CITIGROUP OCH CITIBANK MOT HARMONISERINGSBYRAN — CITI (CITI)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (férsta avdelningen)
den 16 april 2008"

I mal T-181/05,

Citigroup, Inc., tidigare Citicorp, New York, New York (Forenta staterna),

Citibank, NA, New York,

inledningsvis foretrddda av advokaterna V. von Bomhard, A.W. Renck och A. Pohl-
mann, darefter av advokaterna V. von Bomhard och A.W. Renck samt H. O’Neill,
solicitor,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretriadd av J. Garcia Murillo och D. Botis, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

* Rattegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendamnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Citi, SL, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten M. Peris Riera,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta Gver-
klagandendmnd den 1 mars 2005 (drende R 173/2004-1) om ett invdandningsforfa-
rande mellan Citicorp och Citi SL och ett invdndningsforfarande mellan Citibank
NA och Citi SL,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

sammansatt av ordforanden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och M. Prek,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andova,

med beaktande av ansdkan som inkom till fOrstainstansrittens kansli den
10 maj 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrét-
tens kansli den 6 april 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till férstainstansrittens
kansli den 6 april 2006,
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med beaktande av att Citigroup Inc. har eftertritt bolaget Citicorp,

efter forhandlingen den 11 juli 2007,

med beaktande av att det muntliga forfarandet aterupptogs den 21 november 2007,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Citi SL, ett bolag bildat enligt spansk ritt, ingav den 20 december 1999 en ansékan
om registrering av gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyrén i enlighet med
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
andrade lydelse.
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Det sokta varumirket utgors av det nedan atergivna figurkdnnetecknet:

De tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klass 36 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistre-
ring av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg, och motsvarar foljande beskriv-
ning: "Tullklarering, fastighetsvirdering, fastighetsagenturer, fastighetsforvaltning
och -vdrdering”.

Den 11 december 2000 offentliggjordes denna ansokan i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 98/2000.

Den 12 mars 2001 framstillde Citicorp, som efter en fusion den 1 augusti 2005
uppgick i Citigroup Inc., en invindning mot registrering av det sokta varumaérket
med stod av foljande dldre varumérken och varumérkesansokningar:

— Det tyska ordmérket CITI nr 39847157, som registrerades den 17 mars 2000 for
"fastighetsmiakleri” och "finansiella tjanster” i klass 36.
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— Ansokan nr 1084532 som ingavs den 23 februari 1999 om registrering av det
nedan étergivna gemenskapsfigurmirket for “fastighetsmékleri” och ”finansiella
tjidnster” i klass 36:

citi

— Gemenskapsordmérket CITICORP nr 65367 som registrerades den
9 december 1998 for “fastighetsmakleri” i klass 36.

Citibank NA framstillde samma dag en invindning mot registrering av det sokta
varumérket med stod av foljande elva gemenskapsordmirken som samtliga regi-
strerats for “finansiella tjanster” och "fastighetsmakleri” i klass 36: CITIBANK, CITI-
BANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS,
CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING och THE CITI NEVER SLEEPS.

Harmoniseringsbyran upplyste genom skrivelse av den 3 augusti 2001 parterna om
att de tva invindningsfoérfarandena hade forenats och skulle handldggas tillsammans.

Genom beslut av den 24 februari 2004 bif6ll invdndningsenheten s6kandenas invand-
ning med stod av artikel 8.5 i férordning nr 40/94, avslog ans6kan om registrering
av gemenskapsvarumérke och forpliktade intervenienten att ersétta kostnaderna for
forfarandet.
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Intervenienten overklagade invdndningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
den 2 mars 2004.

Harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd upphédvde invdndningsenhetens
beslut genom beslut av den 1 mars 2005 (nedan kallat det angripna beslutet). Over-
klagandendmnden bif6ll invindningen med avseende pé tjidnsterna fastighetsvir-
dering, fastighetsagenturer samt fastighetsforvaltning och fastighetsviardering men
avslog invindningen med avseende pa tjdnsten tullklarering.

Overklagandendmnden fann i sak att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte var
tillamplig i drendet. I motsats till invidndningsenheten ansag 6verklagandendmnden
att ingenting i den férebringade bevisningen stédde uppfattningen att varumarkes-
familjen med den gemensamma bestdndsdelen citi var kidnd eller att omséttnings-
kretsen uppfattar det dldre varumérket CITIBANK som en del av en varumairkes-
familj som tillhor sokandena. Enligt 6verklagandendmnden hade sokandena endast
ett kint varumirke, ndmligen det dldre varumérket CITIBANK, vilket endast avsag
finansiella tjanster. Enligt 6verklagandendmnden liknade emellertid det sistndimnda
varumérket och det sokta varumérket CITI inte varandra i den mening som avses i
artikel 8.5 i férordning nr 40/94. Overklagandenimnden ansag dirfor att det inte var
nodviandigt att fortsitta bedomningen av drendet med avseende pa den sistndmnda
bestdmmelsen.

Med stod av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 faststéllde 6verklagandendmnden
genom det angripna beslutet emellertid beslutet om avslag pa ansokan om registre-
ring for fastighetsméakleri, med motiveringen att risk for forvixling forelag mellan det
sokta varumirket och det dldre tyska varumérket CITI, som registrerats for finan-
siella tjdnster och fastighetsmakleri. Betriffande tullklarering bif6ll 6verklagande-
ndmnden ansdkan om registrering, med hinsyn till att dessa tjénster och de tjénster
som avsags med det dldre varumaérket CITI inte var av liknande slag.
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Parternas yrkanden

Sokandena har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersdtta rétte-
gangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansritten ska

— ogilla talan savitt avser sokandenas forsta och andra grunder,

— med avseende pa den tredje grunden bedéma om de ifrdgavarande kédnnetecknen
liknar varandra, och

— om forstainstansrétten finner att de ifrdgavarande kdnnetecknen liknar
varandra, antingen bedoma om de 6vriga villkoren i artikel 8.5 i forordning
nr 40/94 ar uppfyllda och, om detta ér fallet, ogiltigforklara det angripna
beslutet och forplikta vardera parten att bira sin réttegangskostnad, eller —
om en sadan beddmning inte kan goras — ogiltigforklara det angripna
beslutet, aterforvisa drendet till 6verklagandendmnden och forplikta vardera
parten att béra sin rattegdngskostnad,
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— om fOrstainstansritten finner att slutsatserna i det angripna beslutet &r
valgrundade till den del dessa avser artikel 8.5 i forordning nr 40/94, ogilla
talan och forplikta sokandena att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har under foérhandlingen yrkat att forstainstansritten ska
forplikta vardera parten att bara sin réittegangskostnad om sokandena vinner malet.

Intervenienten har yrkat att forstainstansréitten ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kandena att ersétta rattegangskostnaderna.

Riittslig bed6mning

Huruvida vissa av harmoniseringsbyrdns yrkanden kan provas i sak

I motsats till vad sokandena gjorde gillande ansdg 6verklagandendmnden att varu-
mirket CITIBANK och det sokta varumérket CITT inte liknade varandra. I sin svars-
inlaga har harmoniseringsbyrdn emellertid anslutit sig till sékandenas argument
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i samband med den tredje grundens andra del, med avseende pa att 6verklagande-
ndmnden gjorde en felaktig bedomning av likheten mellan de ifragavarande kénne-
tecknen i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Forstainstansrétten har i detta avseende slagit fast foljande angaende ett forfarande
betrédffande ett beslut som fattats av en 6verklagandendmnd i ett invdndningsforfa-
rande. Aven om harmoniseringsbyran saknar saklegitimation och dirmed ritt att
vicka talan mot ett beslut som fattats av en 6verklagandendmnd, dr den inte skyldig
att alltid forsvara sddana beslut nér de dr foremal for talan vid forstainstansritten eller
yrka att talan som vicks mot ett sddant beslut ska ogillas (forstainstansréttens dom
av den 30 juni 2004 i mél T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyran — Atofina
Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. [1-1845, punkt 34, av den 25 oktober 2005 i
mal T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyran (Cloppenburg),
REG 2005, s. 11-4633, punkt 22, och av den 16 januari 2007 i mél T-53/05, Calavo
Growers mot harmoniseringsbyran — Calvo Sanz (Calvo), REG 2007, s. II-37,
punkt 26).

Det finns saledes inget som hindrar att harmoniseringsbyréan stéller sig bakom ett
yrkande som framstillts av skanden eller endast 6verlater till forstainstansrétten att
prova yrkandet, samtidigt som den redogor for de argument som den anser att forsta-
instansrétten kan ha nytta av att kidnna till (domarna i de ovan i punkt 18 nimnda
malen BIOMATE, punkt 36, och Cloppenburg, punkt 22).

Provning i sak

Sokandena har &beropat tre grunder till stod for talan. Den forsta grunden avser
asidosdttande av artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94, den andra grunden
avser dsidosattande av artiklarna 73 forsta meningen och 74.1 i férordning nr 40/94,
och den tredje grunden avser asidosdttande av artikel 8.5 i férordning nr 40/94.
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Forstainstansrétten anser att den tredje grunden ska provas forst.

Den tredje grunden, som avser asidosédttande av artikel 8.5 i férordning nr 40/94,
sonderfaller i tre delar i vilka s6kandena har gjort géllande att

— overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av i vilken mén deras varu-
maérken ar kdnda,

— overklagandendmndens bedomning av huruvida varumérket CITIBANK och det
sokta varumérket liknade varandra var felaktig, och

— ovriga villkor i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ar uppfyllda i férevarande mal.

Parternas argument

I den forsta delen av forevarande grund har sokandena i sak klandrat 6verklagande-
ndmnden for att denna felaktigt konstaterade att de med undantag av varumarket
CITIBANK inte visat att deras varumérkesfamilj var kdnd.
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I den andra delgrunden har s6kandena gjort géllande att bedomningen av likheterna
mellan det dldre varumérket CITIBANK och det sokta varumérket CITI borde ha lett
till slutsatsen att konsumenterna pa grund av dessa varumérken far uppfattningen att
det finns ett samband mellan de tjdnster som dessa omfattar.

Enligt sokandena gjorde 6verklagandendmnden en felaktig tolkning av kriterierna
for kanneteckenslikhet i samband med artikel 8.5 i férordning nr 40/94. Overkla-
gandendmnden borde ndmligen ha undersokt om graden av likhet mellan det kinda
varumaérket och det sokta kidnnetecknet innebar att omséttningskretsen fick uppfatt-
ningen att det fanns ett samband mellan dessa i den mening som avses i punkterna 29
och 30 i domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon
och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537) (nedan kallad domen i mailet Adidas).
Overklagandenimnden tillimpade emellertid inte detta kriterium, utan gjorde en
sedvanlig jaimforelse mellan de motstdende varumérkena.

Sokandena har dessutom ifragasatt dverklagandendmndens péstdende att omsatt-
ningskretsen var mycket uppmérksam. For det forsta fordras inte ndgon stor
uppmirksamhet i frdga om finansiella tjanster i allminhet, eftersom dessa omfattar
olika slags tjédnster och dven mycket enkel verksamhet. Vidare avsag 6verklagande-
ndmndens beddmning endast de konsumenter som avsags med det dldre varumérket,
medan den borde ha beaktat de konsumenter som berérs av de tjdnster som anges i
varumérkesansokan, ndmligen tjdnsterna tullklarering, och fastighetsagenturer.

Allméinheten minns snarare det kdnda varumiérket CITIBANK pa grund av det
sarskiljande prefixet citi én pa grund av den beskrivande dndelsen bank. Sokan-
dena har betonat att prefixet citi inte kan anses utgora en beskrivande bestandsdel,
eftersom detta ord inte finns i det engelska spraket. Att varumérket CITIBANK
ar kdnt kan darfor inte vara en foljd av nagot annat dn av prefixet citi, som ar den
dominerande och sirskiljande bestandsdelen, eftersom bestandsdelen bank ar rent
beskrivande.
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Overklagandenimnden beaktade inte den omstindigheten att varumirket CITI-
BANK var sérskilt kint i de medlemsstater dér engelska vanligen inte talas, sasom
i Spanien och Grekland. Ordet citi uppfattas i dessa linder inte omedelbart som en
motsvarighet till ordet city (ciudad pa spanska och polis pa grekiska).

Enligt s6kandena borde 6verklagandendmnden i 6vrigt ha beaktat den omsténdig-
heten att varumérket CITIBANK, pa grund av att det &r kint, har fatt en dubbel inne-
bord hos allmidnheten, som uppfattar detta som ett varumirke som tillhor bolaget
Citibank. Allménheten ténker inte pa "en bank i staden”, utan erinrar sig omedelbart
Citibank — en mycket kind bank med det sérskilda namnet Citi.

Sokandena har vidhallit att det foreligger ett uppenbart samband mellan de ifragava-
rande tjinsterna och att det dérfor finns stor risk for att det sokta varumérket drar
otillborlig fordel av eller ar till f6rfang for de dldre varumérkenas renommé.

Sokandena har med avseende pa tjansten tullklarering angett att klarerarna erbjuder
ett antal tjdnster som kan anses utgora finansiella tjanster, eftersom de uppfyller
konsumenternas finansiella behov. Dessa tjanster omfattar monetéra transaktioner
for andra foretags rakning och inte for klarerarens. Det dr med andra ord fraga om
en verksamhet som dr typisk for dem som i likhet med sokandena tillhandahaller
finansiella tjanster. Konsumenterna kan darmed létt fa uppfattningen att det finns ett
samband mellan tjansten tullklarering och finansiella tjanster.

Sokandena har med avseende pa tjansterna avseende fast egendom angett att det
foreligger ett samband &ven mellan dessa tjdnster och finansiella tjanster, i synnerhet
betriaffande lan och hypotek for kop av fast egendom.
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Sokandena har i den tredje delgrunden gjort géllande att 6vriga villkor i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 ar uppfyllda i férevarande mal.

For det forsta drar det sokta kidnnetecknet otillborlig fordel av renomméet hos varu-
mirkesfamiljen CITI och varumairket CITIBANK. Att det sokta varumérket asso-
cieras med s6kandenas finansiella tjdnster och banktjanster leder nédmligen till anta-
ganden om tillforlitlighet och sdkra investeringar som kan visa sig vara falska och
som kan leda till att obefogad bildéverforing sker. Sokandena har hérvid betonat att
varumirket CITIBANK ér ett av de mest uppskattade varumérkena i virlden och
att kvalitén hos varumérken som innehaller bestandsdelen citi framgéar av de manga
priser som Citigroups framstaende tjénster har erhallit.

For det andra innebdr anvindningen av det sokta kdnnetecknet att renomméet och
sarskiljningsformagan hos varuméirkena CITI urvattnas. Nar konsumenterna ser det
sokta kdnnetecknet tinker de, pa grund av det goda anseende som sékandenas varu-
mérken atnjuter, omedelbart pa de finansiella tjénster som s6kandena tillhandahaller.
Sarskiljningsformégan hos dessa varumérken kommer darfor att minska och allméan-
heten kommer inte langre att associera ordet citi med sokandenas varumérken.

Sokandena har for det tredje angett att det foreligger stor risk for att det sokta kdnne-
tecknet ér till forfing for renomméet hos varuméarkena CITI. De har hirvid betonat
att hogre fordringar stélls i de bestimmelser som ér tillimpliga pa finansiella tjdnster
dn i dem som avser tullklarering och tjénster avseende fast egendom. Om interve-
nienten tillhandahéller tjdnster som dr av lagre kvalitet én den som fordras for finan-
siella tjdnster, kan detta vara till forfang for renommeéet hos varumaérkena CITI.
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Sokandena har for det fijarde anmairkt att intervenienten inte gjort géllande nagra
omstidndigheter avseende skilig anledning for att anvinda det s6kta varumérket.

Aven harmoniseringsbyrdn anser med avseende pa den forsta delgrunden att det
aldre varuméarket CITIBANK dr ként i betydande utstrackning for finansiella tjanster.

Harmoniseringsbyran har tillagt att ju storre sirskiljningsforméga och renommé ett
varumadrke har, desto lattare uppkommer intrang, bade eftersom ett stort renommé ér
kénsligare for skada och forsok till otillborligt utnyttjande och eftersom kénda varu-
mérken dr lattare att kinna igen dven nér de kombineras med andra besténdsdelar.

Harmoniseringsbyran anser betrédffande den andra delgrunden att 6verklagande-
ndmnden inte gjorde en korrekt bedémning av likheterna mellan de motstaende
kdnnetecknen i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har betonat att tvd varumirken liknar varandra om det ena
varumadrket i sin helhet ingér i det andra eller nir det forekommer atminstone delvis
likhet mellan dem i ett eller flera relevanta avseenden (férstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mél T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrdan —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 1I-4335, punkt 30). Detta giller sa
mycket mer nir den gemensamma bestandsdelen, antingen pé grund av att den ar
framtriddande genom sin storlek eller placering eller pa grund av att den har jamfo-
relsevis storre sirskiljningsforméga, d&r mer dominerande dn den bestdndsdel som
skiljer mellan varumérkena.
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Enligt harmoniseringsbyran dr bestandsdelen citi gemensam for det dldre varu-
mirket CITIBANK och det sokta varumédrket CITI. Denna bestdndsdel &r fonetiskt
identisk och i bada fallen dessutom placerad i varumérkets borjan. Det finns hérvid
inte nagon anledning till att den allménna regel inte ska tillimpas som innebér att
allménheten féster storre uppmarksamhet vid ett ords inledning &n vid dess dndelse
och detta sdrskilt niar det dldre varumarkets dndelse, sasom i forevarande mal, &r
beskrivande for de tjanster for vilka det &r skyddat. Det ldtt stiliserade typsnitt som
anvinds i det sokta varumirket ér inte sa iogonenfallande att det vésentligt paverkar
synintrycket av detta varumaérke.

Det ér dérfor mer dn troligt att allménheten infor det sokta varumarket latt kommer
att kdnna igen den mest dominerande bestandsdelen i det éldre varumérket CITI-
BANK. Detta giller sa mycket mer som den absolut storsta delen av allménheten i de
flesta av Europeiska unionens medlemsstater kommer att uppfatta ordet bank som
beskrivande for de tjanster som varumaérket avser och betréffande vilka det ar ként.
Invandningsenheten hade fog for att sla fast att konsumenterna infor det sokta varu-
mairket troligen kommer att ligga mérke till att ordet citi anvinds pa samma sétt i de
ifragavarande varuméirkena och att de darfér med nodvéndighet far uppfattningen
att det finns ett samband med det dldre varumérket CITIBANK.

Harmoniseringsbyran har betréffande den tredje delgrunden gjort gillande att 6vriga
villkor for tillampning av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 visserligen inte behandlades
i det angripna beslutet, men att forstainstansrétten av processekonomiska skl kan
prova hela malet i sak. Harmoniseringsbyran har anmarkt att handlingarna i drendet
innehaller yttranden fran parterna avseende dessa Ovriga villkor och att invénd-
ningsenheten redan har tagit stéllning i detta avseende. Det &r dessutom omdjligt att
skilja fragor om i vilken utstrackning de motstdende varumaérkena ar kdnda och om
likheten dem emellan fran fragan huruvida otillborlig fordel eller forfang eventuellt
foreligger.

Harmoniseringsbyran har anfort att det kan vara lampligt att jamfora de ifraga-
varande tjansterna for att avgora huruvida urvattning, skada eller snyltning kan
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uppkomma. De banktjénster och finansiella tjanster som omfattas av det dldre
varumirket CITIBANK har uppenbara samband med tjinsten tullklarering som
avses med det sokta varumirket CITI, eftersom bada har samband med ”afféirer”.
Tjénsten tullklarering och finansiella tjanster &r vésentliga vid vissa kommersiella
transaktioner, sdsom import, export och internationella transporter av varor. Enligt
harmoniseringsbyran dr sokandenas och intervenientens respektive kundgrupper till
stora delar desamma, i den meningen att intervenientens kunder kan kanna till eller
atminstone ha hort talas om s6kandenas bank, eftersom dessa bolag i sin verksamhet
maste utfirda kreditivbrev och andra bankhandlingar.

Med beaktande av vad ovan anforts anser harmoniseringsbyran for det forsta att
anvidndning av bestdndsdelen citi med avseende pa tjédnster som star i visst samband
med de tjanster med avseende pa vilka det dldre varumirket CITIBANK obestrid-
ligen har blivit kdnt, ndmligen finansiella tjanster, innebér att férdel dras av detta
varumarkes sarskiljningsférmaga eller renommé.

Harmoniseringsbyran har betraffande huruvida risk for urvattning foreligger for
det andra hdvdat att allménheten, pa grund av att varumérket CITIBANK é&r sa
ként pa omradet for finansiella tjanster, verkligen sétter ordet citi i samband med
endast sokandenas verksamhet och att detta samband kan komma att forsvagas om
andra varumérken CITI sprids i ett annat sammanhang och pé andra verksamhets-
omraden. Intervenienten har inte styrkt att bestandsdelen citi inte associeras endast
med so6kandena eller att det dr fraga om en vanligt forekommande bestandsdel.

Intervenienten har i 6vrigt inte visat nagon skélig anledning att anvénda det sokta
varumirket. Att intervenienten har anvdnt varumérket CITI i Spanien utgor inte
ett godtagbart skil, dels eftersom det geografiska skyddsomridet for det spanska
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varumérket inte motsvarar skyddsomrédet for det sokta varumairket, dels eftersom
det vid spanska nationella domstolar har ifragasatts huruvida rattslig grund foreldg
for registrering av det spanska varumairket.

Intervenienten har betrédffande den forsta delgrunden gjort géllande att 6verklagan-
dendmndens tolkning av begreppet varumérkesfamilj ar riktig och att denna hade fog
for att konstatera att sokandena inte hade visat att de ifrdgavarande varuméirkena,
med undantag for varumérket CITIBANK, var kdnda i tillrdcklig utstrackning. Inter-
venienten har anfort att 6verklagandendmnden for Ovrigt inte ifragasatte att varu-
mirket CITIBANK ér ként.

I motsats till vad s6kandena har gjort gillande, anser intervenienten betriaffande den
andra delgrunden att overklagandendmnden tillimpade lampliga kriterier for att
faststdlla likheten mellan de motstdende varumérkena i samband med artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 (punkterna 40—43 i det angripna beslutet) och beaktade att den
ifragavarande bedomningen ér mindre string dn beddmningen enligt artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94. Med beaktande av betydelsen hos de finansiella tjansterna
ar det dessutom uppenbart att den allmdnhet som koper dessa tjanster 4r mycket
uppmirksam pa desamma.

Ordet citi kan anses vara en beskrivande bestandsdel, eftersom den uttalas pa
samma sitt som ordet city. Enligt intervenienten var ndamligen bendmningen pa
bolaget Citibank sjalvt fran borjan Citybank. Dessutom tanker allmdnheten inte att
bankens sérskilda namn é&r Citi. Det finns bland annat en méngd varumérken CITI
som inte innehas av sokandena och som inte har nagonting att gora med varumaérket
CITIBANK.

II - 689



52

53

54

55

DOM AV DEN 16.4.2008 — MAL T-181/05

Overklagandenamnden begick for évrigt inte nagot fel betriffande fragan i vilken
utstriackning varumirket CITIBANK dr kédnt i de lander dér engelska vanligen inte
talas, eftersom det faktiskt kan antas att allménheten uppfattar ordet city som en
stad, till och med i Spanien. Intervenienten anser att de tjinster som omfattas av
de motstaende varumérkena inte dr av liknande slag i enlighet med de faktorer som
domstolen har fastslagit, namligen deras art, avsedda éndamal, anvindningsomrade
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av
den 29 september 1998 i mél C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).

Tjénsten tullklarering (som namligen utgor den enda tjanst med avseende pa vilken
overklagandendmnden tilldt att forfarandet for registrering fullféljdes) kan inte anses
utgora en finansiell tjanst. Sokandenas resonemang leder till det absurda resultatet
att alla yrken har samband med finansiella tjénster, eftersom det &r vanligt att yrkes-
utovare av vilket slag det vara ma 6verfor penningsummor for sina kunders rédkning.

Betriffande den tredje delgrunden har intervenienten gjort gillande att 6vriga villkor
i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 inte ar uppfyllda i férevarande mal.

For det forsta drar anvandningen av det sokta varumaérket inte otillborlig fordel av
nagot av sokandenas varumairken. Intervenienten har i detta avseende betonat att
denne ansokte om registrering av ett forsta varuméarke CITI ar 1995, det vill siga
flera ar fore det att varumérket CITIBANK blev ként i Spanien och dven fore ansok-
ningarna om registrering av de 6vriga varumirken som invéndningen i férevarande
maél grundas pé. Sokandena har for 6vrigt inte styrkt att den pastétt positiva bilden av
deras varumadrke kan foras 6ver till andra varor. Intervenienten har i detta avseende
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hénvisat till det beslut som fattades av harmoniseringsbyréans tredje 6verklagande-
ndmnd den 25 april 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (drende R 283/1999-3). Det
foreligger inte nagot samband mellan de tjénster som omfattas av de ifragavarande
varumairkena.

Det foreligger for det andra inte nagon risk for urvattning, eftersom det inte fore-
ligger nagot samband eller nagon association mellan det sokta varumérket CITI och
det dldre varumérket CITIBANK.

Utan sddant samband eller association foreligger det for det tredje inte nagot
presumtivt forfang for renommeéet hos varumarket CITIBANK. Sokandena har dess-
utom inte styrkt att risk for sddant forfang foreligger i forevarande mal och de har i
synnerhet inte visat att tjénsten tullklarering, som inte har ndgon negativ bibetydelse,
kan vara till forfang for finansiella tjénster.

Vad for det fjarde avser skilig anledning att anvidnda det sokta varumarket har inter-
venienten erinrat om att detta varumarke &r identiskt med tva dldre varumérken som
den spanska varumérkesbyran har registrerat.

Forstainstansriattens bedomning

I artikel 8.5 i forordning nr 40/94 foreskrivs att ”[d]essutom géller att, efter invdnd-
ning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det varumérke som
ansokan om registrering avser inte fir registreras om det dr identiskt med eller liknar
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det dldre varumarket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar
dem for vilka det dldre varumaérket ar registrerat, nir — i friga om ett dldre gemen-
skapsvarumirke — det ér ként i gemenskapen, eller, nir — i fraga om ett éldre
nationellt varumérke — det dr ként i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det
varumirke som ansoékan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av
eller vara till forfang for det dldre varumaérkets sérskiljningsformaga eller renommé”.

Eftersom de tjédnster som anges i ansdkan om registrering av varumarke inte &r av
liknande slag som de for vilka varumérket CITIBANK &r registrerat, forutsitts att tre
villkor &dr uppfyllda for att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ska kunna tillimpas i fore-
varande mal, ndmligen for det forsta att de ifrdgavarande varumérkena &r identiska
eller liknar varandra, for det andra att det dldre varumarket ar ként och for det tredje
att det foreligger risk for att anvindningen av det varumérke som ansokan avser utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumarkets sédrskiljningsformaga eller renommé.

Eftersom dessa tre villkor dr kumulativa, racker det att ett av dem inte ar uppfyllt for
att bestimmelserna i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte ska kunna tillampas (forsta-
instansrittens dom av den 25 maj 2005 i mal T-67/04, Spa Monopole mot harmo-
niseringsbyrdn — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), REG 2005,
s. [1-1825, punkt 30, och av den 16 maj 2007 i mal T-137/05, La Perla mot harmo-
niseringsbyran — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ej
publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 26).

— Den forsta delgrunden

Forstainstansriatten konstaterar att sokandena i sak har havdat att det andra av de
villkor som anges i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 &r uppfyllt med avseende pa
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samtliga varumérken i den varumirkesfamilj som dessa har dberopat. De har klandrat
overklagandendmnden for att ha missforstatt begreppet varumérkesfamilj genom att
fordra att skandena skulle visa att flera mérken i varumérkesfamiljen var vélkdnda.

Sasom intervenienten har anfort, framgar det av det angripna beslutet och bland
annat av punkt 20 i detta att 6verklagandendmnden inte ifragasatte huruvida varu-
mirket CITIBANK var kiant. Under dessa omstiandigheter och mot bakgrund av att
parterna har kommit 6verens om att anse att varumirket CITIBANK ér ként, finner
forstainstansritten att det andra av de villkor som foreskrivs i artikel 8.5 i férordning
nr 40/94 dr uppfyllt. Harvid finns inte anledning att ta stillning till huruvida detta
villkor dr uppfyllt &ven med avseende pé de 6vriga varumirkena. Hérav foljer att det
saknas skl att ta stéllning till argumenten avseende bevisning till styrkande av pasta-
endet att de 6vriga varumérkena i varumérkesfamiljen &r kénda.

— Den andra delgrunden

Betriffande villkoret att de ifragavarande varumirkena ska vara identiska eller likna
varandra framgér det av domstolens réttspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178) (vars normativa innehéll i huvudsak ar identiskt med det i artikel 8.5
i forordning nr 40/94) att det, for att villkoret att varumérkena ska likna varandra
ska vara uppfyllt, inte 4r nodvandigt att styrka att det hos den berdrda allmdnheten
finns en risk for forvixling mellan det dldre varumérket som ar ként och det sokta
varumaérket. Det rdcker att graden av likhet mellan dessa varumaérken far till f6ljd att
den berorda allménheten far uppfattningen att det finns ett samband dem emellan
(domen i det ovan i punkt 25 ndimnda malet Adidas, punkt 31).
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Vid provningen av huruvida det foreligger ett sddant samband ska det goras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet
(domen i det ovan i punkt 25 ndmnda malet Adidas, punkt 30). Kdnneteckensjam-
forelsen ska, vad géller de ifrdgavarande varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet eller
begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena astad-
kommer med hédnsyn sarskilt till deras sérskiljande och dominerande bestandsdelar
(domen i det ovan i punkt 61 nimnda malet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
punkt 35).

I visuellt hanseende medfor orddelen citi, som aterfinns i bada varumairkena, att
dessa i viss man liknar varandra. Den omsténdigheten att det sokta varumaérket
CITI i sin helhet ingar i varumérket CITIBANK och utgor den inledande delen av
detta forstarker dessutom denna likhet i visuellt hanseende (se, for ett motsvarande
synsétt, domen i det ovan i punkt 41 ndmnda mélet MATRATZEN, punkterna 44,
48 och 50, domen i det ovan i punkt 61 ndmnda mélet SPA-FINDERS, punkt 33 och
domen i det ovan i punkt 61 nimnda mélet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
punkt 46).

Forstainstansritten anser att bestandsdelen citi i visuellt hidnseende &ven utgor
den mest dominerande och sirskiljande bestindsdelen i varumirket CITIBANK,
eftersom den innebdr att sokandenas bankverksamhet kan sérskiljas fran alla andra
bankers bankverksamhet.

Forstainstansrétten konstaterar att de ifrdgavarande varumairkena i fonetiskt hdnse-
ende har tva stavelser gemensamma, ci-ti, och skiljer sig at genom endast en stavelse,
bank.

Betriffande jamforelsen av de ifrdgavarande varumirkena i begreppsmassigt hinse-
ende ska anges att ordet citi i sig inte har ndgon annan betydelse &n en artificiell
stavning av det engelska ordet city. Detta géller bada de ifrdgavarande varumérkena.
Den beskrivande bestandsdelen bank kan inte anses utgora den i begreppsmassigt
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hinseende dominerande bestdndsdelen i varumarket CITIBANK. Eftersom det finns
hundratals banker som har namn som slutar med bestandsdelen bank (Comdirect-
bank, HypoVereinsbank, Commerzbank, och sa vidare), dr det den inledande delen
av namnet som skiljer dessa at.

Det &r uppenbart att det engelska ordet city antyds i orddelen citi. Dessa ord ar
identiska i fonetiskt hénseende och liknar varandra i visuellt hédnseende. Darfor
uppkommer fragan huruvida bestandsdelen citi har sarskiljningsformaga och sérskilt
for tankarna till en stad. Det ska hédrvid betonas att namnet pa banken Citibank
ursprungligen var City Bank of New York och att sokandena ofta anvidnder varu-
mérket THE CITI NEVER SLEEPS.

Stavningen av ordet citi skiljer sig emellertid fran stavningen av det engelska ordet
city, och konsumenter av finansiella tjénster viljer inte sddana tjédnster utan att ha
sett namnet pa den ifrdgavarande finansiella institutionen i skrift. I den omsattnings-
krets som ér i fraga i forevarande mal ingar dessutom miljontals personer som inte
talar engelska. Dérutéver finns det, saisom harmoniseringsbyran har pépekat, inte
nagon bank som erbjuder sina tjanster endast i stdder. Banken kallades inledningsvis
City Bank of New York och har, tack vare sin utveckling och utvidgning, dérefter bytt
namn till Citibank.

Av vad anforts foljer att bestandsdelen citi har sarskiljningsformaga.

Den pa sa sitt fastslagna likheten mellan de ifrdgavarande varumérkena riacker for
att allménheten ska kunna fa uppfattningen att det finns ett sidant samband dem
emellan som fordras for att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ska vara tillamplig.
Det ska erinras om att det hérvid inte fordras att risk for forvaxling foreligger.
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Forstainstansritten finner darmed att overklagandendmnden gjorde en oriktig
bedomning nér den fann att de ifrdgavarande varumérkena inte var tillrackligt lika
varandra for att ett sddant samband ska anses foreligga som det som fordras for att
artikel 8.5 i férordning nr 40/94 ska vara tillamplig.

Harav foljer att 6verklagandendmnden, genom att anse att de ifrdgavarande varumar-
kena inte liknade varandra, asidosatte artikel 8.5 i forordning nr 40/94. Detta utgor
en tillracklig grund for att forevarande talan ska bifallas. Med hénsyn till de 6nskemal
som parterna har framfort under férhandlingen finner férstainstansratten emellertid
att det for fullstindighetens skull ar lampligt att undersoka den tredje delgrunden.

— Den tredje delgrunden

Provningen av det tredje av de i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ndmnda rekvi-
siten avser tre olika slags risker, nirmare bestdmt att anvidndningen av det sokta
varumirket utan skalig anledning skulle vara till forfang for det dldre varumérkets
sarskiljningsformaga, till forfang for det dldre varumarkets renommé eller dra otill-
borlig fordel av det édldre varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé (domen
i det ovan i punkt 61 nidmnda malet SPA-FINDERS, punkterna 43-53, se dven,
analogt, generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande i det ovan i punkt 25 ndmnda
maélet Adidas, REG 2003, s. I-12540, punkterna 36-39).

Med hénsyn till lydelsen i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ar det tillrackligt att endast
en av de tre ovanndmnda riskerna foreligger for att bestimmelsen ska vara tillimplig
(forstainstansrattens dom av den 22 mars 2007 i mal T-215/03, SIGLA mot harmoni-
seringsbyran — Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. I-711, punkt 36).
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Innehavaren av det dldre varumirket maste inte styrka att hans varumérke foror-
sakas en faktisk och aktuell skada. Han méaste emellertid forete uppgifter som gor det
mojligt att omedelbart fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte dr hypote-
tisk, for att det sokta varumadrket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det dldre varumérket (domen i det ovan i punkt 61 ndimnda mélet SPA-FINDERS,
punkt 40).

En sadan slutsats kan dras bland annat pa grundval av logiska slutledningar av en
sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommer-
siella sektorn och av alla andra omsténdigheter i forevarande mal.

Uttrycket att dra otillborlig fordel av det dldre varumairkets sarskiljningsférmaga eller
renommé maste forstas s, att det omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltning
pa ett beromt varumaérke eller ett forsok att dra nytta av dess anseende (domen i det
ovan i punkt 61 ndimnda malet SPA-FINDERS, punkt 51).

Ju storre sérskiljningsformaga eller renommé det dldre varumarket har, desto léttare
ar det att anse att anvidndningen ér till forfang for det dldre varumérket i den mening
som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 (domen i det ovan i punkt 61 nimnda
mélet SPA-FINDERS, punkt 41).

Sasom ovan angetts dr det obestritt att varumérket CITIBANK é&r kidnt i Europeiska
gemenskapen inom sektorn for banktjanster. Detta associeras dédrvid med banksek-
torns sdrdrag, ndmligen betalningsformaga, redbarhet och finansiellt stod till privata
och kommersiella kunder i deras yrkesverksamhet och for deras investeringar.
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Sasom harmoniseringsbyran har medgett foreligger, pd samma sitt som s6kandenas
och intervenientens kundgrupper blandas med varandra, ett uppenbart samband
mellan tullklarering och de finansiella tjdnster som sddana banker som sokandena
erbjuder, eftersom de kunder som driver verksamhet med internationell handel,
samt import och export av varor, dven anvéinder de finansiella tjanster och bank-
tjidnster som fordras for sadana transaktioner. Harav foljer att det dr sannolikt att
sadana kunder kédnner till sokandenas bank, eftersom denna bank &r kind i bety-
dande utstrackning pa internationell niva.

Forstainstansrétten anser under dessa forhallanden att det dr mycket sannolikt att
anvindningen av det sokta varumérket CITI vid tullklarering, och ddrmed for den
verksamhet som bedrivs av personer som &r befullmiktigade for den ekonomiska
férvaltningen av penningmedel och fast egendom f6r kunders réikning, leder till
snyltning, det vill séga att otillborlig fordel dras av varumérket CITIBANK:s styrkta
renommé och av de betydande investeringar som sokandena har gjort for att na upp
till detta renommé. Sadan anvéndning av det sokta varumérket CITI kan &ven leda
till att intervenienten uppfattas vara associerad med s6kandena eller tillhora dessa
och dirmed underlitta saluféringen av de tjdnster som avses med det sokta varu-
mairket. Denna risk forsvaras dessutom av att sokandena ar innehavare av ett flertal
varumérken som innehéller bestandsdelen citi.

Forstainstansritten anser slutligen att intervenienten inte har forebringat bevisning
for att det finns skilig anledning att anvdnda det sokta varumarket.

Att intervenienten har anvint varumérket CITI i Spanien kan inte utgora ett
godtagbart skil, dels eftersom det geografiska skyddsomradet for det spanska varu-
mirket inte motsvarar skyddsomradet for det sokta varumirket, dels eftersom det
vid spanska nationella domstolar har ifrdgasatts huruvida réttslig grund forelag for
registrering av det spanska varumérket. Den omstdndigheten att intervenienten ar
innehavare av doménnamnet citi.es saknar hérvid relevans.

II - 698



86

87

88

CITIGROUP OCH CITIBANK MOT HARMONISERINGSBYRAN — CITI (CITI)

Talan ska dérfor bifallas dven pa den tredje grundens tredje del och det angripna
beslutet ska saledes ogiltigforklaras utan att det &r nddvandigt att prova Gvriga
grunder som sokandena har aberopat.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta ritte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran har tappat malet eftersom det angripna beslutet ogiltigfor-
klaras och ska dérfor forpliktas att béra sin rattegdngskostnad och ersitta sokandenas
rattegdngskostnad. Intervenienten ska bdra sin réittegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av forsta overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 1 mars 2005 (irende R 173/2004-1)
ogiltigforklaras.
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2) Harmoniseringsbyran ska béra sin rittegangskostnad och ersitta ritte-
gangskostnaden for Citigroup, Inc. och Citibank, NA, inklusive de kostnader
som avser forfarandet vid 6verklagandendamnden.

3) Citi, SL ska bira sin rittegangskostnad.

Cooke Labucka Prek

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 16 april 2008.

E. Coulon ].D. Cooke

Justitiesekreterare Ordférande
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