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Beslut om rdtteise enligt 26 § forvaltningslagen

INNEHAVARE

CITILET AB (publ) (1986:223). ‘

Box 10 2007-09-26  aot v

450 52 Dingle Asko Annala
Patent- och registreringsverket (PRY) avslédr
invdndningen med ovanstdende nummer med stdd

BESLUT av 21 § andra stycket varumdrkeslagen (1960:644)

ARENDET

Arendet avser inviindning mot varumirket CITILET AB (PUBL), i figur atergivet nedan,
med registreringsnummer 379724, registrerat f5r fastighetsmakleri; finansiella tjanster,
monetéra tjdnster och forsikringsverksamhet i klass 36, samt uppfrande/anliggande av
byggnationer; reparation/underhall och installationstjanster i klass 37.

CITILET AB o

Innehavarens mirke.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphivs och gor gallande att mirket sr
forvixlingsbart med de svenska varumérkesregistreringarna CITIBANK, med
registreringsnummer 154864, registrerat for bankverksamhet 1 klass 36, CITIBANKING,
med registreringsnummer 189412, registrerat for forsikringsverksamhet och finansiell
verksamhet i klass 36, CITICARD, med registreringsnummer 165865, registrerat for bland
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annat forsikringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, CITICASH, med
registreringsnummer 165866, registrerat for bland annat frsikringsverksamhet och
finansiell verksamhet i klass 36, CITICORP, med registreringsnummer 152684, registrerat
for forsakringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, samt CITIAGENT, med
registreringsnummer 198987, registrerat for bland annat forsikringsverksamhet och
finansiell verksamhet i klass 36.

Forutom ovan ndmnda varumérken #r foretagen inom Citigroup-gruppen innehavare av 54
EG-registreringar eller ansdkningar vilka samtliga omfattar tjéinster ingdende i klass 36. Av
dessa miirks gemenskapsvarumirkena CITILIFE, med registreringsnummer 1587427,
registrerat for forsakringsverksamhet; finansiella tjinster; monetira tjénster och
fastighetsmikleri i klass 36, CITIBANK, med registreringsnummer 179531, registrerat for
bland annat forsikringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetéira tjénster; fastighetsmikleri,
i klass 36, CITIGROUP, med registreringsnummer 867879, registrerat fér bland annat en
komplett uppséttning av forsikringstjinster och finansiella tjanster; banktjéinster;
kreditkortstjéinster; virdepappershandel, konsult- och garantitjinster; investeringstjénster, i
klass 36, samt CITIGROUP, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 1059021,
registrerat for bland annat forsikringsverksamhet; finansiella tjéinster; monetira tjinster;
fastighetsmakleri, klass 36.

Till stéd hérfor anfor invéindaren i allt viisentligt f6ljande. Invéndaren Citigroup Inc. dr
kanske virldens storsta finansiella institut med 6ver 300.000 anstillda och med drygt 200
miljoner kunder runtom viérlden. Tittar man pa Citigroups hemsida framgér det dér att man
bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1973. Inom den s.k Citigroup-gruppen ingér férutom
Citicorp, som just fusionerats in i Citigroup, &ven Citibank, som #r ett i Sverige vélként
varumérke. Samtliga mirken som tillkommer Citicorp och Citibank administreras av
mvéndaren Citigroup Inc. Inom gruppen &r man innehavare till en méingd registreringar av
olika mérken 1 Sverige (ovan ndmnda) vilka inleds med stavelserna CITI- och som omfattar
tjéinster ingaende i klass 36.

crtigroup’

Gemenskapsvarumérke nr 1059021.

Alla dessa ans6kningar och registreringar har full giltighet i Sverige. Det dominerande
momentet 1 det varumirke som invéndningen riktar sig mot &r naturligtvis firma- och
mirkesdominanten CITILET. Beaktar man att samtliga i Sverige forekommande
varumirkesregistreringar i klass 36 vilka inleds med stavelserna CITI- innehas av Citigroup-
gruppen, forutom innehavarens mérke, &r det ganska tydligt att konsumenten forleds tro att
CITILET har ndgot samband med Citigroup eller Citibank. Det dberopande
gemenskapsvarumérket CITILIFE ar dessutom synnerligen likt mérkesdominanten CITILET
1 innehavarens mérke eftersom badda mérkena inleds med stavelserna CITI- {5ljt av
bokstaven L och déirefter forekomsten av bokstaven E i bdda mirkena. Att varumiirket
CITILET édven innehaller en paraplysymbol stérker forvixlingsrisken med Citigroups
mirken eftersom paraplysymbolen (se ovan) aterfinns i atskilliga av invindarens mirken och
dven 1 registrerat separat varumérke 1 Sverige under registreringsnummer 341392 f6r bland
annat samtliga tjnster 1 klass 36. Kombinationen av stavelsen CITI- med paraplysymbolen
leder 4n mer tankarma till Citigroup-gruppen och deras mycket kiinda varumérken.



PRV

PATENI~ OCH AEGISTRERINGSVERXET

Innehavaren av varumérket, som beretts tillfélle att yttra sig, har inte bemétt inviindningen.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvénder i en néringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som #r registrerat efter
tidigare anstkan eller med nigon annans varukiinnetecken som 4r inarbetat d& ansdkan om
registrering gors.

Av 14 § forsta stycket punkten 9 varuméarkeslagen framgér att ett varumarke inte far
registreras om mérket ar forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
négon annan och ir registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kiéinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser tjinster av samma eller liknande slag.

Frigan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framf®r allt méirkenas likhet samt likheten
avseende de varor och/eller tjdnster som mérkena avser. Avgérande vid besvarande av
frAgan om forvixlingsbarhet blir, i de fall varu- och/eller tjansteslagslikhet kan konstateras, i
vilken méan kinnetecken kan bedomas likna varandra. Bedémningen av denna friga skall
grundas pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall &ven tas till om orden i de
aktuella markena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid
risken fr att konsumenterna genom association uppfattar att det rider ett samband mellan
varumérkena skall beaktas.

PRV gor foljande bedomning.

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invindaren dberopade varumirket CITIAGENT,
med registreringsnummer 198987, har avforts ur det nationella varumirkesregistret. Denna
registrering kommer drmed inte vara foremal for forevarande bedomning, Ifrigavarande
varumirke har emellertid, genom &beropad senioritet, ersatts av gemenskapsvarumérket
CITIAGENT med registreringsnummer 952077 som kommer att vara foremal for den
f6ljande forvixlingsbedomningen.

Betriffande tjansteslagslikheten kan konstateras att de av invindaren Aberopade
varumérkena och innehavarens varumérke omfattar skydd fér varor som 4r av samma och
liknande slag, i vad avser forsikringsverksambhet, finansiella tjinster, samt monetira tjanster
1 klass 36. PRV finner dirmed att det foreligger tjinsteslagslikhet mérkena emellan,

Betriffande markeslikheten innehaller innehavarens mirke och de av invindaren &beropade
varumérkena samtliga forledet CITI- efterfoljt av ett mer eller mindre beskrivande efterled.
Mirkena kan ddrmed erkdnnas en viss visuell likhet betriiffande denna forsta del.
Innehavarens mérke innehdller dock dven ett figurativt moment samt firmabeteckningen AB,
som visserligen i sig kan anses besitta svag sirskiljningsfrmaga men som #nd4 paverkar det
visuella intrycket av mirket beddmt i1 dess helhet.

Det framgar av forarbetena till varumérkeslagen (SOU 1958:10 s. 252) att; "om sérskilt
framtridande moment 1 ett kiinnetecken efterliknats i ett annat, kunna kinnetecknen vara
forvixlingsbara utan hinder av att 6vriga bestandsdelar dro olika. Hit hér fiven det fall att B:s
kénnetecken innehéller bestandsdel, som dr gemensam for flera i en serie ingiende
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kénnetecken tillhorande A". Vidare stadgas det i Patentbesviirsrittens dom i mal 03-334,
CITIKEY, att "det kan kanske inte helt uteslutas att en sddan bestdndsdel i sig kan ha en s&
stark sérskiljningsformaga att den, 1 freningen med andra mérkeselement, pa detta sitt
kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung nér den anviinds i ett kiinnetecken. En
forutsittning hérfor &r dock normalt, att omséttningskretsen kénner till anvindningen av
miirkesserten och dérvid forknippar den gemensamma bestindsdelen, i forening med
mirkesuppbyggnaden i 6vrigt, med ett visst kommersiellt ursprung”.

PRYV finner att forledet CITI-, i de av inviindaren &beropade miirkena, ej besitter sddan
sdrskiljningsférméga att det uppfattas som ett kéinnetecken for inviindaren Gmf
Patenbesvirsrittens dom i mal 03-334 CITIKEY) Vidare innehéller innehavarens mirke
efterledet -LET, som skiljer sig 4t fran efterleden i de av inviindaren &beropade méirkena
bade till sitt uttal och utseende. Skillnaderna i mérkena forstirks ytterligare, som ovan redan
sagts, av att innehavarens mérke ocksa bestar av firmabeteckningen AB samt dven innehaller
ett figurativt moment. Dérmed finner PRV vid en samlad bedémning att innehavarens mirke
inte &r forvixlingsbart med de av inviindaren &beropade varumérkena.

Foljaktligen utgér grunderna for invindningen ej hinder for registreringens fortsatta bestand.

Invéndningen skall darfor avslas.

Beslutat den 2 6 JyL 2007

VALl

Ulrika Axelsson

Nina Gudmarsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin
beslutets dag.




