BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAIT V. SMHV (EASYBANK)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 pdivdand huhtikuuta 2001 *

Asiassa T-87/00,

Bank fiir Arbeit und Wirtschaft AG, kotipaikka Wien (Itdvalta), edustajanaan
asianajaja G. Kucsko, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehin4dn A. von Miihlendahl, J. F. Crespo Carrillo ja S. Laitinen, prosessiosoite
Luxemburgissa,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieh: saksa.
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jossa kantaja vaatii, ettd sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 31.1.2000 tekemi pditos (asia

R 316/1999-3), jossa evittiin sanan EASYBANK rekisterdiminen yhteison tava-
ramerkiksi, kumotaan,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekd tuomarit
A. Potocki ja J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
11.4.2000 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
6.7.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 16.1.2001 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,

on antanut seuraavan
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tuomion

Asian tausta

Kantaja on tehnyt 3.10.1996 yhteison tavaramerkisti 20 piivini joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisimarkkinoiden harmonisointivi-
rastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempind virasto) hakemuksen sanamerkki-
tyyppiseksi yhteisén tavaramerkiksi.

Tavaramerkki, jonka rekistersintii on haettu, on sana EASYBANK.

Alun perin rekisterdintia on haettu sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti
varten koskevaan, 15 padivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin tdmi sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luo-
kituksen luokkaan 36 "Vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, pankki-
asiat, pankkipalvelut, kiinteistoasiat”.

Asian tutkijana toiminut virkamies hylkisi hakemuksen 13.4.1999 tekemiilldin
pddtokselld asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla.

Kantaja haki 8.6.1999 virastossa muutosta tutkijan piitokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
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Kantaja totesi 10.8.1999 piivityssi kirjeessdin haluavansa rajoittaa yhteisén
tavaramerkkid koskevan hakemuksensa palveluluetteloa niin, ettd se kattaisi
”suorapankkipalvelut ja erityisesti sihkoiset pankkipalvelut”.

Valitus hylittiin 31.1.2000 tehdylld paitokselld (jaljempani riidanalainen paa-
tos). Valituslautakunta katsoi lihinnd, ettd sana EASYBANK on deskriptiivinen
ja erottamiskyvyton ja ettd siksi sithen sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan ¢ ja b alakohtaa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellisti soveltamista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakobdan virbeellistd soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja katsoo, ettd tavaramerkin rekistersinnille on este ainoastaan silloin, jos
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta on olemassa konk-
reettinen tarve siihen, ettd kyseinen merkki pidetdin vapaasti kiytettivini
(konkretes Freihaltungsbediirfnis). Nyt esilld olevassa asiassa ei ole loydettivissa
mitddn konkreettista ja varmaa selvitystid sen tueksi, etti sanaa EASYBANK
kaytettdisiin tai voitaisiin kayttad kuvailevasti.

Kantaja korostaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta
koskee ainoastaan merkkeji tai ilmauksia, jotka ovat “yksinomaan” deskriptii-
visid. Jos deskriptiivinen ilmaus ei ole selkei, rekistersinnille ei ole estetti.
Kantajan mukaan sanalle EASYBANK on nimenomaan tyypillisti se, ettei siiti
ilmene mitddn konkreettista kyseisten pankkipalvelujen suhteen. Pikemminkin se
on iskusana, joka herittdd miellyttivii mielleyhtymiid, jotka ovat erilaisia aina

IT- 1265



13

14

15

16

TUOMIO 5.4.2001 — ASIA T-87/00

kulloisestakin havainnoijasta riippuen; se tuo nimittdin mieleen sen, ettd pank-
kipalvelut ovat ldhelld, ettd asiakas pdisee kauniisti kalustettuun pankkikontto-
riin tai ettd hdn voi hoitaa pankkiasiansa tietokoneella taikka etti hin asioi
ystavillisten pankin tyontekijoiden kanssa.

Kantajan mukaan huomioon on myds otettava kyseisten palvelujen luonne ja
kuluttajien odotukset kyseiselld toimialalla. Pankkipalvelujen osalta kuluttaja on
erittdin tarkkaavainen: kuluttaja painaa tavaramerkit tarkkaan mieleensi ja
erottelee eri tavaramerkit toisistaan tarkemmin kuin muilla toimialoilla. Kulut-
taja on myos tottunut sithen, ettd pankkialalla ei kiytetd kuvitteellisia nimityksi,
joita ei otettaisi kovinkaan vakavasti, vaan nimini on yleisessi kielenkiytossi
olevia sanoja.

Lopuksi kantaja esittdd, ettei se halua yksinoikeutta sanaan easy tai sanaan bank.
Jos siis riidanalainen merkki rekisterditdisiin yhteisén tavaramerkiksi, muut
pankit voisivat edelleen kayttdd niitd kahta sanaa.

Virasto vastaa sithen kantajan argumenttiin, joka pohjautuu konkreettisen
vapaana pitdmisen tarpeen puuttumiseen sanan EASYBANK osalta, toteamalla,
ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan sanamuodon perusteella vapaana
pitdmisen tarvetta ei voida pitdid rekisterdintiesteend, toisin kuin tavaramerkin
deskriptiivisyyttd tai erottamiskyvyn puuttumista.

Virasto muistuttaa, ettd rekister6idd ei voida deskriptiivisid merkkeja eli merk-
kejd, joilla voidaan kuvailla kyseisid palveluja. Kun kyse on uudissanasta, kuten
nyt esilli olevassa asiassa, keskeisti on, miten keskivertohenkild tavallisesti ja
spontaanisti ymmartii merkin asiaa enemmin ajattelematta. Virasto korostaa
sitd, ettd deskriptiivisind pidettyjd merkkeji ei saa rekister6idd nimenomaan siksi,
ettd ne eivdt ole omiaan takaamaan kiyttdjille sitd, ettd tietylld merkilld yksi-
16ityjen palvelujen alkuperd on sama, eiki erottamaan niitd palveluita muiden
yritysten palveluista.
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Kyseinen rekisterdintieste koskee tosin vain niitd tavaramerkkeji, jotka muo-
dostuvat yksinomaan deskriptiivisistd merkeistd, mutta viraston mukaan sanaa
?yksinomaan” ei tulisi tulkira niin, ettd sanalla, josta tavaramerkki muodostuu,
voi olla ainoastaan yksi merkitys; suurimmalla osalla sanoista on nimittiin useita
merkityksid. Joka tapauksessa virasto ei hyviksy niitdi kantajan perusteluita,
jotka koskevat sanan EASYBANK moniselitteisyytta.

Viraston mukaan sana EASYBANK, jota ei ole esitetty graafisesti omaperiiselld
tavalla, on ainoastaan tdysin banaali ja yksiselitteinen yhdistelma kahdesta
tavallisesta englanninkielisestd sanasta. Tosin sanaa easy ei tavallisesti kiyteta
pankkitoimien kuvaamiseen. Viraston mukaan silti on katsottava, etti yhdistet-
tynd sanaan bank se muodostaa yhdyssanan, jolla yksinomaan ja vilittémasti
kuvaillaan kyseisid palveluja ja joka tuo heti mieleen sen, etti kyse on helposti
saatavista siahkoisistd pankkipalveluista.

Lisaksi virasto esittdd, ettd juuri siksi, ettd pankkiasiakas on erityisen tarkkaa-
vainen, hdn ymmartdd sanan EASYBANK ilmaukseksi, jolla pelkistidan kuvataan
tarjottujen palvelujen luonnetta, eikéd siis ymmarri siti ilmaukseksi palvelujen
kaupallisesta alkuperisti.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekiji sen suhteen, voiko
merkki, joka voidaan esittdid graafisesti, olla yhteisén tavaramerkki, on se, voi-
daanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yri-
tysten tavaroista.

Tastd johtuu erityisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa sii-
dettyja ehdottomia hylkaysperusteita voidaan arvioida ainoastaan niiden palve-
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lujen suhteen, joita varten merkki halutaan rekistersidi (ks. asia T-163/98,
Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 20 ja
21 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistid tai merkinnoisti, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttds osoittamaan — — palvelujen lajia, laatua,
miarad, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, — — palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita — — palvelujen ominaisuuksia”, ei rekiste-
roida.

Lainsd4tdjan tarkoituksena on niin ollen ollut saitds, ettd tillaisten merkkien on
siksi, ettd ne ovat yksinomaan deskriptiivisid, lihtokohtaisesti katsottava olevan
kykenemittémii erottamaan jonkin yrityksen palvelut toisen yrityksen palve-
luista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 koh-
dan soveltamista. Sitd vastoin sellaiset merkit tai ilmaukset, jotka eivit ole
merkitykseltddn yksinomaan deskriptiivisid, on mahdollista rekisterdidd yhteisén
tavaramerkeiksi.

Nyt esilld olevan asian osalta on syytd muistuttaa valituslautakunnan todenneen
riidanalaisessa pddtoksessddn, ettd sana EASYBANK koostuu kahdesta sanasta
eli sanoista easy ja bank, jotka ovat tavanomaisia englannin kieless, ja etti timai
sana on heti ymmérrettivissd. Vaikka sana EASYBANK onkin uudissana, vali-
tuslautakunnan mukaan sitd ei silti voida pitda epitavallisena tai mieleenpainu-
vana (18 kohta). Valituslautakunta toteaa, etti sana easy merkitsee muun muassa
helppoa, vaivatonta, huoletonta, surutonta, levollista ja mukavaa (20 kohta) ja
ettd sana bank merkitsee muun muassa pankkia ja luottolaitosta (21 kohta).

Valituslautakunnan mukaan siind kaupallisessa kohderyhmissi, jolle rekisterdin-
tihakemuksessa tarkoitetut palvelut on suunnattu, osataan englantia, ollaan
perilldi modernien tiedotusvilineiden tarjoamista mahdollisuuksista ja ollaan
kiinnostuneita pankkipalveluista ja erityisesti suorapankkipalveluista eli puhelin-
ja Internet-pankkipalveluista. Tahdn kohderyhmiin kuuluvat henkilot ymmér-
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tavit siis kyseisen tavaramerkin vilittomisti ja tarvitsematta enemmilti pohtia
asiaa niin, etta suorapankkipalvelut ovat helposti ja vaivatta saatavia. Sana easy
ymmarretddn heti niin, ettd pankkitoimet on helppo ja mukava hoitaa kotoa tai
tyopaikalta kisin tai muuten helposti niin, ettei asiakkaan tiydy menni pankkien
aukioloaikana asioimaan pankkiin (22 ja 23 kohta).

Valituslautakunta katsoo, ettd kyseisen sanan selvisti deskriptiivinen tietosisilto
mielletddn heti ilmaukseksi asianomaisten palvelujen lajista, laadusta ja kiytts-
tarkoituksesta (25 ja 27 kohta). Virasto tismentia vield, ettd sana EASYBANK
on luonteeltaan tdysin deskriptiivinen Euroopan unionin englanninkielisissi
osissa, minkd vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohta on sovellettavissa
tdhin sanaan (22 kohta).

Kun valituslautakunta on tilld tavoin katsonut, ettid sanalla EASYBANK yksin-
omaan kuvaillaan suorapankkipalveluja, se on soveltanut virheellisesti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa.

Sana easy on nimittdin tavallisen kielenkiytén mukainen yleisluonteinen kehu tai
mainesana. Siitd syntyy mielleyhtymia, sithen liittyy subjektiivinen arviointiele-
mentti ja se ei ole merkitykseltddn milldsn tavoin erityinen. Yhdistettynd sanaan
bank ja erityisesti suorapankkipalveluihin liittyen sanalla easy on tarkoitus
herittdd potentiaalisessa asiakaskunnassa sellainen miellyttivi yleisvaikutelma,
ettd asianomainen suorapankki on vaikeuksitta ja helposti kiytettavissa.

Vaikka on totta, ettd tarkoitettu kiytén helppous voi kiytinndssi merkiti
potentiaalisten asiakkaiden kannalta ainoastaan juuri kyseisten pankkipalvelujen
kayton helppoutta, on silti katsottava, etti merkilld viitataan nimenomaisesti
ainoastaan pankkiin yleismerkityksessiin. Koska silld ei viitata minkiin konk-
reettisen pankkipalvelun suorittamistapoihin tai muihin pankkitoimien suoritta-
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misen yksityiskohtiin, se ei objektiivisesti ja erityisesti kuvaa erilaisten tarjottujen
pankkipalvelujen lajia, laatua, maidrai, kiyttdtarkoitusta, arvoa tai muita omi-
naisuuksia.

Kyseinen sana ei siis anna tietoa siitd, miten yhteyden saannin jilkeen kisitelliin
kyseiset pankkitoimet, joita voisivat olla muun muassa lainahakemus, shekin
muuttaminen rahaksi, poérssitoimeksianto, osakkeiden merkitseminen osake-
annissa tai tilisiirto taikka rahan nostaminen henkilokohtaiselta tililtd, eiki
my6skddn esimerkiksi siitd, hyviksyyko pankki potentiaalisen asiakkaansa suo-
rapankkitoimet vai ei.

Valituslautakunta on myés todennut, ettd sana EASYBANK on deskriptiivinen
sen perusteella, ettd kaikille suorapankkipalveluille on yhteisti se, ettd ne ovat
tavallisia pankkipalveluja helpommin kiytettdvissd sihkéisten apuvilineiden
ansiosta; on kuitenkin katsottava, etti se yhteys, joka on sanan EASYBANK
merkityksen ja suorapankin tarjoamien palvelujen vililli, on liian episelvi ja
epitidsmillinen, jotta timin perusteella voitaisiin paitelld, ettd kyseiselld sanalla
kuvaillaan nditd palveluja. Potentiaaliset asiakkaat eivdt nimittdin pelkistiin
tdmin sanan perusteella voi vilittomisti ja tarkkaan tunnistaa kyseisid konk-
reettisia pankkipalveluja eikd varsinkaan yhti tai useampaa niiden omi-
naispiirteisti.

Tistd seuraa, ettd sanaa EASYBANK ei voida missdin tapauksessa pitdd ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla
yksinomaan deskriptiiviseni.

Niin ollen tima kanneperuste on hyviksyttavi.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakohdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantajan mukaan viraston valituslautakunnat tulkitsevat merkin erottamiskyky
laajentavasti: jo erittdin vihdinenkin erottamiskyky riittia. Riidanalaisen tava-
ramerkin osalta kantaja esittdd, ettd sana EASYBANK on omaperiinen kahden
sanan yhdistelma, jota ei esiinny missidin yleisessid sanakirjassa. Omaperiisyy-
tensd vuoksi kyseinen tavaramerkki on myés erottamiskykyinen.

Virasto puolestaan esittid, ettd tavaramerkin erottamiskykyi koskevalla vaati-
muksella  pyritddn siihen, ettd tavaramerkilli yksiloitdisiin - rekistersin-
tihakemuksessa  tarkoitettujen  palvelujen  kaupallinen  alkuperi.  Sana
EASYBANK ei kuitenkaan voi tiyttaa titd tehtivii, jos sithen ei lisitd mitidin
muuta elementtid. Virasto muistuttaa tiltid osin, etti se on suostunut rekisteréi-
main kuviomerkin, jonka sanallisena osana on sana EASYBANK.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “ravara-
merkkeja, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekistersidi, ja erottamiskykyi on

arvioitava suhteessa niihin palveluihin, joita varten merkki halutaan rekistersida
(ks. edelld 21 kohta).
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Nyt esilld olevan asian osalta on syyti todeta ensinnikin, ettid valituslautakunta
on esittdnyt riidanalaisessa padtoksessiin seuraavaa (27 kohta):

”Koska sanamerkki EASYBANK ymmirretddn kohderyhmissiin ainoastaan
ilmaukseksi palvelujen lajista, laadusta ja kidyttotarkoituksesta ja koska siti ei siis
ymmirretd tavaramerkiksi, joka osoittaisi palvelujen kaupallisen alkuperin, tilti
sanamerkiltd puuttuu vaadittava, edes vihiinen erottamiskyky.”

Valituslautakunta on siis paitellyt, ettd kyseiseen sanaan sovelletaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, lihinni sen perusteella, ettd siithen
sovelletaan saman artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on kuitenkin jo katsonut, ettd sanaan EASYBANK ei voida soveltaa
viimeksi mainittua sddnnostd. Tdstd seuraa, ettd ne aineelliset perustelut, jotka
valituslautakunta on esittinyt 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, on
hyldttiva, koska ne perustuvat edelld todettuun virheeseen.

Siltd osin kuin valituslautakunta on edelleen esittinyt riidanalaisessa pii-
toksessddn (27 ja 18 kohta), ettd “koska sana EASYBANK on yleisessd kielen-
kdytossd olevien sanojen yhdistelmd ja koska siini ei ole omaperiisii,
erottamiskykyisii lisdelementtejd, se ei ole missddn mairin mielikuvituksellinen”
ja ettd se ei ole ”epitavallinen tai huomiota herdttdvi®, riittdd, kun todetaan, ettd
erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkistiin sen perusteella, ettd
kyseinen merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka epitavallinen tai huomiota
herittiva.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei aseteta niitd viimeksi
mainittuja ominaisuuksia erottamiskyvyn edellykseksi, vaan timin sidnnoksen
perusteella tutkijan ja tilanteen mukaan valituslautakunnan on tutkittava —
osana a priori tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista kadyttod —, kiyko asiassa ilmi, ettei
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kyseinen merkki ole omiaan erottamaan kohderyhmissi asianomaisia tavaroita
tai palveluja toisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat alkuperiltién poikkea-
via, kun kohderyhmain kuuluvat henkilét tekevit valintaa niiden tavaroiden tai
palvelujen vililla.

Nyt esilld olevassa asiassa valituslautakunta ei kuitenkaan ole tutkinut asiaa tlld
tavoin.

Taman vuoksi myos timi kanneperuste on hylittiva.

Kaiken edella esitetyn perustella riidanalainen piités on kumottava.

Oikeudenkadyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska virasto on havinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujen
korvaamista, virasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
{toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kumotaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
kolmannen valituslautakunnan 31.1.2000 tekemi padtds (asia R 316/1999-
3).

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Meijj Potocki Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 5 pdivind huhtikuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Mel]

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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