DOM AV DEN 2052009 — FORENADE MALEN T-405/07 OCH T-406/07
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 20 maj 2009 *

I de férenade mélen T-405/07 och T-406/07,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), Strasbourg
(Frankrike), foretridd av advokaterna P. Greffe, J. Schouman och L. Paudrat,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av
ombud,

svarande,

angdende talan mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyréns forsta Gver-
klagandendmnd den 10 juli 2007 (drende R 119/2007-1) respektive den 12 sep-

* Rattegangssprak: franska.
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tember 2007 (drende R 120/2007-1) om ansokningar om registrering som ge-
menskapsvarumérken av ordkinnetecknen P@YWEB CARD respektive PAYWEB
CARD,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordforanden J. Azizi (referent) samt domarna E. Cremona och
S. Frimodt Nielsen,

justitiesekreterare: handldggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansdkningarna, som inkom till forstainstansréittens kansli den
14 november 2007,

med beaktande av beslutet av den 10 januari 2008 om férening av mélen T-405/07 och
T-406/07,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrdttens kansli den
1 februari 2008,

efter forhandlingen den 3 december 2008,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), ingav den
1 juni 2004 tva ansokningar om registrering av gemenskapsvarumairke till harmoni-
seringsbyran i enlighet med rédets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess é@ndrade lydelse. De sokta varumérkena utgors av ordkénnetecknen
P@YWEB CARD och PAYWEB CARD. De varor och tjanster som registreringsansok-
ningarna avsag omfattas av klasserna 9, 36 och 38 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjénster vid varumairkesregistrering av den
15 juni 1957, med éndringar och tillagg.

Genom beslut av den 5 respektive den 7 december 2006, vilka fattades pa grundval av
artikel 7.1 b och ¢ samt artikel 7.2 i forordning nr 40/94, avslog granskaren
ansokningarna om registrering av de sokta varumérkena savitt avser samtliga
berérda varor och tjanster. Dessa motsvarar, for var och en av de ovannidmnda
klasserna, foljande beskrivning:

— klass 9: Fotografiska och kinematografiska apparater och instrument samt
apparater och instrument for signalering, kontroll (6vervakning), apparater for
inspelning, utsdndning, atergivning av ljud eller bilder; grammofonskivor, elekt-
roniska kalendrar, automatiska distributionsmaskiner, videoband, sedelautomater,
biljettautomater, utmatare av kontoutdrag, kameror (kinematografiska apparater),
videokameror, minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort, identitetskort
(magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort (magnet-
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och mikroprocessorkort), videokassetter, cd-romskivor, streckkodsldsare, cd-
skivor (audio-video), optiska cd-skivor, detektorer for falska mynt, disketter,
magnetiska databarare, optiska databdrare, videobildskdrmar, databehandlings-
apparater, interkommunikationsapparater, grénssnitt (data), ldsare (data),
programvara (registrerade program), oOvervakningsprogram (datorprogram),
datorer, kringutrustning for datorer, registrerade datorprogram, registrerade
operativprogram (fér datorer), radiotelefonianldggningar, mottagare (audio,
video), telefonapparater, tv-apparater, mekanismer for forhandsbetalning avsedda
for tv-apparater, tidregistreringsapparater, sindare (telekommunikation), central-
enheter (processorer) for datorer.

klass 36: Fastighetsmékleri, olycksfallsforsdkring, factoring, bankrorelse, finansiella
tjidnster, monetdra tjinster, kreditinstitut, inkassobyrder, finansiella analyser,
forsakringsverksambhet, finansiering av hyrkop, fastighetsbedémning (vardering),
utstédllande av vérdebevis, sparbanker, bildande, investeringar och placering av
kapital, kreditkortstjédnster, betalkortstjanster, borgenirstjanster (garantier),
véxlingskontor, verifikation av checker, utfirdande av resekuponger, finansiell
konsultation, forsiakringsmaikleri, fastighetsmékleri, borsmakleri, krediter, depo-
nering av virdesaker, deponering av virdesaker i kassaskdp, sparbanker, virde-
ringar och finansiell virdering (forsakringsverksamhet, banker, fastighet), forvalt-
ningstjédnster, finansieringstjanster, finansiell information (forsakringsverksamhet,
banker, fastighet), investeringar och kapitalinvestering, elektronisk 6verféring av
penningmedel, ekonomisk forvaltning, finansiell information och bankverk-
samhet, uppbord av hyror, sjukforsidkringsgaranttjénster, sjoforsakringsgarant-
tjianster, hypoteksbanker, finansiella transaktioner, bankverksamhet, finansiell
sponsring, utlaning (finans), finansiella transaktioner, livforsiakring, forvaltning
av virdekonton, finans- och bankinformation via direktanslutning, interaktiv
datoriserad finans- och bankinformation, med undantag fér, med avseende pa
samtliga tjdnster i registreringsansékningarna, tjdnster som roér hélsovard och
medicinsk teknologi fran betalande utomstaende,

klass 38: Telekommunikationer, informationsbyraer (nyheter) speciellt inom
banksektorn, kommunikation via datorterminaler, kommunikation via radiofoni,
kommunikation via telefon, sindning av telegram, overforing av telegram,
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utsindning av tv-program, radioutsidndning, televisionssdndning, information
avseende telekommunikation, uthyrning av apparater for telekommunikation,
uthyrning av apparater for sindning av meddelanden, uthyrning av telefoner,
elektronisk post, sindning av meddelanden, datorstodd overforing av medde-
landen och bilder, mobil radiotelefoni, 6verforing via satellit, telefontjdnster,
overforing av information via Internet, intranét och extranit, tjanster f6r sindning
av interaktiv datoriserad information, sindning av information som kommer frén
en databas, internationella datadverforingstjdnster mellan nétanslutna dator-
system, direktéverforing av information, med undantag for, med avseende pa
samtliga tjanster i registreringsansokningarna, tjanster som ror hélsovard och
medicinsk teknologi fran betalande utomstaende.

Den 16 januari 2007 6verklagade sokanden granskarens bada beslut med stéd av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 10 juli 2007 i d&rende R 119/2007-1 (mal T-405/07) respektive den
12 september 2007 i drende R 120/2007-1 (mal T-406/07) (nedan kallade de angripna
besluten) avslog harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd s6kandens Gver-
klaganden.

Overklagandenimnden grundade de angripna besluten pa i huvudsak féljande skal:
Omsittningskretsen utgors i de nu aktuella fallen av europeiska genomsnittskon-
sumenter med kunskaper i engelska. Orden p@y respektive pay, som betyder betala,
kan associeras till omradet for Internet- och informationsteknik, eftersom genom-
snittskonsumenten &r van vid att anvénda Internet och elektroniska betalningsmedel
for att handla pa distans (punkterna 15 och 16 i de angripna besluten). Symbolen @
i tecknet P@YWEB CARD forstarker den direkta och for genomsnittskonsumenten
omedelbart uppfattbara hinvisningen till Internet, elektronisk handel och elektronisk
telekommunikation i allménhet (punkterna 15 och 16 i det angripna beslutet
i mal T-405/07). Vad géller ordet web fann &verklagandendmnden att det ofta
anvénds for att beteckna Internet i dess helhet. Med avseende pa de varor och tjénster
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som omfattas av registreringsansokningarna fann 6verklagandendmnden att omsatt-
ningskretsen omedelbart uppfattar ndimnda ord som en direkt hanvisning till Internet
eller till IT-nédtverk i allménhet (punkterna 17 och 18 i de angripna besluten). Savitt
avser ordet card ansdg overklagandendmnden att det kdnnetecknas av en utbredd
anviandning inom IT-, finans- och bankomradena. Genomsnittskonsumenten
uppfattar det som en direkt hdnvisning till kreditkort och till smartkort i allménhet,
och inte som en upplysning om de ifrdgavarande varornas och tjinsternas
kommersiella ursprung (punkterna 19 och 20 i de angripna besluten). Inte ndgon av
bestandsdelarna i de sokta varumirkena har saledes sirskiljningsformaga med
avseende pa de berdrda varorna och tjansterna (punkt 21 i de angripna besluten).

Vidare kiannetecknas inte kombinationen av de tre aktuella orden av nagon godtycklig
eller ovanlig struktur, och den medfér inte nagon éndring av hur omséttningskretsen
uppfattar eller forstir orden. Av kombinationerna "p@yweb card” och "payweb card”
framgar ndmligen att inneboérden av de tre orden &r exakt densamma oavsett om de &r
sammansatta eller inte (punkterna 22-24 i de angripna besluten). Sett ur omsatt-
ningskretsens synvinkel medfor inte kombinationernas struktur ndgon sddan mérkbar
avvikelse fran den terminologi som anvénds i det allménna sprakbruket som skulle
kunna medfora att de sokta varumirkena uppfattades som en upplysning om
kommersiellt ursprung (punkt 25 i de angripna besluten).

Betrdffande innebérden av de tre ord som utgér bestindsdelarna i de aktuella
kdnnetecknen fann 6verklagandendmnden att genomsnittskonsumenten, som dag-
ligen kommer i kontakt med Internetteknik och elektronisk teknik, kan antas
omedelbart uppfatta kopplingen mellan & ena sidan ndmnda tekniker och de darmed
sammanhédngande varorna och tjansterna och & andra sidan orden pay eller p@y, web
och card, som &r ord som &r vanligt forekommande i spraket inom IT-omradet och
omradet for elektronisk handel (punkt 27 i de angripna besluten). Nér dessa tre
bestandsdelar kombineras och anvinds med avseende pa de i malet aktuella varorna
och tjansterna, uppfattas de déarfér av omsittningskretsen som en hénvisning till ett
kort som kan anvindas vid kop via Internet och med hjalp av informations- och
kommunikationsteknik i allménhet (punkt 28 i de angripna besluten).
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Avsikten med de sokta varumérkena dr salunda huvudsakligen att forma konsumenten
att kopa de aktuella varorna och anvénda de aktuella tjansterna for att kunna genomfora
betalningar via direktanslutning med hjalp av ett kort. Detta giller "fotografiska och
kinematografiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
signalering, kontroll (6vervakning), apparater for inspelning, utsindning, atergivning
av ljud eller bilder; grammofonskivor, elektroniska kalendrar, automatiska distribu-
tionsmaskiner, videoband, sedelautomater, biljettautomater, utmatare av kontoutdrag,
kameror (kinematografiska apparater), videokameror, videokassetter, cd-romskivor,
streckkodslisare, cd-skivor (audio-video), optiska cd-skivor, detektorer for falska mynt,
disketter, optiska databérare, videobildskdrmar, databehandlingsapparater, interkom-
munikationsapparater, granssnitt (data), lasare (data), programvara (registrerade
program), Overvakningsprogram (datorprogram), datorer, kringutrustning for
datorer, registrerade datorprogram, registrerade operativprogram (for datorer), radio-
telefonianldggningar, mottagare (audio, video), telefonapparater, tv-apparater, tidre-
gistreringsapparater, sindare (telekommunikation), centralenheter (processorer) for
datorer” i klass 9 i Niceoverenskommelsen. Dessa varors sérskilda och nodvéindiga
funktion &r att sikerstilla att de telekommunikationstjanster och banktjinster och
finansiella tjanster som dr oumbdrliga for att gora betalningar via direktanslutning kan
genomforas (punkterna 30 och 31 i de angripna besluten).

Dessutom kan de sokta varumérkena, betraktade i sin helhet, anvéndas for att beteckna
béde arten av och syftet med varorna "minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort,
identitetskort (magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort
(magnet- och mikroprocessorkort), magnetiska databérare, mekanismer for forhands-
betalning avsedda for tv-apparater” i klass 9. Enligt 6verklagandendmnden ar dessa
varor smartkort som kan anvindas som betalningsmedel pa Internet. Naimnda varors
sarskilda funktion &r dessutom att sdkerstilla genomforandet av de tjanster for
kommunikation och 6verforing av information via direktanslutning som sokanden
erbjuder, funktioner som dr oumbdérliga for att genomféra distanskop. Ur omsatt-
ningskretsens synvinkel finns det salunda ett direkt och konkret samband mellan de
sokta varumérkena och ndmnda varor (punkterna 32 och 33 i de angripna besluten).
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De sokta varumairkenas rent informativa och séljfrimjande karaktir med avseende pa
tjidnsterna i klasserna 36 och 38 i Niceoverenskommelsen medfor att omséttnings-
kretsen inte uppfattar dem som en upplysning om tjénsternas kommersiella ursprung.
Det huvudsakliga eller underordnade innehallet i samtliga tjénster &r elektroniska
kommunikationstjanster, inbegripet dem som tillhandahélls via Internet samt direkt-
tjianster inom bank- finans och forsidkringsbranscherna (punkt 34 i de angripna
besluten). Med avseende pé tjansterna i klass 36 konstaterade 6verklagandendmnden
att de sokta varumarkena formedlar ett tydligt informationsbudskap, ndmligen att den
information och de transaktioner som ar knutna till tjdnsterna kan erhallas respektive
genomforas pa distans tack vare ett betalkort som stills till anvindarens férfogande,
och som ir kopplat till Internet eller ndgot annat IT-nétverk. Dessutom finns det ett
omedelbart samband mellan tjansterna i klass 38 & ena sidan och Internet, och
informationsteknik i allminhet, och dess funktion och anvindning & andra sidan
(punkterna 35 och 36 i de angripna besluten), eftersom tjansterna i fraga ror olika
metoder for 6verforing av elektronisk information.

Hirav framgér enligt 6verklagandendmnden att de sokta varumaérkena, betraktade i sin
helhet, framfor allt uppfattas som en kommersiell presentation av de i mélet aktuella
varorna och tjdnsterna och att deras huvudsakliga, eller till och med enda, funktion ar
att ange for den berérda konsumenten att varan eller tjansten mojliggor betalningar via
direktanslutning med hjélp av ett kort (punkt 37 i de angripna besluten).

Mot denna bakgrund delade 6verklagandendmnden granskarens bedomning att de
sokta varumairkena inte kunde registreras pa grund av registreringshindretiartikel 7.1 b
i forordning nr 40/94. Den ansig att det under dessa omstidndigheter saknades
anledning att préva huruvida artikel 7.1 ¢ i ndmnda forordning var tillamplig
(punkterna 39 och 40 i de angripna besluten).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten ska

— ogiltigforklara de angripna besluten, och

— registrera det sokta varumérket for samtliga varor och tjanster i klasserna 9, 36 och
38 i Nicedverenskommelsen.

Vid férhandlingen uppgav s6kanden, som svar pa en fraga fran forstainstansritten, att
sokanden enbart yrkar ogiltigférklaring av de angripna besluten och salunda franfaller
sitt andra yrkande. Denna justering antecknades i forhandlingsprotokollet.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten ska

— ogilla talan, och
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— forplikta sokanden att ersitta rattegidngskostnaderna.

Rittslig bedomning

1. Parternas argument

Sokanden har som enda grund anfort att svaranden har &sidosatt artikel 7.1 b
i férordning nr 40/94.

Sokanden har i huvudsak gjort géllande, for det forsta, att ordet pay eller p@y syftar pa
verbet betala och att det inte uppvisar ndgot samband med omradena Internet eller
informationsteknik. Savitt avser kinnetecknet P@YWEB CARD ér bestindsdelen p@y
dessutom ovanlig och 6verraskande pa grund av symbolen @.

For det andra uppfattar den engelsksprakiga allmdnheten ordet web framfor allt sasom
en beteckning for ett nit, ett natverk eller en hirva samt, analogt, varje samling eller nét
av komplex karaktdr som innehaller forbindelser och forgreningar, och inte som en
direkt hanvisning till Internet eller andra IT-nétverk. Ordet web kan endast associeras
till Internet eller andra telekommunikationsndt i egenskap av forkortning av
begreppet world wide web, vilket i sa fall alltid foregas av den bestdmda artikeln the.
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For det tredje betyder ordet card i forsta hand en bit papper eller kartong, och
konsumenten uppfattar det inte som en hanvisning till bank- finans- eller IT-omrédena.

For det fjairde har den ovanliga kombinationen payweb eller p@yweb, vars
bestandsdelar dr hidnforliga till olika omraden och vicker associationer till skilda
begrepp, inte ndgon direkt och siker inneboérd som den engelsksprakiga konsumenten
av de berorda varorna och tjansterna omedelbart kan identifiera, och kombinationen
har saledes sérskiljningsformaga. Detsamma géller kombinationen av bestandsdelarna
pay eller p@y, web och card, som helhet betraktad, vilken kraver en fordjupad analys
och inte staimmer 6verens med de engelska syntaxreglerna.

De sokta varumirkena bestar siledes, med avseende pd de berdrda varorna och
tjidnsterna, av godtyckliga kombinationer som foljer av den ovanliga och speciella
sammankopplingen av orden pay eller p@y, web och card, och nimnda varumérken
saknar en klart och omedelbart identifierbar innebérd. Overklagandenimnden kunde
endast nd sin slutsats genom ett komplicerat resonemang som den skiligen
uppmirksamma genomsnittskonsumenten inte skulle fora. Med hénsyn till att de
sokta varumirkena inte har ndgon direkt och séker innebord som omsittningskretsen
omedelbart kan identifiera kan de inte anses beskriva de berérda varorna och tjansterna
eller nagon av deras egenskaper och har sérskiljningsformaga med avseende pa
desamma.

Savitt avser varorna i klass 9 i Nicedverenskommelsen, sadsom de angetts ovan i punkt 8,
har sokanden gjort géllande att 6verklagandenidmndens bedémning att dessa varors
siarskilda och nodviandiga funktion dr att sikerstélla att de telekommunikationstjénster
och banktjanster och finansiella tjdnster som dr oumbdrliga for att gora betalningar via
direktanslutning kan genomforas ér uppenbart felaktig. Omséttningskretsen uppfattar
inte de sokta varumirkena som en upplysning om dessa varors kommersiella ursprung.
Det var bara med hjdlp av ett komplicerat resonemang, som den skiligen
uppméirksamma genomsnittskonsumenten inte skulle fora, som overklagande-
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ndmnden kunde na slutsatsen att de sokta varumérkena saknar sérskiljningsférméga
med avseende pa de berérda varorna och tjansterna.

Overklagandenimndens bedémning #r vidare uppenbart felaktig dven betriffande
ovriga varor i klass 9, sasom de har angetts ovan i punkt 9, i huvudsak av samma skal
som dem som angetts ovan i punkterna 21 och 22. Av motsvarande skél ar slutligen
overklagandendmndens beddémning i friga om tjdnsterna i klasserna 36 och 38
i Nicedverenskommelsen uppenbart felaktig.

Med hinsyn till det ovan anférda anser sdkanden att de sokta varumirkena har
sarskiljningsformaga med avseende pa samtliga berdrda varor och tjanster och att de
inte &r av beskrivande karaktér.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska ogilla talan i bada malen,
huvudsakligen mot bakgrund av att de sokta varumaérkena, vart och ett betraktat i sin
helhet, uppfattas i betydelsen betalkort som anvénds for elektroniska transaktioner pa
Internet och i betydelsen kort som mojliggor kostnadsbelagd atkomst till Internet.

Vad giller den forstndmnda av dessa betydelser har harmoniseringsbyran anfort att
kannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD iér direkt beskrivande for arten
och/eller syftet med betalnings-, kredit- och bankkort (magnet- och mikroprocessor-
kort), minnes- och mikroprocessorkort och magnetkort i klass 9 i Nicedverenskom-
melsen, i den mén dessa kan anvindas som betalkort. Samma resonemang ar tillampligt
pé kreditkortstjanster och betalkortstjinster i klass 36 samt, mer allmént, pa alla
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fastighetstjanster och finansiella tjanster som avses med de sokta varumérkena och som
innefattar sirskilt overforing av en summa pengar. I denna betydelse dr de &ven
beskrivande for funktionen hos samtliga IT-varor i klass 9 och hos telekommunika-
tionstjénsterna i klass 38, som dr nodvéndiga for att sétta i verket ett datasystem for
betalningar via Internet.

Harmoniseringsbyrdn har betriffande den andra av ovannidmnda betydelser gjort
gallande att den &r beskrivande for arten och funktionen hos ”identitetskort (magnet-
och mikroprocessorkort)” i klass 9, eftersom dessa varor kan majliggora identifiering av
en Internetanvindare i syfte att sdkerstélla konfidentiell behandling av den information
som utbyts eller de transaktioner som genomfors via Internet. Detsamma géller for
magnetiska databdrare och optiska databdrare i samma klass, eftersom de kan
forekomma i form av kort och mojliggora kostnadsbelagd atkomst till Internet. Denna
betydelse dr ocksd beskrivande for funktionen hos telekommunikationstjénsterna
i klass 38.

De sokta varumirkena beskriver en funktion hos samtliga dessa tjdnster som kan ha
som gemensamt drag att de omfattar mottagning eller (kostnadsbelagd) 6verforing av
information via Internet. Detta &r tillimpligt pd tjansterna kommunikation via
radiofoni, utsdndning av tv-program, radioutsdndning, televisionssindning, mobil
radiotelefoni, Gverforing via satellit samt telefontjanster, eftersom det &r kant att
Internet mojliggér mottagning av radioutsdndningar, televisionssdndningar samt
kommunikation via telefon.

De sokta varumérkena uppfattas darfor snarare som en upplysning om arten, syftet
och/eller de olika funktionerna med avseende pa de i malet aktuella varorna eller
tjdnsterna dn som en hénvisning till deras kommersiella ursprung. Inte nagon av de
sokta varumirkenas bestandsdelar gor det mojligt for omséttningskretsen att enkelt
och omedelbart lagga dem p& minnet sasom varumérken som &r sérskiljande for dessa
varor och tjinster.
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2. Forstainstansrdttens bedomning

Tilladmpliga bestdmmelser och relevant rdttspraxis

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 far "varumirken som saknar sérskiljnings-
formaga” inte registreras.

Det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 sammanfaller
med varumadrkets grundlaggande funktion som &r att, i fraga om en vara eller tjénst som
kénnetecknas av varumaérket, garantera konsumenten eller slutanvéndaren varans eller
tjidnstens ursprung, sa att det ar majligt att utan risk for forvaxling sérskilja denna vara
eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 8 maj 2008 i mal C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniserings-
byran, REG 2008, s. I-3297, punkt 56 och déir angiven rittspraxis).

Ett varumirke har foljaktligen sarskiljningsforméaga, i den mening som avses i ndmnda
bestimmelse, om varumairket gor det majligt for konsumenten att uppfatta att den vara
eller tjanst som ar foremal for registreringsansokan harror fran ett visst foretag och
saledes gor det mojligt att sérskilja denna vara eller tjanst fran andra foretags varor eller
tjdnster (domstolens dom av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01 P och
C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkt 34). For att
detta kriterium ska anses vara uppfyllt behover varumirket inte ge nagon exakt
upplysning om vem som tillverkar varan eller utfér tjansten. Det ar tillrackligt att
omsittningskretsen med hjilp av varumaérket kan sérskilja den vara eller den tjanst som
béar varumarket fran andra med ett annat kommersiellt ursprung och utgé fran att alla
varor eller tjanster som bar varumaérket har tillverkats, saluforts eller levererats under
kontroll av varumirkesinnehavaren, som dr ansvarig for deras kvalitet (se forstain-
stansrdttens dom av den 10 oktober 2008 i de férenade malen T-387/06—T-390/06,
Inter-IKEA mot harmoniseringsbyran (atergivning av en lastpall), ej publicerad
i réattsfallssamlingen, punkt 27 och dir angiven réttspraxis).
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Kéannetecken som inte gor det mojligt for omséttningskretsen att gora samma val vid ett
senare kop av ifragavarande varor eller tjanster, om erfarenheten varit god, eller att géra
ett annat val, om den varit dalig, saknar ddremot sérskiljningsférmaga i den mening
som avses i ovanndmnda bestimmelse. Detta dr fallet bland annat i fraga om
kdnnetecken som &r vanligt forekommande vid saluféring av de ifrdgavarande varorna
eller tjansterna. Sddana kdnnetecken anses namligen inte kunna fylla varumarkets
grundldggande funktion, ndrmare bestdmt att identifiera den berdrda varans eller
tjanstens ursprung (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
12 mars 2008 i mél T-341/06, Compagnie générale de diététique mot harmonisering-
sbyran (GARUM), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 29 och dér angiven
rattspraxis)

Slutligen ska sérskiljningsformagan bedomas dels utifran de varor och tjédnster som
registreringsansokan avser, dels utifran hur omséttningskretsen, normalt informerad
och skiligen uppmérksam och medveten, uppfattar kdnnetecknet (domen i det ovan
i punkt 32 nimnda malet Atergivning av en lastpall, punkt 28 och dir angiven
rattspraxis).

Omsdittningskretsens uppfattning av de sokta varumdrkena

Allmant

Vad giller bestimningen av omséttningskretsen kan det konstateras att de varor och
tjdnster i klasserna 9, 36 och 38 i Nicedverenskommelsen som avses i ansokningarna
om registrering i det nu aktuella fallet ror bland annat elektronik, informationsteknik,
anvindning av kommunikationsnét och utbyte av uppgifter, elektroniska apparater och
bérare, apparater och birare relaterade till informationsteknik och telekommunikation,
liksom affirstransaktioner inom finans-, bank- forsékrings- och fastighetsomradena,
som efterfragas av samtliga europeiska genomsnittskonsumenter. Eftersom de sokta
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varumdrkena bestar av tre engelska ord, och mot bakgrund av att detta sprak har en
utbredd anvéndning inom finans-, bank-, elektronik- och IT-omradena, till vilka
ovanndmnda klasser kan hénforas, gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedémning
nir den tog hénsyn till en genomsnittskonsument som &r engelsksprakig eller har
grundldggande kunskaper i engelska. En sddan genomsnittskonsument &r under alla
forhéllanden representativ for en mycket stor del av den europeiska omséttnings-
kretsen.

Vidare ska forstainstansriatten prova riktigheten av den analys som Overklagande-
ndmnden vidtog, ur omsittningskretsens synvinkel, avseende betydelserna av de sokta
varumdrkenas tre bestandsdelar, var och en for sig och i kombination, varvid den kom
fram till att kdnnetecknen saknar sirskiljningsforméga med avseende pa de varor och
tjdnster som omfattas av registreringsansokningarna.

I enlighet med vad som har slagits fast i rattspraxis dr det, i friga om sammansatta
ordkénnetecken, kidnnetecknets relevanta betydelse som ska beaktas. Dérvid ar det
samtliga bestandsdelar i kidnnetecknet som ska ligga till grund f6r beddmningen, och
inte bara en av dem (forstainstansrattens dom av den 6 november 2007 i méal T-28/06,
RheinfelsQuellen H. Hévelmann mot harmoniseringsbyran (VOM URSPRUNG HER
VOLLKOMMEN), REG 2007, s. [1-4413, punkt 32). I friga om sddana sammansatta
varumirken kan bedémningen av sérskiljningsformagan inte begransas till att avse
separata ord eller bestindsdelar, utan den ska under alla forhallanden goéras med
utgangspunkt i det helhetsintryck som omsattningskretsen far av varumaérket och inte
under antagande att bestandsdelar som var och en for sig saknar sarskiljningsf6rmaga
inte tillsammans kan ha sddan férmaga. Enbart den omsténdigheten att varje enskild
bestandsdel sedd for sig saknar sirskiljningsformaga hindrar nédmligen inte att den
kombination som de bildar kan ha sddan férméga (domen i det ovan i punkt 31 nimnda
maélet Eurohypo mot harmoniseringsbyréan, punkt 41). Vid bedémningen av huruvida
ett varumadrke har sdrskiljningsférméga ska med andra ord dess helhetsintryck beaktas,
vilket emellertid inte hindrar att det vid denna helhetsbedomning férst kan behéva
goras en successiv genomgéng av varumérkets olika bestandsdelar (domstolens dom av
den 25 oktober 2007 i mal C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyran, REG 2007,
s. [-9375, punkt 82).
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Forstainstansritten ska séledes analysera de sokta varumérkena inte bara med avseende
pé deras bestandsdelar och forhallandena mellan dessa, utan dven med avseende pé
varumdrkena, som helhet betraktade.

De sokta varumairkenas tre bestandsdelar och forhallandena dem emellan

Savitt avser det engelska ordet pay eller p@y delar forstainstansrétten 6verklagande-
ndmndens bedomning att det betyder betala och att den omstandigheten att bokstaven
a i ett av orden har ersatts av symbolen @ — som inte dr nagot annat &n ett gement a
i kursiv stil omgivet av en cirkel — inte har ndgon mérkbar inverkan pa genomsnitts-
konsumentens uppfattning hdrom. Den omsténdigheten att detta ord pad engelska
huvudsakligen anvdnds som verb hindrar inte, i likhet med vad harmoniseringsbyran
har anfort, att det dven kan anvidndas som substantiv, som i kombinationerna payTV
eller payphone. Det kan darfor konstateras att ordet pay eller p@y ur genomsnitts-
konsumentens synvinkel ger starka associationer till finans- och bankomréadena.

Sokanden har inte heller ritt i sitt pastdende att det inte finns nadgot samband mellan
4 ena sidan ordet pay eller p@y och & andra sidan omradena informationsteknik och
Internet. Vad giller det sokta varumirket i mal T-405/07 foljer ett sadant samband
redan av den omstdndigheten att ordet p@y innehaller symbolen @, som i sig vacker
associationer till Internet och framfér allt till e-post, det vill sdga elektronisk
kommunikation via Internet.

Dessutom bestar de sokta varumirkena av kombinationer av ordet pay eller p@y och
orden web och card. Kopplingarna mellan orden pay eller p@y och web ér sarskilt starka
med hinsyn till att de &r sammansatta i ett och samma ord. Med hénsyn till att ordet
web vicker associationer till omradet informationsteknik (se nedan punkt 42), delar
forstainstansritten overklagandenidmndens bedomning, i punkt 16 i de angripna
besluten, att omsattningskretsen omedelbart uppfattar ordet pay eller p@y som ett ord
med anknytning till Internet och elektroniska betalningar, vilket ar fallet bland annat
vid kop pé distans eller vid kostnadsbelagd &tkomst till ett kommunikationsnit.
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Vad giller ordet web kan forstainstansritten inte godta s6kandens pastaende att ordet
huvudsakligen betyder nit, nitverk eller hirva och inte uppvisar ett tillrackligt
samband med omradena informationsteknik och Internet. I dag utgor ordet web en del
av den grundldggande engelska IT-vokabuldren och innebér en hénvisning till Internet,
som utgor en virldsomspdnnande elektronisk IT-infrastruktur som é&r allmént kdnd
och kdnnetecknas av en utbredd anvidndning. Detta bekriftas av doménnamnsforkort-
ningen www, som betecknar det synonyma uttrycket world wide web, eller av uttryck
som surf the web, som #r en beteckning for att surfa pd Internet. Overklagande-
nimnden gjorde dérfor en riktig bedomning nér den i punkterna 17 och 18 i de
angripna besluten fann att genomsnittskonsumenten omedelbart uppfattar ordet web
som en direkt hdnvisning till Internet eller IT-ndtverk i allménhet.

Vad giller ordet card delar forstainstansritten 6verklagandendmndens bedomning att
detta ord i vardaglig engelska mycket ofta anvénds i betydelsen kredit- eller betalkort
eller bankkort i allménhet, inbegripet smartkort (punkterna 19 och 20 i de angripna
besluten). Att ordet vicker associationer till finans- och bankomradena paverkas inte av
den omstindigheten att ordets betydelse dven ges definitionen “en bit papper eller
kartong” i de storsta allménna engelska ordbockerna. I det nu aktuella fallet forstérks
denna association ytterligare genom att ordet card har kombinerats med ordet pay eller
p@y, éven om orden har separerats genom ett mellanslag i de sokta varumérkena.

Forstainstansratten kan i Ovrigt inte godta sokandens stédndpunkt att det inte finns
nagot samband mellan ordet card och omradena informationsteknik eller Internet. Den
europeiska genomsnittskonsumenten har némligen blivit mycket vélbekant med
foreteelser saisom mojligheten att med hjalp av ett kort, i forekommande fall mot
betalning, fa atkomst till ett kommunikationsnit via en allmén eller privat elektronisk
terminal och dar utfora affarstransaktioner eller ekonomiska transaktioner, liksom
mojligheten att kopa tjanster eller varor genom betalning via direktanslutning med
kreditkort (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
25 november 2008 i mal T-325/07, CFCMCEE mot harmoniseringsbyran (SURF-
CARD), €j publicerad i rattsfallssamlingen, punkterna 56 och 67).
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Med hinsyn till betydelsen av ordet pay eller p@y (betala) och ordets néra samband
med ordet web, med vilket det sitter ihop, och ordet card, som anvinds sarskilt
i betydelsen bankkort eller kredit- eller betalkort, kommer genomsnittskonsumenten,
som forvéntas vara normalt informerad samt skiligen uppmérksam och medveten,
utan nagon fordjupad analys med noddvindighet att associera dessa tre olika
bestandsdelar med sévél finans- och bankomradena i vidstrackt bemérkelse som med
omradena informationsteknik och Internet.

Bedomningen av de sokta varumirkena betraktade i sin helhet

Ordkiannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD ir sammansatta av ett
huvudsubstantiv (card) och tva substantiv som utgoér bestaimningar till det forstndmnda
(pay eller p@y och web). Huvudsubstantivet dr genom ett mellanslag skilt frén de tva
andra substantiven, som ir forenade i ett enda ord. I dverensstammelse med vad
overklagandendmnden konstaterade i punkt 24 i de angripna besluten é&r strukturen pa
denna kombination inte ovanlig, och den stér i full 6verensstimmelse med engelskans
lexikaliska regler och syntaxregler, i likhet med nybildade ord sdsom payphone eller
payTV, som anvinds sérskilt inom omréden for informationsteknik, elektronik, media
och telekommunikation, som omfattas av klasserna 9, 36 och 38 i den mening som avses
i Niceoverenskommelsen (se, for ett liknande resonemang och analogt, domen i det
ovan i punkt 44 nimnda malet SURFCARD, punkt 53).

Kombinationerna p@yweb och payweb, som kan beteckna en kostnadsbelagd
elektronisk infrastruktur eller IT-infrastruktur eller kostnadsbelagda tjanster som
erbjuds i ett sddant sammanhang, kan inte heller ur genomsnittskonsumentens
synvinkel medfora att de s6kta varumirkena uppfattas som ovanliga eller godtyckliga.
Detta giller i 4n hogre grad med hénsyn till att kombinationerna i fraga kompletteras av
ordet card, som antyder att det dr fraga om ett betalningsmedel som kan anvéndas inom
ramen for ndmnda infrastruktur eller i syfte att kopa ndmnda tjinster (se ovan
punkterna 43 och 45).

II - 1462



48

49

50

51

CFCMCEE MOT HARMONISERINGSBYRAN (P@YWEB CARD OCH PAYWEB CARD)

Av ovanstdende Overvidganden foljer att overklagandendmnden gjorde en riktig
bedomning nér den, i punkt 24 i de angripna besluten, fann att innebdrden av
kombinationerna p@yweb card och payweb card inte skiljer sig fran inneboérden av det
uttryck som utgors av de tre orden nér dessa inte d4r sammansatta, och att dessa
kombinationer foljaktligen inte ar ovanliga eller godtyckliga i sig.

Sokanden kan heller inte vinna framgang med det argument som anforts till stod for
talan i mal T-405/07, enligt vilket ordmirket P@YWEB CARD har sirskiljnings-
forméaga pa grund av att bokstaven a i detta varumirke har ersatts av det typografiska
tecknet @, nagot som genomsnittskonsumenten enligt sokanden uppfattar som
ovanligt och 6verraskande. Ur begreppsmaéssig synvinkel utgdr symbolen @ inte nagot
fantasielement i detta varumérke som medfér ndgon mérkbar avvikelse fran den
terminologi som anvinds i omséttningskretsens allmanna sprakbruk, ndrmare bestdmt
ordet pay. I sammanhanget Internet och informationsteknik, som aktualiseras sérskilt
till foljd av att ordet pay dr sammansatt med ordet web, kommer genomsnittskon-
sumenten inte att fista ndgon sirskild uppmérksamhet vid symbolen @, vars figurativa
aspekt inte utgbrs av nagot mer dn en stiliserad variant av bokstaven a (se ovan
punkt 39). Sokanden har for 6vrigt medgett att ordet p@y kan liknas vid verbet pay, som
betyder betala.

Mot bakgrund av samtliga ovanstdende 6verviganden kunde 6verklagandendmnden
med giltig verkan sla fast att den engelska omsattningskretsen omedelbart uppfattar de
sOkta varumirkena, sivil med avseende pa de enskilda bestiandsdelarna som i sin
helhet, sdsom kort som mojliggor antingen en kostnadsbelagd atkomst till ett
datakommunikationsnét eller ett elektroniskt kommunikationsnit sésom Internet eller
elektronisk betalning inom ramen for affirstransaktioner som genomfors via ett sadant
nat.

Med hénsyn till att omséttningskretsen uppfattar de sokta varumérkena pa detta sétt
ska det provas huruvida de har tillricklig sarskiljningsforméaga med avseende pa de
ber6rda varorna och tjansterna i klasserna 9, 36 och 38 i Nicedverenskommelsen.
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De sokta varumdirkenas sdrskiljningsformdga med avseende pad de berorda varorna och
tjgnsterna

Inledande anmérkningar

Inledningsvis ska det erinras om att sdrskilt sddana kidnnetecken som &4r vanligt
forekommande vid saluféring av berdrda varor eller tjdnster saknar sirskiljnings-
forméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, eftersom de inte
anses kunna fylla varumairkets grundliggande funktion, ndmligen att identifiera den
berérda varans eller tjanstens kommersiella ursprung i syfte att géra det mojligt f6r den
konsument som forvéirvar den vara eller tjanst som varumérket betecknar att géra
samma val vid ett senare forvarv om erfarenheten varit god eller att gora ett annat val
om den varit dalig (se ovan i punkt 32 angiven réttspraxis).

Det ska erinras om att 6verklagandenidmnden, betréiffande sambandet mellan & ena
sidan kannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD och & andra sidan de
berérda varorna och tjinsterna, i punkterna 30—37 i de angripna besluten, i huvudsak
fann att genomsnittskonsumenten uppfattar de sokta varumérkena fraimst som en
kommersiell presentation av reklamkaraktér avseende ndimnda varor och tjanster, som
inte gor det mojligt for genomsnittskonsumenten att identifiera varornas och
tjidnsternas kommersiella ursprung. Det kan emellertid konstateras att de berorda
varorna och tjénsterna i klasserna 9, 36 och 38 i Nice6verenskommelsen dr av mycket
varierande karaktédr och ingar i olika grupper och kategorier av varor och tjénster.

I det nu aktuella fallet &r domstolens réttspraxis angadende omfattningen av nationella
myndigheters skyldighet att tillimpa registreringshindren i artikel 3 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178) analogt tillimplig, eftersom det normativa innehallet i ndmnda
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bestimmelse i allt vésentligt ar identiskt med det normativa innehéllet i artikel 7.1
iforordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den
12 mars 2008 i mél T-128/07, Suez mot harmoniseringsbyrén (Delivering the essentials
of life), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 33, och av den 2 april 2008
i mal T-181/07, Eurocopter mot harmoniseringsbyrdn (STEADYCONTROL), ej
publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 42, samt domen i det ovan i punkt 37 nimnda
maélet Develey mot harmoniseringsbyran, punkterna 91 och 92). Av denna réttspraxis
framgar, for det forsta, att beddmningen av férekomsten av eventuella absoluta
registreringshinder ska avse var och en av de varor eller tjanster som avses
i registreringsansokan och, fér det andra, att den behoriga myndighetens avslagsbeslut
i princip ska innehélla en motivering med avseende pa var och en av dessa varor eller
tjanster. Domstolen har preciserat att denna skyldighet dven foljer av det grund-
laggande kravet att ett myndighetsbeslut som innebédr att nagon inte kommer
idtnjutande av en rittighet som foljer av gemenskapsritten ska kunna prévas i domstol
for att sdkerstdlla ett verksamt skydd av réttigheten. Domstolens prévning ska darfor
avse fragan om skalens lagenlighet. Nir ett och samma registreringshinder anfors mot
en hel kategori eller grupp av varor eller tjanster kan myndigheten emellertid begrénsa
motiveringen till en motivering som géller for samtliga berérda varor eller tjanster
(domstolens dom av den 15 februari 2007 i mal C-239/05, BVBA Management,
Training en Consultancy, REG 2007, s. [-1455, punkterna 34—-37).

Harmoniseringsbyréans méjlighet att lata en och samma motivering f6r tillimpning av
ett absolut registreringshinder avse en hel kategori eller grupp av varor eller tjanster far
emellertid inte dventyra syftet med motiveringsskyldigheten enligt artikel 253 EG och
artikel 73 forsta meningen i forordning nr 40/94. Detta syfte &r att ett beslut om avslag
pé en ansokan om registrering av ett gemenskapsvarumaérke ska kunna understéllas en
verksam domstolsprovning (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréittens dom
av den 21 november 2007 i mal T-111/06, Wesergold Getrinkeindustrie mot
harmoniseringsbyran — Lidl Stiftung (VITAL FIT), ej publicerad i rattsfallssamlingen,
punkt 62). Det kravs dérfor att de berérda varorna och tjénsterna har ett tillrackligt
direkt och konkret samband med varandra for att det ska kunna anses att de utgor en
kategori eller grupp som dr sa homogen att det &r mdjligt for harmoniseringsbyran att
anvinda sig av en samlad motivering (se, for ett liknande resonemang och analogt,
forstainstansrittens dom av den 14 december 2006 i mél T-392/04, Gagliardi mot
harmoniseringsbyran — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU MANU MANU), €]
publicerad i rattsfallssamlingen, punkterna 91 och 92). Blott omstidndigheten att
varorna eller tjansterna ingéar i samma klass i Nicedverenskommelsen dr hirvid inte
tillrdcklig. I dessa klasser ingdr ndmligen ofta varor eller tjdnster av vitt skilda slag
mellan vilka det inte nédvandigtvis finns ett tillrackligt direkt och konkret samband.

II - 1465



56

57

58

DOM AV DEN 20.5.2009 — FORENADE MALEN T-405/07 OCH T-406/07

Avsaknad av eller bristfillig motivering, som innebér asidosittande av vésentliga
formforeskrifter i den mening som avses i artikel 253 EG, dr dessutom en grund som rér
tvingande ritt och ska provas ex officio av gemenskapsdomstolen (se forstain-
stansrittens dom av den 17 april 2008 i mal T-389/03, Dainichiseika Colour &
Chemicals Mfg. mot harmoniseringsbyrdn — Pelikan (atergivning av en pelikan), ej
publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 85 och dér angiven rittspraxis).

Det dr mot bakgrund av ovanstaende principer som forstainstansritten ska kontrollera
huruvida 6verklagandendmnden har provat och i tillrdcklig grad motiverat sin
bedomning att de sokta varumirkena saknar sérskiljningsformaga med avseende pa
de ber6rda varorna och tjansterna. Med hénsyn till att ett minimum av sérskiljnings-
férmaga i princip ar tillrackligt for att registreringshindret i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 inte ska kunna tillimpas (férstainstansrittens dom av den 13 juni 2007
i mal T-441/05, IVG Immobilien mot harmoniseringsbyréin (I), REG 2007, s. I1-1937,
punkt 42), dr det namligen sérskilt viktigt att harmoniseringsbyran iakttar moti-
veringsskyldigheten avseende samtliga nimnda varor och tjénster.

Varorna bendmnda “minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort, identitetskort
(magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort (magnet- och

mikroprocessorkort)”, “magnetiska databérare” och "mekanismer for forhandsbetal-
ning avsedda for tv-apparater” i klass 9

Det ska erinras om att 6verklagandendmnden i punkterna 32 och 33 i de angripna
besluten i huvudsak konstaterade att de sokta varumairkena, betraktade i sin helhet, kan
anviandas for att beteckna bade arten av och syftet med varorna “minnes- och
mikroprocessorkort, magnetkort, identitetskort (magnet- och mikroprocessorkort),
betalnings-, kredit- och bankkort (magnet- och mikroprocessorkort), magnetiska
databdrare och mekanismer for forhandsbetalning avsedda for tv-apparater” i klass 9,
eftersom varorna utgor smartkort. Dessutom anser 6verklagandendmnden dels att
genomsnittskonsumenten uppfattar den omstiandigheten att varorna ar kopplade till
betalning via Internet som en egenskap, eller till och med en grundldggande egenskap,
hos dessa varor, dels att varornas sérskilda och nodvéndiga funktion &r att sékerstélla
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genomforandet av dels tjanster for kommunikation och 6verforing av information via
direktanslutning, dels transaktioner i form av kop pa distans.

Med hinsyn till varornas egenskaper och deras likartade, eller rent av identiska,
funktioner anser forstainstansritten att de utgoér en homogen grupp varor, i den
utstrackning som de bestir av ett kort som dr forsett med en magnetremsa, en
mikroprocessor eller ett mikrochip som kan spara och 6verfora information med hjilp
av ett (digitalt) verktyg for lasning och behandling av data, vilket inte har styrkts for
magnetiska databérare (se nedan punkterna 63-65). Varorna mojliggér namligen
overforing av information och data — som registreras pé sjilva kortet — via ett
kommunikationsnit, sdsom Internet eller ett kabel- eller satellitnit, till en tjénste-
leverantor sdsom en Internetleverantor eller en telekommunikations- eller tv-operator,
i syfte att kortet ska verifiera innehavaren och dennes ratt till atkomst. Varorna gor det
vidare mojligt for innehavaren att, i forekommande fall mot betalning, vinna tilltréde till
det ifrdgavarande kommunikationsnitet i syfte att verfora, ta emot och spara annan
information och data samt genomféra vissa transaktioner via direktanslutning,
inbegripet elektronisk betalning vid kép pa distans (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovan i punkt 44 nimnda méalet SURFCARD, punkt 64). Detta giller 4ven for
"mekanismer for forhandsbetalning avsedda for tv-apparater” under forutsittning att
dessa mekanismer, sdisom en dekoder eller en box f6r mottagning av kostnadsbelagda
tv-program som erbjuds via ett kabel- eller satellitnt, dr forsedda med béde ett kort
(ofta bendmnt smartcard (smartkort)) och en anordning som mojliggor inséttning av
kortet i syfte att anvindaren ska kunna beviljas kostnadsbelagd atkomst till ett sddant
nat.

Overklagandenimnden kunde dérfér med giltig verkan sl fast, i punkt 33 i de angripna
besluten, att ordkdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD har ett direkt
och konkret samband med ovanndmnda kort. Den omstédndigheten att 6verklagande-
ndmnden betecknade dessa varor som smartkort i punkt 32 i de angripna besluten
foranleder inte nagon annan beddmning. Smartkort kan ndmligen ha samma
egenskaper och funktioner som magnetkort och ér i likhet med magnetkorten ofta
forsedda med en magnetremsa, och det dr inte sikert att genomsnittskonsumenten kan
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skilja mellan de olika korten och deras egenskaper och funktioner (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 44 ndimnda malet SURFCARD, punkt 65).

Den omsténdigheten att 6verklagandendmnden salunda vidtog en bedémning som
huvudsakligen rorde fragan huruvida de sokta varumairkena var beskrivande for de
berorda varornas egenskaper och funktioner paverkar inte denna slutsats. Det framgér
nidmligen av fast réttspraxis att det &r uppenbart att tillimpningsomradena for de
registreringshinder som anges i artikel 7.1 b, c och d 6verlappar varandra. Detta innebér
att ett ordmairke kan sakna sdrskiljningsférméaga i forhallande till varor eller tjénster
med avseende pa vilka det dr beskrivande, med forbehall for att det kan finnas andra skal
for avsaknaden av sarskiljningsformaga (se, for ett liknande resonemang, domstolens
dom av den 12 februari 2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699,
punkterna 18 och 19, och domen i det ovan i punkt 31 ndmnda malet Eurohypo mot
harmoniseringsbyran, punkterna 54 och 69).

Talan ska foljaktligen, savitt avser grunden om asidoséttande av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94, ogillas med avseende pé foljande varor: "minnes- och mikroprocessorkort,
magnetkort, identitetskort (magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och
bankkort (magnet- och mikroprocessorkort)” samt "mekanismer for forhandsbetalning
avsedda for tv-apparater” i klass 9 i Nicetverenskommelsen.

Vad giller varorna "magnetiska databérare” ska det erinras om att 6verklagande-
niamnden, i punkt 32 i de angripna besluten, slog fast att dven dessa varor utgor
smartkort och, i punkt 33 i ndmnda beslut, att deras sirskilda och nédvéindiga funktion
ar att sikerstdlla genomforandet av de tjanster f6r kommunikation och 6verfoéring av
information via direktanslutning som ar oumbirliga for att genomfora distanskop.
I sina inlagor har harmoniseringsbyran tillagt att dessa varor kan forekomma i form av
kort och mgojliggora kostnadsbelagd atkomst till Internet eller nagot annat
kommunikationsnit.
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Oavsett om 6verklagandendmnden hade rétt att begransa sig till en samlad motivering
framgar det av forteckningen &ver varor som ingér i klass 9 — sasom den angetts
i ans6kan om registrering och i vilken "minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort”
och "magnetiska databérare” framstélls som skilda varor — att magnetiska databérare,
savida inte motsatsen bevisas, normalt sett inte dr smartkort och inte nédvéndigtvis
besitter smartkortens egenskaper och funktioner, sdésom dessa beskrivits ovan
i punkt 59. Det ankommer dérfor pa harmoniseringsbyran dels att faststélla att dessa
bérare kan forekomma i form av kort, besitta samma grundlaggande egenskaper som
dessa och uppfattas som kort av genomsnittskonsumenten, dels tillhandahélla konkreta
indikationer, eller till och med konkreta bevis, i detta avseende, vilket harmoniserings-
byran emellertid inte har gjort. Detta dr desto nodvéindigare med hénsyn till att det &r
foga troligt att genomsnittskonsumenten kan associera kortegenskaper med en
magnetisk hirddisk eller ett magnetband for lagring av audiovisuellt material (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 44 nidmnda malet SURFCARD,
punkterna 71 och 72).

Med hénsyn till hur omsédttningskretsen uppfattar innebérden av de sokta
varumadrkena, ndrmare bestdmt som ett betalkort f6r genomforande av elektroniska
transaktioner, sirskilt via Internet, eller for kostnadsbelagd atkomst till Internet, anser
forstainstansrétten att dverklagandendmnden i det nu aktuella fallet inte i tillracklig
grad har visat att ordkédnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD inte kan
fylla ett varumirkes grundlaggande funktion, ndmligen att ange det kommersiella
ursprunget for varorna “magnetiska databdrare”.

Talan ska saledes bifallas savitt avser grunden att artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har
asidosatts med avseende pa varorna “magnetiska databérare”.

Opvriga varor i klass 9

Vad giller 6vriga varor i klass 9, sdsom de angetts ovan i punkt 8, har 6verklagande-
ndmnden i punkterna 30 och 31 i de angripna besluten rent allmént konstaterat att
varornas sirskilda och nédvéndiga funktion &r att sdkerstilla att de telekommunika-
tionstjénster och bank- och finansiella tjanster som dr oumbarliga for att gora sddana
betalningar kan genomféras. Overklagandenimnden har natt denna slutsats mot
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bakgrund av att det huvudsakliga syftet med de sokta varumirkena dr att formé
konsumenten att kopa de aktuella varorna och anvéinda de aktuella tjiansterna i syfte att
genomfora betalningar via direktanslutning med hjilp av ett kort.

Med hénsyn till att de varor som angetts ovan i punkt 8, vars grundlaggande egenskaper
inte har beskrivits i de angripna besluten, dr av mycket varierande och heterogen
karaktir, ar det emellertid omgjligt att pa grundval av 6verklagandendmndens mycket
allmént hallna och vaga motivering préva huruvida sambandet mellan & ena sidan de
ndmnda varorna och & andra sidan kort med de ovan i punkt 59 angivna funktionerna
och egenskaperna ir tillrackligt direkt och konkret for att det ska kunna anses vara fraga
om en sddan homogen grupp av varor som kan bli féremal for en samlad motivering,
i likhet med den i punkterna 30 och 31 i de angripna besluten.

De angripna besluten innehaller nimligen inte ens borjan till en motivering till vare sig
varfor 6verklagandendmnden tycks anse att dessa varor och de varor som avses ovan
i punkt 62 inte desto mindre har gemensamma egenskaper som motiverar att de olika
varorna ska anses utgora en homogen grupp eller varfér kidnnetecknen P@YWEB
CARD och PAYWEB CARD saknar sdrskiljningsforméga med avseende pa just dessa
varor. Under alla forhéllanden &r det inte uppenbart att den mycket allménna
beskrivningen av dessa varors péstddda funktion, nidmligen att sékerstilla genom-
forandet av de telekommunikationstjénster och bank- och finansiella tjdnster som é&r
oumbdrliga for att gora betalningar via direktanslutning med hjélp av ett kort, &r
relevant for varor sasom “fotografiska och kinematografiska apparater och instrument
samt apparater och instrument for signalering, kontroll (6vervakning)”, “gram-
mofonskivor, elektroniska kalendrar, automatiska distributionsmaskiner, videoband,
sedelautomater, biljettautomater, utmatare av kontoutdrag, kameror (kinematografiska
apparater), videokameror”, "videokassetter, cd-romskivor, streckkodslédsare, cd-skivor
(audio-video), optiska cd-skivor, detektorer for falska mynt, disketter” och “tele-
fonapparater, tv-apparater”, eftersom deras funktioner och egenskaper kan variera
i betydande man. Det vaga argument som harmoniseringsbyran framforde under
forhandlingen, enligt vilket dessa varor i likhet med en webbkamera utgoér nodvéindiga
tillbehor for att det ska vara mojligt att med hjalp av ett kort genomfora transaktioner
via ett IT-ndtverk kan inte, ens under antagandet att argumentet ar vélgrundat, vilket
harmoniseringsbyran for 6vrigt inte har pastatt avseende de 6vriga berérda varorna
i klass 9, kompensera for denna brist pd motivering i de angripna besluten.
Harmoniseringsbyran har ndmligen inte ratt att under domstolsforfarandet framféra
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kompletterande skl avseende ett avgorande som enligt artikel 253 EG &r behiftat med
bristande motivering (domstolens dom av den 28 juni 2005 i de férenade
malen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P och C-213/02 P, Dansk
Rerindustri m.fl. mot kommissionen, REG 2005, s. [-5425, punkt 463; se forstain-
stansrittens dom av den 15 september 1998 i de forenade mélen T-374/94, T-375/94,
T-384/94 och T-388/94, European Night Services m.fl. mot kommissionen, REG 1998,
s. II-3141, punkt 95 och dér angiven réttspraxis; se dven, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 18 januari 2005 i méal T-93/02, Confédération
nationale du Crédit mutuel mot kommissionen, REG 2005, s. II-143, punkt 126).

Den samlade motiveringen i punkterna 30 och 31 i de angripna besluten uppfyller
saledes inte kraven i artikel 253 EG och artikel 73 forsta meningen i férordning nr 40/94,
sdsom dessa har faststllts genom den réttspraxis som ndmnts ovan i punkt 54. Den gor
det ndmligen inte mojligt att understdlla de angripna besluten en verksam
domstolsprovning avseende lagenligheten av 6verklagandendmndens bedomning att
de sokta varumérkena saknar sdrskiljningsforméaga med avseende pa de aktuella
varorna i klass 9 i Nice6verenskommelsen.

I enlighet med den réttspraxis till vilken det har hénvisats ovan i punkt 56 ska fragan om
bristande motivering, som &r en grund som ror tvingande rétt, provas ex officio och de
angripna besluten ska foljaktligen ogiltigférklaras i detta avseende.

Tjénsterna i klasserna 36 och 38

— Skélen i de angripna besluten

Savitt avser bedomningen och motiveringen i de angripna besluten rérande avsaknaden
av sirskiljningsforméga hos kdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD med
avseende pa de berdrda tjansterna i klasserna 36 och 38 i Nicedverenskommelsen,
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erinrar forstainstansritten om foljande: Overklagandenimnden konstaterade forst och
framst allmént, i punkt 34 i de angripna besluten, att ndimnda kdnnetecken har en rent
informativ och sdljfraimjande karaktir med avseende pa samtliga tjénster i klasserna 36
och 38. Detta medfor att omsdttningskretsen inte uppfattar varumirkena som en
upplysning om ndmnda tjansters kommersiella ursprung. Det huvudsakliga eller
underordnade innehéllet i samtliga tjanster dr elektroniska kommunikationstjénster,
bland annat via Internet, intranit eller extranit, samt direkttjanster inom bank-, finans-
och forsiakringsomradena.

Overklagandenimnden fann darefter, i punkt 35 i de angripna besluten, att
ordkdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD, med avseende pa tjdnsterna
iklass 36, formedlar ett tydligt informationsbudskap, ndmligen att den information och
de transaktioner som é&r knutna till tjansterna kan erhéllas respektive genomforas pa
distans tack vare ett betalkort som stills till anvindarens forfogande, och som &r
kopplat till Internet eller nagot annat IT-ndtverk. Savitt avser tjansterna i klass 38
konstaterade dverklagandendmnden i punkt 36 i de angripna besluten att de ror en
samling metoder for Gverforing av elektronisk information och har ett omedelbart
samband med funktionen och anvindningen av Internet och informationsteknik
i allménhet. Ur genomsnittskonsumentens synvinkel utgor déarfér mojligheten att
genomfora betalningstransaktioner via ndmnda ndt med hjilp av ett smartkort en
egenskap hos de ifragavarande tjansterna.

Overklagandenimnden fann slutligen, i punkt 37 i de angripna besluten, att de s6kta
varumirkena betraktade i sin helhet framfor allt uppfattas som en kommersiell
presentation av de berdérda varorna och tjénsterna och att deras huvudsakliga, eller till
och med enda, funktion &r att ange for den berérda konsumenten att varan eller
tjiansten mojliggor betalningar via direktanslutning med hjélp av ett kort.
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— 7Kreditkortstjanster” och "betalkortstjanster” i klass 36

Vad giller “kreditkortstjanster” och “betalkortstjanster” i klass 36 konstaterar
forstainstansritten att dessa har ett direkt samband med de kort som avses ovan
i punkt 62. Sdsom forstainstansritten redan har slagit fast (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 44 ndmnda malet SURFCARD, punkterna 75
och 76) ér dessa tjanster av mycket varierande och komplex karaktir. De omfattar dels
tjanster som banker som har utfiardat bankkort till sina kunder tillhandahéller i syfte att
de ska kunna anvanda kortet, i forekommande fall via ett kommunikationsnit, dels
tjanster av mycket varierande karaktir som tillhandahélls inom ramen for flera olika
affirsrelationer, naimligen mellan de kortutgivande bankerna, de som forestar de olika
néten och skoter clearingen av de genomforda betalningarna och de handlare som
tillater kunden att betala med kortet. Dessa tjanster maste darfor tydligt skiljas fran
egenskaperna och funktionerna hos korten i sig, sdésom dessa har beskrivits ovan
i punkt 59, eftersom de gar utover den bilaterala affirsrelationen mellan den
kortutgivande banken och konsumenten.

Icke desto mindre gjorde overklagandenimnden en riktig bedémning ndr den
i punkt 35 i de angripna besluten konstaterade, om &n i ganska abstrakta och allménna
ordalag, att alla dessa tjanster har en grundlaggande gemensam egenskap, ndmligen att
samtliga ror transaktioner pa distans som kan genomforas tack vare ett betalkort
kopplat till Internet eller nagot annat IT-nitverk, och att ordkédnnetecknen P@YWEB
CARD och PAYWEB CARD formedlar ett tydligt informationsbudskap betréffande
dessa transaktioner.

Med hinsyn till dessa gemensamma egenskaper och syften, som dr kopplade till
omradet informationsteknik och Internet, kan ndimnda tjanster trots sin varierande och
komplexa karaktir utgora en grupp tjdnster som dr tillrackligt homogen och som
saledes kan bli foremal for en samlad motivering. P4 samma sétt var det med rdtta som
overklagandendmnden, med hénsyn sarskilt till de sokta varumérkenas bestandsdelar
payweb och p@yweb, som antyder att det ar fraga om en funktion i form av betalning via
ett elektroniskt kommunikationsnit eller datakommunikationsnit, slog fast att en
normalt informerad och skiligen uppmérksam och medveten konsument uppfattar de
sokta varumérkena sa, att de asyftar en odelbar helhet avseende kort och dartill knutna
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tjanster, vilken syftar till att konsumenten ska kunna genomféra betalningar via
direktanslutning med hjélp av ndmnda kort.

Overklagandenimnden kunde silunda med giltig verkan, i punkt 37 i de angripna
besluten, anse att ordkidnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD kan
uppfattas framfor allt som en kommersiell presentation av de berérda varorna och
tjidnsterna i den bemairkelsen att de antyder for omséttningskretsen att det &r fraga om
en vara eller tjanst som gor det mojligt for anvindaren att gora betalningar via
direktanslutning tack vare ett kort. Den omstindigheten att det, ur omsittnings-
kretsens synvinkel, finns ett direkt och konkret samband mellan & ena sidan de sokta
varumadrkena och & andra sidan “kreditkortstjanster” och "betalkortstjinster” i klass 36
gor det ndmligen mojligt att anse att ndmnda varumérken har en funktion i form av en
kommersiell presentation av ndmnda tjédnster samt att sld fast att de saknar
sarskiljningsformaga med avseende pa dessa tjénster.

Overklagandenimnden har féljaktligen tillhandahallit en tillricklig motivering till de
angripna besluten och tillimpat artikel 7.1 b i fé6rordning nr 40/94 korrekt i den man
den avslog ans6kan om registrering av de sokta varuméirkena med avseende pa
kreditkortstjanster och betalkortstjinster i klass 36 i Nicedverenskommelsen.

— Opvriga tjinster i klass 36

Savitt avser ovriga tjanster i klass 36 kan det for det forsta konstateras att dessa inte
uppvisar ett lika direkt och konkret samband med de kort som avses ovan i punkt 62
som "kreditkortstjanster” och "betalkortstjanster” uppvisar, eftersom de forstndmnda
tjdnsterna avser ett stort antal olika affirstransaktioner inom fastighets-, forsikrings-,
bank-, finans- och IT-omradena, dven om dessa far anses i viss man beslidktade. Det ska
vidare erinras om att det ur omsattningskretsens synvinkel ar tillrackligt att de sokta
varumérkena hénfor sig till en funktion eller en sérskild egenskap hos de aktuella
tjansterna for att det ska kunna faststillas att det saknas sdrskiljningsformaga. De
aktuella tjansterna har emellertid en gemensam egenskap eller ett gemensamt syfte,
ndrmare bestamt utforandet av affirstransaktioner inom de ovanndmnda omréadena,
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déribland betalning med kort, den sistndmnda transaktionen i forekommande fall pa
elektronisk vig. De kan dérfor, med avseende pa frégan huruvida en samlad motivering
ar mojlig, anses utgora en homogen grupp av tjénster. Motiveringen i punkt 35 i de
angripna besluten, enligt vilken de transaktioner som &r knutna till tjansterna kan
erhallas och genomforas pa distans tack vare ett betalkort som stélls till anvéindarens
forfogande, och som ér kopplat till Internet eller ndgot annat IT-ndtverk, ar visserligen
kortfattad men réacker for att forstainstansrétten ska kunna préva beslutets lagenlighet
i detta avseende.

Ur genomsnittskonsumentens synvinkel finns det ndmligen ett tillréckligt direkt och
konkret samband mellan & ena sidan ordkdannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB
CARD och & andra sidan en sidrskild egenskap hos samtliga de Gvriga tjansterna
i klass 36, ndrmare bestimt mojligheten att med hjélp av ett kort kunna genomféra
betalningstransaktioner pa distans eller pa elektronisk vdg i samband med affdrs-
transaktioner inom fastighets-, forsékrings-, bank-, finans- och IT-omradena. Det kan
saledes konstateras att dessa kinnetecken kan utgora en ren kommersiell presentation
av namnda tjanster, vilket innebér att de saknar sirskiljningsforméaga med avseende pa
ndmnda tjanster.

Det ska emellertid preciseras att ordkdannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB
CARD saknar sarskiljningsformaga i den man tillhandahallandet av de tjénster som
avses ovan i punkt 80 verkligen forutsitter anvindning av ett kort, sasom ett
sjukforsiakringskort. Nér en tjinst kan erhallas oberoende av kort uppvisar
kédnnetecknen inte, ur omsittningskretsens synvinkel, ett tillrackligt direkt och
konkret samband med dessa tjinster, eftersom omsittningskretsen da maste fora ett
komplicerat resonemang for att kunna etablera ett sddant samband. De sokta
varumdrkena saknar dérfor sirskiljningsforméaga enbart med avseende pa siddana
tjianster i klass 36 som, i likhet med kreditkortstjanster och betalkortstjanster,
forutsdtter eller ror anvindning av ett kort (se, for ett liknande resonemang och
analogt, domen i det ovan i punkt 44 ndmnda mélet SURFCARD, punkt 82).
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Mot denna bakgrund kan det konstateras att 6verklagandendmnden har tillhandahallit
en tillracklig motivering till de angripna besluten och har tillimpat artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 korrekt i den mén den avslog ans6kan om registrering av de sokta
varumirkena med avseende pa samtliga berorda tjénster i klass 36 i Nicedverens-
kommelsen.

— Tjansterna i klass 38

De tjénster som ingar i klass 38, bendmnda “telekommunikationer, kommunikation via
datorterminaler, information avseende telekommunikation, elektronisk post, séndning
av meddelanden, datorstodd Gverforing av meddelanden och bilder, 6verforing via
satellit, 6verforing av information via Internet, intranit och extranit, tjanster for
sandning av interaktiv datoriserad information, sindning av information som kommer
fran en databas, internationella offentliga datadverforingstjéanster mellan nitanslutna
datorsystem, direktoverforing av information”, utgor, i likhet med “kreditkortstjanster”
och "betalkortstjénster” i klass 36, en homogen grupp tjinster med direkt samband med
omradet informationsteknik och Internet. De uppvisar dessutom, ur omséttnings-
kretsens synvinkel, ett direkt och konkret samband med ordkénnetecknen P@YWEB
CARD och PAYWEB CARD, eftersom de framfor allt betecknar en funktion i form av
overforing av uppgifter via Internet eller andra kommunikationsnat, till exempel med
avseende pa kop pé distans som kan genomforas tack vare ett kort av det slag som
ndmnts ovan i punkt 59. Mojligheten att med hjélp av ett kort fa dtkomst till Internet
eller andra kommunikationsnit och dér genomféra transaktioner i form av 6verforing
av data och andra direkttransaktioner, sisom kop och betalning pa distans, utgor
namligen en egenskap som &r gemensam for dessa tjanster. I likhet med vad som har
angetts ovan i punkt 60, kan omstdndigheten att 6verklagandendmnden grundade sin
analys pa smartkort inte i sig medfora att bedomningen ska anses oriktig (se, for ett
liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 44 nidmnda malet
SURFCARD, punkterna 79 och 80).
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Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig beddmning nir den i punkt 37 i de
angripna besluten fann att omséttningskretsen uppfattar ordkénnetecknen P@YWEB
CARD och PAYWEB CARD som beteckningar for en odelbar helhet avseende kort och
tjidnster som gor det mojligt for anvandaren att genomfora betalningar via direkt-
anslutning. De sokta varumaérkena fyller foljaktligen inte sin grundlidggande funktion,
som bestar i att identifiera de ifrdgavarande tjansternas kommersiella ursprung.

Det ska emellertid preciseras att ordkdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB
CARD endast saknar sirskiljningsforméga i den man tillhandahallandet av de tjdnster
som avses ovan i punkt 84 verkligen forutsitter anvindning av ett kort. Nér dessa
tjianster kan tillhandahallas oberoende av kort uppvisar kinnetecknen inte, ur
omsittningskretsens synvinkel, ett tillrdckligt direkt och konkret samband med dessa
tjdnster, eftersom omséttningskretsen maste fora ett komplicerat resonemang for att
kunna etablera ett sadant samband. De sokta varumirkena saknar dérfér endast
sarskiljningsforméaga med avseende pa sddana tjénster i klass 38 som, i likhet med
kreditkortstjianster och betalkortstjinster, forutsétter eller rér anvéindning av ett kort.

I den man tillhandahallandet av tjansterna i klass 38, sdsom de angetts ovan i punkt 84,
forutsitter anvindning av ett kort, gjorde 6verklagandendmnden séledes en riktig
bedomning nir den slog fast att ordkdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB
CARD inte har tillracklig sarskiljningsformaga med avseende pa ndmnda tjénster. Talan
kan séledes inte bifallas savitt avser grunden om é&sidosittande av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 i den man den avser beslutet att inte godkénna registrering av de
sokta varumirkena med avseende pa ndmnda tjanster.

Vad giller 6vriga tjdnster i klass 38, ndrmare bestimt dem som bendmnts ”informa-
tionsbyrder (nyheter) speciellt inom banksektorn, kommunikation via radiofoni,
kommunikation via telefon, séndning av telegram, 6verforing av telegram, utsandning
av tv-program, radioutsindning, televisionssindning, uthyrning av apparater for
telekommunikation, uthyrning av apparater f6r sindning av meddelanden, uthyrning
av telefoner, mobil radiotelefoni, telefontjdnster”, innehaller de angripna besluten inte
ens borjan till en motivering till varfér 6verklagandenamnden anser att dessa tjédnster
och de tjanster som angetts ovan i punkt 84 utgor en homogen grupp, vilket skulle
kunna rattfiardiga en sddan samlad motivering som tillhandahallits i punkterna 36 och
37 i de angripna besluten. I besluten finns inte heller nagon forklaring som gor det
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mojligt att prova huruvida 6verklagandendmnden hade goda skl for sin bedomning att
ordkédnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD inte har tillracklig sérskilj-
ningsformaga med avseende pa just dessa 6vriga tjénster.

Aven om motiveringen i punkt 36 i de angripna besluten — enligt vilken tjinsterna
i fraga omfattar en samling metoder f6r 6verforing av elektronisk information och har
ett omedelbart samband med funktionen och anvidndningen av Internet och informa-
tionsteknik i allménhet, vilket innebdr att mojligheten att genomfora betalnings-
transaktioner via ndmnda nit med hjélp av ett smartkort utgor en egenskap hos dessa
tjidnster — &r relevant for de tjédnster som angetts ovan i punkt 84, dr den inte med
nodvéndighet relevant for 6vriga tjénster i klass 38. Under alla forhallanden framgar
inte av denna allmént héallna motivering skalen till varfor dessa tjénster, ur den normalt
informerade och skiligen uppmirksamma och medvetna konsumentens synvinkel,
med avseende pa ordkdnnetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD, uppvisar
ett tillrickligt direkt och konkret samband med betalningar via direktanslutning som
sker med hjélp av kort.

I 6vrigt ar det argument som harmoniseringsbyran har framfort under férfarandet vid
forstainstansritten — enligt vilket det &r kint att det d&r mojligt att via Internet ta emot
radioutsidndningar, televisionsséndningar och kommunikation via telefon — verknings-
16st, eftersom harmoniseringsbyran pa detta stadium under forfarandet inte fér
framféra kompletterande skil avseende ett avgérande som enligt artikel 253 EG é&r
behéftat med bristande motivering (se hénvisningen till réittspraxis ovan i punkt 69).

Overklagandenimnden har foljaktligen inte i tillricklig man motiverat sin bedémning
att de sokta varumérkena saknar tillricklig sédrskiljningsformaga med avseende pa de
ovan i punkt 88 angivna tjinsterna. Den samlade motiveringen i punkterna 36 och 37
i de angripna besluten uppfyller siledes inte kraven i artikel 253 EG och artikel 73 forsta
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meningen i forordning nr 40/94, eftersom den inte gor det maojligt att understilla de
angripna besluten en verksam domstolsprévning.

I enlighet med den rittspraxis till vilken det har hdnvisats ovan i punkt 56 ska fragan om
bristande motivering, som dr en grund som ror tvingande rétt, provas ex officio och de
angripna besluten ska foljaktligen ogiltigforklaras i detta avseende.

Foljderna av att registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 inte har
dberopats

Med hénsyn till att 6verklagandendmnden inte fattade de angripna besluten pa
grundval av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
avseende de sokta varumirkenas beskrivande karaktir (se punkt 40 i de angripna
besluten) och sokanden enbart har yrkat att de angripna besluten ska ogiltigforklaras
(se ovan punkt 14), ir frigan om tillimpningen av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 inte
foremal for forevarande talan i den mening som avses i artikel 63 i ndimnda forordning,
och foljaktligen inte heller for den legalitetsprovning som gemenskapsdomstolen har
att vidta i det nu aktuella fallet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan
i punkt 44 ndimnda malet SURFCARD, punkt 85 och dir angiven réttspraxis).
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Sokandens argument avseende fragan om de sokta varumérkenas eventuellt
beskrivande karaktar saknar saledes verkan, och forstainstansratten saknar anledning
att prova dem.

Av allt det ovan anfoérda framgar att talan ska bifallas savitt avser den grund som ror
asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och att de angripna besluten ska
ogiltigforklaras i den del det diri slas fast att de sokta varumirkena saknar
sarskiljningsformaga med avseende pé

— varor iklass 9, sasom dessa har angetts ovan i punkt 2, med undantag for "minnes-
och mikroprocessorkort, magnetkort, identitetskort (magnet- och mikroproces-
sorkort), betalnings-, kredit- och bankkort (magnet- och mikroprocessorkort)” och
"mekanismer for forhandsbetalning avsedda for tv-apparater”,

— tjanster bendmnda “informationsbyraer (nyheter) speciellt inom banksektorn,
kommunikation via radiofoni, kommunikation via telefon, sdndning av telegram,
overforing av telegram, utsdndning av tv-program, radioutsindning, televisions-
sdndning, uthyrning av apparater for telekommunikation, uthyrning av apparater
for sdndning av meddelanden, uthyrning av telefoner, mobil radiotelefoni,
telefontjanster” i klass 38.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rattegédngsreglerna kan forstainstansrétten besluta att kostnaderna
ska delas eller att vardera parten ska béra sin réttegingskostnad, om parterna 6msom
tappar malet pa en eller flera punkter. Mot bakgrund av omsténdigheterna i férevarande
mal och med hénsyn till att de angripna besluten delvis har ogiltigférklarats och,
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sarskilt, till att sokanden inte har framstallt nagra yrkanden i frdga om réttegangskost-
naderna, ska vardera parten béra sin rattegdngskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) De beslut som forsta overklagandenimnden vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoni-
seringsbyran) har fattat den 10 juli 2007 (dirende R 119/2007-1) och den
12 september 2007 (drende R 120/2007-1) ogiltigforklaras i den del de innebér
avslag pa ansokan om registrering som gemenskapsvarumirken av ordmar-
kena P@YWEB CARD och PAYWEB CARD for fotografiska och kinemato-
grafiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
signalering, kontroll (6vervakning), apparater for inspelning, utsindning,
atergivning av ljud eller bilder; grammofonskivor, elektroniska kalendrar,
automatiska distributionsmaskiner, videoband, sedelautomater, biljettauto-
mater, utmatare av kontoutdrag, kameror (kinematografiska apparater),
videokameror, videokassetter, cd-romskivor, streckkodslisare, cd-skivor
(audio-video), optiska cd-skivor, detektorer for falska mynt, disketter,
magnetiska databirare, optiska databirare, videobildskirmar, databehand-
lingsapparater, interkommunikationsapparater, grinssnitt (data), lidsare
(data), programvara (registrerade program), dvervakningsprogram (dator-
program), datorer, kringutrustning for datorer, registrerade datorprogram,
registrerade operativprogram (for datorer), radiotelefonianliggningar, motta-
gare (audio, video), telefonapparater, tv-apparater, tidregistreringsapparater,
sindare (telekommunikation), centralenheter (processorer) for datorer,
i klass 9, och for tjinsterna benimnda informationsbyraer (nyheter) speciellt
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inom banksektorn, kommunikation via radiofoni, kommunikation via telefon,
sindning av telegram, overforing av telegram, utsindning av tv-program,
radioutsindning, televisionssindning, uthyrning av apparater for telekom-
munikation, uthyrning av apparater for sindning av meddelanden, uthyrning
av telefoner, mobil radiotelefoni, telefontjinster, i klass 38 i Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) och
harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 20 maj 2009.

Underskrifter
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