CITIGROUP I CITIBANK PRZECIWKO OHIM — CITI (CITI)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pierwsza izba)

z dnia 16 kwietnia 2008 r.”

W sprawie T-181/05

Citigroup, Inc., dawniej Citicorp, z siedziba w Nowym Jorku, Nowy Jork, (Stany
Zjednoczone),

Citibank, NA, z siedziba w Nowym Jorku,

poczatkowo reprezentowane przez adwokatéw V. von Bomhard, A. W. Rencka oraz
A. Pohlmanna, a nastepnie przez V. von Bomhard, A. W. Rencka, oraz H. O’Neilla,
solicitor,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcie Murillo oraz D. Botisa, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: wloski.
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w ktdrej drugg strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Citi, SL, z siedziba w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata M. Peris
Riere,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
1 marca 2005 r. (sprawa R 173/2004-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy Citicorp a Citi SL oraz postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy
Citibank NA a Citi SL,

_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skiadzie: ].D. Cooke, prezes, 1. Labucka i M. Prek, sedziowie,

sekretarz: K. Andov4, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 10 maja 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,
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uwzgledniajac wejscie spolki Citigroup Inc. w prawa skarzacej spétki Citicorp,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lipca 2007 r.,

po ponownym otwarciu procedury ustnej w dniu 21 listopada 2007 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 20 grudnia 1999 r. Citi SL, bedaca sp6tka prawa hiszpanskiego, dokonata na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), z pdzn. zm., zgloszenia
do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) wspdlnotowego znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 36 Porozumienia nicej-
skiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw reje-
stracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowia-
daja nastepujacemu opisowi: ,posrednictwo celne, wycena [szacowanie wartosci]
nieruchomosci, posrednictwo w obrocie nieruchomosciami, zarzadzanie nierucho-
mogciami i ich wycena”.

W dniu 11 grudnia 2000 r. wniosek ten opublikowany zostal w Biuletynie wspdlnoto-
wych znakéw towarowych nr 98/2000.

W dniu 12 marca 2001 r. Citicorp, ktéra nastepnie potaczyta sie z Citigroup Inc.,
zostajac przez nia wchlonieta, wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgltoszonego znaku
towarowego. Sprzeciw zostal oparty na nastepujacych wczesniejszych rejestracjach
i wezedniejszym zgloszeniu:

— stowny niemiecki znak towarowy CITI o nr 39847157, zarejestrowany w dniu
17 marca 2000 r. w odniesieniu do ,spraw nieruchomosci” i ,spraw finansowych”,
nalezacych do klasy 36;

II - 676



CITIGROUP I CITIBANK PRZECIWKO OHIM — CITI (CITI)

— zgloszenie przedstawionego ponizej graficznego wspdlnotowego znaku towa-
rowego nr 1084532, ztozone w dniu 23 lutego 1999 r. w odniesieniu do ,spraw
nieruchomosci” i ,spraw finansowych”, nalezgcych do klasy 36:

citi

— stowny wspdlnotowy znak towarowy CITICORP o nr 65367, zarejestrowany
w dniu 9 grudnia 1998 r. dla ,spraw nieruchomosci” nalezacych do klasy 36.

W tym samym dniu Citibank NA wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego oparty na nastepujacych jedenastu stownych wspdlnotowych
znakach towarowych, z ktérych wszystkie zarejestrowane zostaly dla ,spraw finanso-
wych” i ,spraw nieruchomosci”, nalezgcych do klasy 36: CITIBANK, CITIBANKING,
CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE,
CITIDIRECT, CITINETTING i THE CITI NEVER SLEEPS.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2001 r. OHIM poinformowal strony o potfaczeniu obu
postepowan w sprawie sprzeciwu celem ich tacznego rozpoznania.

Decyzja z dnia 24 lutego 2004 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw zgloszony
przez skarzace na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, odrzucil zglo-
szenie wspdlnotowego znaku towarowego i obciazyl interwenienta kosztami.
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W dniu 2 marca 2004 r. interwenient wniést do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwdw.

Decyzja z dnia 1 marca 2005 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotlawcza OHIM uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. Uwzglednita ona
sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczyl on ustug wyceny nieruchomosci, po$rednictwa
obrotu nieruchomo$ciami, zarzadzania nieruchomosciami i ich wyceny, lecz odrzu-
cita go w odniesieniu do ustug posrednictwa celnego.

Izba Odwotawcza uznala zasadniczo, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie
znajduje zastosowania w sprawie. Wbrew stanowisku Wydziatu Sprzeciwéw, Izba
Odwotawcza doszla do przekonania, Ze brak jest dowoddéw na to, iz rodzina znakéw,
dla ktérej element ,citi” stanowi wsp6lny mianownik, cieszy si¢ renoma i ze odbiorcy
postrzegaja wczesniejszy znak towarowy CITIBANK jako cze$¢ rodziny znakéw
towarowych przystugujacych skarzacym. W ocenie Izby Odwotawczej skarzacym
przystuguja jedynie prawa do renomowanego znaku towarowego, jakim jest wczes-
niejszy znak towarowy CITIBANK, i to wylacznie w odniesieniu do spraw finanso-
wych. Izba ta uwaza jednak, ze ten ostatni znak towarowy oraz zgtoszony znak towa-
rowy CITI nie sg podobne w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Izba
Odwotawcza uznata wiec, Ze nie jest konieczne rozpatrzenie sprawy w $wietle tego
przepisu.

Tym niemniej Izba Odwolawcza utrzymata w mocy zawarte w zaskarzonej decyzji
rozstrzygniecie o odrzuceniu zgloszenia w odniesieniu do spraw nieruchomosci na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze w odniesieniu
do zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszego niemieckiego znaku towaro-
wego CITI, zarejestrowanego dla spraw finansowych i spraw nieruchomosci, wyste-
puje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Izba Odwotawcza uwzglednita
zgloszenie w odniesieniu do uslug posrednictwa celnego, uznawszy, ze uslugi te oraz
uslugi objete wczesniejszym znakiem towarowym CIT1I nie sa podobne.
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Zadania stron

Skarzace wnosza do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM i interwenienta kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie pierwszego i drugiego zarzutu skarzacych;

— w odniesieniu do zarzutu trzeciego — dokonanie oceny, czy miedzy wystepuja-
cymi w sprawie oznaczeniami wystepuja podobienstwa:

— w razie uznania przez Sad, ze oznaczenia te sa podobne, albo zbadanie
pozostalych przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
i — w takim przypadku — stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji
i obcigzenie kazdej ze stron kosztami wlasnymi; albo — jesli nie mozna prze-
prowadzi¢ takiego badania — stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji,
przekazanie sprawy Izbie Odwotawczej do ponownego rozpoznania i obcia-
zenie kazdej ze stron kosztami wlasnymi;
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— w razie uznania przez Sad zawartych w zaskarzonej decyzji wnioskéw za
uzasadnione w kontekscie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 — oddalenie
skargi i obciazenie skarzacych kosztami postepowania.

Na rozprawie OHIM wnidst o obciazenie stron kosztami wlasnymi na wypadek
wygrania sprawy przez skarzacych.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacych kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci niektorych zgdan OHIM

Izba Odwotawcza uznala, wbrew twierdzeniom skarzacych, ze brak jest podo-
bienstw miedzy znakiem towarowym CITIBANK a zgloszonym znakiem CITIL
Jednak w odpowiedzi na skarge OHIM przylacza sie¢ do argumentéw skarzacych
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przedstawionych w ramach drugiej cze$ci zarzutu trzeciego, a dotyczacych nieprawi-
dlowej oceny przez Izbe Odwotawcza podobienstwa wystepujacych w sprawie ozna-
czen w kontekscie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W tym miejscu nalezy wskazaé, iz odno$nie do postepowania dotyczacego decyzji
izby odwotawczej wydanej w zwiazku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu, Sad
orzekl, ze cho¢ OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi
na decyzje izby odwolawczej, nie moze by¢ on za kazdym razem zobowigzany do
obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb czy tez do zadania bezwzglednie odda-
lenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg (wyroki Sadu: z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemi-
cals (BIOMATE), Zb.Orz. s. I1-1845, pkt 34, z dnia 25 paZzdziernika 2005 r. w sprawie
T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. s. 11-4633,
pkt 22 oraz z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie T-53/05 Calavo Growers przeciwko
OHIM — Calvo Sanz (Calvo), Zb.Orz. s. I1-37, pkt 26).

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM przylaczylt sie do zadania strony skar-
zacej lub tez — przedstawiwszy wszystkie argumenty, jakie uzna za wtasciwe celem
udzielenia Sadowi wyjasnient — poprzestal na pozostawieniu rozstrzygniecia uznaniu
Sadu (wyzej wymieniony w pkt 18 wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 36 oraz ww.
w pkt 18 wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22).

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu skargi skarzace podnosza trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy
naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94, drugi — naruszenia art. 73
zdanie pierwsze oraz art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, natomiast trzeci z nich
dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Sad uwaza, ze w pierwszej kolejnosci nalezy przeanalizowac zarzut trzeci.

Zarzut trzeci, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, sklada sie
z trzech cze$ci, w ramach ktérych skarzace wskazuja, iz:

— Izba Odwotawcza nieprawidlowo ocenita renome ich znakdéw;

— Izba Odwolawcza dopuscila sie btedu w ocenie podobieristwa miedzy znakiem
towarowym CITIBANK a znakiem zgloszonym;

— w sprawie wystepuja pozostale przeslanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzg-
dzenia nr 40/94.

Argumenty stron

W ramach pierwszej czesci omawianego zarzutu skarzace nie zgadzaja sie zasadniczo
z Izba Odwolawcza co do tego, ze nie udalo im sie wykaza¢ renomy przystugujacej im
rodziny znakéw, z wyjatkiem znaku CITIBANK.
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W ramach drugiej czesci tego zarzutu skarzace twierdza, ze analiza podobienstw
miedzy wczesniejszym znakiem towarowym CITIBANK a zgloszonym znakiem
towarowym powinna byla opiera¢ sie na zalozeniu, ze znaki te wywoluja u konsu-
mentéw przekonanie o istnieniu zwiazku miedzy objetymi nimi uslugami.

Zdaniem skarzacych Izba Odwotawcza nieprawidlowo zinterpretowala kryteria
oceny podobienistwa oznaczen w $wietle art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Ich
zdaniem Izba Odwolawcza powinna byla ustali¢, czy stopien podobieristwa miedzy
renomowanym znakiem towarowym a zgloszonym oznaczeniem wywoluje wéréd
danego kregu odbiorcéw przekonanie o istnieniu miedzy nimi zwigzku w rozu-
mieniu pkt 29 i 30 wyroku Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie
C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, zwanego dalej ,wyro-
kiem w sprawie Adidas”. Izba Odwotawcza nie zastosowala jednak tego kryterium,
lecz dokonata zwyklej analizy kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

Skarzace nie zgadzaja sie poza tym z zalozeniem Izby Odwolawczej, zgodnie
z ktérym dany krag odbiorcéw cechuje bardzo wysoki poziom uwagi. Twierdza one
po pierwsze, ze sprawy finansowe co do zasady nie wymagaja takiego poziomu uwagi,
poniewaz obejmuja réznego rodzaju uslugi, w tym czynnosci bardzo proste. Po
drugie uwazaja one, ze Izba Odwotawcza wziela jedynie pod uwage konsumentéw,
do ktérych skierowany jest wczesniejszy znak towarowy, podczas gdy nalezato
uwzgledni¢ konsumentéw ustug wymienionych w zgloszeniu, a mianowicie ustug
»poérednictwa celnego” i ,posrednictwa w obrocie nieruchomosciami”.

Odbiorcy pamietaja renomowany znak towarowy CITIBANK przede wszystkim
z uwagi na jego odrdzniajacy przedrostek ,citi”, a nie opisowa koncéwke ,bank”.
Skarzace podkreslaja, ze przedrostek ,citi” nie moze by¢ uznany za element opisowy,
jako ze stowo takie nie wystepuje w jezyku angielskim. Renoma znaku towarowego
CITIBANK wynika wylacznie z przedrostka ,citi”, bedacego jego elementem domi-
nujacym i odrdzniajacym, podczas gdy element ,,bank” ma walor czysto opisowy.
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Izba Odwolawcza nie wziela pod uwage faktu, ze renoma znaku towarowego CITI-
BANK jest szczegélnie ugruntowana w tych panstwach cztonkowskich, w ktérych
jezyk angielski nie jest jezykiem zwykle uzywanym, takich jak Hiszpania czy Grecja.
W krajach tych okreslenie ,citi” nie jest pojmowane natychmiast jako odpowiednik
stowa ,.city” (z hiszpanskiego: ,ciudad”, z greckiego ,,polis”).

Skarzace twierdza ponadto, ze Izba Odwotawcza powinna byla uwzgledni¢ fakt, iz
dzieki swojej renomie znak towarowy CITIBANK uzyskal wéréd odbiorcéw drugie
znaczenie, jako Ze postrzegaja go oni jako znak towarowy nalezacy do spotki Citi-
bank. Odbiorcom nie przyjdzie nigdy na mysl ,bank w miescie”, lecz przypomna
sobie natychmiast o Citibank, bardzo dobrze znanym banku, ktérego specyficzna
nazwa brzmi Citi.

Skarzace twierdza, ze miedzy wystepujacymi w sprawie uslugami wystepuje oczy-
wisty zwiazek, ktéry wywotuje prawdopodobieristwo nienaleznego korzystania przez
zgloszony znak towarowy z renomy wczesniejszych znakéw towarowych lub zaszko-
dzenia im.

Wskazuja one, ze jesli chodzi o uslugi ,posrednictwa celnego”, agenci oferuja szereg
ustug, ktére moga by¢ uznane za uslugi finansowe, jako Ze zaspokajaja one potrzeby
finansowe konsumentéw. Obejmuja one transakcje monetarne dokonywane na
rzecz innych przedsiebiorstw, a nie na rachunek agentéw, czyli dziatalnos¢ typowa
dla podmiotéw $wiadczacych ustugi finansowe, tak jak skarzace. Konsumenci moga
zatem tatwo skojarzy¢ uslugi ,posrednictwa celnego” z ustugami finansowymi.

Odnoszac sie do ustug dotyczacych nieruchomosci, skarzace twierdza, ze réwniez
miedzy tymi ustugami a ustugami finansowymi istnieje zwiazek, w szczegdlnosci jesli
chodzi o kredyty udzielane na zakup nieruchomosci i ustanawiane w takich przypad-
kach hipoteki.
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W ramach trzeciej czesci zarzutu skarzace twierdza, ze w sprawie zaistnialy takze
pozostale przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Twierdza one po pierwsze, ze zgloszone oznaczenie korzysta w sposéb nienalezny
z renomy znakéw towarowych CITI oraz z renomy znaku towarowego CITIBANK.
Skojarzenie zgtoszonego znaku towarowego z uslugami finansowymi i bankowymi
skarzacych wywota przeswiadczenie o niezawodno$ci i pewnej inwestycji, ktére moze
wprowadzi¢ w blad i ktérego konsekwencja moze by¢ nieuzasadnione przeniesienie
wyobrazenia. Skarzace podkreslaja w tym wzgledzie, ze znak towarowy CITIBANK
jest jednym z najbardziej cenionych znakéw towarowych na $wiecie i ze o jakosci
znakéw towarowych zawierajacych element ,citi” $wiadcza liczne nagrody uzyskane
przez doskonale ustugi Citigroup.

Po drugie uzywanie zgloszonego oznaczenia skutkuje ostabieniem renomy i charak-
teru odrézniajacego znakéw towarowych CITI. W zetknieciu ze zgloszonym ozna-
czeniem konsumentom przyjda natychmiast na my$l ustugi finansowe skarzacych,
z uwagi na niewatpliwa reputacje ich znakéw towarowych. W konsekwencji odréz-
niajacy charakter tych znakéw towarowych bedzie mniejszy, a odbiorcy nie beda juz
kojarzyli okreslenia ,.citi” ze znakami towarowymi skarzacych.

Po trzecie skarzace wskazuja na wysokie prawdopodobienistwo tego, ze zgloszone
oznaczenie zaszkodzi renomie znakéw towarowych CITI Podkres$laja one, ze uregu-
lowania dotyczace ustug finansowych sa bardziej surowe niz odnoszace si¢ do ustug
,posrednictwa celnego” oraz ustug dotyczacych nieruchomosci. Swiadczac ustugi
o nizszej jako$ci niz wymagana w stosunku do ustug finansowych, interwenient
bedzie szkodzil renomie znakéw towarowych CITIL
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Po czwarte skarzace podnosza, ze interwenient nie przedstawit zadnego dowodu na
to, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego jest uzasadnione.

W odniesieniu do pierwszej cze$ci zarzutu OHIM uwaza réwniez, ze wcze-
$niejszy znak towarowy CITIBANK cieszy sie duza renoma w odniesieniu do ustug
finansowych.

OHIM dodaje, ze im wigkszy charakter odrézniajacy i im znaczniejsza renoma
znaku towarowego, tym latwiej jest uzna¢, ze doszlo do naruszenia, zaréwno dlatego
ze znaczacej renomie fatwiej jest zaszkodzi¢ i jest ona bardziej podatna na préby
jej nienaleznego wykorzystania, jak i z tego wzgledu, ze znaki towarowe cieszace
sie renoma sa tatwiej rozpoznawalne, nawet jesli wystepuja w polaczeniu z innymi
elementami.

Jesli chodzi o drugg czes¢ zarzutu, OHIM uwaza, ze Izba Odwotawcza nie dokonata
wlasciwej oceny podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami w rozu-
mieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM podkresla, ze dwa znaki towarowe sa do siebie podobne, jesli jeden zawiera sie
w drugim w catosci lub jeéli wystepuje miedzy nimi przynajmniej cze$ciowa réwnos¢
co do jednego lub wiekszej liczby istotnych aspektéw (wyrok Sadu z dnia 23 pazdzier-
nika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla
Germany (MATRATZEN), Rec. s. I1-4335, pkt 30). Jest tak tym bardziej, gdy element
wspdlny ma wiekszg sile dominujaca niz element odrdzniajacy, czy to z uwagi na to,
iz wybija sie on ze wzgledu na swéj rozmiar lub umiejscowienie, czy to z powodu jego
wzglednie wyzszego charakteru odrézniajacego.
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OHIM uwaza, ze wczes$niejszy znak towarowy CITIBANK i zgloszony znak towarowy
maja element wspdlny w postaci elementu ,citi”, bedacego fonetycznie identycznym
i w obu przypadkach umieszczonym na poczatku znaku. Brak jest powodoéw, ktére
sklonilyby do odej$cia od zastosowania ogdlnej zasady, zgodnie z ktéra odbiorcy
przywiazuja wieksza wage do poczatku wyrazu niz do jego zakonczenia, zwlaszcza
gdy — jak to ma miejsce w niniejszej sprawie — zakonczenie wcze$niejszego znaku
towarowego opisuje ustugi, dla ktérych znak jest chroniony. Nieznacznie stylizowana
czcionka, jaka pisany jest zgloszony znak towarowy, nie przyciaga uwagi na tyle, by
istotnie zmieni¢ sposéb postrzegania wzrokowego tego znaku przez odbiorcéw.

Jest zatem bardziej niz prawdopodobne, ze w zetknieciu ze zgloszonym oznaczeniem
odbiorcy z fatwoscia rozpoznaja w nim najbardziej dominujaca cze$¢ wezesniejszego
znaku towarowego CITIBANK, zwlaszcza ze stowo ,bank” postrzegane bedzie przez
przytlaczajaca wigkszo$¢ odbiorcow w wigkszosci panstw Unii Europejskiej jako
wyraz opisujacy oznaczane tym znakiem uslugi, w odniesieniu do ktérych cieszy sie
on renoma. Wydzial Sprzeciwéw stusznie stwierdzit, ze w zetknieciu ze zgloszonym
znakiem towarowym konsumenci beda w stanie zauwazy¢ wystepowanie w obu
omawianych znakach okre$lenia ,citi” i Ze w konsekwencji z cala pewnoscia dojda
oni do przekonania o zwiazku istniejacym miedzy znakiem zgloszonym a wczesniej-
szym znakiem towarowym CITIBANK.

Odnoszac sie¢ do trzeciej czesci zarzutu, OHIM twierdzi, ze cho¢ w zaskarzonej
decyzji nie przeanalizowano pozostalych przeslanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, z uwagi na zasady ekonomiki procesowej Sad moze zbadac
sprawe merytorycznie w calosci. OHIM zwraca uwage, ze akta sprawy administra-
cyjnej zawieraja uwagi stron dotyczace tych pozostalych przeslanek i ze Wydziat
Sprzeciwdéw wypowiedzial sie juz w tej kwestii. Ponadto nie jest jego zdaniem
mozliwe rozdzielenie problemu renomy i podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw
towarowych od kwestii ewentualnej szkody lub nienaleznych korzysci.

OHIM wskazuje, ze poréwnanie wystepujacych w sprawie ustug moze sie okazac
przydatne przy ustalaniu, czy moze doj$¢ do ostabienia lub przy¢mienia znaku badz
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do korzystania z niego w sposéb pasozytniczy. Ustugi bankowe i finansowe objete
wczesniejszym znakiem towarowym CITIBANK oraz ustugi posrednictwa celnego
objete zgloszonym znakiem towarowym CITI wykazuja wyrazne zwiazki, jako ze
w obu przypadkach sa one zwigzane z ,biznesem”. Ustugi posrednictwa celnego
i ustugi finansowe sg niezbedne dla niektérych transakcji handlowych, takich jak
import-eksport czy miedzynarodowy transport towaréw. Zdaniem OHIM kregi
klientéw skarzacych i interwenienta sa w znacznej czesci tozsame, poniewaz klienci
interwenienta moga znac¢ bank skarzacych lub przynajmniej mogli o nim stysze¢, jako
ze przedsiebiorstwa te w ramach prowadzonej przez nie dziatalnos$ci przedstawiaja
akredytywy lub inne instrumenty bankowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, OHIM uwaza po pierwsze, ze uzycie elementu ,citi”
w odniesieniu do ustug wykazujacych pewien zwiazek z ustugami, dla ktérych wcze-
$niejszy znak towarowy CITIBANK zdobyl niekwestionowana renome, czyli ustug
finansowych, powoduje korzystanie z odrdzniajacego charakteru i renomy tego
znaku towarowego.

Po drugie, jesli chodzi o wystepowanie prawdopodobieristwa ostabienia znaku
poprzez jego zamglenie, OHIM twierdzi, Ze z uwagi na duza renome, jaka cieszy sie
znak towarowy CITIBANK w odniesieniu do spraw finansowych, odbiorcy rzeczy-
wiscie kojarza okre$lenie ,citi” wylacznie z dzialalno$cia skarzacych, Skojarzenie
to moze ulec ostabieniu w razie namnozenia si¢ innych znakéw towarowych CITI,
wystepujacych w kontekscie innej dziatalnosci. Interwenient nie wykazal, ze element
»Citi” nie jest kojarzony wylacznie ze skarzgcymi, ani ze jest on powszechnie uzywany.

Poza tym interwenient nie wykazal, Ze istnieje uzasadniony powd6d uzywania zgto-
szonego znaku towarowego. Uzywanie przez interwenienta znaku towarowego CITI
w Hiszpanii nie stanowi dostatecznego uzasadnienia, jako ze po pierwsze zakres
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ochrony geograficznej znaku hiszpanskiego nie odpowiada ochronie wnioskowanej
dla znaku zgloszonego, a po drugie zgodno$¢ z prawem rejestracji znaku hiszpan-
skiego zostala zakwestionowana przed sadami krajowymi.

Odnoszac si¢ do pierwszej czesci zarzutu, interwenient twierdzi, ze wykladnia
pojecia rodziny znakéw dokonana przez Izbe Odwotawcza jest prawidlowa i ze izba
ta stusznie uznala, iz skarzace nie wykazaly, by omawiane znaki towarowe cieszyly
sie wymagana renomg, z wyjatkiem znaku towarowego CITIBANK. Interwenient
wskazuje, ze Izba Odwolawcza nie kwestionuje wcale renomy znaku towarowego
CITIBANK.

Jesli chodzi o druga cze$¢ zarzutuy, interwenient uwaza, wbrew twierdzeniom skarza-
cych, ze Izba Odwotawcza zastosowala wlasciwe kryteria oceny podobienistwa miedzy
kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi w kontek$cie stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 (pkt 40—43 zaskarzonej decyzji) i zdawatla sobie sprawe, ze
wspomniana ocena jest mniej rygorystyczna niz ocena dokonywana w $wietle art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto jest oczywiste, ze z uwagi na znaczenie
ustug bankowych, odbiorcy tych ustug poswiecaja im wysoki poziom uwagi.

Stowo ,citi” moze by¢ uznane za element opisowy, poniewaz wymawiane jest jak
wyraz ,city”. Interwenient twierdzi, ze poczatkowo nazwa samej spoétki Citibank
brzmiata Citybank. Ponadto odbiorcy wcale nie uwazajg, iz specyficzna nazwa banku
brzmi Citi. Interwenient wskazuje w szczegdlnosci na istnienie licznych znakéw
towarowych CITI nienalezacych do skarzacych, ktére nie maja nic wspdlnego ze
znakiem towarowym CITIBANK.
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Poza tym interwenient uwaza, ze Izba Odwotawcza nie dopuscila sie btedu w ocenie
renomy znaku towarowego CITIBANK w krajach, w ktérych angielski nie jest jezy-
kiem powszechnie uzywanym, jako ze mozna zasadnie zalozy¢, iz nawet w Hiszpanii
odbiorcy dostrzegaja w wyrazie ,city” okreslenie miasta. Interwenient jest zdania,
ze w kontekscie stosownych czynnikéw zdefiniowanych w orzecznictwie Trybu-
nalu, ktérymi sa charakter towaréw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania oraz to,
czy konkuruja one ze sobg, czy tez si¢ uzupelniaja, miedzy ustugami objetymi koli-
dujacymi ze soba znakami towarowymi brak jest jakichkolwiek podobienistw (wyrok
z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 23).

Jesli chodzi o ustugi ,posrednictwa celnego” (bedace jedynymi ustugami, w odnie-
sieniu do ktérych Izba Odwolawcza zgodzila sie na rejestracje znaku), nie moga
one by¢ uznane za uslugi finansowe. Rozumowanie skarzacych prowadzi do absur-
dalnego wniosku, iz wszystkie profesje maja zwiazek z ustugami finansowymi, jako
ze czesto sie zdarza, ze podmioty wykonujace je dokonuja przelewéw na rachunek
swoich klientow.

W odniesieniu do trzeciej czesci zarzutu, interwenient wskazuje, ze w sprawie
nie zostaly spetnione pozostale przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Twierdzi on po pierwsze, ze zgloszony znak towarowy nie odnosi nienaleznych
korzysci z zadnego ze znakéw skarzacych. Interwenient podkresla w tym wzgle-
dzie, ze wystapil o rejestracje pierwszego znaku towarowego CITI w 1995 r., czyli
w okresie, gdy znak towarowy CITIBANK nie byl w Hiszpanii znany, a takze przed
zgloszeniem do rejestracji pozostatych znakéw towarowych, na ktérych oparty zostal
sprzeciw. Ponadto skarzace nie wykazaly jego zdaniem, ze pozytywne wyobrazenie,
jakie przepisuja one swojemu znakowi, moze zostal przeniesione na inne towary.
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Interwenient wskazuje w tym kontekscie na decyzje Trzeciej Izby Odwolawczej
OHIM z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie R 283/1999-3 HOLLYWOOD/Holly-
wood. W szczegdlnosci brak jest zwiazku miedzy ustugami objetymi wystepujacymi
w sprawie znakami.

Po drugie w ocenie interwenienta nie wystepuje prawdopodobienistwo ostabienia
znaku poprzez zamglenie, z uwagi na brak powiazania miedzy zgltoszonym znakiem
towarowym CITI a wcze$niejszym znakiem towarowym CITIBANK.

Po trzecie, w braku takiego powigzania miedzy omawianymi znakami, nie wystepuje
niebezpieczenstwo wyrzadzenia szkody renomie znaku towarowego CITIBANK.
Ponadto skarzace nie wykazaly istnienia prawdopodobieristwa wystapienia takiej
szkody, a w szczegélnosci nie wykazaly, by ustugi ,posrednictwa celnego”, ktére
w zadnej mierze nie wywoluja negatywnych skojarzen, mogly zaszkodzi¢ ustugom
finansowym.

Po czwarte, jesli chodzi o uzasadniony powdd uzywania zgloszonego znaku towaro-
wego, interwenient przypomina, ze znak ten jest identyczny z dwoma znakami wcze-
$niejszymi zarejestrowanymi przez hiszpanski urzad znakéw towarowych.

Ocena Sadu

Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczedniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku towa-
rowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do wczesniejszego
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znaku i jest zarejestrowany dla towardw lub ustug, ktdre nie sg podobne do tych, dla
ktorych wcezesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego, cieszy sie on renoma we Wspoélnocie i, w przy-
padku wczesniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie on renomg w danym
panstwie czltonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynositoby nienalezyte [nienalezne] korzysci z tego powodu lub
byloby szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy takiego wczesniejszego
znaku towarowego”.

Z uwagi na to, ze uslugi wymienione w zgloszeniu znaku towarowego nie sa podobne
do ustug, dla ktérych zarejestrowany zostal znak CITIBANK, zastosowanie art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 uzaleznione jest od wystapienia nastepujacych trzech
przeslanek: po pierwsze musi zachodzi¢ identycznos¢ lub podobienistwo wystepuja-
cych w sprawie znakéw towarowych; po drugie wczeéniejszy znak towarowy musi
cieszy¢ sie renomg; po trzecie musi istnie¢ niebezpieczenstwo, ze uzywanie bez
uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego oznaczaloby nienalezne
korzystanie z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towaro-
wego lub byloby dla nich szkodliwe.

Przestanki te musza wystapic tacznie, czyli niewystapienie choc¢by jednej z nich skut-
kuje brakiem zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 (wyrok Sadu z dnia
25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spa-Finders
Travel Arrangements (SPA FINDERS), Zb.Orz. s. II-1825, pkt 30 oraz wyrok z dnia
16 maja 2007 r. w sprawie T-137/05 La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26).

— W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu

Sad stwierdza, ze skarzace uwazaja zasadniczo, iz druga z przestanek wskazanych
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 zostala spetniona w odniesieniu do wszystkich
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znakéw towarowych sktadajacych sie na rodzine znakéw, na ktérg sie one powotuja.
Skarzace zarzucaja Izbie Odwolawczej niewlasciwe zrozumienie pojecia rodziny
znakdw, przejawiajace sie w postawionym przez nia wymogu wykazania powszechnej
znajomosci wiekszej liczby znakéw nalezacych do tej rodziny znakéw.

Jak zauwazyl interwenient, z zaskarzonej decyzji, a w szczegdélnosci z jej pkt 20
wynika, iz Izba Odwolawcza nie zakwestionowata renomy znaku towarowego CITI-
BANK. W zwiazku z powyzszym i wobec faktu, iz strony zgadzaja sie co do tego,
ze znak towarowy CITIBANK cieszy sie renoma, nalezy uznaé, ze druga przestanka
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest spelniona, bez koniecznosci
badania, czy wystepowanie tej przestanki dotyczy réwniez pozostatych znakéw towa-
rowych. Wynika z tego, ze nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie argumentéw
dotyczacych dowodéw na renome znaku zadanych w odniesieniu do pozostatych
znakéw towarowych nalezacych do rodziny znakéw.

— W przedmiocie drugiej czesci zarzutu

Jesli chodzi o przestanke dotyczaca identycznosci lub podobieristwa znakéw towa-
rowych, z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej
dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panistw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 40, s. 1),
ktérego tres¢ normatywna jest co do istoty identyczna z trescig przepisu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, wynika, ze dla spetnienia przestanki podobienstwa nie jest
konieczne wykazanie, ze w odczuciu danego kregu odbiorcéw w przypadku ciesza-
cego sie renoma wczeéniejszego znaku towarowego i zgloszonego znaku towarowego
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad. Wystarczy, by stopiefi podo-
biefistwa miedzy tymi znakami byl na tyle duzy, ze dany krag odbiorcéw nabierze
przekonania o istniejacym miedzy nimi zwiazku (ww. w pkt 25 wyrok w sprawie
Adidas, pkt 31).
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Istnienie takiego zwigzku nalezy ocenia¢ calosciowo, majac na uwadze wszystkie
majace znaczenie w danej sprawie czynniki (ww. w pkt 25 wyrok w sprawie Adidas,
pkt 30). Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen w kontekscie wizualnych, fonetycznych
lub koncepcyjnych podobienstw rozpatrywanych znakéw towarowych, powinno ono
opiera¢ si¢ na calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, ze szczeg6élnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (ww. w pkt 61 wyrok
w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 35).

Odnos$nie do plaszczyzny wizualnej, obecnos¢ elementu stownego ,citi” w obu
znakach towarowych skutkuje wystepowaniem miedzy nimi pewnego podobienstwa.
Ponadto okoliczno$¢, ze zgloszony znak towarowy CITI zawiera sie w catosci w znaku
towarowym CITIBANK i ze stanowi jego poczatkows cze$é, wzmacnia to podobien-
stwo na plaszczyznie wizualnej (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie MATRATZEN,
pkt 44, 48 i 50, ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 33 i ww. w pkt 61
wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 46).

Sad jest zdania, ze réwniez na plaszczyznie wizualnej to element ,.citi” jest najbar-
dziej dominujacy i odrézniajacy w znaku towarowym CITIBANK, jako ze wyréznia
on uslugi bankowe $wiadczone przez skarzace spos$rédd ustug swiadczonych przez
pozostate banki.

Jesli chodzi o ptaszczyzne fonetyczna, Sad stwierdza, ze wystepujace w sprawie znaki
towarowe maja dwie wspdlne sylaby ,ci-ti” i odréznia je od siebie tylko sylaba ,bank”.

Odnoszac si¢ do poréwnania znakéw towarowych na plaszczyznie koncepcyjnej,
nalezy zauwazy¢, ze sfowo ,.citi” nie zawiera samo w sobie zadnej innej tre$ci koncep-
cyjnej niz sztuczny zapis angielskiego wyrazu ,city”. Aspekt ten wspdlny jest obu
wystepujacym w sprawie znakom. Nie mozna uzna¢d, ze opisowy element ,bank”
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dominuje w znaku towarowym CITIBANK na plaszczyznie koncepcyjnej. Jako ze
istnieja setki bankdéw, ktérych nazwa konczy sie elementem ,,bank” (Comdirectbank,
HypoVereinsbank, Commerzbank, itp.), to poczatkowa cze$¢ ich nazwy pozwala na
ich odréznienie.

Jest oczywiste, ze element stlowny ,citi” zawiera sugestie do angielskiego slowa ,city”.
Sa one fonetycznie identyczne i podobne z wygladu. Powstaje pytanie, czy element
»Citi” posiada odrézniajacy charakter, czy tez nie, i czy wywoluje przede wszystkim
skojarzenie z miastem. W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze poczatkowo nazwa
banku Citibank brzmiata City Bank of New York i ze skarzace czesto posluguja sie
ich znakiem towarowym THE CITI NEVER SLEEPS.

Pisownia stowa ,citi” r6zni si¢ jednak od pisowni angielskiego wyrazu ,city”, a konsu-
ment ustug finansowych nie wybiera tego rodzaju uslugi nie zobaczywszy najpierw
pisowni nazwy danej instytucji finansowej. Poza tym dany krag odbiorcéw obejmuje
w niniejszej sprawie miliony oséb nieanglojezycznych. Ponadto, jak wskazal OHIM,
nie istnieje zaden bank, ktéry oferowalby swoje ustugi tylko na terenach miejskich.
Omawiany bank zmienil swoja poczatkowa nazwe City Bank of New York na Citi-
bank, z uwagi na jego rozwdj i ekspansje.

Z powyzszego wynika, ze element ,citi” ma charakter odrézniajacy.

Stwierdzone w ten spos6b podobienistwo miedzy wystepujacymi w sprawie znakami
towarowymi wystarczy, by odbiorcy mogli dostrzec miedzy nimi zwiazek wymagany
dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, przy czym nalezy przypomnie¢,
ze w tym celu nie jest wymagane wystepowanie prawdopodobienistwa wprowadzenia
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w btad. W konsekwencji Sad jest zdania, ze Izba Odwotawcza nieprawidlowo stwier-
dzita, iz wystepujace w sprawie znaki towarowe nie sa na tyle podobne, by mozna
bylo stwierdzi¢ istnienie takiego zwiazku, jaki jest wymagany dla zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Wynika z tego, Ze poprzez stwierdzenie braku podobienstwa wystepujacych
w sprawie znakéw towarowych Izba Odwolawcza naruszyta art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94, co wystarcza dla uwzglednienia niniejszej skargi. Jednak z uwagi na
zyczenia stron wyrazone przez strony gtéwne na rozprawie, Sad jest zdania, ze nalezy
przeanalizowa¢ dodatkowo trzecia cze$¢ zarzutu.

— W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu

Jesli chodzi o trzecia z przestanek wymienionych w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy przeanalizowa¢ ja z punktu widzenia trzech réznych rodzajéw
ryzyka, a mianowicie ryzyka polegajacego na tym, ze po pierwsze uzywanie bez
uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego zaszkodzi odrézniajacemu
charakterowi znaku wcze$niejszego, po drugie — zaszkodzi renomie tego znaku
lub po trzecie — bedzie powodowalo czerpanie nienaleznych korzysci z charak-
teru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 61
wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43-53; zob. takze analogicznie opini¢ rzecznika
generalnego F. G. Jacobsa w ww. w pkt 25 wyroku w sprawie Adidas, Rec. s. I-12540,
pkt 36-39).

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, aby przepis ten znalazl
zastosowanie, wystarczy wystapienie tylko jednego rodzaju niebezpieczenstwa,
o ktérym mowa wyzej (wyrok Sadu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03
SIGLA przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 36).
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Wtasciciel wcze$niejszego znaku towarowego nie ma obowiazku wykazywaé zaist-
nienia faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku towarowego, powinien on
jednak przedstawi¢ okoliczno$ci umozliwiajace stwierdzenie prima facie, ze w przy-
szto$ci zaistnieje prawdopodobienstwo czerpania nienaleznej korzysci lub wyrza-
dzenia szkody, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne (ww. w pkt 61 wyrok
w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40).

Mozna to stwierdzi¢ w szczegdlnosci na podstawie wynikéw logicznego wniosko-
wania opartego na analizie prawdopodobienstwa, przy uwzglednieniu zwyczajéw
w danym sektorze gospodarczym, a takze wszystkich pozostalych okolicznosci
sprawy.

Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niej-
szego znaku towarowego nalezy rozumie¢ jako obejmujace przypadek, w ktérym
maja miejsce oczywisty wyzysk i oczywiste pasozytnicze wykorzystanie stynnego
znaku towarowego lub préba czerpania korzysci z jego reputacji (ww. w pkt 61 wyrok
w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51).

Wreszcie, im bardziej znaczace s charakter odrdzniajacy i renoma wczes$niejszego
znaku towarowego, tym latwiej mozna przyjac zaistnienie naruszenia tego znaku
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie
SPA-FINDERS, pkt 41).

Jak wskazano powyzej, renoma znaku towarowego CITIBANK w sektorze uslug
bankowych we Wspdlnocie Europejskiej jest niekwestionowana. Renoma ta koja-
rzona jest z cechami wlasciwymi sektorowi bankowemu, czyli wyptacalnoscia, uczci-
woscia i wsparciem finansowym dla klientéw indywidualnych i korporacyjnych w ich
dziatalnosci zawodowej i inwestycjach.
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Jak przyznaje OHIM, istnieje oczywisty zwiazek — a takze nakladanie si¢ na siebie
grup klientéw skarzacych i interwenienta — miedzy ustugami posrednictwa celnego
a uslugami finansowymi oferowanymi przez takie banki, jak skarzace, poniewaz
klienci zajmujacy sie handlem miedzynarodowym oraz przywozem i wywozem
towaréw korzystaja takze z ustug finansowych i bankowych, ktérych te transakcje
wymagaja. Wynika z tego, Ze istnieje prawdopodobienstwo, iz klienci ci beda znali
bank skarzacych z uwagi na jego znaczaca renome na skale $wiatowa.

W zwigzku z tym Sad uwaza, ze istnieje duze prawdopodobienstwo, iz uzywanie zglo-
szonego znaku towarowego CITI przez agencje celne, a zatem w odniesieniu do dzia-
talnosci posrednictwa finansowego w zarzadzaniu zasobami finansowymi i nieru-
chomosciami na rzecz klientéw, moze prowadzi¢ do pasozytowania, czyli czerpania
nienaleznej korzysci z ugruntowanej renomy znaku towarowego CITIBANK i z istot-
nych srodkéw finansowych zainwestowanych przez skarzacych w celu osiagniecia tej
renomy. To uzywanie zgloszonego znaku towarowego CITI mogloby takze wywolac
przekonanie, Ze interwenient jest zrzeszony ze skarzacymi lub ze do nich nalezy, co
w rezultacie mogloby utatwi¢ oferowanie uslug oznaczonych zgloszonym znakiem.
Ryzyko to jest tym wieksze, ze skarzacym przystuguja prawa do kilku znakéw towa-
rowych zawierajacych element ,citi”.

Wreszcie Sad uwaza, ze interwenient nie przedstawil dowodu na to, ze uzywanie
znaku towarowego odbywa sie zgodnie z reguta uzasadnionych powodéw.

Uzywanie przez interwenienta znaku towarowego CITI w Hiszpanii nie stanowi
dostatecznego uzasadnienia, jako ze po pierwsze zakres ochrony geograficznej znaku
hiszpanskiego nie odpowiada ochronie wnioskowanej dla znaku zgloszonego, a po
drugie zgodno$¢ z prawem rejestracji znaku hiszpanskiego zostata zakwestionowana
przed sadami krajowymi. Podobnie bez znaczenia jest okoliczno$¢, ze interwenien-
towi przystuguja prawa do nazwy domeny ,citi.es”.
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s W zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ réwniez trzecia czes¢ trzeciego zarzutu

i w konsekwencji stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez potrzeby orzekania
w przedmiocie pozostatych zarzutéw podniesionych przez skarzacych.

W przedmiocie kosztow

37 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony prze-
ciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

ss  Poniewaz OHIM przegral sprawe z uwagi na stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej
decyzji, nalezy obcigzy¢ go kosztami wlasnymi, a takze kosztami poniesionymi przez
skarzacych, oraz orzec, ze interwenient poniesie koszty wlasne.

Z powyzszych wzgledow

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 1 marca 2005 r. (sprawa R 173/2004-1).
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2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Citigroup, Inc.
i Citibank, NA, w tym koszty poniesione przez nie w zwiazku z postepowa-
niem przed Izba Odwotawcza.

3) Citi, SL ponosi wlasne koszty.

Cooke Labucka Prek

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon ].D. Cooke
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