BANK FOR ARBEIT UND WIRTSCHAFT MOT HARMONISERINGSBYRAN (EASYBANK)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 april 2001 *

I mal T-87/00,

Bank fiir Arbeit und Wirtschaft AG, Wien (Osterrike), foretridd av advokaten
G. Kucsko, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av A. von Miihlendahl, J. F. Crespo
Carrillo och S. Laitinen, samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i
Luxemburg,

svarande,

* Rittegdngssprak: tyska,
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som har fattats av tredje
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) den 31 januari 2000 (4rende R 316/1999-3),
genom vilket en ansdékan om registrering av uttrycket EASYBANK som
gemenskapsvarumirke avslogs,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. W. H. Meij, samt domarna A. Potocki
och J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 11 april 2000,

med beaktande av det svaromdl som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 6 juli 2000,

efter det muntliga férfarandet den 16 januari 2001,

foljande
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Dom

Bakgrund till tvisten

Den 3 oktober 1996 ingav sékanden med stéd av radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirket (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgiva, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansbkan om registrering av ett gemenskapsordmérke till Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)(nedan kallad
harmoniseringsbyran).

Ansokan avsag registrering av uttrycket EASYBANK som varumirke.

De tjinster som registreringsansdkan ursprungligen avsag rorde ”forsikrings-
verksamhet, finansiella tjdnster, monetira tjinster, banktransaktioner, banktjéns-
ter, fastighetsmikleri”, vilka omfattades av klass 36 i Nicedverenskommelsen av
den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjénster fér varumérkesregist-
rering, med dndringar och tillédgg.

Genom beslut av den 13 april 1999 avslog granskaren ansékan med stod av
artikel 38 i forordning nr 40/94.

Den 8 juni 1999 overklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrdn med stod av artikel 59 i férordning nr 40/90.
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Genom skrivelse av den 10 augusti 1999 begrinsade s6kanden listan &ver de
tjdnster som registreringsansdkan avsdg enligt féljande: “direktanslutna bank-
tjdnster, sdrskilt elektroniska banktjinster.”

Overklagandet ogillades genom beslut av den 31 ]anuarl 2000 (nedan kallat det
omtvistade beslutet). Overklagandendmnden ansdg i huvudsak att uttrycket
EASYBANK var deskriptivt och saknade sirskiljningsférméga och att det ddrfor
foll inom tillimpningsomradet for artikel 7.1 ¢ och b i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrn att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig beddmning

Sokanden har till stéd for sin talan Aberopat tvd grunder rérande ett
ssidosittande av artikel 7.1 ¢ och ett 4sidosittande av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.

Asidoséittande av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden anser att hinder for registrering av ett varumirke endast foreligger om
det finns ett konkret behov av att halla kdnnetecknet i fraga tillgangligt for andra
ndr det giller de varor som avses i ansékan om registrering av detta varumirke. [
forevarande mal finns det ingen siker eller konkret uppgift som gor det mojligt
att anse att uttrycket EASYBANK dr eller skulle kunna vara en deskriptiv

upplysning.

Sokanden har framhallit att artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 enbart avser
upplysningar som “endast” #r deskriptiva. Nir den deskriptiva upplysningen inte
dr tydlig finns inget hinder for registrering. Uttrycket EASYBANK utmdrks just
av att det inte innefattar ndgon konkret upplysning om de tillhandahallna
banktjdnsternas beskaffenhet. Det ror sig om ett suggestivt ord som framkallar
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positiva associationer, vilka skiljer sig frin person till person, sdsom bland annat
ndrheten till banktjinster, méjligheten att besoka ett kreditinstitut med trevliga
lokaler, mojligheten att kunna genomfora transaktioner via dator eller att £ ett
trevligt bemotande.

Sokanden har vidare anfért att hinsyn skall tas till de berérda tjansternas
beskaffenhet och till huruvida konsumenterna inom den berérda sektorn &r en
uppmérksam grupp. Inom banksektorn dr konsumenterna emellertid vildigt
uppmirksamma. De beaktar sirskilt namnet pa varumirken och kan skilja
mellan olika varumirken i storre utstrickning 4n konsumenter inom andra
omraden. Konsumenterna 4r dessutom vana vid att det inom banksektorn inte
anvinds fantasifulla bendmningar, som snarare uppfattas som att verksamheten
inte 4r serids, utan de férvintar sig att man anvinder uttryck som ingér i normalt
sprakbruk.

Sokanden har slutligen forklarat att den inte gor ansprak pa ensamritt till “easy”
eller till "bank”. Om det omtvistade kinnetecknet registrerades som gemen-
skapsvarumérke skulle det silunda inte vara forbjudet for andra banker att
anvinda dessa tva ord.

Harmoniseringsbyran har mot argumentet att det inte finns ndgot konkret behov
av att hélla ordet EASYBANK tillgingligt for andra invént att det inte 4r mojligt
att av ordalydelsen i artikel 7.1 i férordning nr 40/94 utlisa att ett sidant behov
utgdr hinder for registrering av ett varumarke, pd samma sitt som nir det giller
kanntecknets deskriptiva karaktir eller dess brist pa sirskiliningsférméaga.

Harmoniseringsbyran har pdpekat att de kinnetecken som inte kan registreras 4r
sddana som 4r ”deskriptiva”, det vill sédga kinnetecken som kan anvindas for att
beskriva de berorda tjinsterna. Nir det, sdsom i férevarande fall, handlar om en
neologism skall man se till den innebérd som en genomsnittlig konsument
normalt sett spontant, utan nigon ytterligare analys, uppfattar att ordet har.
Harmoniseringsbyran har framhallit att anledningen till att deskriptiva kinne-
tecken inte kan registreras dr att de inte har formégan att sikerstilla att
anvindaren kan identifiera de berdrda tjinsternas ursprung och sirskilja dem
fran ett annat foretags tjdnster.
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Ett varumirke som “endast” bestdr i deskriptiva kdnnetecken kan séledes inte
registreras, Harmoniseringsbyrdn anser emellertid att ordet “endast” hérvid inte
skall tolkas pa si sitt att det ord som utgér varumirket endast kan ha en enda
betydelse. De flesta ord har nimligen flera betydelser. Harmoniseringsbyran har
under alla omstédndigheter bestritt sékandens tolkning enligt vilken uttrycket
EASYBANK kan ha flera betydelser.

Harmoniseringsbyran anser att ordet EASYBANK, som saknar grafisk origina-
litet, inte 4r nigot annat #n en enkel kombination, mycket banal och utan
tvetydighet, av tvd engelska vanliga ord. Ordet “easy” anvinds visserligen
vanligtvis inte om banktjéinster, men i kombination med ordet *bank” bildas ett
uttryck som uteslutande och direkt beskriver tjinsterna i fraga och som
omedelbart ger en upplysning om att det ror sig om elektroniska banktjinster
som 4r littatkomliga.

Harmoniseringsbyrdn har vidare gjort géllande att det &dr just dérfor att
"bankkunder” #r en sirskilt uppmirksam grupp personer som de kommer att
uppfatta kinnetecknet EASYBANK som en tydlig beskrivning av de tillhanda-
hallna tjinsternas beskaffenhet och inte som en upplysning om deras kommersi-
ella ursprung.

Forstainstansrittens bedémning

Det framgar av artikel 4 i férordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kidnnetecken som kan dterges grafiskt maste ha {or att anses kunna utgora ett
gemenskapsvarumirke dr att det skall kunna sdrskilja ett foretags varor frén
andra foretags.

Hirav foljer bland annat att de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7
i forordning nr 40/94 endast kan beddmas i férhallande till de tjanster for vilka

II-1267



22

23

24

25

DOM AV DEN 5.4.2001 — MAL T-87/00

registrering av kiinnetecknet begirs (se forstainstansrittens dom av den 8 juli
1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot Harmoniseringsbyran, BABY-DRY,
REG 1999, s. 11-2383, punkterna 20 och 21).

Enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
?[v]arumirken som endast bestir av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos ... tjinsterna”.

Séledes har lagstiftaren ansett att sddana kinnetecken — om inte annat féljer av
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 — pd grund av deras rent beskrivande
beskaffenhet, inte dr dgnade att sirskilja ett foretags varor fran andra foretags.
Kénnetecken eller upplysningar som inte har en uteslutande deskriptiv innebérd
kan ddremot registreras som gemenskapsvarumarken.

I forevarande mal skall det erinras om att éverklagandenimnden i det omtvistade
beslutet ansdg att uttrycket EASYBANK bestdr av tva ord, easy” och “bank”,
tagna fran det allminna engelska sprakbruket, och att uttrycket 4r begripligt vid
forsta anblicken. Overklagandenimnden ansdg vidare att dven om detta ord 4r en
neologism 4r det likvil varken ovanligt eller igonfallande (punkt 18). Ordet
“easy” har bland annat betydelsen “enkel, utan svérigheter, litt, obekymrat,
smidigt” (punkt 20) och ordet *bank” betyder bland annat ”bank, kreditinratt-
ning” (punkt 21).

Overklagandenidmnden ansdg att de tjinster som omfattades av registrerings-
ansokan riktade sig till personer som kan engelska, har kidinnedom om moderna
mediers mojligheter och intresserar sig for banktjdnster, sirskilt en banks
onlinetjdnster, det vill siga banktjinster som tillhandahdlls via telefon eller
Internet. De uppfattar dirfér omedelbart och utan ytterligare analys det berorda
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varumirkets innebord pa s sitt att det dr enkelt och bekvimt att anvinda sig av
de onlinetjinster som en bank tillhandahaller. Ordet “easy” ger vid forsta
anblicken en upplysning om hur enkelt och bekvimt det #r att utféra sina
banktransaktioner hemma, pa arbetet eller mellan tva sysselsittningar utan att
behova forflytta sig for att ga till banken under dppettiderna (punkterna 22 och
23).

Overklagandenamnden drog hdrav slutsatsen att den klart deskriptiva informa-
tion som uttrycket i friga ger utgdr en upplysning om de berérda tjdnsternas art,
kvalitet och avsedda anvindning (punkterna 25 och 27). Overklagandendmnden
preciserade vidare att uttrycket EASYBANK har en rent deskriptiv beskaffenhet
inom hela den engelsksprikiga delen av den Europeiska unionen, vilket medfér
att artikel 7.2 i férordning nr 40/94 ir tillimplig (punkt 22).

Genom att anse att ordet EASYBANK endast 4r deskriptivt i forhéllande till de
tjanster som tillhandahalls av en onlinebank har ¢verklagandendmnden tillimpat
artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 pa ett felaktigt sitt.

Ordet ”easy” 4r nidmligen en allmin term som enligt det allminna sprakbruket
har en postiv virdeladdning. Det framkallar associationer, inbegriper en subjektiv
bedémning och saknar helt och hillet specifik karaktir. I kombination med ordet
"bank” dr ordet “easy”, i synnerhet nir det hinfor sig till en onlinebank, dgnat
att hos eventuella klienter framkalla det allmént positiva intrycket att man enkelt
och utan anstringning kan f4 tillging till onlinebanken i fraga.

Aven om det ir riktigt att den pd detta sitt antytt enkla dtkomsten rimligtvis
endast kan medféra att eventuella klienter fir ett positivt intryck av de
tillhandahdllna tjinsterna, 4r det inte desto mindre sd att denna antydan
uttryckligen endast hanfér sig till banken som sddan. Eftersom den inte anspelar
pa utformningen av en konkret tjinst eller pd andra detaljer i utférandet av
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banktransaktioner ger den varken en objektiv eller specifik upplysning om art,
kvalitet, kvantitet, avsedd anvindning, virde eller andra egenskaper hos de olika
banktjdnster som kan utforas.

Uttrycket i friga ger, nir tillgdng vil har erhillits, foljaktligen inte nigon
information vare sig om hur transaktionerna — vilka kan utgéras av bland annat
kreditansékan, inlosen av en check, placering pi borsen, en ansbkan om
deltagande i en emission av aktier, dverféring av pengar eller kontoutdrag —
kommer att utforas eller huruvida resultatet av en sidan onlinetransaktion, for
eventuella klienter, kommer att vara positivt eller negativt.

I den man 6verklagandenimnden har faststillt att uttrycket EASYBANK ir
deskriptivt pa grundval av dess budskap att samtliga tjénster som erbjuds av en
onlinebank har den gemensamma egenskapen att de 4r mer littitkomliga, tack
vare elektroniska verktyg, 4n dem som erbjuds av en vanlig bank, skall det
emellertid konstateras att sambandet mellan 4 ena sidan uttrycket EASYBANK:s
betydelse och 4 andra sidan de tjinster som kan utféras av en onlinebank 4r
alldeles for vagt och obestdmt for att detta begrepp skall anses vara deskriptivt i
forhallande till ndimnda tjdnster. Uttrycket i friga gor inte i sig det mojligt for
eventuella klienter att omedelbart och med sikerhet identifiera varken de
konkreta banktjinster som kan tillhandahéllas eller, i in mindre grad, nigon eller
nagra av deras egenskaper.

Hérav foljer att uttrycket EASYBANK under alla omstindigheter inte kan anses

vara endast deskriptivt i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94.

Foljaktligen édr denna grund styrkt.
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Asidosiittande av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden anser att overklagandenimnderna vid harmoniseringsbyran gér en
extensiv bedémning av ett kdnneteckens sirskiljningsférmdga, vilket medfor att
dven en mycket begrinsad sirskiljningsférmdga 4r tillricklig. Vad betriffar det
omtvistade varumirket har sékanden gjort géillande att uttrycket EASYBANK ir
en originell kombination av tvd ord, vilket inte finns i ndgon vanlig ordbok. Det
dr denna originalitet som ocks ger kinnetecknet dess sérskiljningsférmaga.

Harmonismingsbyrén har invént att kravet att varumirket skall ha séilskiljnings~
férmaga tjdnar till att identifiera det kommersiella ursprunget f6r de tjinster som
avses i Leglstrermgsansokan. Uttrycket EASYBANK, utan nagot ytterligare
tilligg, fyller emellertid inte denna funktion. Harmomsenngsbylan har papekat
att den i detta sammanhang har medgivit registrering av ett figurmirke, i vilket
orddelen utgdrs av EASYBANK.

Forstainstansréttens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i f6rordning nr 40/94 fair ”varumirken som saknar
sdrskiljningsférmédga” inte registreras. Denna formaga skall bedémas i foérhal-
lande till de varor eller tjénster for vilka registrering av kdnnetecknet begirs (se
ovan punkt 21).
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I forevarande mal skall det forst konstateras att 6verklagandenimnden i det
omtvistade beslutet har anfort f6ljande (punkt 27):

”Ordmirket ’EASYBANK’ uppfattas av allminheten endast som en upplysning
som visar tjdnsternas art, kvalitet och avsedda anvindning och inte som ett
varumirke som upplyser om tjinstens ursprung. Det har inte heller den ldgsta
sdrskiljningsformiga som krivs.”

Overklagandenimnden drog hirav i huvudsak slutsatsen att uttrycket i friga var
oférenligt med artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 pd grund av att det var
oférenligt med artikel 7.1 ¢. Det har emellertid redan faststillts att ordet
EASYBANK inte omfattas av det férbud som foreskrivs i denna bestimmelse.
Foljaktligen skall de materiella argument som framforts av Gverklagandendmn-
den med avseende pa artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 avfirdas, eftersom de ér
grundade pa den felaktiga tillimpning som har konstaterats ovan.

I den mén éverklagandendmnden i det omtvistade beslutet (punkterna 27 och 18)
har gjort gillande att ordet EASYBANK ”i egenskap av en kombination av
vanligt forekommande ord och i avsaknad av ndgot ytterligare inslag som skulle
kunna medféra sirskiljningsférmdga ... saknar ... ett minsta inslag av fantasi och
[att det] varken [dr] ovanligt eller ibgonfallande™, 4r det tillrackligt att pdpeka att
avsaknad av sirskiljningsférmdga inte kan faststillas genom att konstatera att
kinnetecknet i friga saknar ett inslag av fantasi eller inte dr ovanligt eller
ivgonfallande.

I artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 nimns de sistnimnda begreppen inte som
kriterier for sirskiljningsférmdga utan granskaren, och i férekommande fall
overklagandenimnden, dliggs att — inom ramen for en bedémning a priori och
utan hinsyn till dess faktiska anvindning i den mening som avses i férordning
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nr 40/94 — undersoka om det ir uteslutet att kdnnetecknet i fraga skulle kunna

medféra att malgruppen kan sirskilja dessa varor och tjénster fran ndgon annans
nir dessa kunder gor sitt val i handeln.

I forevarande mal har 6verklagandenimnden emellertid avstdtt fran att gora
denna bedémning.

Féljaktligen 4r dven denna grund styrkt.

Det foljer av vad som ovan anforts att det omtvistade beslutet skall ogiltigfor-
klaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom harmoniseringsbyrdn har tappat malet och sékanden har yrkat att
byréan skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, skall sokandens yrkande

bifallas.
1II-1273



DOM AV DEN 5.4.2001 — MAL T-87/00

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

féljande dom:

1) Beslutet av tredje 6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller) av den 31 ja-
nuari 2000 (drende R-316/1999-3) ogiltigforklaras.

2) Svaranden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Meij Potocki Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den § april 2001.

H. Jung A. W. H. Mejj

Justitiesekreterare Ordforande
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