BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT / IHMI (EASYBANK)

ACORDAO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)
S de Abril de 2001 *

No processo T-87/00,

Bank fiir Arbeit und Wirtschaft AG, com sede em Viena (Austria), representada
pelo advogado G. Kucsko, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos)
(IHMI), representado por A. von Miihlendahl, J. E Crespo Carrillo e S. Laitinen,
na qualidade de agentes, com domicilio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

* Lingua do processo: alemio.
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que tem por objecto o pedido de anula¢io da decisdo da Terceira Cadmara de
Recurso do Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e
Modelos) de 31 de Janeiro de 2000 (processo R 316/1999-3), que recusou o
registo da palavra EASYBANK como marca comunitaria,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Sec¢io),

composto por: A. W. H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, juizes,

secretario: D. Christensen, administrador,

visto o requerimento entrado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instancia em
11 de Abril de 2000,

visto o articulado de resposta entrado na Secretaria do Tribunal de Primeira
Instancia em 6 de Julho de 2000,

apos a audiéncia de 16 de Janeiro de 2001,

profere o presente
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Acérdio

Antecedentes do litigio

Em 3 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou, nos termos do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), na versdo alterada, um pedido de marca
verbal comunitaria ao Instituto de Harmoniza¢io do Mercado Interno (Marcas,
Desenhos e Modelos) (a seguir «Instituto»).

A marca cujo registo foi pedido & a palavra EASYBANK.

O registo foi inicialmente pedido para os servigos «Seguros, negocios financeiros,
negdcios monetarios, operacdes bancirias, servicos prestados por bancos,
negocios imobiliarios», compreendidos na classe 36 na acepcio do Acordo de
Nice relativo a Classificacdo Internacional dos Produtos e Servigos, para efeitos
do registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

Por decisdo de 13 de Abril de 1999, o examinador rejeitou o pedido nos termos
do artigo 38.° do Regulamento n.® 40/94.

Em 8 de Junho de 1999, a recorrente interpds recurso para o Instituto da decisdo
do examinador, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94.
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Por carta de 10 de Agosto de 1999, a recorrente limitou a lista de servigos
abrangidos no pedido de marca comunitaria da seguinte forma: «servigos de
banco em linha, em especial servicos bancarios electronicos».

O recurso foi rejeitado por decisdo de 31 de Janeiro de 2000 (a seguir «decisdo
impugnada»). No essencial, a Cimara de Recurso considerou que a palavra
EASYBANK era descritiva e desprovida de natureza distintiva, caindo, assim, sob
a alcada do artigo 7.% n.° 1, alineas c) e b), do Regulamento n.° 40/94.

Pedidos das partes

A recorrente pede que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— anular a decisdo impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

O Instituto conclui pedindo que o Tribunal de Primeira Instincia se digne:

— rejeitar o recurso;
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— condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao mérito

Em apoio do recurso, a recorrente invoca dois fundamentos baseados em
o o

violagdo do artigo 7.°% n.° 1, alinea c), e do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.? 40/94.

Quanto ao fundamento baseado em violagio do artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do
Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

A recorrente & de parecer apenas existir obstaculo ao registo de uma marca se
houver um imperativo concreto de disponibilidade do sinal em causa para
mercadorias relativamente ds quais tenha sido apresentado um pedido de registo
da referida marca. No caso vertente, nenhum indicio concreto e seguro permite
pensar que a palavra EASYBANK ¢é utilizada ou susceptivel de o ser enquanto
indicacgdo descritiva.

A recorrente sublinha que o artigo 7.% n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94
apenas diz respeito ds indicagdes «exclusivamente» descritivas. A indicacio
descritiva, quando ndo clara, ndo constitui obstaculo ao registo. Ora, a palavra
EASYBANK & precisamente caracterizada pelo facto de ndo comportar qualquer
indicagio concreta quanto a natureza das prestagdes bancarias fornecidas. Trata-
-se de uma palavra evocadora que desperta associacbes de ideias agradaveis,
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diferentes de pessoa para pessoa: o facto de se dispor de prestagdes bancarias
proximas, de se poder dirigir a um estabelecimento de crédito cujos locais estdo
bem arranjados, de poder realizar operacdes por computador ou ainda de ser
recebido por empregados simpéticos.

E também necessario atender i natureza dos servicos em causa, bem como &
atengdo dos consumidores no sector considerado. Ora, no dominio dos servigos
bancarios, o consumidor estd particularmente atento; toma especialmente em
consideracio o nome das marcas e procede a distin¢do entre as diversas marcas,
mais do que o faz noutros dominios. Além disso, esta habituado a que, no sector
bancario, sejam utilizadas, ndo denominagdes fantasistas que denotariam
sobretudo falta de seriedade, mas expressdes retiradas da linguagem corrente.

A recorrente declara, por Gltimo, ndo pretender qualquer monopélio sobre as
palayras «easy» ou «bank». Assim, em caso de registo do sinal litigioso como
marca comunitaria, qualquer outro estabelecimento bancario ndo serd proibido
de utilizar estas duas palavras.

O Instituto opde ao argumento baseado pela recorrente na inexisténcia de um
imperativo concreto de disponibilidade da palavra EASYBANK que nada na
formulagido do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 permite que tal
imperativo seja fundamento de recusa do registo de uma marca, da mesma forma
que a sua natureza descritiva ou a inexisténcia de natureza distintiva.

O Instituto recorda ser recusado o registo dos sinais «descritivos», ou seja, que
possam servir para descrever os servicos em causa. Quando se trata, como no
caso vertente, de um neologismo, ha que reportar-se 4 compreensio normal e
espontdnea que dele tem um individuo médio, sem esforco de reflexdo
suplementar. O Instituto sublinha que se o registo de sinais considerados
descritivos & recusado isso acontece por ndo serem adequados a garantir ao
utilizador a identidade e a origem dos servicos em causa e a distingui-los dos
provenientes de outras empresas.
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Se for recusado o registo de uma marca exclusivamente composta de sinais de
natureza descritiva, a palavra «exclusivamente» ndo deve ser interpretada, de
acordo com o Instituto, no sentido de que a palavra que constitui a marca apenas
pode ter um ftnico significado; com efeito, a maioria das palavras tem diversas
acepcoes. Seja como for, o Instituto contesta a analise da recorrente segundo a
qual a palavra EASYBANK pode ter diversos sentidos.

Para o Instituto, a palavra EASYBANK, cuja representagdo ndo tem qualquer
originalidade grafica, nio & mais do que uma mera combinagéo, perfeitamente
banal e sem qualquer ambiguidade, de duas palavras inglesas correntes. Certo &
que a palavra «easy» nfio designa habitualmente operacdes bancarias. Contudo,
combinada com a palavra «bank», constitui um vocabulo exclusiva e imedia-
tamente descritivo dos servigos em causa, que indica instantaneamente tratar-se
de servicos bancarios electronicos facilmente acessiveis.

O Instituto sustenta também ser precisamente por o «consumidor bancario» estar
particularmente atento que perceberi o sinal EASYBANK como uma indicagédo
perfeitamente descritiva da natureza dos servicos oferecidos, e ndo da respectiva
origem comercial.

Aprecia¢do do Tribunal

Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, o elemento determinante
para que um sinal susceptivel de representagio grafica possa constituir uma
marca comunitiria consiste na sua aptiddo para distinguir os produtos de uma
empresa dos de outra empresa.

Daqui decorre, designadamente, que os motivos absolutos de recusa enunciados
no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 apenas podem ser apreciados

II- 1267



22

23

24

25

ACORDAO DE 5. 4. 2001 — PROCESSO T-87/00

relativamente aos servigos para os quais & pedido o registo do sinal (v. acorddo do
Tribunal de Primeira Instincia de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/IHMI,
BABY-DRY, T-163/98, Colect., p. 11-2383, n.”® 20 e 21).

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea ¢), do" Regulamento n.® 40/94, sera
recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indica¢des
que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a
quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época [...] da
prestacdo do servico, ou a outras caracteristicas [deste]».

Assim, o legislador quis que, sob reserva do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
n.° 40/94, tais sinais fossem, pela sua natureza puramente descritiva, considera-
dos inadequados para distinguir os servicos de uma empresa dos de outra
empresa. Pelo contrario, os sinais ou indica¢des cujo significado ultrapasse a
natureza exclusivamente descritiva podem ser registados enquanto marcas
comunitarias.

No caso vertente, recorde-se que a Camara de Recurso conclui, na decisdo
impugnada, que a palavra EASYBANK & composta por duas palavras, «easy» e
«bank», retiradas da lingua inglesa corrente, sendo desde logo compreensivel. O
facto de esta palavra composta ser um neologismo nio impede, na opinido da
Camara de Recurso, que ndo seja inabitual nem surpreendente (n.° 18). Com
efeito, a palavra «easy» significa, designadamente, «ficil, sem esforco, comodo, 4
vontade, sem inquietacdo, despreocupado, complacente» (n.° 20) e a palavra
«bank» significa, designadamente, «banco, estabelecimento de crédito» (n.° 21).

Para a Camara de Recurso, os sectores comerciais que se pretende atingir pelos
servicos para quais é pedido o registo da marca tém conhecimentos de inglés,
estdo ao corrente das possibilidades dos media modernos e interessam-se pelos
servicos bancarios, designadamente pelos de um banco em linha, ou seja, pelos
servicos bancarios através do telefone e da internet. Compreendem assim
imediatamente e sem qualquer anilise suplementar o significado da marca em
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causa, no sentido de que os servicos oferecidos por um banco em linha sio facil e
comodamente acessiveis. A palavra «easy» indica assim, em primeiro lugar, a
facilidade e prazer que terdo em efectuar as operacgdes bancarias a partir de casa,
do escritorio ou entre os dois locais, de qualquer forma sem serem obrigados a
deslocar-se para ir ao banco durante as horas de abertura (n.°® 22 e 23).

A Cémara de Recurso conclui daqui que a informacio claramente descritiva
transmitida pela palavra em causa se impde imediatamente como uma indicacdo
da espécie, qualidade e destino dos servicos em causa (n.** 25 e 27). Precisa ainda
que a natureza puramente descritiva da palavra EASYBANK existe na parte
anglofona da Unido Europeia, pelo que cabe aplicar o artigo 7.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 40/94 (n.° 22).

Ao considerar assim a palavra EASYBANK como exclusivamente descritiva dos
servicos de um banco em linha, a Cimara de Recurso aplicou erradamente o
artigo 7.% n.° 1, alinea c), do Regulamento n.® 40/94,

Com efeito, a palavra «easy» é um vocabulo encomiistico geral da linguagem
corrente. Suscita associagdes de ideias, comporta um elemento de avaliacdo
subjectivo e & desprovido de qualquer especificidade. Conjugada com «bank» e
relacionada mais especificamente com um banco em linha, a palavra «easy»
destina-se a evocar na clientela potencial a impressio geral agradavel de que o
referido banco em linha é acessivel sem dificuldade nem esforco.

Sendo embora verdade que a facilidade de acesso assim sugerida apenas pode
razoavelmente ser Gtil aos clientes potenciais se beneficiarem dos servicos
bancérios oferecidos, nio o & menos que esta sugestio apenas se aplica
expressamente ao estabelecimento bancario enquanto tal. Nio fazendo qualquer
alusdo ds modalidades de um servico concreto ou a outros detalhes do desenrolar
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das operacdes bancarias, ndo designa objectiva nem especificamente a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor ou outras caracteristicas dos diversos
servigos bancarios que podem ser assegurados.

Assim, a palavra em causa nio fornece qualquer informacéo sobre a forma por
que, uma vez efectivado o acesso, serdo tratadas as operagdes, que podem,
designadamente, consistir num pedido de crédito, cobranca de cheque, ordem de
colocacdo na bolsa, pedido de participagio numa emissdo de ac¢bes ou ainda
pedido de transferéncia ou de levantamento de uma conta pessoal, nem,
designadamente, sobre o resultado, positivo ou negativo, para o cliente potencial
de tal operagdo em linha.

Na medida em que a Cimara de Recurso deduz a natureza descritiva da palavra
EASYBANK da mensagem segundo a qual o conjunto de servi¢os oferecidos por
um banco em linha tém a caracteristica comum de serem mais facilmente
acessiveis, gracas ao emprego de instrumentos electronicos, do que os oferecidos
por um banco normal, for¢oso é contudo verificar que o nexo existente entre o
sentido da palavra EASYBANK, por um lado, € os servigos susceptiveis de serem
assegurados por um banco em linha, por outro, surge como demasiado vago e
indeterminado para conferir a essa palavra uma natureza descritiva relativamente
aos referidos servicos. Assim, a palavra em causa nio permite, enquanto tal, que
os clientes potenciais identifiquem imediatamente e com exactiddo os servigos
concretos susceptiveis de serem prestados nem, @ fortiori, uma ou varias das suas
caracteristicas.

Daqui resulta que ndo se pode considerar a palavra EASYBANK tenha, em
qualquer caso, natureza exclusivamente descritiva na acepcdo do artigo 7.%,
n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 40/94.

Assim, este fundamento deve ser acolhido.
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Quanto ao fundamento baseado em violagdo do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94

Argumento das partes

Para a recorrente, a natureza distintiva de um sinal & objecto de uma
interpretagfio extensiva pelas Cimaras de Recurso do Instituto por considerarem
bastar uma natureza distintiva muito reduzida. No que se refere 4 marca litigiosa,
a recorrente considera que a palavra EASYBANK & uma combinacio original de
palavras que ndo se encontra em qualquer dicionario corrente. Esta originalidade
confere-lhe também natureza distintiva.

O Instituto responde que a exigéncia de natureza distintiva da marca serve para
identificar a origem comercial dos servigos relativamente aos quais & pedido o
respectivo registo. Ora, a palavra EASYBANK, sem qualquer elemento adicional
especifico, ndo permite que essa fungdo seja preenchida. O Instituto recorda, a
este respeito, ter aceite registar uma marca figurativa de que EASYBANK é o
elemento verbal.

Apreciagio do Tribunal

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94, é recusado
o registo das «marcas desprovidas de caracter distintivo», devendo esta natureza
ser apreciada relativamente aos servigos para os quais é pedido o registo do sinal
(v.y supra, n.° 21).

II-1271



37

38

39

40

ACORDAO DE $. 4. 2001 — PROCESSO T-87/00

No caso vertente, ha que verificar, antes de mais, que, na decisdo impugnada, a
Camara de Recurso refere o seguinte (n.° 27):

«Considerando que a marca verbal ‘EASYBANK’ apenas € entendida pelo
ptblico visado como uma indicagdo da espécie, da qualidade e do destino dos
servicos, e ndo como uma marca que preenche uma funcio indicadora da origem,
tal marca é igualmente desprovida da natureza distintiva exigida, pelo menos,
num grau minimo.»

A Cimara de Recurso deduziu assim, no essencial, a incompatibilidade da
palavra em causa com o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 do
facto de ser incompativel com o mesmo artigo, n.° 1, alinea c). Ora, foi ja julgado
que a palavra EASYBANK nio caia sob a alcada da proibi¢do contida nesta
Gltima disposi¢do. Em consequéncia, a fundamentacio substantiva desenvolvida
pela Camara de Recurso relativamente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 40/94 deve ser afastada por se fundar no erro acima verificado.

Na medida em que, na decisdo impugnada (n.°® 27 e 18), a Cimara de Recurso
refere ainda que a palavra EASYBANK «enquanto conjugagdo de termos
correntes ¢ na auséncia de elementos especificos suplementares que lhe confiram
uma natureza distintiva [...], & desprovida [..] de qualquer acréscimo de
fantasia», ndo sendo «inabitual, nem surpreendente», basta salientar que a
inexisténcia de natureza distintiva ndo pode resultar da mera verificagdo de que o
sinal em causa carece de acréscimo de fantasia ou nfo possui um aspecto
inabitual ou surpreendente.

Longe de erigir estes altimos termos em critérios de natureza distintiva, o
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.® 40/94 impde ao examinador e,
eventualmente, 4 CAmara de Recurso que examine — no dmbito de um exame a
priori e para além de qualquer uso efectivo do sinal na acepgdo do artigo 7.°,
n.° 3, do Regulamento n.® 40/94 — se se deve excluir que o sinal em causa possa
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ser adequado a distinguir, aos olhos do ptiblico visado, os produtos ou servicos
em causa dos de outra proveniéncia, quando esse piiblico é chamado a fazer a sua
opcido comercial.

Ora, no caso vertente, a Cimara de Recurso ndo procedeu a tal exame.

Assim, este fundamento deve ser igualmente acolhido.

Resulta do que precede que a decisdo impugnada deve ser anulada.

Quanto as despesas

Por forca do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instincia, a parte vencida deve ser condenada nas despesas,
se a parte vencedora o tiver requerido.

Tendo o Instituto sido vencido, ha que condena-lo nas despesas, em conformi-
dade com o pedido da recorrente.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTANCIA (Segunda Secgio)

decide:

1) E anulada a decisio da Terceira Cimara de Recurso do Instituto de
Harmonizacio do Mercado Interno (Marcas, Desenhos ¢ Modelos) de 31 de
Janeiro de 2000 (processo R 316/1999-3).

2) O recorrido é condenado nas despesas.

Meij Potocki Pirrung

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em § de Abril de 2001.

O secretario O presidente

H. Jung A. W. H. Mejj
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