TELETECH HOLDINGS MOT HARMONISERINGSBYRAN — TELETECH INTERNATIONAL
b (TELETECH GLOBAL VENTURES)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 25 maj 2005 "

I mal T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc., Denver, Colorado (Forenta staterna), foretritt av
advokaterna E. Armijo Chévarri och A. Castdn Pérez-Gémez,

stkande,

mot

Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av 1. de Medrano Caballero och
S. Laitinen, bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegdngssprak: spanska,

II-1771




DOM AV DEN 25.5.2005 — MAL T-288/03

varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyréns 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

Teletech International SA, Paris (Frankrike), foretritt av J.-F. Adelle och
F. Zimeray, ’

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmonisering-
sbyrans forsta overklagandenimnd den 28 maj 2003, i dess rittade lydelse (R
412/2001-1), betriffande ett ogiltighetsforfarande mellan Teletech International SA
och TeleTech Holdings, Inc.,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(andra avdelningen),

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och L. Pelikénova,
justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansbkan som inkom till férstainstansrittens kansli den 13 augusti
2003,

med beaktande av harmoniseringsbyrdns svarsinlaga, som inkom till férstain-
stansrittens kansli den 16 december 2003,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till férstainstansrittens
kansli den 9 januari 2004,

med beaktande av repliken, som inkom f{ill forstainstansrittens kansli den
26 april 2004,

och efter att forhandling hallits den 30 november 2004, vid vilken intervenienten
inte deltog,

foljande

Dom

Malets bakgrund

Sékanden erholl den 22 april 1999 registrering av gemenskapsordmirket TELE-
TECH GLOBAL VENTURES vid Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller) (nedan kallad harmonisering-
sbyrén).

Varumérket, vars prioritetsdatum r den 1 april 1996, avser bland annat tjinster som
omfattas av klasserna 35 och 38 i Nicesverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957,
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med #ndringar och tilligg. Dessa tjinster motsvarar for var och en av klasserna
foljande beskrivning:

— Klass 35: "Telefonsvarstjinster; arbetsformedling; annons- och reklamverksam-
het; foretagsledningshjilp bestdende av ledningshjilpmedel, platsvalstjénster
och multimediekundtjinster for kunder inom andra foretag som erbjuder
telefon- och e-posttjinster samt globala datorndtverkstjanster for att hjilpa
andra foretag med forsiljning av deras varor och tjénster; tjinster avseende
kontraktering av personal och anliggningar samt foretagsledningshjilp i
nédsituationer; hjilpa andra foretag att erbjuda sina varor och tjénster for
forsiljning eller leasing via telefon, e-post och globala datornitverk; mottagning
av och svarande pa forfragningar frn kunder for andra foretag via telefon, e-
post och globala datornitverk; erbjuda tekniskt stod till kunder som anvénder
andra foretags produkter; upplatande av tillfillig personal.”

— Klass 38: "Telekommunikation.”

Den 29 september 1999 ansokte intervenienten om ogiltigforklaring av detta
gemenskapsvarumirke med stod av artikel 55.1 b i radets forordning (EG) nr 40/94
av den 13 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det #ldre varumirke som &beropats till stéd for ansékan om ogiltigforklaring dr
ordmirket TELETECH INTERNATIONAL, for vilket ansokan ingavs den 10 januari
1996 och registrerades i Frankrike for att avse foljande tjanster som omfattas av
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klasserna 35 och 38 i Nicedverenskommelsen: "Tekniska tjinster i samband med
ledning av kommersiell- verksamhet eller reklamverksamhet och ledning av
kundtjanstcentraler och/eller telefoncentraler (hantering av kundregister och
tjdnster, mottagning av bestillningar, programvarustid, tekniskt stéd, planering av
telefoncentraler) och alla tjéinster med anknytning till ovan nimnda verksamheter”
(nedan kallat det dldre franska varumirket).

Ansdkan om ogiltigforklaring grundade sig pa artikel 52.1 a i férordning nr 40/94
och avség alla tjinster som omfattades av det dldre varumiirket. Enligt ordalydelsen i
ansékan var denna riktad mot féljande tjinster, som avsigs med gemenskapsvaru-
mirket: "Ledning av kommersiell verksamhet for tekniska tjdnster och kundtjinst-
centraler och/eller telefoncentraler”, vilka omfattas av klass 35, och
"telekommunikation”, som omfattas av klass 38.

Genom beslut av den 22 februari 2001 bif6ll annulleringsenheten delvis ansékan om
ogiltigforklaring med stéd av artiklarna 52.1 a och 8.1 b i forordning nr 40/94. Den
ogiltigforklarade dirmed gemenskapsvarumirket delvis, néirmare bestimt betrif-
fande foljande tjinster: "Telefonsvarstjinster; foretagsledningshjilp bestiende av
ledningshjilpmedel, platsvalstjinster och multimediekundtjinster for kunder inom
andra féretag som erbjuder telefon- och e-posttjanster samt globala datornitverk-
stjdnster for att hjilpa andra foretag med forsiljning av deras varor och tjdnster;
hjélpa andra foretag att erbjuda sina varor och tjinster for forsiljning eller leasing
via telefon, e-post och globala datornitverk; mottagning av och svarande pa
forfrigningar fran kunder foér andra foretag via telefon, e-post och globala
datornitverk”, vilka omfattas av klass 35, och “telekommunikation”, som omfattas
av klass 38.

Den 23 april 2001 6verklagade sékanden annulleringsenhetens beslut till harmoni-
seringsbyrén,
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Genom beslut av den 28 maj 2003 (nedan kallat det ifrgasatta beslutet) bif6ll
harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd 6verklagandet delvis, vad betréffar
"foretagsledningshjilp bestaende av ledningshjilpmedel och platsvalstjinster” och
fann i huvudsak att dessa tjanster inte omfattades av ansdkan om ogiltigforklaring.
Overklagandet avslogs i dvrigt.

Overklagandenimnden fann att omsittningskretsen bestod av franska fackmén
inom handelssektorn, vars uppmirksamhetsgrad dr hégre &n genomsnittskon-
sumentens. Den fann i huvudsak att kinnetecknen uppfattades som likartade av
omsattningskretsen, eftersom deras dominerande inslag — ordet teletech — var
identiska. Den fann vidare att de tjanster som avségs i ansokan om ogiltigforklaring
delvis var identiska och delvis likartade och konstaterade foljaktligen att det foreldg
en risk for forvixling mellan de berérda varumirkena som motiverade en delvis
ogiltigférklaring av gemenskapsvarumarket.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall ogiltigforklara det ifrdgasatta
beslutet, i forsta hand pa grund av ett &sidosdttande av ”principerna att
gemenskapsvarumirken och nationella varumiirken och sirskiljande kénnetecken
skall kunna existera parallellt och jamféras med varandra” och ett asidosittande av
sokandens ritt till forsvar samt, i andra hand, pa grund av ett asidosittande av artikel
8.1 b i férordning nr 40/94.

Sokanden har vidare vid forhandlingen yrkat att forstainstansrétten skall forplikta
harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall
— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stéd for sin talan i forsta hand aberopat tva grunder, for det forsta
ett asidosittande av “principerna att gemenskapsvarumirken och nationella
varumirken och sirskiljande kénnetecken skall kunna existera parallellt och
jimféras med varandra” och for det andra ett asidosittande av ritten till forsvar, I
andra hand har sokanden hévdat att ¢verklagandenimnden har asidosatt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Forstahandsgrunderna

Grunden om ett asidosittande av "principerna att gemenskapsvarumirken och
nationella varumirken och sirskiljande kinnetecken skall kunna existera parallellt
och jamforas med varandra”

— Parternas argument

Stkandebolaget har gjort gillande att det sedan ar 1992 #r innehavare av ett
varumirke som #r notoriskt kint[*] i den mening som avses i artikel 6a i
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Pariskonventionen for skydd av den industriella dganderitten av den 20 mars 1883,
med #ndringar och tilligg, inom Europeiska unionen och darmed i Frankrike. [*I
dverensstimmelse med terminologin i férordning nr 40/94 anvénds nedan
begreppet "vilkint”. Overs. anm.] Detta vilkinda varumirke bestdr av ordmirket
TELETECH GLOBAL VENTURES (nedan kallat det vilkéinda varumirket).

Enligt sokanden skall detta varumérke anses ha prioritet i forhallande till det dldre
varumirket i enlighet med den franska lagstiftningen, artikel 6a i Pariskonventionen
och artikel 16 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter av den
15 april 1994 (EGT L 336, s. 214; svensk specialutgva, omrade 11, volym 38, 5. 216)
(nedan kallat TRIPs-avtalet).

Principen att gemenskapsvarumirken och nationella varumirken skall kunna
existera parallellt medfér enligt sékanden att denna #ldre ritt till det ldre franska
varumirket i fraga skall beaktas vid forfarandet om ogiltigforklaring av gemens-
kapsvarumirket. Vid férhandlingen uppgav sokanden nérmare, som svar pi en fraga
fran forstainstansritten, att dessa tvd varumirken har existerat parallellt pa den
franska marknaden utan att detta lett till konflikter och att s6kanden inte sett nigon
anledning att viicka talan gentemot det éldre franska varumiirket vid fransk domstol.

Sokanden har hévdat att forordning nr 40/94 skall tolkas i enlighet med némnda
princip att gemenskapsvarumérken och nationella varumarken skall kunna existera
parallellt. Denna tolkning innebér en analog tillimpning av artikel 106 i forordning
nr 40/94. Dirav foljer att om det i en medlemsstat finns ett vilkint varumérke som
dr identiskt med det ifragasatta gemenskapsvarumirket, kan detta dberopas som
invindning av innehavaren av dessa tvd varumirken vid en anstkan om
ogiltigforklaring av gemenskapsvarumérket, d& det dldre varumirke som ansékan
om ogiltigforklaring grundar sig pa dr registrerat i samma stat och detta &ldre
varumiirke har ett prioritetsdatum som ligger mellan det for det vilkénda
varuméirket och det for det ifrigasatta gemenskapsvarumarket.
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Enligt sdkanden har éverklagandenimnden i punkt 21 i det ifrigasatta beslutet
uttryckligen godtagit sokandens stdndpunkt, di den angett att ett varumirkes
renommé kan &beropas som ett led i att visa att det foreligger en rittsligt verksam
form av parallell existens. Trots detta uttalande har dock overklagandenimnden inte
gjort ndgon beddmning av huruvida det vilkinda varumirke som sokanden
aberopat har nigot renommsé.

Harmoniseringsbyran har tillbakavisat s¢kandens argument och har vidare framfért
att sdkanden under det administrativa forfarandet vid annulleringsenheten och
odverklagandendmnden varken har pastatt eller visat att det sedan ar 1992 har funnits
ett vilkant sérskiljande kdnnetecken i Frankrike.

Sokandebolaget har pd denna punkt svarat att det har gjort gillande, savil i sitt
yttrande till annulleringsenheten som i sin inlaga till 6verklagandenimnden, att det
var innehavare av ett sirskiljande kinnetecken som var vilkint i Europeiska
unionen sedan dr 1992. Eftersom det &r Frankrike som ir det relevanta territoriet,
kunde stkanden per definition bara hinvisa till skyddet for detta vilkinda
kiannetecken pa den franska marknaden.

Intervenienten har understrukit att det franska varumirket TELETECH INTER-
NATIONAL har ett tidigare prioritetsdatum #n gemenskapsvarumirket i fraga. Det
dr darfér inte relevant huruvida det finns ett pastatt vilkint varumirke som tillhér
sékanden. Intervenienten har dessutom ifrigasatt att sékanden innehar en sidan
dldre ritt.
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— Forstainstansrittens bedomning

Den forsta huvudgrunden hinfor sig till ett argument som verklagandendmnden
har uttalat sig om i punkt 21 i det ifrigasatta beslutet. Denna punkt har foljande
lydelse:

"[1t] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to
rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES],
whether in countries outside or even inside the Member States of the European
Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged
to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come
within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n° 40/94]
unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a
legally effective form of co-existence. This is not the case here.” ("Det ér inte till
nagon hjilp fér innehavaren av [gemenskapsvarumirket] att forsoka stodja sig pa
pastaendet att dennes varumérke [TELETECH GLOBAL VENTURES] har ett
renommé, oavsett om det giller linder utanfér eller rentav inom Europeiska
gemenskapens krets av medlemsstater. Sasom innehavare av ett registrerat
gemenskapsvarumirke maste denne i ett ogiltighetsforfarande ge vika for ett dldre
varumirke som anses tillhéra nagon av kategorierna i artikel 52 [i férordning
nr 40/94], savida inte varumiirkets renommé gérs gillande som ett led i ett forsok att
visa att det foreligger en rittsligt verksam form av parallell existens. S &r inte fallet
har.”) |

Det skall inledningsvis papekas att den formulering som éverklagandendmnden valt
i punkt 21 i det ifrdgasatta beslutet tycks inrymma flera olika aspekter. Punkten i
fraga skulle for det forsta kunna betyda att overklagandenimnden funnit att den
parallella existensen av det &ldre franska varumirket och det vilkinda varumérket
hade kunnat paverka bedémningen av forvixlingsrisken men att sokanden inte har
aberopat detta. For det andra skulle den kunna tolkas sa att éverklagandenimnden
funnit att sdkanden inte har anfért omstidndigheter som kan visa en sadan parallell
existens. For det tredje 4r det tinkbart att 6verklagandenimnden funnit att
existensen av ett vilkint varumirke i sig saknade betydelse for den anstkan om
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ogiltigforklaring som den hade att préva. Med hénsyn till den siledes konstaterade
rickvidden, #r formuleringen i punkt 21 i det ifragasatta beslutet mycket kortfattad,

Enligt artikel 73 forsta meningen i forordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyrans
beslut innehdlla beslutets grunder. Denna skyldighet har samma omfattning som
den i artikel 253 EG (forstainstansriittens dom av den 28 april 2004 i de férenade
mélen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrdn — Vitakraft-
Werke Withrmann och Friesland Brands (VITATASTE och METABALANCE 44),
REG 2004, s. 11-1149, punkt 72). Det ror sig har om en fraga enligt tvingande riitt
som forstainstansritten kan avgéra ex officio.

Enligt fast rittspraxis har skyldigheten att motivera individuella beslut till syfte att
dels upplysa den som berérs dérav om skilen for den vidtagna tgirden for att
denne skall kunna gora gillande sina rittigheter, dels gora det mojligt for
gemenskapsdomstolarna att préva beslutets lagenlighet (domen i det ovannimnda
mélet VITATASTE och METABALANCE 44, punkt 73 och dér anférd rattspraxis).
Av motiveringen skall klart och tydligt framgd hur den som antagit réttsakten har
resonerat.

Med tillimpning av dessa kriterier anser forstainstansritten att motiveringen i det
ifrigasatta beslutet &ndd &r tilluicklig for att forsta overklagandenimndens
resonemang. Aven om den exakta rickvidden av punkt 21 i det ifrgasatta beslutet
inte dr enkel att avgéra framgér det &nda tydligt att éverklagandenimnden funnit att
argumenten om férekomsten av ett pastitt vilkint varumirke i detta fall saknade
betydelse for bedémningen av forvixlingsrisken. Sakinnehallet i detta resonemang ir
tilleéickligt tydligt for att stkanden skall kunna ifragasitta det. Det ifragasatta
beslutet skall dérfor inte ogiltigforklaras pa grund av ett sidosittande av
motiveringsskyldigheten.

II - 1781




27

28

29

30

DOM AV DEN 25.5.2005 — MAL T-288/03

Enligt artikel 52.1 a i forordning nr 40/94 skall ett gemenskapsvarumirke
ogiltigforklaras, efter ansékan hos harmoniseringsbyran, om det finns ett sidant
dldre varumirke som avses i artikel 8.2 i denna foérordning och om kraven i
artikel 8.1 b i férordningen dr uppfyllda.

Enligt ordalydelsen i artikel 8.2 a i och ii i forordning nr 40/94, till vilken en
uttrycklig hinvisning ges i artikel 52.1 a i forordningen, skall med "aldre varumérke”
forstas bland annat gemenskapsvarumirken samt varumérken som registrerats i en
medlemsstat eller vid Benelux varumirkesbyr3, forutsatt att ansokan om registrering
av dessa gjorts tidigare &n ansékan om registrering av det ifrdgasatta gemenskaps-
varumirket. Vidare foreskrivs i artikel 8.2 b i forordning nr 40/94 att ansokan om
registrering av varumirken, under forutsittning att de registreras, likasd skall
betraktas som "ildre varumirken”.

Aven om harmoniseringsbyran #r skyldig att under ogiltighetsforfarandet forsikra
sig om att en ildre rattighet som ansokan om ogiltigforklaring grundar sig péa
faktiskt existerar, finns det ingen bestimmelse i férordningen om att harmoniser-
ingsbyrén 4ven skall gora en beddémning av ogiltighetsgrunderna eller av grunderna
for upphivande som kan leda till en ogiltigforklaring av denna réttighet (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mél
T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany
(MATRATZEN), REG 2002, s. I-4335, punkt 55). Det foreskrivs inte heller i
forordning nr 40/94 att den omsténdigheten att det inom samma territorium finns
ett varumérke vars prioritetsdatum Ar tidigare én det for det dldre varumirke som
ansbkan om ogiltigforklaring grundar sig pa, och som ér identiskt med det
ifrigasatta gemenskapsvarumérket, kan gora det senare giltigt &ven om det foreligger
en relativ ogiltighetsgrund betréffande ndmnda gemenskapsvarumérke.

Aven om det antas styrkt att sokanden sedan &r 1992 ér innehavare av ett vélkint
varumirke i Frankrike, bestaende av ordmirket TELETECH GLOBAL VENTURES,
har den omstindigheten foljaktligen ingen rittslig betydelse med tanke pa
ordalydelsen i férordning nr 40/94.
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Stkanden har tillbakavisat en sidan bokstavlig tolkning av artiklarna 8 och 52 i
férordning nr 40/94 och gjort gillande att den leder till "absurda resultat”, bland
annat genom att innehavaren av det vilkinda varumirket kommer att vara
férhindrad att omvandla sitt gemenskapsvarumérke till ett nationellt varumérke just
i det land dér han, tack vare sitt vilkinda varumirke, har ritt att anvinda detta
kédnnetecken.

Forstainstansritten konstaterar for det forsta att ritten till det pastatt vilkinda
varumirket dven fortsittningsvis skyddas pa nationell niva, oavsett vilket beslut som
fattas i forfarandet om ogiltigforklaring av det ifrigasatta gemenskapsvarumirket,
Aven om stkandebolaget inte kunde omvandla gemenskapsvarumirket till ett
franskt nationellt varumirke pa grund av forekomsten av det &ldre franska
varumirket TELETECH INTERNATIONAL, skulle bolaget &nda i alla héindelser
kunna anvinda ett varumarke som ér #ldre éin detta och som det &r innehavare av i
Frankrike.

Det skall for det andra pipekas att ndr innehavaren av det ifragasatta
gemenskapsvarumérket har en #ldre rittighet som kan medféra att det #ldre
varumirke som ans6kan om ogiltigforklaring grundar sig pa blir ogiltigt, dligger det
denne att vid behov vinda sig till den behériga nationella myndigheten eller
domstolen for att om han s énskar fa detta varumirke ogiltigforklarat,

Argumentet att ordalydelsen i forordning nr 40/94 leder till "absurda resultat” kan
dirfor inte godtas,

Sokanden har vidare hivdat att den 16sning som har valts i det ifrigasatta beslutet
strider mot "principen att gemenskapsvarumirken och nationella varumérken skall
kunna existera parallellt”. Enligt denna princip krévs, enligt sékanden, en analog
tillimpning av artikel 106 i férordning nr 40/94, som rér forbudet mot att anvinda
gemenskapsvarumérken.
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Det skall i detta héinseende papekas att den situation som regleras i artikel 106 i
forordning nr 40/94 inte &r jimforbar med den underliggande situationen i
forevarande tvist. Det framgar av ordalydelsen i denna bestimmelse att den endast
avser “talan om intrdng i dldre rittigheter” (punkt 1) samt "talan om att forbjuda
bruk av ett gemenskapsvarumirke” (punkt 2). Den avser inte det administrativa eller
rittsliga forfarande som har till syfte att stryka ett ifragasatt varumérke ur registret.
Intervenienten skulle siledes enligt artikel 106.1 i férordning nr 40/94 vid behov
kunna aberopa sitt #ldre varumirke till stod for att i Frankrike vicka talan om
varumirkesintrang gentemot det ifrigasatta gemenskapsvarumirket. Frigan huru-
vida s6kanden for sin del skulle kunna forsvara sig med att dberopa sitt vilkdnda
varumirke avgors diremot helt och hallet enligt nationell fransk rétt. Artikel 106 i
forordning nr 40/94 innehaller inte négon bestimmelse i det avseendet och limpar
sig dirfor inte for analog tillimpning.

Det skall tilliggas att forordning nr 40/94 inte ger harmoniseringsbyrén, i egenskap
av gemenskapsorgan, nagon behérighet att registrera eller ogiltigforklara nationella
varumirken. En sadan behérighet kan inte tillerkdnnas harmoniseringsbyran utan
att detta uttryckligen stadgas i sekundérrétten och under forutsittning att det ar
tillatet enligt fordragstexten. Om harmoniseringsbyran skulle alaggas att bortse frén
ett existerande nationellt varumirke A som éldre varumirke i den mening som avses
i artikel 8.2 i forordning nr 40/94 av den anledningen att det finns ett varumirke B
vars prioritetsdatum r tidigare #n det for det dldre varumirke som #r skyddat i
samma medlemsstat, skulle det betyda att harmoniseringsbyrn gavs behorighet att i
varje fall parterna emellan ogiltigférklara det dldre varumirket A utan att frigan
hénskjutits till de behoriga nationella myndigheterna.

Argumentet om analog tillimpning av artikel 106 i forordning nr 40/94 kan
foljaktligen inte godtas.

Den eventuella forekomsten av ett vilkint varumirke i Frankrike sedan ar 1992,
bestdende av ordmirket TELETECH GLOBAL VENTURES, ér saledes i princip
irrelevant inom ramen f6r det aktuella ogiltighetsforfarandet.

II-1784 -



40

41

42

TELETECH HOLDINGS MOT HARMONISERINGSBYRAN — TELETECH INTERNATIONAL
(TELETECH GLOBAL VENTURES)

Sokanden har dven gjort gillande att detta resultat strider mot artikel 6a i
Pariskonventionen och artikel 16 i TRIPs-avtalet.

I artikel 6a.1 i Pariskonventionen stadgas foljande:

"Unionslénderna férbinder sig att, [antingen] ex officio, om landets lagstiftning
sddant tillater, eller pa yrkande av mélsigande, viigra eller forklara ogiltig registrering
samt forbjuda anviindningen av ett fabriks- eller handelsmirke, som utgér kopia,
efterbildning eller Gversittning, dgnad att framkalla forvixling, av ett mérke, som
vederborande myndighet i registreringslandet eller det land dir mirket brukas
finner dérstddes vara notoriskt kiint sisom redan tillkommande en person, som #ger
njuta férmén av férevarande konvention, och anvint for samma eller liknande varor.
Detsamma skall gilla, dd mirkets visentliga del utgér en kopia av ett sadant
notoriskt kiint mirke eller en efterbildning av detta, dgnad att framkalla forvixling.”

Artikel 16 i TRIPs-avtalet, med rubriken "Réttigheter som #r knutna till ett
varumérke”, har féljande lydelse:

"1. Innehavaren av ett registrerat varumirke skall ha ensamuitt att forhindra tredje
man att utan innehavarens samtycke i niringsverksamhet anvinda identiskt lika
eller liknande tecken for varor eller tjéinster som &r identiska med eller liknar dem
for vilka varumirket har registrerats, om anvéndningen kan leda till forvixling, Nér
ett identiskt lika tecken anvinds for identiskt lika varor eller tjinster skall
forvixlingsrisk anses foreligga. De ovan angivna rittigheterna skall inte skada #ldre
rittigheter och skall inte heller paverka medlemmarnas méjligheter att bevilja
réttigheter pa grundval av anviindning.

II- 1785



43

DOM AV DEN 25.5.2005 — MAL T-288/03

2. Artikel 6a i Pariskonventionen (1967) skall dga motsvarande tillimpning pa
tjéinster. Vid bedémning av om ett varumérke ér allmént ként, skall medlemmarna
beakta den kinnedom om varumirket som finns hos den berdrda delen av
allminheten, déribland den kinnedom som uppstitt som foljd av reklam for
varumirket i det berérda medlemslandet. :

3. Artikel 6a i Pariskonventionen (1967) skall iga motsvarande tillimpning pé varor
eller tjinster som inte liknar dem for vilka ett varumérke har registrerats, forutsatt
att varumirkets anvindning for dessa varor eller tjinster tyder p4 samband mellan
varorna och tjinsterna och det registrerade varumdrkets innehavare, och forutsatt
att det registrerade varumirkets innehavares intressen kan befaras lida skada av
sddan anvindning.”

Sasom harmoniseringsbyran helt riktigt har hévdat, &r artikel 8.2 c i férordning
nr 40/94 forenlig med artikel 6a i Pariskonventionen satillvida som innehavaren av
ett vilkint varumirke, i den mening som avses i denna bestimmelse, kan motsitta
sig registrering av ett nyare gemenskapsvarumérke vars anvandning kan leda till en
forvixlingsrisk eller, med stod av artikel 52 i forordning nr 40/94, f& denna
ogiltigforklarad. Daremot stills det i artikel 6a i Pariskonventionen inget krav pa att
ritten till ett dldre vilkint varumirke skall kunna gora ett registrerat varumérke
tillhorande samma innehavare giltigt inom ramen fér en talan om ogiltigférklaring
avseende nidmnda registrering. For att uppfylla kraven i artikel 6a i nimnda
konvention dr det tillréickligt att innehavaren av ett vélkint varumirke kan ansoka
om ogiltigforklaring av ett nyare nationellt varumirke med stod av sin rétt till det
vilkinda varumirket vid de behoriga nationella myndigheterna.

Inte heller artikel 16 i TRIPs-avtalet #r relevant i detta fall. Enligt artikel 16.1 ges
innehavaren av ett dldre varumirke, liksom i artikel 6a i Pariskonventionen, enbart
en ritt att hindra anvéindningen av identiska eller liknande nyare kénnetecken men
inte nagon ritt att gora ett av sina nyare kinnetecken som ifrdgasatts genom en
ansokan om ogiltigforklaring giltigt. Artikel 16.2 och 16.3 i TRIPs-avtalet utvidgar
tillimpningsomradet for artikel 6a i Pariskonventionen men utan att det normativa
innehallet #ndras, sdsom beskrivits i foregdende punkt.
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Av vad som anforts foljer att 6verklagandendmnden inte gjort sig skyldig till felaktig
réttstillimpning genom att inte godta sékandens argument om prioritet for ett
varumérke som péstétts vara vilkint i Frankrike sedan ar 1992,

Det framgér vidare av handlingarna att sokandebolaget inte heller har visat att det
vilkéinda varumirke som det har pastétt sig vara innehavare av faktiskt existerar.

Sokandebolaget har under ogiltighetsforfarandet frimst gjort gillande att det
innehade ett varumirke som var inarbetat i Forenta staterna, Detta pastiende
upprepades i en inlaga frén sékanden av den 16 februari 2000 och vid forfarandet
infor 6verklagandenimnden.

Argumentet att det finns ett inarbetat varumiirke i Forenta staterna &r dock inte
relevant i den aktuella tvisten med tanke pa att ett varumirke som #r vilkint pé den
amerikanska marknaden, i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen, i
alla hindelser inte kan leda till ogiltigforklaring av ett nationellt franskt varumirke,
inte ens om det senare &r nyare #n det forra.

Vad betréffar Europeiska gemenskapen har stkanden ndjt sig med att i sitt
overklagande av annulleringsenhetens beslut av den 22 juni 2001 gora gillande
foljande:

"TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTU-
RES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992
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TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc’s European arm) has grown to
10 costumer interaction centers including physical sites in the UK, Spain and
Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations.
Its total EU revenues in 2000 amounted to US$ 82 700 000.00, a full 10.7 % of its -
worldwide revenues of US$ 885 000 000.00. As a result of its earnings and growth,
and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and
its names and marks enjoy worldwide recognition.”

("TeleTech Holdings, Inc. har anvint varumérket TELETECH GLOBAL VENTU-
RES och delar av detta inom Europeiska unionen &tminstone sedan &r 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.:s europeiska del) har expanderat till att
omfatta tio kundcenter med lokaler i Forenade kungariket, Spanien och Tyskland,
4 700 anstillda och 6ver 80 kunder i 15 europeiska linder. Den sammanlagda
omsittningen inom EU uppgick ar 2000 till USD 82 700 000, inte mindre dn
10,7 procent av dess virldsomspénnande omsittning pd USD 885 000 000. Till foljd
av sina inkomster och sin expansion, och sin notering pd NASDAQ-bérsen sedan ar
1996, ir TeleTech Holdings och dess namn och varumirken kinda &ver hela
viirlden.”) ' : :

Férstainstansritten konstaterar for det forsta att denna text inte innehéller nagon
uttrycklig hénvisning till Frankrike, och dven om det framgar av det stycke som det
hanvisats till att sékanden har kunder i 15 europeiska linder, ér det inte m&jligt att
dirav dra den slutsatsen att Frankrike nédvandigtvis ingar bland dessa. Aven om
sokandebolaget #r verksamt inom Europeiska gemenskapen betyder inte nodvéin-
digtvis det att bolaget innehar ett varumirke som &r vilkint inom hela detta
territorium, Frankrike inbegripet. Att sokandens verksamhet &r vidstrdckt innebir
inte heller — &ven om denna omfattar hela gemenskapen — att omsittningskretsen
pa gemenskapsmarknaden, eller mer specifikt p& den franska marknaden, per
automatik kinner till varumérket TELETECH GLOBAL VENTURES.
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Aven om det skulle antas att sékandens péstdenden var helt riktiga, framgér det
&nda inte av dessa att det finns ett varumiirke som har varit vilkint i Frankrike sedan
dr 1992. Foljaktligen har sékanden inte visat att det foreligger sidana faktiska
omsténdigheter som kan leda till slutsatsen att TELETECH GLOBAL VENTURES
ir ett vilkdnt varumirke i Frankrike.

Vad betréffar fraigan huruvida sékanden har getts tillfille att lagga fram alla de
faktiska omstindigheter och den bevisning som &r relevant for att pavisa
forekomsten av det vilkinda varumirke som &beropats som invindning mot
ansékan om ogiltigférklaring, rér den fragan inte den hir aktuella grunden utan den
som avser ett asidoséttande av ritten till forsvar.

Av vad som anforts foljer att talan inte kan vinna bifall pa den forsta grunden.

Grunden om &sidosattande av riitten till forsvar

— Parternas argument

Stkanden anser att om 6verklagandenimnden inte var overtygad om att det
vilkéinda varumérket TELETECH GLOBAL VENTURES existerade pa den franska
marknaden, borde den ha gett sékanden tillfille att ligga fram bevisning eller
utveckla sina argument ytterligare. Overklagandenimnden har ddrmed asidosatt
s6kandens ritt till forsvar liksom principen om funktionell kontinuitet mellan
overklagandenéimnden och de enheter vid harmoniseringsbyran som avgor drenden
i forsta instans, Den principen har slagits fast bland annat i forstainstansréttens dom
av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrdn — LHS
(UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. I1-3253).
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Harmoniseringsbyran har understrukit att sbkandebolaget har haft tillfille att Iigga
fram all bevisning som det ansig nédvindig och relevant till stod for de olika
grunder som det fort fram i de yttranden som ingetts till svar pd ansdkan om
ogiltigforklaring.

— Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94 far harmoniseringsbyréns
beslut endast grunda sig pa omstindigheter som parterna har haft tillfélle att yttra
sig over.

Dessa omstindigheter kan liggas fram inte bara av harmoniseringsbyran utan &ven
av en part i forfarandet.

I detta fall fann dverklagandenamnden, i punkt 21 i det ifrdgasatta beslutet, att det
pastidda renomméet hos varumirket TELETECH GLOBAL VENTURES i
Frankrike saknade relevans.

Sokanden har rent faktiskt haft tillfille att yttra sig i denna friga.

Till att bérja med ér det sbkanden som fort fram argumentet att det finns ett vélként
varumirke, TELETECH GLOBAL VENTURES. Sckandebolaget hade foljaktligen
redan da mojlighet att ligga fram alla de faktiska eller rittsliga omsténdigheter som
det ansdg vara av intresse i det avseendet.
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Vidare har intervenienten under ogiltighetsforfarandet uppgett att sékanden, enligt
intervenientens uppfattning, inte hade lagt fram nagon bevisning for att varumirket
TELETECH GLOBAL VENTURES var inarbetat i Frankrike. Harmoniseringsbyrin
gav genom en skrivelse av den 14 juni 2000 sokanden tillfille att yttra sig dver
intervenientens yttranden, vilket sokanden gjorde skriftligen den 14 augusti 2000,
utan att ddrvid ligga fram nagon kompletterande bevisning,

I den mén grunden skall tolkas s3, att harmoniseringsbyran klandras for att inte ex
officio ha prévat huruvida det sedan tidigare fanns ett vilkéint varumirke eller for att
inte ha gett sokanden tillfille att ligga fram ytterligare bevisning i denna fraga, skall
foljande tilldggas.

For det forsta, sdsom framgar av punkt 45 ovan, ir frigan huruvida det finns ett
vilkdnt varumirke, TELETECH GLOBAL VENTURES, som &r #ldre 4n det #ldre
varumirket TELETECH INTERNATIONAL, inte relevant i den aktuella tvisten.
Hérav foljer att harmoniseringsbyran inte var skyldig att bedoma denna fraga.

For det andra skall harmoniseringsbyréns prévning i 4renden om relativa registre-
ringshinder enligt sista delen av artikel 74.1 i férordning nr 40/94 vara begriinsad till
vad parterna &beropat och yrkat.

Aven om ordalydelsen i denna bestimmelse méjligen kan tolkas som att den avser
invindningsforfaranden, hénvisas i forteckningen over de relativa ogiltighets-
grunderna i artikel 52 i forordning nr 40/94 uttryckligen till artikel 8 i samma
forordning, dér de relativa registreringshindren definieras. De relativa ogiltighets-
grunderna prévas, precis som de relativa registreringshindren under invindnings-
forfaranden, bara av harmoniseringsbyran om innehavaren av det éldre varumirket i
fraga begiir detta. Ogiltighetsforfarandet rérande en relativ ogiltighetsgrund regleras
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siledes av i stort sett samma principer som ett invéndningsforfarande. Bland annat
ar det upp till parterna att presentera de faktiska omstindigheter och den bevisning
som #r av intresse. Artikel 74.1 sista delen i forordning nr 40/94 ér saledes tillimplig
dven pa forfaranden om ogiltigforklaring rérande en relativ ogiltighetsgrund enligt
artikel 52 i samma forordning.

Det framgar av sista delen av artikel 74.1 i forordning nr 40/94 att harmoniser-
ingsbyran inte #r skyldig att ex officio beakta faktiska omsténdigheter som parterna
inte har redogjort for. Av punkterna 46-51 ovan framgar att sékanden inte har visat
eller ens pastatt att det sedan &r 1992 har funnits ett vélként varumérke i Frankrike.

Hirav foljer att harmoniseringsbyran inte var skyldig att ex officio préva huruvida
s6kanden var innehavare av ett vilkint varumirke i Frankrike, vilket enligt vad som
pastatts var éldre 4n det franska varumérket TELETECH INTERNATIONAL.

Det argument som framfordes i repliken, angdende principen om funktionell
kontinuitet, saknar i detta sammanhang betydelse.

Enligt domen i det ovannimnda mélet KLEENCARE innebér principen om
funktionell kontinuitet mellan 6verklagandenimnderna och de enheter vid
harmoniseringsbyrdn som avgor drenden i forsta instans att de forstndmnda é&r
skyldiga att mot bakgrund av alla relevanta rittsliga eller faktiska forhallanden préva
huruvida ett nytt beslut som har samma innehéll som det dverklagade beslutet
lagenligt kan fattas vid den tidpunkt d& overklagandet avgérs (domen i det
ovannamnda malet KLEENCARE, punkt 29). Diremot innebdr den funktionella
kontinuiteten, vid forfaranden rérande relativa registreringshinder eller relativa
ogiltighetsgrunder, varken nagon skyldighet eller ndgon méjlighet for overklagande-
nimnden att utvidga sin provning av en relativ ogiltighetsgrund till faktiska

IT - 1792



70

71

72

73

TELETECH HOLDINGS MOT HARMONISERINGSBYRAN — TELETECH INTERNATIONAL
(TELETECH GLOBAL VENTURES)

omstindigheter, bevisning eller grunder som parterna varken aberopat infor
annulleringsenheten eller infér 6verklagandenimnden. Sasom framgéar av punkterna
46-51 ovan har sékanden varken framfért nagon faktisk omsténdighet eller nigon
bevisning som gett éverklagandenimnden anledning att konstatera att det existerat
ett vélként varumirke, TELETECH GLOBAL VENTURES, i Frankrike.

Talan kan foljaktligen inte heller bifallas pi den andra grunden. D4 talan allts inte
skall bifallas pa sckandens forstahandsgrunder, 4r det pa sin plats att bedéma
andrahandsgrunden.

Andrahandsgrunden, rérande ett dsidosdittande av artikel 8,1 b i Jorordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har vid férhandlingen medgett att omsittningskretsen bestod av franska
fackmén inom handelssektorn.

S6kandebolaget har anfort att de tjinster som avses med varumirkena i fraga inte dr
identiska, eftersom ordalydelsen i forteckningen 6ver produkterna inte ar det. Det
har dock medgett att de #r “niraliggande”,

Sékanden anser att kinnetecknen i friga r tillrckligt olika for att en risk for
forvixling hos omsittningskretsen skall kunna uteslutas. Fér det forsta har dirvid
anférts att &ven om ordet teletech forekommer i bida kinnetecknen, 4r orden global
ventures & ena sidan och international & den andra helt olika varandra i visuellt och
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fonetiskt hidnseende. Vidare skrivs ordet teletech med samma slags bokstéver som de
andra orden, s& de senare kan inte betraktas som underordnade i visuellt hinseende.
For det andra anser sokanden att kénnetecknen #r olika i begreppsmissigt
hiinseende. Visserligen har det franska ordet international samma betydelse som
det engelska, men det franska ordet global betyder inte internationell utan snarare
fullstindig eller total. S6kanden har medgett att dessa ord kan uppvisa en viss
begreppsmissig likhet men har hévdat att denna likhet férsvinner i och med att den
franska omsittningskretsen inte forstir det engelska ordet ventures. Eftersom ordet
ventures pa franska r ett pahittat ord, maste det betraktas som den dominerande
bestandsdelen av ordmérket TELETECH GLOBAL VENTURES.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har tillbakavisat sékandens argument och
i huvudsak intagit samma stdndpunkt som 6verklagandendmnden.

Forstainstansréttens bedomning

Den relativa ogiltighetsgrund som framgar av artikel 52.1 a jamford med artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 utgdér en motsvarighet till det relativa registreringshinder som
stadgas i sistnimnda bestimmelse. Réttspraxis angdende forvixlingsrisken i den
mening som avses i artikel 8.1 b i-denna forordning dr foljaktligen ocksa relevant i
detta sammanhang (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av
den 9 juli 2003 i mal T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. 11-2789, punkterna 61-64).

Enligt fast rittspraxis foreligger en forvixlingsrisk om det finns en risk att
allminheten kan tro att varorna eller tjénsterna i friga kommer frén samma foretag
eller i forekommande fall frin f6retag med ekonomiska band.
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Enligt samma rittspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger
frvixlingsrisk goras en helhetsbeddmning, mot bakgrund av hur omsittnings-
kretsen uppfattar kiinnetecknen och varorna eller tjinsterna i fraga, och med hinsyn
till samtliga relevanta omsténdigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet
mellan kiinnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjinster som de avser
(se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB
mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33 och dér anford rittspraxis).

— Omsiittningskretsen

Parterna ér ense om det faktum att de tjinster som varumdrkena i fraga avser riktar
sig till chefer eller tjinstemin i arbetsledande stéllning vid mindre och stérre foretag
i Frankrike.

Férstainstansrétten konstaterar i likhet med harmoniseringsbyran att omséttnings-
kretsen har bittre kunskaper i engelska in genomsnittet, med tanke pa att detta
sprak idag anvénds i stor utstrickning i affirsvirlden.

— Likheten mellan tjinsterna

Sokanden har inte pa allvar bestritt att tjinsterna i friga dr Atminstone likartade,
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Vad betriiffar "telefonsvarstjinster, telefontjinster for att hjilpa andra foretag med
forsiljning av deras varor och tjénster, hjlpa andra foretag att erbjuda sina varor och
tjanster for forsiljning eller leasing via telefon, mottagning av och svarande pa
forfragningar frin kunder for andra foretag via telefon”, som gemenskapsvarumarket
avser, har sokanden inte uppgett nirmare pa vilket sitt dessa inte ér identiska med
tjanster rérande “ledning av kundtjinstcentraler och/eller telefoncentraler (hanter-
ing av kundregister och tjinster, mottagning av bestillningar, programvarustod,
tekniskt stod, planering av telefoncentraler)”, som det #ldre franska varumérket
TELETECH INTERNATIONAL avser. Enbart det faktum att ordalydelsen i
forteckningen Gver tjinster inte 4r densamma #r inte tillrdckligt for att visa att
tjansterna inte &r identiska, sdvida det inte framgér vid forsta anblicken och utan
ytterligare forklaring att det inte &r friga om samma slags verksamhet.

Férstainstansritten konstaterar att ordalydelsen i férteckningarna Gver tjdnsterna i
fraga, av de skil som anforts i punkterna 30 och 42 i det ifrigasatta beslutet, vid
f5rsta anblicken inte utesluter att det rér sig om identiska verksamheter. Eftersom
sokanden inte har framfért ndgra argument till stéd for sitt pastiende, kan det
foljaktligen inte godtas.

— Likheten mellan kinnetecknen

Sasom framgar av fast rittspraxis skall helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken,
vad giller de berérda kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som kéinnetecknen ger, bland annat med hénsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar (se forstainstansrattens dom av
den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran
_ Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. I1-4335, punkt 47 och
dér anford réttspraxis).
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I visuellt hdnseende &r det forsta ordet, teletech, identiskt i de bada kiinnetecknen i
fraga. De foljande orden (global ventures och international) skiljer sig &t. Att termen
teletech &r ndgot mer framtriddande beror p att det #r det forsta ordet i en rad av
relativt linga ord, varfér konsumentens uppmérksamhetsgrad #r hégre néir denne
ser borjan av kinnetecknen 4n nér denne liser slutet av dessa. A andra sidan bidrar
lingden pa de bada kinnetecknen och i synnerhet pa orden global ventures och
international till att minska tyngden av ordet teletech vad giller kinnetecknéns
visuella helhetsintryck.

Samma sak giller i tillimpliga delar det fonetiska helhetsintryck som de tva
varumérkena ger.

Vad betriffar den begreppsmissiga likheten erinrar forstainstansritten om att
allménheten generellt sett inte anser att en beskrivande bestandsdel i ett sammansatt
varumérke utgdr en sirskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som
varumérket ger (forstainstansrittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser Busch (BUDMEN), REG 2003,
s. [1-2251, punkt 53). Niér det férekommer flera bestandsdelar som i stérre eller
mindre utstréickning ger associationer till eller beskriver de varor eller tjanster som
avses med ett sammansatt varumirke, kan det emellertid inte uteslutas att en av
dessa bestdndsdelar, trots att den ger associationer eller till och med #r beskrivande,
indd uppfattas som dominerande, om de andra bestandsdelarna i kiinnetecknet &r
dnnu mindre sdrpriglade dn den férstnimnda.

I detta fall konstaterar forstainstansritten inledningsvis att bestandsdelarna tele och
tech for tankarna dels till prefixet télé-, som forekommer bland annat i orden
télécommunications (telekommunikationer) och téléphone (telefon), dels till det
franska ordet technologie (teknologi). Ordet teletech vicker saledes i viss man
associationer till de tjanster som varumirkena i friga avser.

Faktum kvarstar dock att ordet teletech &r ett pahittat ord utan nigon konkret
betydelse. Det #r alltsi inte uteslutet att denna term #r den dominerande
bestdndsdelen i kiinnetecknen.
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Vad betréffar det dldre franska varumirket, bestar det av en pahittad term (teletech)
plus ordet international. Det senare finns i bade franskan och engelskan, med
samma betydelse. Omsittningskretsen kommer séledes att uppfatta att varumérket
bestér av en beskrivande bestandsdel som markerar den internationella karaktiren
hos de tjénster som utfors eller hos de kunder som de ar avsedda for. Den mest
framtridande bestandsdelen i det dldre varumirket ér foljaktligen ordet teletech.

Vad betriffar gemenskapsvarumirket skall det pépekas att ordet global har tva
betydelser pa franska. Den férsta dr komplett eller total. Den andra &r en anglicism
med inneborden virldsomspinnande. Denna senare betydelse har uppenbarligen ett
begreppsmissigt innehall som ligger néra inneborden av ordet international. Oavsett
hur denna term uppfattas av den avsedda konsumenten har ordet global inte en
sadan innebord att det kan anses utgéra den dominerande bestindsdelen av
kénnetecknet TELETECH GLOBAL VENTURES, da det i alla hindelser ror sig om
en beskrivande bestdndsdel.

Enligt sokanden utgdr termen ventures den dominerande bestindsdelen av
kinnetecknet. Detta pastiende Gvertygar dock inte.

For det forsta dr ordet venture vanligt forekommande i ekonomiskt sprakbruk, som
ar sarskilt oppet for inldn av engelska uttryck. Uttrycket joint venture eller joint-
venture r normalt sett kiint inom omsittningskretsen. Aven om konsumenten av
tjansterna i friga inte skulle kéinna till den exakta betydelsen av det engelska ordet
ventures, kommer han att ligga in ungefir samma innebord i det som i termerna
projet (projekt) eller entreprise (foretag).

For det andra kommer omsittningskretsen, eftersom ordet ventures inte finns pa
franska, att uppfatta varumirket som en rad av utlindska — engelska — ord.
Varumirken som bestar av engelska ord dr nimligen mycket vanligt forekommande.
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Eftersom de franska foretagare och tjinstemén i arbetsledande stillning som utgér
omsittningskretsen har dtminstone tillrickliga kunskaper i engelska for att kinna till
att adjektivet inte placeras efter substantivet i detta sprak utan i regel fore, kommer
de att uppfatta det som att ordet global syftar pa termen ventures.

Harav foljer att orden global ventures nirmast kommer att uppfattas ha betydelsen
virldsomspédnnande projekt eller foretag, Det ir friga om en beskrivande innebord
av tjdnsternas art eller avsedda anvéndning, &ven om den konkreta betydelsen forblir
otydlig. Konsumenten kommer saledes att dela upp gemenskapskinnetecknet i
teletech 4 ena sidan och global ventures & den andra.

For det tredje kommer konsumenten i detta fall inte att uppfatta ordet ventures som
den karakteristiska bestandsdelen av varumérket, eftersom det #r placerat i slutet av
kidnnetecknet.

Av vad som anforts foljer att de avsedda konsumenterna kommer att uppfatta ordet
teletech som den dominerande bestandsdelen av gemenskapsvarumérket och av det
dldre franska varumirket. Overklagandenimnden har siledes helt riktigt funnit att
kénnetecknen var likartade.

— Forviixlingsrisken

Eftersom de tjinster som varumérkena i friga avser delvis &r identiska och delvis
likartade och de berdrda kinnetecknen ocksd #r likartade, har overklagande-
ndmnden helt korrekt funnit att det forelig en risk for forvixling mellan
varumirkena i friga. En konsument som triffar pd dessa varumirken kommer
framfor allt att komma ihdg ovdet teletech, som férekommer i bada de berdrda
kinnetecknen och #r placerat i bétjan av dessa. Konsumenten skulle siledes kunna
forvixla dem direkt.
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Pastaendet att det sedan tidigare funnits ett vilkiint varumirke tillhérande sékanden
leder inte till nagon annan slutsats, oberoende av fragan huruvida detta skulle kunna
paverka forvéxlingsrisken.

Sokandebolaget har inte anfort detta argument till stod for sin andrahandsgrund.
Det #r bara betriffande forstahandsgrunden som det har &beropat den parallella
existensen av de jaimfoérda varumérkena.

Det skall konstateras att #ven om sékandens forstahandsgrund skulle forstis s, att
den #ven avser bedémningen av forvixlingsrisken, har sokanden inte under
forfarandet infor harmoniseringsbyrén visat att varumérket TELETECH GLOBAL
VENTURES hade ett sadant sedan tidigare existerande renommé, sdsom framgar av
punkterna 46-51 och 56—69 ovan, trots att sdkandebolaget haft tillfille att ligga
fram alla de faktiska omstindigheter och den bevisning som det ansag relevant i
detta avseende.

Sokandens talan kan foljaktligen inte heller bifallas pa andrahandgrunden.

Sokandens talan skall dirmed ogillas, eftersom den inte kan bifallas pa ndgon av de
anférda grunderna.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i férstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, skall deras yrkande
bifallas.
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P3 dessa skl beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta riittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Pelikdnova

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 25 maj 2005,

H. Jung J. Pirrung

Justiticsekreterare Ordférande
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