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YRKANDE M.M.

Citigroup Inc. har 1 Patentbesvarsriatten vidhallit sin ans6kan om registre-
ring av varumérket CITI.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att méarket CITI avseende
bl.a. marknadsféring av varor och tjanster for andra pa basis av kundloja-
litet och beloningsprogram 1 klass 35 inte ar forvaxlingsbart med nagot av
de motanférda varumérkena CITY SVERIGE och CITY (vm.reg. nr 343068
resp. 343069), bada skyddade for marknadsféring av annonspaket samt

kundinformation vid férsaljning av annonsutrymme 1 klass 35.

Citigroup har till utveckling av talan, utéver vad som antecknats i PRV:s
beslut, anfort bl.a. féljande.

Det sokta varumaéarket ar avsett att anvandas for att anbringas pa poang-
och betalkort. Anvindandet sker i samarbete med MasterCard och Shell.
De tjanster for vilka de motanférda méarkena ar registrerade ar mycket
specifikt avgransade. Nagon liknande verksamhet ar det inte. Inte heller
erhaller de motanforda varuméarkena ett skyddsomfang som omfattar den
typ av poang- och kortverksamhet som kidnnetecknet CITI &r ansokt for.

Sammanfattningsvis foreligger inte nagon varuslagslikhet.

Lydelsen CITY ar mycket vanligt forekommande som varumérke. I PRV:s
register patraffas 240 méarken som bestar av eller borjar med ordet CITY.
Skyddsomfanget for lydelsen CITY i klass 35 maste vara mycket snavt och
1 princip begransat till identisk lydelse.

Det sokta market CITI ar valkant varumérke fér innehavaren Citigroup
Inc., som ar en av varldens ledande banker och finansiella institut. Varu-
mérket CITI har av de oberoende ledande marknadsundersékningsfore-
tagen Interbrand och Brandz rankats som ett av de mest kdnda och varde-
fulla varumérket i1 varlden. Citigroup har dessutom tagit fram en s.k.
”Aided awareness” marknadsundersékning fér Sverige. Av undersékningen
framgar att det ar 2007 fanns en marknadskédnnedom om ca 60 % bland
konsumenter. Vid ansokningstillfallet ar 2006 torde marknadskanne-
domen bland konsumenter ha legat pa atminstone 50 %. Varumérket ar
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diarmed att anse som ett inarbetat kinnetecken med stark sarskiljnings-

formaga.

Citigroup har aberopat viss ny bevisning i malet.
DOMSKAL

Det far, sa som PRV anfort, anses foreligga likhet 1 varuméarkesrattslig
mening mellan sddan marknadsféring av varor och tjanster for andra pa
basis av kundlojalitet och beléningsprogram 1 klass 35 som det sokta
market CITI avser och den marknadsféring av annonspaket samt kund-
information vid férsédljning av annonsutrymme i samma klass som de
motanférda varuméarkena CITY och CITY SVERIGE bada ar registrerade
for.

Det foreligger vidare, som verket ocksa anfort, saval visuell som fonetisk
och associationsméssig likhet mellan det sokta méarket CITI och de mot-
staende méarkena CITY respektive CITY SVERIGE. Patentbesvarsriatten
delar darfor PRV:s bedomning att de motstaende kdnnetecknen &r forvax-
lingsbart lika.

Huruvida kdnnetecknet CITI ar val ansett for nagon vara, tjanst eller
verksamhet saknar i forevarande fall betydelse for bedomningen av om det
yngre méarket ar forvaxlingsbart med nagot av de aldre.

Pa grund av det anfoérda ar det yngre varumarket, som PRV funnit, for-

vaxlingsbart med vart och ett av de aldre. Overklagandet kan darfor inte
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande,
Jenette Backvall, referent, och Annika Ryberg. Enhalligt.



