.

Genom beslut av den 17 oktober 2001 av domstolens ordforande tillits
Forbundsrepubliken Tyskland och Forenade konungariket Storbritannien och
Nordirland att intervenera till stéd fér harmoniseringsbyrans yrkanden.
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Parternas argument

Harmoniseringsbyran har anfort att forstainstansritten gjorde sig skyldig till
felaktig rittstillimpning nir den fann att ett sidant ord som Doublemint méste
vara “endast... beskrivande” for att det enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94
skall foreligga ett absolut hinder for att registrera det som gemenskapsvarumérke.

Klaganden har inledningsvis gjort gillande att om de absoluta registreringshinder
som anges i artikel 7 i forordning nr 40/94 borjade tolkas mindre strangt skulle
detta fa till foljd en avsevird okning av antalet ansokningar som stills till
harmoniseringsbyrin for tecken som har flera betydelser och som pé grund av sin
beskrivande karaktir aldrig borde fi del av det skydd som dr knutet till en
registrering som varumdrke.

Harmoniseringsbyrdn har vidare understrukit att det absoluta registrerings-
hindret att det anvinda tecknet 4r av beskrivande karaktir méste tolkas med
beaktande av de andra absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och
d i forordning nr 40/94, vilka avser dels kidnnetecknets avsaknad av sarskilj-
ningsformaga, dels omfattande anvindning av det.

Nirmare bestdmt dr det i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 foreskrivna generella
hindret for registrering som gemenskapsvarumirke av tecken som saknar
sirskiljningsformaga ett hinder som foreligger utdver de registreringshinder
som foreskrivs i punkterna a och c i samma bestimmelse. Enbart beskrivande
tecken anses till sin natur inte vara dgnade att sdrskilja ett foretags varor fran
andra foretags. Ingen kan fa ndgot rittsligt monopol pa att anvdnda ord som inte
4r dgnade att fungera som varumirken, utom om orden till folid av sin
anvindning har uppnatt en sirskiljningsférméiga, i enlighet med vad som
foreskrivs i artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
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Harmoniseringsbyran har slutligen anfért att den omstindigheten att ett sidant
ord som Doublemint kan ha flera betydelser och didrmed ir tvetydigt inte innebir
att det forlorar sin beskrivande karaktir, i motsats till vad forstainstansritten
fann i den overklagade domen. Den genomsnittlige konsumenten associerar
spontant Doublemint till vissa potentiella egenskaper hos varorna i friga, det vill
sdga att de innehiller och smakar mynta, varfér ordet med nédvindighet ir
beskrivande och dirmed inte kan registreras som gemenskapsvarumirke.

Wrigley anser tvirtom att artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 inte utgdr nagot
hinder for att registrera ett sidant ord som Doublemint, som ir sammansatt av
termer som var for sig dr av beskrivande karaktir, nir detta ord, sett som helhet,
dr resultatet av en ovanlig kombination av dessa termer och inte som sidant i
gingse sprakbehandling och av genomsnittskonsumenten uppfattas si, att det
enbart, klart och otvetydigt, beskriver vissa egenskaper hos de berérda varorna.

Enligt Wrigley har ordet Doublemint en ovanlig och elliptisk grammatisk
struktur. P4 engelska skulle ingen siga om ett tuggummi att det smakar
”doublemint” (dubbelmynta p3 svenska) for att beskriva dess egenskaper.
Dessutom kan ordet Doublemint betyda ménga olika saker, vilket innebar att det
dr uteslutet att konsumenten viljer en sirskild betydelse. Detta ger tecknet en
tvetydig och suggestiv innebord.

Wrigley har tillagt att harmoniseringsbyrans malsittning att hilla termer som
endast dr beskrivande fritt tillgingliga for konkurrenter endast kan avse termer i
fraga om vilka konkurrenterna har ett rimligt uppenbart och férutsebart behov av
att anvinda en viss term for att beskriva vissa egenskaper som deras produkter
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har. Detta #r inte fallet ndr det giller ordet Doublemint som, sedan det
registrerades for nistan ett sekel sedan hos United States Patent and Trademark
Office, det vill sdga i ett engelsksprikigt land, inte har anvints som en
beskrivande term av allménheten eller av konkurrenterna. Wrigley har dédrutver
péapekat att 6verklagandenimnderna vid harmoniseringsbyrin redan har tillatit
att sammansatta ord registreras, exempelvis Alltravel eller Megatours for
resetjinster, Transeuropea for transporttjinster eller Oilgear for hydrauliska
maskiner.

I sin sista inlaga har Wrigley konstaterat att ordet Doublemint till fullo uppfyller
de villkor som domstolen i sin dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin (REG 2001, s. I-6251), betriffande
mirket Baby-dry, har faststillt fér att en ordkombination skall tillerkdnnas
sirskiljningsférmaga.

Forenade kungarikets regering, som har intervenerat till stod f6r harmoniserings-
byran, har gjort gillande att artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 syftar till att
férhindra att sidana kdnnetecken eller upplysningar som ordet Doublemint, vilka
beskriver varors eller tjinsters egenskaper eller som helt enkelt kan passa for en
sadan beskrivning i en genomsnittlig konsuments normala anvidndning av dem,
anvinds som varumérken for ett enda foretags rikning. Sdsom domstolen fann i
sin dom av den 4 maj 1999 i de forenade maélen C-108/97 och C-109/97,
Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779), skulle en registrering av sidana
kénnetecken eller upplysningar som varumirken st i strid med den malsittning
av allminintresse som 4r knuten till att dessa fir anvindas fritt.

Domstolen skall siledes i forevarande mal, i den mén detta inte klart framgar av
domen i det ovanndmnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran,
precisera dels att det inte dr nédvindigt att en term anvinds beskrivande vid en
viss tidpunkt for att registrering av den skall kunna végras, utan att det dr

I-12483



27

28

29

DOM AV DEN 23.10.2003 — MAL C-191/01 P

tillrdckligt att en sddan anviindning kan tinkas komma att ske senare, dels att den
omstindigheten att flera termer kan anvindas foér att beskriva en varas
egenskaper inte innebdr att dessa termer kan anses sakna beskrivande karaktir.

Den tyska regeringen, som dven den har intervenerat till stdd f6r harmoniserings-
byrdn, anser att ordet Doublemint ir en endast beskrivande upplysning som var
och en skall kunna anvinda fritt. Att de olika delarna av beskrivningen eventuellt
kan ha flera betydelser motsiger inte denna uppfattning. Dessa andra betydelser
dr totalt sett av beskrivande karaktir, inklusive i tysksprikiga omraden, sisom
Bundespatentgericht och Bundesgerichtshof fér évrigt har faststillt i friga om
orden Marktfrisch, Doppel Caramel, Double Color och Double Action.

Domstolens bedémning

Enligt artikel 4 i forordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumirke utgéras av
alla kinnetecken som kan Aterges grafiskt, férutsatt att kinnetecknet i friga kan
sdrskilja ett foretags varor eller tjinster frin andra foretags.

I artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 stadgas att varumirken ”som endast bestar av
kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln [kan anvindas for att] visa...
varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjdnsterna” inte far registreras.
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Kinnetecken eller upplysningar som i handeln kan anvindas for att visa
egenskaper hos den vara eller den tjdnst som registreringsanskan avser anses
salunda enligt forordning nr 40/94 till sin natur inte vara dgnade att fylla den
funktion att ange ursprunget som varumirken har. Detta pdverkar inte den
mdjlighet att genom anvindning forvdrva sirskiljningsfsrmaga som féreskrivs i
artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

Forbudet i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 mot att registrera sidana
kannetecken eller upplysningar som varumirken #r avsett att frimja en malsitt-
ning av allménintresse, nimligen att kdnnetecken och upplysningar som beskriver
egenskaper hos de varor eller tjinster som registreringsansokan avser skall kunna
anvindas fritt av alla. Denna bestimmelse hindrar sdledes att sddana tecken eller
upplysningar forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumarke
(se, betriffande de identiska bestimmelserna i artikel 3.1 ¢ i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omride
13, volym 17, s. 178, bland annat domen i det ovanndmnda malet Windsurfing
Chiemsee, punkt 25, och dom av den 8 april 2003 i de férenade
maélen C-53/01—C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73).

For att harmoniseringsbyrdn skall kunna vigra registrering med stod av
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 krivs det inte att de kidnnetecken eller
upplysningar av vilka de varumérken som avses i denna artikel dr sammansatta
faktiskt anvinds vid tidpunkten for registreringsansékan for att beskriva sddana
varor eller tjanster som dem som ansokan avser eller dessa varors eller tjdnsters
egenskaper. Sisom foljer av sjilva ordalydelsen i denna bestimmelse dr det
tillrdckligt att dessa kdnnetecken och upplysningar kan anvindas fér sddana
dndamal. Registrering av ett ordmirke skall sdledes viigras med st6d av denna
bestimmelse om &tminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap
hos de berérda varorna eller tjdnsterna.
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I forevarande fall angav forstainstansritten, nir den fann att det registrerings-
hinder som anges i denna bestimmelse inte var tillimpligt p4 den omtvistade
ordkombinationen, i punkt 20 i den 6verklagade domen att kinnetecken eller
upplysningar “som inte endast ir beskrivande” kunde registreras som gemen-
skapsvarumirken, och, i punkt 31 i den 6verklagade domen, att ”[u]ttrycket...
inte [kan] karakteriseras som endast beskrivande”. Ritten fann silunda att
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 skulle tolkas si, att den utgjorde hinder for
registrering av varumdirken som “endast beskriv[er]” de varor eller tjinster som
registreringsansokan avser eller deras egenskaper.

Genom att faststilla detta tillimpade forstainstansritten ett kriterium, avseende
varumirkets “endast beskrivande” karaktir, vilket inte ir det som foreskrivs i
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94.

Nar ritten gjorde detta kontrollerade den inte huruvida den omtvistade
ordkombinationen kunde anvindas av andra ndringsidkare fér att visa en
egenskap hos de varor eller tjinster som dessa tillhandahaller.

Foljaktligen har forstainstansritten felbeddmt inneborden av artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94.

Vid sadant férhéllande har harmoniseringsbyran haft fog for att anfora att den
overklagade domen innebir felaktig rittstillimpning.
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38 Av det anférda foljer att den 6verklagade domen skall upphivas.

39 Enligt artikel 61 forsta stycket andra meningen i domstolens stadga kan
domstolen, om den upphéver forstainstansrittens avgorande, aterfrvisa mélet
till denna ritt fér avgorande.

a0 | forevarande tvist skall malet terforvisas till forstainstansritten. Beslut om
rittegangskostnaderna kommer att meddelas senare.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

foljande dom:

1) Forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-193/99, Wrigley
mot harmoniseringsbyrdan (DOUBLEMINT), upphivs.
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2) Malet aterforvisas till forstainstansritten.

3) Beslut om rdttegangskostnader kommer att meddelas senare.

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

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 oktober 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordférande
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