CITIGROUP JA CITIBANK v. SMHV - CITI (CITI)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmaiinen jaosto)

16 péivina huhtikuuta 2008

Asiassa T-181/05,

Citigroup, Inc., aiemmin Citicorp, kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat),

ja

Citibank, NA, kotipaikka New York,

edustajinaan aluksi asianajajat V. von Bomhard, A. W. Renck ja A. Pohlmann,
sittemmin asianajajat von Bomhard ja Renck seka solicitor H. O’Neill,

kantajina,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindin J. Garcia Murillo ja D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Citi, SL, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja M. Peris Riera,

jajossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan
1.3.2005 tekemaista paatoksestd (asia R 173/2004-1), joka koski Citicorpin ja Citi SL:n
vilistd vaitemenettelyd sekd Citibank NA:n ja Citi SL:n vélista vditemenettely4,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmaiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke seki tuomarit I. Labucka
ja M. Prek,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andov4,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.5.2005
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.4.2006
jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.4.2006
toimitetun véliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon sen, ettéd Citigroup Inc. on tullut Citicorpin tilalle,

ottaen huomioon 11.7.2007 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon suullisen késittelyn aloittamisen uudestaan 21.11.2007,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Espanjan oikeuden mubkaisesti perustettu yhtio Citi SL teki sisamarkkinoiden harmo-
nisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 20.12.1999 yhteis6n tavaramerkin
rekisterdintid koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin
kyseinen asetus on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden
ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten
koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-
tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: “tulli-, kiinteistoarviointi-, kiinteistovélityspalvelut, kiinteistojen hallinto-
ja arviointipalvelut”.

Tdma hakemus julkaistiin 11.12.2000 Yhteison tavaramerkkilehdessé nro 98/2000.

Citicorp, joka sittemmin 1.8.2005 sulautui Citigroup Inc. -yhtioon ja lakkasi
olemasta, teki 12.3.2001 viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan
nojautumalla  seuraaviin  aikaisempiin  tavaramerkkeihin ja aikaisempaan
tavaramerkkihakemukseen:

— saksalainen sanamerkki CITI nro 39847157, joka on rekisterdity 17.3.2000
luokkaan 36 kuuluvia "kiinteistoasioita” ja “rahatalousasioita” varten
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— hakemus nro 1084532, joka on jitetty 23.2.1999 alla esitetyn kuviomerkin
rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi luokkaan 36 kuuluvia "kiinteistoasioita”
ja “rahatalousasioita” varten:

citi

— sanamerkki CITICORP nro 65367, joka on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi
9.12.1998 luokkaan 36 kuuluvia "kiinteistoasioita” varten.

Samana pdivand Citibank NA teki viitteen haetun tavaramerkin rekister6imista
vastaan nojautumalla seuraaviin 11 sanamerkkiin, jotka kaikki on rekisterdity
yhteison tavaramerkeiksi luokkaan 36 kuuluvia “rahatalousasioita” ja “kiinteisto-
asioita” varten: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE,
CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING ja THE
CITI NEVER SLEEPS.

SMHYV ilmoitti osapuolille 3.8.2001 péivitylld kirjeelld, ettd ndma kaksi vditemenet-
telyd on yhdistetty ja ettd niité kisitelldan yhdessé.

Viiteosasto hyviksyi 24.2.2004 tekemaillddn péaatokselld véitteen, jonka kantajat olivat
tehneet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla, hylkési yhteison tavara-
merkkid koskevan hakemuksen ja velvoitti valiintulijan korvaamaan kulut.
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Viliintulija haki 2.3.2004 SMHV:ssd muutosta viiteosaston péaétokseen.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta kumosi 1.3.2005 tekemallddn p&itokselld
(jéljempénd riidanalainen paitds) vditeosaston padtoksen. Se hyviksyi viitteen siltd
osin kuin kyse oli kiinteistoarviointi- ja kiinteistovalityspalveluista seka kiinteistojen
hallinto- ja arviointipalveluista, mutta hylkasi viitteen tullipalvelujen osalta.

Valituslautakunta katsoi, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei voida
soveltaa kisiteltdvind olevassa tapauksessa. Viiteosastosta poiketen valituslautakunta
katsoi, ettd mikédén esitetyistd todisteista ei tukenut paatelmés, jonka mukaan tavara-
merkkiperhe, jonka yhteisend nimittajéna oli osa "citi”, oli laajalti tunnettu, ja jonka
mukaan yleisé ymmarsi aikaisemman tavaramerkin CITIBANK kantajille kuuluvan
tavaramerkkiperheen osaksi. Valituslautakunnan mukaan kantajilla oli vain yksi
laajalti tunnettu tavaramerkki eli aikaisempi tavaramerkki CITIBANK yksinomaan
rahatalousasioita varten. Valituslautakunta totesi kuitenkin edelleen, etti viimeksi
mainittu tavaramerkki ja haettu tavaramerkki CITT eivit olleet asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Valituslautakunta katsoi
ndin ollen, ettd ei ollut tarpeen jatkaa asian tutkimista viimeksi mainitun sddnnoksen
kannalta.

Valituslautakunta piti riidanalaisessa paatoksessd kuitenkin voimassa rekisterointi-
hakemuksen hylkdédmisen kiinteistoasioiden osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan nojalla, koska oli olemassa sekaannusvaara haetun tavara-
merkin sekd aikaisemman rahatalousasioita ja kiinteistdasioita varten rekister6idyn
saksalaisen tavaramerkin CITI vililla. Tullipalvelujen osalta valituslautakunta
hyviksyi rekisterdintihakemuksen, koska se katsoi, ettd ndmé palvelut ja aikaisem-
malla tavaramerkilld CITT tarkoitetut palvelut eivét olleet samankaltaisia.
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Asianosaisten ja muun osapuolen vaatimukset

Kantajat vaativat, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n ja véliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kantajien ensimmadisen ja toisen kanneperusteen

— arvioi kolmannen kanneperusteen osalta, ovatko kyseessd olevat merkit
samankaltaisia:

— mikdli ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kyseessd olevat
merkit ovat samankaltaisia, SMHYV vaatii sitd jatkamaan asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdan muiden soveltamisedellytysten tutkimista ja téssa tapauk-
sessa kumoamaan riidanalaisen paatoksen seka velvoittamaan kaikki osapuolet
vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan; jos tatd tutkimista ei kuitenkaan
voida jatkaa, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan
riidanalainen péétos, palauttamaan asia valituslautakuntaan ja velvoittamaan
kaikki osapuolet vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan
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— mikili ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd riidanalaisessa
padtoksessd tehdyt péadtelmét ovat oikeita asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5
kohdan osalta, SMHYV vaatii sitd hylkddaméén kanteen ja velvoittamaan kantajat
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaati istunnossa, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa
osapuolet vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan, jos kantajat voittavat asian.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

SMHV:n vaatimusten erdiden osien tutkittavaksi ottaminen

Valituslautakunta katsoi, etté toisin kuin kantajat viittavét, tavaramerkki CITIBANK
ja haettu tavaramerkki CITT eivét ole samankaltaisia. Vastineessaan SMHYV kuitenkin
yhtyy kantajien véitteisiin, jotka esitettiin kolmannen kanneperusteen toisessa osassa
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ja joiden mukaan valituslautakunta arvioi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitettua kyseessi olevien merkkien samankaltaisuutta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tahén liittyen katsonut sellaisen oikeu-
denkidynnin osalta, joka koski valituslautakunnan padtosta sen tehtyd ratkaisun
viitemenettelyn johdosta, ettd vaikka SMHV:1l4 ei olekaan vaadittavaa asialegitimaa-
tiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei sita vastoin tarvitse
puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemié riitautettuja paatoksia
tai ehdottomasti vaatia téllaisesta pddtoksestd nostetun kanteen hylkdadmistd (asia
T-107/02, GE Betz v. SMHV — Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004,
Kok. 2004, s. 1I-1845, 34 kohta; asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV
(Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. 11-4633, 22 kohta ja asia T-53/05,
Calavo Growers v. SMHV - Calvo Sanz (Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok. 2007,
s. I1-37, 26 kohta).

Mikdén ei siis estdi SMHV:td yhtyméstd kantajan vaatimukseen tai jattaméstd
ratkaisun siséltod ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siina yhtey-
dessd kun se esittdad kaikki asianmukaisina pitiménsé perustelut antaakseen ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja (edelld 18 kohdassa mainittu asia
BIOMATE, tuomion 36 kohta ja edelld 18 kohdassa mainittu asia Cloppenburg,
tuomion 22 kohta).

Asiakysymys

Kantajat esittdvit kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmaéinen perustuu
asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomiseen, toinen asetuksen N:o
40/94 73 artiklan ensimmadisen virkkeen ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen sekd
kolmas asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti ensiksi on tutkittava kolmas
kanneperuste.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
rikkomiseen, muodostuu kolmesta osasta, joissa kantajat véittavit seuraavaa:

— valituslautakunta ei ole arvioinut kantajien tavaramerkkien mainetta oikein

— valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan tavaramerkin CITIBANK ja
haetun tavaramerkin samankaltaisuutta

— asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset tayttyvit
kasiteltdvand olevassa asiassa.

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Nyt késiteltavina olevan kanneperusteen ensimmadisessd osassa kantajat moittivat
valituslautakuntaa siité, ettd se totesi virheellisesti, ettd kantajat eivit olleet osoit-
taneet tavaramerkkiperheensd mainetta tavaramerkkida CITIBANK lukuun ottamatta.
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Kanneperusteen toisessa osassa kantajat vaittivit, ettd aikaisemman tavaramerkin
CITIBANK ja haetun tavaramerkin CITI samankaltaisuuden arvioinnin olisi pitédnyt
johtaa pddtelmédn, jonka mukaan ndmai tavaramerkit saavat kuluttajat yhdistdméan
tavaramerkkien kattamat palvelut toisiinsa.

Kantajien mukaan valituslautakunta tulkitsi virheellisesti perusteita, joilla arvioi-
daan merkkien samankaltaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta.
Valituslautakunnan olisi pitinyt tutkia, aiheuttaako samankaltaisuuden aste laajalti
tunnetun tavaramerkin ja haetun merkin vililld sen, ettd kohdeyleis6 yhdistdd ne
toisiinsa asiassa C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 annetun
tuomion (Kok. 2003, s. I-12537; jdljempénd asia Adidas) 29 ja 30 kohdassa tarkoitet-
ulla tavalla. Valituslautakunta ei kantajien mukaan kuitenkaan soveltanut tétd ar-
viointiperustetta vaan vertaili kyseessé olevia tavaramerkkeja tavanomaisella tavalla.

Lisaksi kantajat riitauttavat valituslautakunnan olettaman, jonka mukaan kohde-
yleison tarkkaavaisuusaste on hyvin korkea. Rahatalousasiat eivit yleisesti ottaen edel-
lytd téllaista tarkkaavaisuusastetta, koska ne kisittavit erityyppisid palveluja, myos
hyvin yksinkertaisia toimintoja. Toisaalta valituslautakunta otti huomioon ainoastaan
sen kuluttajan, jolle aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut oli suunnattu,
vaikka sen olisi pitédnyt ottaa huomioon se kuluttaja, jota tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitetut palvelut eli "tullipalvelut” ja "kiinteistovélityspalvelut” koskevat.

Yleis6 muistaa laajalti tunnetun tavaramerkin CITIBANK pikemminkin sen erot-
tamiskykyisesté etuliitteestd "citi” kuin sen kuvailevasta loppuosasta "bank”. Kantajat
korostavat, ettd etuliitettd “citi” ei voida katsoa kuvailevaksi osaksi, koska kyseistd
sanaa ei ole englannin kielessd. Tavaramerkin CITIBANK maine voi perustua
ainoastaan etuliitteeseen “citi” eli sen hallitsevaan ja erottamiskykyiseen osaan, silld
osa "bank” on pelkistddn kuvaileva.
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Kantajien mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sité tosiseikkaa, ettd tava-
ramerkin CITIBANK maine oli erityisen hyvin vakiintunut jasenvaltioissa, joissa ei
yleensd puhuta englantia, kuten Espanjassa tai Kreikassa. Néissd maissa ilmaisun
“citi” el heti ymmairretd vastaavan sanaa “city” (espanjaksi “ciudad” ja kreikaksi
"polis”).

Lisaksi valituslautakunnan olisi kantajien mukaan pitényt ottaa huomioon se tosiasia,
ettd maineensa ansiosta tavaramerkki CITIBANK on saanut toisen merkityksen
yleison keskuudessa, joka ymmartéa sen Citibank-yhtiolle kuuluvaksi tavaramerkiksi.
Yleiso ei koskaan ajattele "kaupungissa olevaa pankkia”, vaan se muistaa heti Citi-
bankin eli hyvin tunnetun pankin, jonka erityisnimi on Citi.

Kantajat vaittdvit, ettd kyseessd olevien palvelujen vélilld on selvéd yhteys ja ettd on
siis suuri vaara siitéd, ettd haettu tavaramerkki merkitsisi aikaisempien tavaramerk-
kien maineen epdoikeudenmukaista hyviksikdyttoa tai olisi niille haitaksi.

Kantajat esittavit "tullipalvelujen” osalta, ettd tulliasioitsijat tarjoavat useita palve-
luja, joita voidaan pitdd rahatalouspalveluina, koska niilld tdytetddn kuluttajien
rahataloudelliset tarpeet. Ne kasittdvdat muiden yritysten eikd asioitsijoiden itsensé
lukuun suoritettavat rahansiirrot eli toiminnan, joka on tyypillistd kantajien kaltais-
ille rahatalouspalvelujen tarjoajille. Kuluttajat voivat siten helposti yhdistda toisiinsa
“tullipalvelut” ja rahatalouspalvelut.

Kiinteddn omaisuuteen liittyvien palvelujen osalta kantajat vaittivét, ettd myos ndmé
palvelut ja rahatalouspalvelut liittyvit toisiinsa erityisesti siltd osin kuin kyse on lai-
noista ja kiinnityksista kiinteistéjen ostamista varten.

II - 684



33

34

35

36

CITIGROUP JA CITIBANK v. SMHV - CITI (CITI)

Kanneperusteen kolmannessa osassa kantajat viittdvat, ettd asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset tayttyvit nyt késiteltavind olevassa
asiassa.

Haettu merkki merkitsee ensiksikin tavaramerkkiperheen CITI maineen ja tavara-
merkin CITIBANK maineen epdoikeudenmukaista hyviksikayttod. Mielleyhtyman
syntyminen haetun tavaramerkin sekd kantajien rahatalous- ja pankkipalvelujen
vilille johtaa nimittdin luotettavuutta ja varmaa sijoittamista koskevaan olettamaan,
joka voi osoittautua harhaanjohtavaksi ja josta voi olla perusteettomana seurauksena
mielikuvan siirtyminen. Kantajat korostavat téltd osin, ettd tavaramerkki CITIBANK
on yksi maailman arvostetuimmista tavaramerkeistd ja ettd osan “citi” siséltdvien
tavaramerkkien laadun osoittavat ne monet palkinnot, joita Citigroupin erinomaiset
palvelut ovat saaneet.

Haetun merkin kiyttdmisestd on toiseksi seurauksena se, ettd tavaramerkkien CITI
maine ja erottamiskyky heikentyvdt. Haetun merkin havaitessaan kuluttajat ajat-
televat vilittomasti kantajien rahatalouspalveluja kantajien tavaramerkkien merkit-
tdvan maineen takia. Ndiden tavaramerkkien erottamiskyky on néin ollen pienempi,
eikd yleiso endd yhdistéd ilmaisua "citi” kantajien tavaramerkkeihin.

Kantajat viittdvat kolmanneksi, ettd on suuri vaara siitd, ettd haettu merkki on
haitaksi tavaramerkkien CITI maineelle. Ne korostavat talta osin, etta rahatalous-
palveluihin sovellettavat sdddokset ovat tiukemmat kuin “tullipalveluja” ja kiinteddn
omaisuuteen liittyvid palveluja koskevat sdddokset. Tarjotessaan palveluja, joiden
laatu on heikompi kuin rahatalouspalveluilta vaadittu laatu, véliintulija aiheuttaa
haittaa tavaramerkkien CITI maineelle.
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Kantajat esittdvit neljanneksi, ettd véliintulija ei esitd mitdén tietoja siitd, ettd haettua
tavaramerkkid kéytettdisiin perustellusta syysté.

Myo6s SMHYV katsoo kanneperusteen ensimmadiseen osaan liittyen, ettd aikaisempi
tavaramerkki CITIBANK on maineikas rahatalousasioiden osalta.

SHMYV lisdd, ettd mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitd
helpompi on myontés, ettd sitd on loukattu, mika johtuu sekd siitd, ettd suuri maine
on haavoittuvampi haitan aiheutumiselle tai hyviksikayttoyrityksille, etta siitd, etta
lagjalti tunnetut tavaramerkit on helpompi tunnistaa silloinkin, kun ne on yhdistetty
muihin elementteihin.

SMHYV katsoo kanneperusteen toiseen osaan liittyen, ettd valituslautakunta ei ole
asianmukaisesti arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua
kyseessa olevien merkkien samankaltaisuutta.

SMHYV korostaa, ettd kaksi tavaramerkkia ovat samankaltaisia, kun toinen niista
sisdltyy kokonaisuudessaan toiseen tai kun ne ovat ainakin osittain yhtildisid yhden
tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord
v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s.
11-4335, 30 kohta). Tam4 pitdd paikkansa erityisesti silloin, kun yhteinen osatekija on
hallitsevampi kuin erottava osatekija joko sen takia, ettd se on kokonsa tai sijaintinsa
osalta etusijalla, tai sen takia, ettd sen erottamiskyky on suhteellisesti suurempi.
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SMHV:n mukaan aikaisemmalla tavaramerkillda CITIBANK ja haetulla tavaramerkilld
CITTI on yhteinen osatekija "citi”, joka on lausuntatavaltaan sama ja joka myos néissé
molemmissa tapauksissa sijoittuu tavaramerkkien alkuun. Taltd osin ei ole mitdan
seikkaa, joka puhuisi sen pédsddnnon soveltamista vastaan, jonka mukaan yleiso
antaa enemméin merkitystd sanan alulle kuin sen lopulle, erityisesti silloin, kun nyt
késiteltdvana olevan tapauksen tavoin aikaisemman tavaramerkin loppuosa kuvailee
niitd palveluja, joita varten se on suojattu. Haetussa tavaramerkissa kaytetty hieman
tyylitelty kirjoitustapa ei ole siind méérin silmiinpistédva, ettd se olennaisesti muuttaisi
sitd, miten tavaramerkki ymmarretddn ulkoasunsa perusteella.

Nidin ollen on enemmin kuin todennékaistd, ettd haetun merkin kohdatessaan yleiso
helposti tunnistaa siini aikaisemman tavaramerkin CITIBANK hallitsevimman osan,
varsinkin kun valtaosa yleisostd useimmissa Euroopan unionin maissa ymmartda
sanan “bank” sanaksi, joka kuvailee tarkoittamiaan palveluja, joiden osalta se on
lagjalti tunnettu. SMHV:n mukaan viiteosasto on perustellusti vahvistanut, ettd
haetun tavaramerkin kohdatessaan kuluttajat voivat havaita, ettd kyseessd olevissa
tavaramerkeissé kéytetddn yhteisesti ilmaisua "citi”, ja ettd ne néin ollen véistamatta
yhdistdvit haetun tavaramerkin aikaisempaan tavaramerkkiin CITIBANK.

Kanneperusteen kolmanteen osaan liittyen SMHYV viittd4, ettd vaikka riidanalaisessa
padtoksessd ei olekaan kasitelty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muita sovel-
tamisedellytyksid, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin voi prosessiekonomisista
syistd tutkia asiakysymyksen kokonaisuudessaan. SMHV huomauttaa, ettéd hallinnol-
liset asiakirjat sisaltavit asianosaisten ja muun osapuolen niita muita soveltamisedel-
lytyksid koskevat huomautukset ja ettd véiteosasto on jo lausunut talta osin. Lisdksi ei
ole mahdollista erottaa kyseessé olevien tavaramerkkien mainetta ja samankaltaisu-
utta koskevaa kysymystd mahdollista haittaa tai epdoikeudenmukaista hyvéksikayttoa
koskevasta kysymyksesta.

SMHV esittdd, ettd kyseessd olevien palvelujen vertailu voi osoittautua hyodyl-
liseksi sen madarittimiseksi, onko olemassa vaara tavaramerkin heikkenemisesta,
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sen maineen tahraantumisesta tai sen luvattomasta hyodyntdmisestd. Aikai-
semman tavaramerkin CITIBANK kattamilla pankki- ja rahatalouspalveluilla sekd
haetun tavaramerkin CITI tarkoittamilla tullipalveluilla on ilmeisié yhteyksig, silld
ne molemmat liittyvat liike-elaméén. Tullipalvelut ja rahatalouspalvelut ovat olen-
naisia tiettyjen kaupallisten liiketointen kuten tuonnin ja viennin tai kansainvélisen
tavarakuljetuksen kannalta. SMHV:n mukaan kantajien ja toisaalta véliintulijan
asiakasryhmait ovat suurelta osin samat, silld viliintulijan asiakkaat todennikoisesti
tuntevat kantajien pankin tai ovat ainakin kuulleet puhuttavan siitd, koska ndiden
yritysten on toiminnassaan laadittava luottoasiakirjoja tai kiytettava muita pankkien
rahoitusinstrumentteja.

SMHYV katsoo edelléd esitetyn perusteella ensiksikin, ettd kun kyse on palveluista,
joilla on tietty yhteys niihin palveluihin eli rahatalousasioihin, joiden osalta aikai-
sempi tavaramerkki CITIBANK on saavuttanut kiistattoman maineen, osatekijan
“citi” kdyttdminen merkitsee mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen
hyviksikayttoa.

Mita toiseksi tulee siihen, onko olemassa vaara tavaramerkin heikkenemisesti
hamaértavin kayton takia, SMHV viittdd, ettd koska tavaramerkki CITIBANK on
lagjalti tunnettu rahatalousasioiden alalla, yleisé on tosiasiallisesti luonut ilmaisun
“citi” ja kantajien toiminnan vilille ainutlaatuisen yhteyden, joka on vaarassa
heikentyd sen johdosta, ettd muiden tavaramerkkien CITI mdard kasvaa eri asiayh-
teyksissd ja eri toimialoilla. Viliintulija ei ole osoittanut, ettd osatekijaa "citi” ei yhdis-
tetd ainoastaan kantajiin tai ettéd kyse on tavanomaisesta ilmaisusta.

Lisdksi SMHV:n mukaan viliintulija ei ole osoittanut, ettd haetun tavaramerkin kéyt-
tdmiselle on perusteltu syy. Se, ettd viliintulija kédyttdad tavaramerkkida CITI Espan-
jassa, ei ole kdypé perustelu, silld yhtééltd espanjalaisen tavaramerkin maantieteellisen
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suojan ulottuvuus ei vastaa haetun tavaramerkin suojan ulottuvuutta ja toisaalta se,
onko espanjalaisen tavaramerkin rekisteréinti oikeudellisesti perusteltu, on riitau-
tettu kansallisissa tuomioistuimissa.

Viliintulija puolestaan viittdd kanneperusteen ensimmadiseen osaan liittyen, ettd
késite tavaramerkkiperhe, sellaisena kuin valituslautakunta on sitd tulkinnut, on
oikea ja ettd valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd kantajat eivit olleet
osoittaneet, ettd kyseessd olevilla tavaramerkeilld tavaramerkkida CITIBANK lukuun
ottamatta oli vaadittu maine. Se esittad, ettd valituslautakunta ei ole sivuuttanut
tavaramerkin CITIBANK mainetta.

Viliintulija katsoo kanneperusteen toiseen osaan liittyen, ettd toisin kuin kantajat
viittavat, valituslautakunta on soveltanut asianmukaisia arviointiperusteita kyseessi
olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden méérittaimiseksi asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 5 kohdan kannalta (riidanalaisen péaatoksen 40-43 kohta) ja ymmaértanyt,
ettd kyseessd oleva tutkinta ei ole niin tarkka kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukainen tutkinta. Lisdksi on ilmeistd, etti kun otetaan
huomioon rahatalouspalvelujen merkittdvyys, ndiden palvelujen kuluttajana oleva
yleis6 on hyvin tarkkaavainen niiden osalta.

Sanaa ”citi” voidaan pitdd kuvailevana osana, silld se lausutaan tdsmaélleen samoin
kuin sana ”city”. Viliintulijan mukaan Citibank-yhtion itsenséd alkuperdinen nimi
oli nimittdin Citybank. Lisdksi yleiso ei ajattele, ettd pankin erityisnimi on Citi.
On nimittédin useita tavaramerkkeja CITI, jotka eivét kuulu kantajille ja joilla ei ole
mitddn tekemistéd tavaramerkin CITYBANK kanssa.
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Lisdksi véliintulijan mukaan valituslautakunta ei tehnyt virhetta siltd osin kuin kyse
on tavaramerkin CITIBANK maineesta maissa, joissa ei yleensd puhuta englantia,
silld todellisuudessa voidaan olettaa, ettd jopa Espanjassa yleis6 ymmaértdd sanan
“city” tarkoittavan kaupunkia. Viliintulija katsoo, ettéd kyseessd olevien tavaramerk-
kien kattamat palvelut eivit ole lainkaan samankaltaisia, kun noudatetaan yhteis6jen
tuomioistuimen madrittdmid tekijoitd eli tavaramerkkien luonnetta, kéyttotarkoi-
tusta, kiyttotapoja seka sitd, ovatko ne keskenddn kilpailevia vai toisiaan tdydentévia
(asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).

Viliintulijan mukaan tullipalveluja” (eli ainoita palveluja, joiden osalta valituslau-
takunta hyvaksyi rekisterdintimenettelyn jatkamisen) ei voida katsoa rahatalous-
palveluiksi. Kantajien paattely johtaisi siihen jérjenvastaiseen lopputulokseen, ettd
kaikilla ammateilla olisi yhteys rahatalouspalveluihin, silld on tavallista, ettd ammatti-
henkil6 — oli hdn minkélainen hyviansd — suorittaa rahansiirron asiakkaansa lukuun.

Kanneperusteen kolmanteen osaan liittyen véliintulija viittds, ettd asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset eivdt tayty késiteltdvand
olevassa asiassa.

Haettu tavaramerkki ei ensiksikddn merkitse minkddn kantajien tavaramerkin
epdoikeudenmukaista hyvéksikdyttod. Viliintulija korostaa tdltd osin, ettd se haki
ensimmaisen tavaramerkin CITI rekisterointid vuonna 1995 eli useita vuosia ennen
kuin tavaramerkki CITIBANK tuli tunnetuksi Espanjassa ja myos ennen kuin niité
muita tavaramerkkejd, joihin késiteltdvdnd olevassa asiassa tehty viite perustuu,
haettiin rekisterditdviksi. Lisdksi kantajat eivit ole todistaneet, ettd niiden tavara-
merkin véitetty myonteinen mielikuva voitiin siirtdd muihin tuotteisiin. Valiintulija
viittaa téltd osin SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa HOLLYWOOD/
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Hollywood (asia R 283/1999-3) 25.4.2001 tekemiddn péitokseen. Viliintulija katsoo
erityisesti, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien kattamien palvelujen vililld ei ole
yhteytta.

Toiseksi ei ole vaaraa tavaramerkin heikentymisestd hamartdavan kayton takia, kun
otetaan huomioon se, ettd haetun tavaramerkin CITI ja aikaisemman tavaramerkin
CITIBANK vililla ei ole yhteyttd eikd mielleyhtymaa.

Viliintulija katsoo kolmanneksi, ettd kun néiden tavaramerkkien valilld ei ole téllaista
yhteyttd tai mielleyhtymad, tavaramerkin CITIBANK maineelle ei aiheudu mahdol-
lista haittaa. Lisaksi kantajat eivit ole nédyttaneet, ettd késiteltdvina olevassa tapauk-
sessa olisi vaara téllaisesta haitasta, eivitkd ne erityisesti ole osoittaneet, ettd "tulli-
palvelut”, joihin ei liity minkéénlaista kielteistd sivumerkitystd, voisivat olla haitaksi
rahatalouspalveluille.

Mitéd neljanneksi tulee haetun tavaramerkin kiyttdmiseen perustellusta syystd, va-
liintulija huomauttaa, ettd tdma tavaramerkki on sama kuin Espanjan tavaramerkki-
viraston myontdmét kaksi aikaisempaa tavaramerkkia.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetéddn, ettd ”jos aikaisempi yhteison
tavaramerkki on yhteisossé laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on kyseisessd jdsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
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tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskéan rekister6ids, jos se
on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterdoitdisiin sel-
laisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, mutta joiden osalta
rekisterditdvian tavaramerkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikai-
semman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyvik-
sikdyttod taikka olisi niille haitaksi”.

Koska tavaramerkkihakemuksessa mainitut palvelut eivit muistuta niitd palveluja,
joita varten tavaramerkki CITIBANK on rekisteroity, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan soveltaminen kisiteltdvéind olevassa asiassa edellyttdd, ettd seuraavat kolme
edellytystd tayttyvit: ensiksikin se, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat samoja
tai samankaltaisia, toiseksi se, ettd aikaisempi tavaramerkki on lagjalti tunnettu, ja
kolmanneksi se, ettd on vaara siitd, ettd haetun tavaramerkin kdyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epédoikeudenmulkaista hyviksikéyttod tai on niille haitaksi.

Koska ndmaé kolme edellytystd ovat kumulatiivisia, niistd yhden puuttuminen riittaa
sithen, etta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei voida soveltaa (asia T-67/04,
Spa Monopole v. SMHV - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. 1I-1825, 30 kohta ja asia T-137/05, La Perla v.
SMHV - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), tuomio
16.5.2007, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

— Kanneperusteen ensimmaéinen osa

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd kantajat vaittivit, ettd toinen
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksista tayttyy kaikkien
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tavaramerkkien osalta, jotka kuuluvat sithen tavaramerkkiperheeseen, johon ne
vetoavat. Kantajat moittivat valituslautakuntaa siitd, ettd se on ymmaértényt véarin
tavaramerkkiperheen késitteen vaatiessaan kantajia osoittamaan, ettd useat tavara-
merkkiperheen tavaramerkeisté olivat yleisesti tunnettuja.

Kuten viliintulija on esittdnyt, riidanalaisesta pddtoksestd ja erityisesti sen 20
kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta ei ole kyseenalaistanut sit4, ettd tavaramerkki
CITIBANK on laajalti tunnettu. Néin ollen ja ottaen huomioon, ettd osapuolet ovat
yhtéd mielta siitd, ettd tavaramerkki CITIBANK on lagjalti tunnettu, on syyta katsoa,
ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetty toinen soveltamisedellytys
téyttyy, eikd ole tarpeen tarkistaa, tdyttyyko se myos muiden tavaramerkkien osalta.
Tastd seuraa, ettd ei ole tarpeen lausua viitteistd, jotka koskevat todisteita tavara-
merkkiperheen muilta tavaramerkeiltd vaaditusta maineesta.

— Kanneperusteen toinen osa

Sen edellytyksen osalta, joka koskee sitd, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat
samoja tai samankaltaisia, jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon ldhentamis-
estd 21.12.1988 annetun ensimmaéinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan (jonka normisisilté on pddosin sama kuin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan) tulkintaa koskevasta yhteisjen tuomioistuimen
oikeuskaytinnostd ilmenee, ettd samankaltaisuutta koskevan edellytyksen taytty-
miseksi ei ole tarpeen osoittaa, ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara
aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin vililld. Riittés,
ettd samankaltaisuuden aste nédiden tavaramerkkien vililld aiheuttaa sen, ettd
kohdeyleis6 yhdistdé ne toisiinsa (edelld 25 kohdassa mainittu asia Adidas, tuomion
31 kohta).
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Téllaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
kaikki tekijét, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (edellda 25
kohdassa mainittu asia Adidas, tuomion 30 kohta). Merkkien vertailun on kyseessi
olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltai-
suuden osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttdmaan kokonaisvaikutelmaan, ja
siind on otettava huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (edelld 61
kohdassa mainittu asia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tuomion 35 kohta).

Ulkoasun kannalta sanaosan ”citi” esiintyminen molemmissa kyseessd olevissa
tavaramerkeissd aiheuttaa sen, ettd ne ovat tietylld tavalla samankaltaisia. Liséksi se
seikka, ettd haettu tavaramerkki CITI sisdltyy kokonaisuudessaan tavaramerkkiin
CITIBANK ja muodostaa sen alkuosan, vahvistaa titd ulkoasun samankaltaisuutta
(ks. vastaavasti edelld 41 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 44, 48 ja 50
kohta; edelld 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 33 kohta ja edelld 61
kohdassa mainittu asia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tuomion 46 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ulkoasun osalta myos, ettd osa "citi”
muodostaa tavaramerkin CITIBANK hallitsevimman ja erottamiskykyisimmaén osan,
koska sen vaikutuksesta kantajien pankkitoiminnot erottuvat kaikkien muiden pank-
kien vastaavista toiminnoista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lausuntatavan osalta, ettd kyseessd
olevilla tavaramerkeilld on kaksi yhteistd tavua "ci-ti” ja ettd ne eroavat toisistaan vain
yhden tavun "bank” osalta.

Mitd tulee kyseessd olevien tavaramerkkien vertailuun merkityssisallon osalta, on
todettava, ettd sanalla “citi” sellaisenaan ei itse asiassa ole mitddn muuta merkitys-
sisdltod kuin ettd se on englannin sanan “city” keinotekoinen kirjoitustapa. Tamé
seikka on yhteistda molemmille kyseessd oleville tavaramerkeille. Kuvailevaa osaa
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"bank” ei voida pitdd tavaramerkin CITIBANK hallitsevana osana merkityssisallon
kannalta. Koska on satoja pankkeja, joiden nimi paittyy osaan "bank” (Comdirect-
bank, HypoVereinsbank, Commerzbank jne.), juuri niiden nimen alkuosa erottaa ne
toisistaan.

On ilmeistd, ettd sanaosa ”citi” tuo mieleen englannin sanan "city”. Ne ovat lausun-
tatavaltaan samoja ja ulkoasultaan samankaltaisia. Esiin nousee siten kysymys siitd,
onko osatekija “citi” erottamiskykyinen ja saako se ennen kaikkea ajattelemaan
kaupunkia. Téltd osin on korostettava, ettd Citibank-pankin nimi oli alun perin
City Bank of New York ja ettd kantajat kéyttavit usein tavaramerkkidgan THE CITI
NEVER SLEEPS.

Sanan “citi” kirjoitustapa eroaa kuitenkin englannin sanan “city” kirjoitustavasta,
ja rahoituspalvelujen kuluttaja ei valitse téllaista palvelua ilman ettd se olisi ndhnyt
kyseisen rahalaitoksen nimen kirjoitettuna. Liséksi yleiso, josta késiteltédvdnd olevassa
asiassa on kyse, késittdd miljoonia henkil6itd, jotka eivit ole englanninkielisid. Kuten
SMHYV on lisdksi esittinyt, ei ole ainoatakaan pankkia, joka tarjoaisi palvelujaan
ainoastaan kaupunkialueilla. Pankin nimend oli alun perin City Bank of New York,
mutta sen nimeksi muutettiin sittemmin Citibank sen kehityksen ja laajentumisen
ansiosta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd osatekiji "citi” on erottamiskykyinen.

Niin todettu kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuus riittad siihen, ettd
yleis6 voi yhdistdd ne toisiinsa siten kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
soveltamisen kannalta edellytetdén, kun otetaan huomioon, ettd téltd osin ei edel-
lytetd sekaannusvaaraa. Ndin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa,
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ettd valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, ettd kyseessd olevat tavara-
merkit eivdt muistuttaneet riittévésti toisiaan, jotta voitaisiin katsoa syntyneen sel-
lainen yhteys, jota vaaditaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi.

Tastd seuraa, ettd katsoessaan, ettd kyseessd olevat tavaramerkit eivdt ole
samankaltaisia, valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa,
mikéd on riittdvd peruste nyt kasiteltivénd olevan kanteen hyvéksymiseksi. Asian-
osaisten istunnossa esittiméit toiveet huomioon ottaen ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettd on asianmukaista tutkia myos kanneperusteen
kolmas osa.

— Kanneperusteen kolmas osa

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa luetellun kolmannen edellytyksen osalta
on arvioitava kolmea erityyppistd vaaraa, eli olisiko haetun tavaramerkin kayt-
tdminen ilman perusteltua syytd ensiksikin haitaksi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle tai toiseksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle taikka
kolmanneksi, merkitsisiké haetun tavaramerkin kdyttdminen aikaisemman tavara-
merkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyviksikayttoa (edelld 61
kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 43-53 kohta; ks. my6s vastaavasti
julkisasiamies Jacobsin edelld 25 kohdassa mainitussa asiassa Adidas antama ratkai-
suehdotus, Kok. 2003, s. I-12540, 36—39 kohta).

Kun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuoto otetaan huomioon, edella
mainituista kolmesta yhdentyyppisen vaaran olemassaolo riittds, jotta tatd sdannosti
voidaan soveltaa (asia T-215/03, SIGLA v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), tuomio
22.3.2007, Kok. 2007, s. II-711, 36 kohta).
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Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, ettd kyseessd on
hinen tavaramerkkidnsid koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta, mutta sen on
esitettdvi seikat, joiden perusteella voidaan péételld ensi ndkemaéltd, ettd on olemassa
tuleva ja varma vaara epdoikeudenmukaisesta hyviksikdytostd tai haitasta (edelld 61
kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 40 kohta).

Tillainen péadtelmd voidaan tehda erityisesti todenndkoisyyksien arvioinnin perus-
teella tehtdvien loogisten johtopditosten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset
kéytannot asian kannalta merkityksellisellda kaupallisella alalla sekd kaikki muut
késiteltavana olevaan asiaan liittyvit seikat.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmukaisen
hyviksikdyton on katsottava tarkoittavan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkid
selvisti hyvaksikaytetddn ja hyddynnetddn luvatta tai sen maineesta yritetddn hyotya
(edelld 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 51 kohta).

Mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitd
helpommin sille on katsottava aiheutuvan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetulla tavalla haittaa (edelld 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion
41 kohta).

Kuten edelld on jo tuotu esiin, tavaramerkin CITIBANK mainetta pankkipalvelujen
alalla Euroopan yhteisossd ei ole kiistetty. Tamé maine yhdistetdédn téltd osin pank-
kialan ominaispiirteisiin eli maksukykyisyyteen, rehellisyyteen seké yksityis- ja yri-
tysasiakkaiden rahoituksen tukemiseen niiden ammatti- ja sijoitustoiminnassa.
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Kuten SMHV on myontinyt, tullipalvelujen ja kantajien kaltaisten pankkien
tarjoamien rahoituspalvelujen vélilld on ilmeinen yhteys, minké liséksi kantajien ja
viliintulijan asiakasryhmit ovat osittain padllekkdisig, silld asiakkaat, jotka harjoit-
tavat kansainvaliseen kauppaan kuuluvaa toimintaa seké tavaroiden tuontia ja vientis,
kéyttavdt myos niitd rahatalous- ja pankkipalveluja, joita tillaiset liiketoimet edellyt-
tiavit. Téastd seuraa, ettd on todennikoistd, ettd tdllaiset asiakkaat tuntevat kantajien
pankin, kun otetaan huomioon sen suuri maine kansainviliselld tasolla.

Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd on hyvin toden-
ndkoistd, ettd se seikka, ettd tulliasioitsijat kdyttavit haettua tavaramerkkida CITI ja
ettd kyseistd tavaramerkkid ndin ollen kéytetddn raha-asioita hoitavan asiamiehen
toiminnassa, kun kyse on rahasummien ja kiinteistojen hallinnoinnista asiakkaiden
lukuun, johtaa luvattomaan hyodyntédmiseen, eli tdmd kéyttd merkitsee tavara-
merkin CITIBANK hyvin vakiintuneen maineen ja niiden merkittavien investointien,
jotka kantajat ovat tehneet timén maineen saavuttamiseksi, epdoikeudenmukaista
hyviksikayttod. Téllainen haetun tavaramerkin CITI kiytto voisi myos saada aikaan
vaikutelman, ettd valiintulija on yhdistynyt kantajiin tai on osa niité, ja ndin ollen
helpottaa haetulla tavaramerkilld tarkoitettujen palvelujen markkinoimista. Koska
kantajat ovat useiden sellaisten tavaramerkkien haltijoita, jotka siséltdvit osatekijan
”citi”, tdima vaara on lisdksi suurempi.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo lopuksi, ettd véliintulija ei ole esit-
tdnyt ndyttod siitd, ettd haetun tavaramerkin kaytolle olisi perusteltuja syita.

Se, ettd viliintulija kiyttda tavaramerkkida CITI Espanjassa, ei voi olla kdypa perustelu,
silld espanjalaisen tavaramerkin maantieteellisen suojan laajuus ei vastaa haetun
tavaramerkin kattamaa aluetta, ja toisaalta se, onko espanjalaisen tavaramerkin
rekisterointi oikeudellisesti perusteltu, on riitautettu kansallisissa tuomioistuimissa.
Silla seikalla, ettd viéliintulija on verkkotunnuksen citi.es” haltija, ei ole taltd osin
merkitysté.
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Niin ollen my6s kolmannen kanneperusteen kolmas osa on hyviksyttévi, ja riidan-
alainen padtos on tdmain johdosta kumottava, ilman ettd olisi tarpeen tutkia muita
kantajien esittdmié kanneperusteita.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyn-
tikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut.

Koska SMHV on hédvinnyt asian, kun riidanalainen p&édtés kumotaan, se on
velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan ja korvaamaan kanta-
jien oikeudenkdyntikulut, ja viliintulija on velvoitettava vastaamaan omista
oikeudenkayntikuluistaan.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmdinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisiamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmadisen valituslautakunnan 1.3.2005 tekemi piitos (asia R 173/2004-1)
kumotaan.
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2) SMHV vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan Citigroup, Inc:n ja Citibank, NA:n oikeudenkiyntikulut,
mukaan lukien ne, jotka niille ovat aiheutuneet valituslautakunnassa
kiaydystd menettelysta.

3) Citi, SL vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Cooke Labucka Prek

Julistettiin Luxemburgissa 16 pédivand huhtikuuta 2008.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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