TELETECH HOLDINGS v. SMHV — TELETECH INTERNATIONAL (TELETECH GLOBAL VENT! URES)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 péivini toukokuuta 2005

Asiassa T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc,, kotipaikka Denver, Colorado (Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat E. Armijo Chévarri ja A, Castdn Pérez-Gomez,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén I. de Medrano Caballero ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: ey
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Teletech International SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajinaan asianajajat
J.-E. Adelle ja F. Zimeray,

ja jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 28.5.2003
tekemi ja sittemmin oikaistua paatosti (R 412/2001-1) Teletech International SA:n
ja TeleTech Holdings, Inc:n vilisestd mititéintid koskevasta menettelysta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meij ja I Pelikdnova,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.8.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.12.2003 jétetyn
SMHV:n vastineen,
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ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2004 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.4.2004 toimitetun
vastauksen,

ottaen huomioon istunnossa, jossa viliintulija ei ollut Iisnd, 30.11.2004 esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja sai 22.4.1999 rekisterdinnin sanamerkkityyppiselle yhteisén tavaramerkille
TELETECH GLOBAL VENTURES sisémarkkinoiden harmonisointivirastolta (tava-
ramerkit ja mallit) (SMHV).

Kyseinen tavaramerkki, jonka etuoikeus tuli voimaan 1.4.1996, on osoitettu muun
muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvilistid luokitusta tavaramerkkien rekiste-
roimistd varten koskevan 15 piivini kesikuuta 1957 tehdyn ja sittemmin tarkistetun
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Nizzan sopimuksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille. Nédmé palvelut on
kultakin Iuokaltaan kuvattu seuraavasti:

— luokka 35: "Puhelinvastaajapalvelut; tydvoimatoimistopalvelut; mainospalvelut;
yritysjohdon avustuspalvelut, jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanva-
lintapalvelusta seki muiden alojen asiakkaille tarjottavasta multimedia-asiakas-
palvelusta, joka sisiltas muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissi
tarvittavat puhelin-, sihkoposti- ja tietokoneverkkopalvelut; henkiloston
tydsopimuspalvelut sekd apuvilineet ja liikkeenjohdon neuvontapalvelut
hitétilanteen varalle; muille yrityksille tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden
myynnin jirjestimiseksi puhelimen, sihkopostin ja tietoverkon vilitykselld;
muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelin-, séhlkoposti- ja tietoverkkokyse-
lyiden vastaanottaminen ja niihin vastaaminen; teknisen avun tarjoaminen
muiden yritysten tuotteita kiyttiville asiakkaille; tilapisty6voiman tarjoaminen”

— luokka 38: "Tietoliikennepalvelut”.

Viliintulija esitti 29.9.1999 kyseisen yhteisén tavaramerkin mitétéintid koskevan
vaatimuksen yhteisén tavaramerkistd 13.12.1993 annetun sittemmin muutetun
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.

Mitétdintivaatimuksen perustana oleva aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki
TELETECH INTERNATIONAL, jota on haettu 10.1.1996 ja joka on rekisterdity
Ranskassa seuraaville Nizzan luokituksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille:
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“insindoripalvelut, jotka liittyvit kaupallisten tai mainontaan liittyvien asioiden
hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallintaan (asiakastiedos-
tojen, palvelujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvii avustami-
nen, tekninen avustaminen, puhelinkeskusten jirjestaminen) ja kaikki néihin liittyvit
palvelut” (jaljempiné aiempi ranskalainen tavaramerkki).

Mitétdintivaatimus perustuu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan
. . p . . 3 .

ja koskee kaikkia aiemman tavaramerkin kisittimia palveluja. Vaatimus on
sanamuotonsa mukaan kohdistettu seuraaviin yhteisén tavaramerkin kisittimiin
palveluihin: luokkaan 35 kuuluvat "insindéripalvelut kaupallisten tai mainontaan
liittyvien asioiden hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen
hallintaan” sekd luokkaan 38 kuuluvat "tietoliikennepalvelut”.

Mitéttomyysosasto hyviksyi 22.2.2001 tekemillddn piitokselld osittain mititsinti-
vaatimuksen tukeutuen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja
8 artillan 1 kohdan b alakohtaan. Se kumosikin osittain yhteisén tavaramerkin
seuraavien palvelujen osalta: luokkaan 35 kuuluvat “puhelinvastaajapalvelut;
tyovoimatoimistopalvelut; mainospalvelut; yritysjohdon avustuspalvelut, jotka koos-
tuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta seki muiden alojen asiakkaille
tarjottavasta multimedia-asiakaspalvelusta, joka sisaltid muiden asiakkaiden tuot-
teiden ja palveluiden myynnissi tarvittavat puhelin-, sihképosti- ja tietokoneverk-
kopalvelut; muille yrityksille tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden myynnin
jarjestimiseksi puhelimen, sihkopostin ja tietoverkon valitykselld; muiden yritysten
asiakkailta tulleiden puhelin-, sihkoposti- ja tictoverkkokyselyiden vastaanottami-
nen ja niihin vastaaminen” seka luokkaan 38 kuuluvat "tietoliikennepalvelut”,

Kantaja teki 23.4.2001 valituksen SMHV:lle mitittdmyysosaston péitoksest.

II - 1775



10

TUOMIO 255.2005 — ASIA T-288/03

SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemissi pédtoksessi (jaljem-
pini riidanalainen paitos) valitus hyviksyttiin “yritysjohdon avustuspalvelujen, jotka
koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta” osalta sen vuoksi, ettd
mititéintivaatimus ei kohdistunut néihin palveluihin. Muilta osin valitus hyléttiin.

Valituslautakunta katsoi kohdeyleisbn muodostuvan ranskalaisista kaupan alan
ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuus on keskivertokuluttajaa parempi. Sen mukaan
kyseisen yleisén silmissd merkit ovat samanlaisia, koska niiden hallitsevana osana
oleva sana "teletech” oli sama. Lisiksi se arvioi, ettd mititdintivaatimuksessa olevat
tiedot olivat osittain samoja ja osittain samanlaisia. Témén vuoksi se katsoi merkkien
vililli olevan sekaannusvaaran, minkid johdosta yhteisén tavaramerkki voitiin
kumota osittain.

Oikeudenkiynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen
pastoksen ensisijaisesti siksi, ettd se loukkaa "periaatteita, jotka koskevat yhteisén
tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien
ja erottavien tunnusten kanssa” seld kantajan puolustautumisoikeuksia tai toissijai-
sesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisen takia.

Lisiksi kantaja vaati istunnossa ensimméisen oikeusasteen tuomioistuinta velvoitta-
maan SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja esittdd ensisijaisesti kaksi kanneperustetta, joista ensim-
miinen koskee "periaatteiden, jotka koskevat yhteisén tavaramerkkien samanai-
kaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten
kanssa” loukkaamista ja toinen kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista,
Toissijaisena perusteena kantaja viittdé valituslautakunnan rikkoneen asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensisijaiset kanneperusteet

"Periaatteiden, jotka koskevat yhteisén tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa
ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaa-
mista koskeva kanneperuste

— Asianomaisten lausumat

Kantaja viittdd olleensa vuodesta 1992 asti Euroopan unionissa ja siten Ranskassakin
yleisesti tunnetun — siten kuin tarkoitetaan teollisuusoikeuden suojelemista
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koskevan 20.3.1883 Pariisissa tehdyn ja sittemmin tarkistetun yleissopimuksen 6 bis
artiklassa — tavaramerkin haltija. Tam# yleisesti tunnettu tavaramerkki on
sanamerkki TELETECH GLOBAL VENTURES (jaljempand yleisesti tunnettu
tavaramerkki).

Kantajan mielestd kyseiselli merkilli on katsottava olevan etusija suhteessa
aiempaan tavaramerkkiin Ranskan lainsadénnon, Pariisin yleissopimuksen 6 bis
artiklan seki teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistda nikokohdista
15.4.1994 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 336, s. 214; jaljempand TTK-sopimus)
16 artiklan nojalla..

Yhteisén tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa
koskeva periaate edellyttdd kantajan mukaan, ettd yhteisén tavaramerkin mitétoi-
mistd koskevassa menettelyssi otetaan huomioon aiempi oikeus Kkyseiseen
ranskalaiseen tavaramerkkiin. Istunnossa kantaja tdsmensi vastauksena ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, ettéd kyseiset kaksi tavaramerkkié ovat
olleet rauhassa olemassa samanaikaisesti Ranskan markkinoilla ja ettd se ei ole
nihnyt mitdén syyti riitauttaa aiempaa ranskalaista tavaramerkkid Ranskan
tuomioistuimissa,

Kantajan mukaan asetusta N:o 40/94 on tulkittava yhteisén tavaramerkkien ja
kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskevan mainitun peri-
aatteen mukaisesti. Téllainen tulkinta tarkoittaa asetuksen N:o 40/94 106 artiklan
soveltamista analogisesti. Tisti seuraa, ettd jisenvaltiossa yleisesti tunnetun ja
mititoitaviksi vaaditun yhteison tavaramerkin olemassaoloon voi vedota puolus-
tuksekseen niiden kahden tavaramerkin haltija yhteison tavaramerkin mitédtointi-
vaatimusta tarkoittavassa menettelyssd, kun aiempi tavaramerkki, johon
mititdintivaatimus perustuu, on rekisterdity tuossa samassa valtiossa ja kun timén
aiemman tavaramerkin etusija sijoittuu yleisesti tunnetun tavaramerkin ja mitétoi-
taviksi vaaditun yhteison tavaramerkin viliin.
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Kantajan mukaan valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 21 kohdassa nimen-
omaisesti myontényt todeksi kantajan viitteen ilmaisten, ettd merkin tunnettuuteen
voidaan vedota sellaisen viitteen yhteydess, jolla pyritdén osoittamaan oikeudelli-
sesti tehokkaan olemassaolon muoto. Tdmin vastaisesti valituslautakunta on
kuitenkin jittdnyt tutkimatta kantajan vetoaman tavaramerkin yleisen tunnettuuden.

SMHYV kiistdd kantajan viitteet. SMHV:n mukaan kantaja ei hallintomenettelyssi
mitdttémyysosastolla ja valituslautakunnassa viittinyt tai todistanut Ranskassa
vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen olemassaoloa.

Kantaja puolestaan viittdd todenneensa sekd huomautuksissaan mitittdmyys-
osastossa ettd valituslautakunnalle esittimissdén kirjelmissd olevansa Euroopan
unionissa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen haltija.
Koska asiassa merkityksellinen alue on Ranska, kantaja ei voi méiritelmllisesti kuin
viitata tdmén Ranskan markkinoilla yleisesti tunnetun tunnuksen suojaan.

Viliintulija viittdd, ettd ranskalaisella tavaramerkilli TELETECH INTERNATIO-
NAL on parempi etusija kuin mainitulla yhteison tavaramerkilli. Yleisesti tunnetuksi
vilitetyn kantajan tavaramerkin olemassaololla ei siis ole sen mielestd asiassa
merkitystd, Viliintulija myds kiistd tallaisen kantajan aiemman oikeuden.
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— FEnsimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadinen ensisijainen kanneperuste nojautuu véitteeseen, josta valituslauta-
kunta on lausunut riidanalaisen tuomion 21 kohdassa. Tima kohta kuuluu
seuraavasti:

"[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.” (’[Yhteistn
tavaramerkin] haltijan on turha pyrki nojautumaan sen tavaramerkin [TELETECH
GLOBAL VENTURES] viitettyyn tunnettuuteen kolmansissa maissa tai Euroopan
yhteisojen jasenvaltioissakaan. Yhteison tavaramerkin haltijana hénen on kumoa-
miskanteen yhteydessd taivuttava aiemman, [asetuksen Nio 40/94] 52 artiklan
mukaiset edellytykset tiyttivin tavaramerkin edessd, paitsi jos tunnettuuteen
vedotaan sellaisen viitteen yhteydessd, jolla pyritdén osoittamaan samanaikaisen
olemassaolon oikeudellisesti tehokas muoto. Niin ei ole tissd tapauksessa.”)

Aluksi on todettava, ettd valituslautakunnan 21 kohdassa kéyttama muotoilu niyttad
kisittivin useita eri aspekteja. Tissi kohdassa voidaan ensinndkin tarkoittaa
valituslautakunnan katsoneen, ettd aiemman ranskalaisen tavaramerkin samanai-
kaisella olemassaololla yleisesti tunnetun tavaramerkin kanssa olisi saattanut olla
vaikutusta sekaannusvaaran arviointiin mutta ettd kantaja ei ollut tukeutunut
tillaiseen vaikutukseen. Toiseksi kohta on tulkittavissa niin, ettd valituslautakunta
on katsonut, ettei kantaja ole esittinyt seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan
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tillaisen samanaikaisen olemassaolon. Kolmanneksi on mahdollista nihdi valitus-
lautakunnan arvioineen, ettei pelkilld yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassa-
ololla ole merkitystd sen kisiteltivind olevassa kumoamismenettelyssi. Niin
todetun ulottuvuuden osalta riidanalaisen paitéksen 21 kohta on hyvin niukkasa-
nainen.

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmdisen virkkeen mukaan SMHV:n péitokset
on perusteltava. Témén velvollisuuden ulottuvuus on yhtii laaja kuin EY
253 artiklassa tarkoitetun (yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV
— Vitakraft-Werke Withrmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABA-
LANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 kohta). Kyseessi on
ehdoton edellytys, joka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava
viran puolesta,

Vakiintuneen oikeuskaytinnon mukaan yksittaispaitoksii koskevalla perusteluvel-
vollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpi-
teiden perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteistjen
tuomioistuimille mahdollisuus valvoa piitoksen laillisuutta (em. yhdistetyt asiat
VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskiytintéviittauksi-
neen). Perusteluista on ilmettdvii selkedisti ja yksisclitteisesti patoksen tekijin
ajatuksenkulku.

Niitd kriteereitd soveltaen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti
riidanalaisen péétoksen perustelut ovat riittivit valituslautakunnan ajatuksenkulun
seuraamiseen. Vaikka néet riidanalaisen p#itoksen 21 kohdan tarkkaa ulottuvuutta
ei ole helppo médrittid, on siitd silti selkeiisti johdettavissa valituslautakunnan
katsoneen, etti tissi tapauksessa viitteilld yleisesti tunnetuksi viitetyn tavaramerkin
olemassaolosta ei ollut mitdin vaikutusta sekaannusvaaran arvioinnin lopputulok-
seen. Tami ajatuksenkulku on riittivin selked, jotta kantaja voi sen kyseenalaistaa.
Ei siis ole tarpeen kumota riidanalaista padtosti perusteluvelvollisuuden loukkaa-
misen vuoksi.
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Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisén
tavaramerkki julistetaan mitéttoméksi SMHV:lle esitetystd hakemulksesta, kun on
olemassa saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aiempi tavaramerkki ja
kun timén asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut edellytykset

tayttyvat,

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan,
johon timdn 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimenomaisesti viitataan,
"aikaisemmalla tavaramerkilld” tarkoitetaan erityisesti yhteison tavaramerkkeja sekd
jasenvaltiossa tai Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa rekisterdityja tavaramerk-
keji, kunhan niiden hakupdivd on aiempi kuin mitétoitdviksi vaadittavan yhteisén
tavaramerkin. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
siddetadn, ettd ellei niiden rekisterdinnistd muuta johdu, myds tavaramerkkihake-
muksia on pidettéivd "aikaisempina tavaramerkkeind”.

Vaikka SMHYV onkin mitétointid koskevassa menettelyssi velvollinen varmistamaan
sen aikaisemman oikeuden olemassaolon, johon mitatdintivaatimus perustuy,
asetuksessa ei sdddets, ettik SMHV:n on osaltaan lisiksi tutkittava mitattémyyden
tai oikeudenmenetyksen perusteet, jotka ovat omiaan saattamaan kyseisen oikeuden
pitemittomiksi (ks. vastaavasti asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla
Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 55 kohta).
Asetuksessa N:o 40/94 ei mydskéén sdddetd, ettd se, ettd samalla alueella on
tavaramerkki, jolla on parempi etusija kuin aikaisemmalla tavaramerkilld, johon
mititéintivaatimus perustuu, ja joka sama kuin mititoitaviksi vaadittu yhteison
tavaramerkki, voi tehdd tdstd yhteison tavaramerkistd pitevin, vaikka onkin
olemassa suhteellinen kumoamisperuste kyseisen yhteison tavaramerkin osalta.

Niinpd vaikka katsottaisiinkin kantajan olevan Ranskassa yleisesti tunnetun
sanamerkkityyppisen tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES haltija
vuodesta 1992, ei tilld seikalla ole oikeudellista vaikutusta asetuksen N:io 40/94
sanamuodon takia.
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Kantaja on eri mielti tllaisesta asetuksen N:o 40/94 8 ja 52 artiklan kirjaimellisesta
tulkinnasta, koska se johtaa “jérjettémién lopputulokseen” sikili, ettei yleisesti
tunnetun tavaramerkin haltija voi saada yhteisén tavaramerkkifin muuntumaan
kansalliseksi tavaramerkiksi nimenomaan siini maassa, jossa haltija on, yleisesti
tunnetun tavaramerkkinsi nojalla, oikeudeksi kiyttad kyseisti tunnusta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksikin, etti oikeus yleisesti
tunnetuksi viitettyyn tavaramerkkiin saa edelleen suojaa kansallisella tasolla, oli
yhteis6n tavaramerkin kumoamismenettelyn piitteeksi annettu ratkaisu millainen
tahansa. Vaikka siis kantaja ei voisikaan muuntaa yhteisén tavaramerkkidin
ranskalaiseksi tavaramerkiksi sen vuoksi, ettd on olemassa aikaisempi ranskalainen
tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, se voi joka tapauksessa kayttaa tata
merkkié aikaisempaa tavaramerkkis, joka silld on Ranskassa,

Toiseksi on huomattava, etti kun mititditiviksi vaaditun yhteisén tavaramerkin
haltijalla on aikaisempi oikeus, joka on omiaan tekemiin pétemittomiksi sen
aikaisemman tavaramerkin, johon mititéintivaatimus perustuu, sen asiana on
tarvittaessa kiéintyd toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen
puoleen saadakseen halutessaan tuon merkin kumotuksi.

Niin ollen viitettd, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 sanamuoto johtaa
"jarjettdmadn lopputulokseen”, ei voida hyviksyé.

Kantaja katsoo tamin ohella, ettd riidanalaisessa piitoksessi tehty ratkaisu on
vastoin "yhteisén tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista
olemassaoloa koskevaa periaatetta”, joka edellyttiiii asetuksessa N:o 40/94 olevan
yhteisén tavaramerkin kiiyton kieltoa koskevan 106 artiklan analogista soveltamista,
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Talti osin on todettava, ettei asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa saannelty tilanne ole
rinnastettavissa nyt vireilli olevan asian taustatilanteeseen. Sainnoksen sanamuo-
dosta ilmenee, ettd sainnos koskee ainoastaan “aikaisempien oikeuksien loukkaa-
mista koskevia kanteita” (1 kohta) ja “kanteita, jonka tarkoituksena on kieltdd
vhteisén tavaramerkin kiytt6” (2 kohta). Se ei koske hallinto- tai lainkéyttome-
nettelyd, jossa pyritddn poistamaan kiistanalainen tavaramerkki rekisteristd. Niinpé
asetuksen N:o 40/94 106 artiklan 1 kohdan nojaila viliintulijan on tarvittaessa
mahdollista kayttdd aikaisempaa tavaramerkkid aikoessaan nostaa Ranskassa
kanteen mititoitiviksi vaadittua yhteison tavaramerkkida vastaan. Sitd vastoin
kysymys siit#, voiko kantaja puolestaan puolustautua vetoamalla yleisesti tunnettuun
tavaramerkkiinsd, kuulua yksinomaan Ranskan kansallisen oikeuden alaan. Ase-
tuksen N:o 40/94 106 artiklassa ei ole tiltd osin sidnnéksid, eiki sitd siten voida
analogisesti soveltaa.

On lisattiva, ettei asetuksessa N:o 40/94 anneta SMHV:lle yhteisén viranomaisena
toimivaltaa rekisterdida tai mititdidd kansallisia tavaramerkkejd. Téllaisia valtuuksia
ei voida myontid SMHV:lle kuin johdetun oikeuden nimenomaisesta osoituksesta ja
silld edellytyksells, ettd perustamissopimus sallii téllaisen osoittamisen. Mileli -
SMHV pakotetaan syrjiyttimiéin asetuksen Nio 40/94 8 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuna aikaisempana tavaramerkkini olemassa oleva kansallinen tavaramerkki
A silld perusteella, ettd on olemassa tavaramerkki B, jolla on parempi etusija kuin
tuolla aikaisemmalla tavaramerkilld, joka on suojattu timén saman jasenvaltion
alueella, annetaan SMHVile tillsin toimivalta mitétdidd ainakin osapuolten
vilisessi suhteessa kyseinen aiempi tavaramerkki A kansallisten viranomaisten
kasittelemittd asiaa.

Téstd seuraa, ettd viite asetuksen N:o 40/94 106 artiklan analogisesta soveltamisesta
on hylattava.

Taman johdosta Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen
tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES mahdollinen olemassaolo on
lahtékohtaisesti vailla merkitysti kyseessé olevassa mitatéintia koskevassa menette-
lyssé. '
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Kantaja véittdd my&s, ettd tdmé lopputulos on ristiriidassa Pariisin yleissopimuksen
6 bis artiklan ja TTK-sopimuksen 16 artiklan kanssa.

Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan 1 kohdassa maaritiin seuraavaa:

"Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsiddintd sen sallii, tai
asianomistajan vaatimuksesta epddmiin tai julistamaan mitittdmiksi sellaisen
tehtaan- tai kauppamerkin rekisterdinnin ja kieltimain sen kiytén, jos se on
sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jiljitelm tai kiénnds toisesta merkisti, jonka
asianomainen rekisterdinti- tai kiyttémaan viranomainen katsoo olevan siini
maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkil6lle, jolla on oikeus saada hyvikseen tistd
yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitd kiytettivin samoissa tai samankaltaisissa
tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tillaisen yleisesti
tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jiljitelma.”

TTK-sopimuksen 16 artikla, jonka otsikkona on "Mydnnetyt oikeudet”, kuuluu
seuraavasti:

"1. Rekistersidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estiiii kolmansia
osapuolia ilman hiéinen suostumustaan kiyttiméstd kaupankiynnissii identtisid tai
samanlaisia merkkeji tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisii tai samankaltaisia
niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisterdity, milloin sellainen kéiytto
aiheuttaisi todennikéisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan todenniksiseksi,
milloin identtisid merkkeji kéytetddn identtisille tavaroille tai palveluille. Edelli
tarkoitetut oikeudet eivit vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivitk
ne vaikuta jésenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet kiytosti riippuviksi.
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2. Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin
palveluihin. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki hyvin tunnettu, tulee ottaa huomioon
tavaramerkin tunnettavuus yleison keskuudessa asianomaisella alalla, mukaan lukien
sellainen tunnettavuus tuon jisenen alueella, joka on aikaansaatu tavaramerkin
myynnin edistimisen tuloksena.

3. Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin
tavaroihin ja palveluihin, jotka eivdt ole samanlaisia niiden kanssa, joille
tavaramerkki on rekistersity, edellyttden etti tavaramerkin kayttd sanotuille
tavaroille tai palveluille loisi vaikutelman yhteydestd noiden tavaroiden tai palvelujen
ja tavaramerkin omistajan vélilla, ja edellyttden, ettd rekisterdidyn tavaramerkin
omistajan etu todennikoisesti kirsisi sellaisesta kiytostd.”

Kuten SMHV on aivan oikein huomauttanut, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan c alakohta on Pariisin yleissopimuksen 6 bis artilklan mukainen, kun siind
sallitaan kyseisessd miiriyksessi tarkoitetun yleisesti tunnetun tavaramerkin
haltijan tehda viite tai — asetuksen N:o 40/94 52 artiklan mukaisesti — saattaa
sellaisen myShemmin yhteison tavaramerkin rekisterdinti piteméttémiksi, jonka
kiyttd aiheuttaisi sekaannusvaaran. Sitd vastoin Pariisin yleissopimuksen 6 bis
artiklassa ei edellytetd, etti aikaisemman yleisesti tunnetun tavaramerkin omistus-
oikeus on omiaan vahvistamaan saman haltijan rekisteroidyn tavaramerkin tuon
rekisterdinnin johdosta nostetun mititdintikanteen yhteydessd. Mainitun yleis-
sopimuksen 6 bis artiklan vaatimusten tayttdmiseksi on riittdvéd, ettd yleisesti
tunnetun tavaramerkin haltija voi nostaa myShemmin kansallisen tavaramerkin
mititointia koskevan kanteen vedoten oikeuteensa yleisesti tunnettuun tavaramerk-
kiin toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa.

TTK-sopimuksen 16 artiklalla ei sillikdsn ole timéin asian kannalta merkitysta,
Artiklan 1 kohdassa aivan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan tapaan annetaan
yksinomaan aikaisemman tavaramerkin haltijalle oikeus estda myohempien samojen
tai samanlaisten tunnusten kiytté mutta ei oikeutta vahvistaa jotakin haltijan
myShempia tavaramerkkid, jota vaaditaan mititditéviksi. Artiklan 2 ja 3 kohdassa
lagjennetaan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan soveltamisalaa kuitenkaan
muuttamatta normatiivista sisiltod, kuten edellisessid kohdassa on kuvattu.
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Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettei valituslautakunta ole soveltanut lakia virin,
kun se on hyldnnyt tehottomana kantajan viitteen Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti
tunnetuksi viitetyn tavaramerkin etusijasta.

Liséksi asiakirjoista kéy ilmi, ettei kantaja ole myéskidn osoittanut omakseen
viittiminsd yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaoloa.

Mitétdintid koskevassa menettelyssé kantaja on ensinnikin painottanut omistavansa
tavaramerkin, joka on tunnettu Yhdysvalloissa. Viite on toistettu 16.2.2000
péivityssd kantajan kirjelmissé ja valituslautakunnan kisittelyssi.

Viite Yhdysvalloissa tunnetusta tavaramerkistd on kuitenkin merkitykseton nyt
kisiteltdvind olevassa asiassa, koska missidn tapauksessa ameriklalaisilla markki-
noilla Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettu
tavaramerkki ei voi aiheuttaa ranskalaisen myshemminkiin tavaramerkin mititts-
myytta,

Euroopan yhteisdn osalta kantaja tyytyy valituksessaan mitittdmyysosaston
22.6.2001 tekemiin péitoksen johdosta toteamaan seuraavaa:

"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 Holidngs, 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. on vuodesta 1992 kdyttanyt tavaramerkkia TELETECH
GLOBAL VENTURES ja sen osasia Euroopan unionin sisalld.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings Incin Euroopan haara) on laajentunut ja
kasittad kymmenen asiakassuhdekeskusta, mukaan luettuna toimipaikat Yhdisty-
neessi kuningaskunnassa, Espanjassa ja Saksassa kisittden 4 700 tydntekijéd ja yli
80 asiakasta viidestitoista Euroopan maasta. Vuonna 2000 liikevaihto Euroopassa oli
82 700 000 USD, mika on 10,7 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, joka oli
885 000 000 USD. Voittojensa, kasvunsa ja vuonna 1996 tapahtuneen NASDAQ-
indeksiin hyviiksymisen ansiosta TeleTech Holdings sekd sen eri nimet ja
tavaramerkit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja.”)

Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, ettei tekstissd ole nimen-
omaista viittausta Ranskan alueeseen. Vaikka mainitusta kohdasta johtuu, ettd
kantajalla on asiakkaita viidessitoista Euroopan maassa, ei siitd ole mahdollista
paitelld, ettd Ranska valttdmittd kuuluu ndihin. Vaikka kantaja toimii Euroopan
yhteison alueella, timé ei vilttiméttd tarkoita, ettd silld on yleisesti tunnettu
tavaramerkki koko tilli alueella Ranska mukaan lukien. Témin lisaksi kantajan
toiminnan laajuus, vaikka se kisittaisi koko yhteison alueen, ei ilman muuta aiheuta
tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES tunnettuutta yhteison markki-
noilla olevan yleison keskuudessa tai erityisemmin Ranskan markkinoilla.
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Siksi vaikka katsottaisiinkin, ettd kantajan viitteet pitévit paikkansa, tisti ei seuraa
yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolo Ranskan markkinoilla vuodesta 1992.
Téstd on seurauksena, ettei kantaja ole esittiinyt seikkoja, joiden perusteella on
mahdollista paitelld, ettd TELETECH GLOBAL VENTURES on Ranskassa yleisesti
tunnettu tavaramerkki.

Kysymys siitd, onko kantaja kyennyt esittimidn kaikki hyddylliset tosiseikat ja
todisteet osoittaakseen vastauksena mitétéintivaatimukseen vedotun yleisesti
tunnetun tavaramerkin olemassaolon, ei kuulu nyt esilli olevaan kanneperusteeseen
vaan siihen, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkausta.

Edelld todetusta seuraa, ettei ensimméinen kanneperuste ole perusteltu,

Puolustautumisoikeuksien loukkausta koskeva kanneperuste

— Asianomaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd vaikka valituslautakunta ei ollutkaan vakuuttunut siitd, etti
Ranskan markkinoilla oli yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL
VENTURES, sen olisi pitdnyt kehottaa kantajaa esittimiin todisteet tistd tai
parantamaan perustelujaan. Valituslautakunta on kantajan mielesti loukannut
tamin puolustautumisoikeuksia ja valituslautakuntien ja SMHV:n ensimmdisen
pédtoksentekoasteen instanssien vilisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta
sellaisena kuin tdmi ilmenee ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen 23.9.2003
asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV - LHS (UK) (KLEENCARE), antamasta
tuomiosta (Kok. 2003, s. 11-3253).
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SMHV viittds, ettd kantajalla on ollut tilaisuus esittdd kaikki tarpeellisina ja
merkityksellisind pitdmansad todisteet mititdintivaatimuksen johdosta antamansa
vastauksen sisiltimissd huomautuksissa esitettyjen perusteiden tueksi.

— Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n péitokset
voidaan perustella ainoastaan seikoin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

Niiti seikkoja voi SMHV:n liséksi esittidé myos menettelyn osapuoli.

Nyt kisiteltdvini olevassa tapauksessa valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen
21 kohdassa katsonut, etti tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES
tunnettuus Ranskassa oli merkityksetonta.

Kantajalla on tosiasiassa ollut tilaisuus ottaa kantaa tahdn kysymykseen.

Juuri kantaja on esittinyt viitteen yleisesti tunnetun tavaramerkin TELETECH
GLOBAL VENTURES olemassaolosta. Siksi silld jo oli mahdollisuus esittdd kaikki
tarkoitusta varten tarpeelliset tosiseikat tai oikeudelliset seikat.
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Viliintulija oli mitdtointimenettelyssd esittinyt, ettei kantaja sen mielesti ollut
esittényt todisteita siit4, ettd tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES oli
tunnettu Ranskassa. SMHV kehotti kirjeessdin 14.6.2000 kantajaa ottamaan kantaa
viliintulijan huomautuksiin, minki kantaja lisitodisteita esittimétti teki kirjallisesti
14.8.2000.

Sikdli kuin kyseisen perusteen on tulkittava tarkoittavan SMHV:n moittimista siit4,
ettd tdmé ei viran puolesta tutkinut viitetts, joka koski sitd, ettd oli olemassa
aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, tai kehottanut kantajaa esittdimain
enemmiin todisteita asiasta, on todettava seuraavaa.

Ensinnékin, kuten edelld 45 kohdasta ilmenee, se, onko olemassa yleisesti tunnettu
tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES, joka on aikaisempi kuin aiempi
tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, on merkitykseténti nyt esilld olevan
asian ratkaisun kannalta. Tésti johtuy, ettei SMHV ollut velvollinen tutkimaan siti.

Toiseksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan Ioppuosan mukaan rekiste-
réinnin hylkdémisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssi tutkimus
rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittimiin
vaatimulksiin.

Vaikka siinnoksen sanamuotoa voidaankin tulkita niin, cttei siinnos koske kuin
véitemenettelyd, asctuksen N:o 40/94 52 artiklassa olevat suhteelliset mitittdmyys-
perusteet viittaavat nimenomaisesti saman asetuksen 8 artiklaan, jossa miritetiin
suhteelliset hylkidysperusteet. Kuten suhteelliset hylkiiysperusteetkin viitemenette-
lyss, my6s suhteelliset mitdttdmyysperusteet SMHYV tutkii ainoastaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vaatimulsesta. Niin ollen mititintid koskevaa menettely,
joka koskee suhteellista mitdttdmyysperustetta, sisnteleviit lihtdkohtaisesti samat
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periaatteet kuin viitemenettelyd. Osapuolten on huolehdittava tosiseildcojen ja
todisteiden esittimisesti. Niinpd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
loppuosaa sovelletaan myds mititdintimenettelyissi, jotka koskevat suhteellista
mitattdmyysperustetta asetuksen 52 artiklan nojalla.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta seuraa, ettei SMHV ole
velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon seikkoja, joita osapuolet eivit ole
esittineet, Edelld olevista 46-51 kohdasta kily ilmi, ettei kantaja ole ndyttinyt toteen
ciki edes vaittinyt, ettd yleisesti tunnettu tavaramerkki on ollut olemassa Ranskassa
vuodesta 1992,

Niin muodoin SMHYV ei ollut velvollinen tutkimaan viran puolesta, onko kantaja
sellaisen Ranskassa yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on aikaisempi kuin

ranskalainen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL.

Vastauskirjelmiissi esitetty viite, joka koskee toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta,
on tissé yhteydessé tehoton.

Edelli mainitussa asiassa KLEENCARE annetun tuomion mukaan valituslautakun-
tien ja SMHV:n ensimmdisen péatoksentekoasteen yksiksiden vilisen toiminnallisen
jatkuvuuden periaatteesta seuraa, ettd ensin mainitut ovat velvollisia tutkimaan
kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa,
yoidaanko hetkelld, jona valitus ratkaistaan, tehdd laillisesti uusi péétos, joka on
sisallollisesti sama kuin valituksen kohteena ollut péitds (em. asia KLEENCARE,
tuomion 29 kohta). Sitd vastoin menettelyissd, jotka koskevat suhteellisia hylkays-
perusteita tai suhteellisia mitattémyysperusteita, toiminnallinen jatkuvuus ei synnyta
valituslautakunnalle velvollisuutta eiké edes mahdollisuutta ulottaa suhteellisen
mitittémyysperusteen tutkintaa tosiseikkoihin, todisteisiin tai perusteisiin, joihin
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osapuolet eivit ole vedonneet mitittdmyysosastossa eivitkd valituslautakunnassa.
Kuten 46-51 kohdasta edell ilmenee, kantaja ei ole esittinyt mitiin sellaista seikkaa
eikd todistetta, jotta valituslautakunta voisi riittivalla syylld katsoa, ettd Ranskassa on
yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES.

Koska toinen kanneperuste niin ollen on vailla perusteita, kantajan ensisijaiset
kanneperusteet on hylittivs, ja on tutkittava toissijainen kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
toissijainen kanneperuste

Asianomaisten lausumat

Kantaja on istunnossa myontinyt kohdeyleison muodostuvan ranskalaisista
kaupallisen alan ammattilaisista.

Kantajan mukaan kyseisten tavaramerkkien ksittdmit palvelut eivit ole samoja,
koska tuoteluettelon sanamuoto ei ole sama. Se kuitenkin tunnustaa niiden olevan
"lahelld toisiaan”.

Kantaja katsoo merkkien olevan riittivén erilaisia sekaannusvaaran poissulkemiseksi
kohdeyleistssi. Vaikka sana “teletech” sisiltyy kumpaankin tunnukseen, sanat
“global ventures” ja toisaalta “international” ovat tiysin erilaisia ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan. Lisiksi sana "teletech” on kitjoitettu samoin kirjaimin kuin muut
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sanat, joten niité ei voida pitdd ulkoasun kannalta toissijaisina. Toiseksi kantaja pitdd
tunnuksia merkityssisilloltdan erilaisina. Vaikka ranskan sana “international”
tarkoittaa samaa kuin englanniksi, ranskan sana "global” ei tarkoita samaa kuin
"international” vaan pikemminkin “kattavaa [tai] kokonaista”. Kantaja myontia silti,
ettd sanoissa voi havaita tiettyd merkityssisallon samanlaisuutta. Témé samanlaisuus
kuitenkin sen mielesti katoaa siitéd syystd, ettei ranskalainen kohdeyleisé ymmérré
englannin sanaa “ventures”. Koska sana “ventures” on ranskan kielessd vailla
merkitystd, sen on katsottava olevan hallitseva osa sanamerkissé TELETECH
GLOBAL VENTURES.

SMHV ja viliintulija kiistdvit kantajan viitteet ja jakavat asiallisesti ottaen
valituslautakunnan kannan,

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Suhteellinen mitittdmyysperuste, joka on seurausta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan
1 kohdan a alakohdasta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, vastaa téssd
jalkimmiisessi satinnoksessd tarkoitettua suhteellista hylkéysperustetta. Niin ollen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa koskeva oikeus-
kiytantd on sekin merkityksellistd nyt esilld olevassa asiayhteydessé (ks. vastaavasti
asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2789, 6164 kohta).

Vakiintuneen oikeuskiytannon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisd
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendin sidoksissa olevista yrityksisté.
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Saman oikeuskﬁyt’cinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, miten kohdeyleiso ymmirtia kyseessd olevat merkit ja tavarat tai palvelut
sekd ottaen huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysti kyseisessi yksittiistapauk-
sessa, ja erityisesti merkkien samanlaisuuden ja asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen samanlaisuuden vilisen riippuvuuden (ks. asia T-162/01, Laboratorios
RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio
9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

— Kohdeyleiso

Osapuolet ovat samaa mieltd siitd, ettd kyseisten palvelujen kuluttajina on
kaikenkokoisten yritysten ylin johto ja keskijohto Ranskassa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo SMHV:n tapaan, etti ajatelluilla
kuluttajilla on keskimériisti parempi englannin taito, kun otetaan huomioon, etti
kyseista kieltd kiytetddn nykyisin laajasti liike-eliméissi.

— Palvelujen samanlaisuus

Kantaja ei aidosti Liistd kyseessi olevien palvelujen olevan viihintdénkin samanlaisia.
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Yhteison tavaramerkin kisittimien “puhelinvastaajapalvelujen, muiden asiakkaiden
tuotteiden ja palveluiden myynnissé tarvittavat puhelin-, sahkoposti- ja tietokone-
verkkopalvelujen, muille yrityksille tarjottavan avun tuotteiden ja palveluiden
myynnin tai vuokraamisen jérjestimiseksi puhelimen vilitykselld sekdé muiden
yritysten asiakkailta tulleiden puhelinkyselyiden vastaanottamisen ja niihin vastaa-
misen” osalta kantaja ei ole tismentinyt, miten ne eroavat aikaisemman ranskalaisen
tavaramerkin TELETECH INTERNATIONAL kattamista seuraavista palveluista:
”asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallinta (asiakastiedostojen, palve-
lujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvé avustaminen, tekninen
avustaminen, puhelinkeskusten jirjestiminen)”. Pelkdstddn se, ettd palvelujen
luettelon sanamuoto ei ole sama, ei riitd osoittamaan, etteivit palvelut ole samoja,
ainakaan kun ei ensi nikemilti eiki ilman lisdselityksid ole padteltivissa, ettd kyse ei
ole samasta toiminnasta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd riidanalaisen p#dtoksen 30—
42, kohdassa esitetyisti syistd kyseisten palvelujen luettelo ei ensi katsomalta sulje
pois, etti kyse on samoista toiminnoista. Niinpd koska kantaja ei ole esittényt
perusteita viitteensi tueksi, on tdmé hylattava.

— Merkkien samanlaisuus

Kuten oikeuskaytinnosti kiy ilmi, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessi
olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon samanlaisuu-
den osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvdidn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks.
asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok, 2003, s. 1I-4335, 47 kohta oikeus-
kéytintoviittauksineen).
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Ulkoasun osalta merkkien ensimmdisend sanana oleva "teletech” on sama. Seuraavat
sanat ("global ventures” ja ”international”) ovat erilaiset. Sanan “teletech” tietty
hallitsevuus johtuu siitd, ettd kyseessd on suhteellisen pitkin sanaketjun ensimméi-
nen sana, minki vuoksi kuluttajan tarkkaavaisuus on parempi merkin alussa kuin
loppua lukiessa. Sitd vastoin kummankin merkin ja erityisesti sanojen “global
ventures” ja "international” pituus vihentdd sanan “teletech” painoa merkkien
ulkoasun kokonaisvaikutelmassa.

Sama koskee soveltuvin osin merkkien lausuntatavan synnyttimii kokonaisvaiku-
telmaa.

Merkityssisillén samanlaisuuden osalta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa, ettd yleis6 ei yleensii mielld moniosaisen tavaramerkin osana olevaa
kuvailevaa elementtid tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitse-
vaksi osaksi (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser Busch (BUDMEN),
tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2251, 53 kohta). Kuitenkin silloin kun tavaroita tai
palveluita varten olevassa moniosaisessa merkissi on useita enemmin tai vihemmin
mielikuvia herittivid tai kuvailevia osia, on mahdollista, etti jokin néisti osista
mielikuvia herittivinikin tai kuvailevanakin silti kisitetdin hallitsevaksi osaksi, jos
muut merkin osat ovat vield vihemman tunnusmerkillisid kuin tima.

Nyt esilld olevassa tapauksessa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa
ensinnékin, ettd osat "tele” ja "tech” viittaavat etuliitteeseen "télé”, joka esiintyy
sanoissa "télécommunications” (televiestinti) ja “téléphone” (puhelin) seki ranskan
sanaan "technologie” (teknologia). Néin ollen sana "teletech” jossain méérin herittii
mielikuvia kyseessd olevan tavaramerkin kattamista palveluista.

Sanalla "teletech” ei siltikiin ole konkreettista merkitysti. Ei voidakaan sulkea pois
mahdollisuutta, ettii timi sana on merkkien hallitseva osa.
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Aikaisempi ranskalainen tavaramerkki muodostuu vailla varsinaista merkitystid
olevasta sanasta "teletech”. Tami sana esiintyy samaa tarkoittavana seké ranskan etta
englannin kielessd. Niin ollen asianomainen yleis6 kisittad sen kuvailevana osana,
joka ilmaisee kohteena olevan palvelusuorituksen tai asiakaskunnan kansainvélisyy-
den. Siksi aikaisemman tavaramerkin hallitsevana osana on sana “teletech”.

Yhteisén tavaramerkin osalta on huomattava, ettd sanalla "global” on ranskan
kielessi kaksi merkitysti, Ensiksikin se tarkoittaa “kattavaa [tai] kokonaista”.
Toiseksi se tarkoittaa englannin tapaan ”maailmanlaajuista”. Témé toinen merkitys
on sisilléltdin ilmeisen lihelld sanaa ”international”. Ymmirsipd kohteena oleva
kuluttaja kyseisen ilmaisun miten tahansa, sanan “global” merkitys ei ole omiaan
muodostamaan hallitsevaa osaa tavaramerkissi TELETECH GLOBAL VENTURES,
koska kyseessi on joka tapauksessa kuvaileva osa.

Kantajan mukaan sana "ventures” on merkin hallitseva osa. Viite ei kuitenkaan ole
vakuuttava.

Ensinnikin sana “venture” on tavanomainen liike-elimin kielenkaytossd, jossa
suositaan etenkin englanninkielisid ilmaisuja. Tavallisesti kohderyhmé tuntee
ilmaisun "joint venture” tai “joint-venture”. Niinpd vaikka kyseisten palvelujen
kuluttaja ei tunne englannin sanan "ventures” tarkkaa merkitystd, hiin yhdistdd sen
tarkoittamaan suunnilleen ilmaisuja "hanke” tai "yritys”.

Toiseksi, koska sanaa “ventures” ei ole ranskan kielessd, kohdeyleist ksittad
kyseisen tavaramerkin vieraskielisten — ehké englanninkielisten — sanojen
yhdistelmiksi. Englanninkielisistd sanoista koostuvien tavaramerkkien kdyttd on
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nimittdin erityisen yleistd. Koska asianomaisilla ranskalaisilla yrittjilld ja yritysjoh-
dolla on véhintddnkin riittivé englannin taito tietidskseen, ettd englannissa adjektiivi
ei tule substantiivin jilkeen vaan yleensii sen edelle, ne kisittivit sanan “global”
viittaavan sanaan "ventures”,

Téstd seuraa, ettd sanaparilla "global ventures” ymmarretiin tarkoitettavan suurin
piirtein "maailmanlaajuisia hankkeita tai yrityksia”. Kyseessi on palvelujen luonnetta
tai kohdetta kuvaileva merkitys, vaikka konkreettinen merkitys jadkin epaselvéksi.
Kuluttaja jakaakin kyseisen yhteisén tavaramerkin osiin “teletech” ja "global
ventures”.

Kolmanneksi, koska sana “ventures” sijaitsec merkin lopussa, kuluttaja ei tissd
tapauksessa tule kisittdneeksi siti tavaramerkin tunnusmerkilliseksi osaksi.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, etti kohderyhmin kuluttajat mieltivit sanan
“teletech” kyseessd olevan yhteison tavaramerkin ja aikaisemman ranskalaisen
tavaramerkin hallitsevaksi osaksi. Tdmén vuoksi valituslautakunta on aivan oikein
todennut tavaramerkit samanlaisiksi. .

— Sekaannusvaara

Koska kyseisen tavaramerkin kattamat palvelut ovat osaksi samoja ja osaksi
samanlaisia seki koska asianomaiset tunnukset niin ikdin ovat samanlaisia,
valituslautakunta on lakia véérin soveltamatta katsonut sekaannusvaaran vallitsevan
kyseisten tavaramerkkien vililli. Niihin merkkeihin térmidvi kuluttaja nimittdin
muistaa niistd erityisesti sanan "teletech”, joka esiintyy kummassakin tunnuksessa ja
sijaitsee niiden alussa. Niin ollen kuluttaja voi suoraan sekoittaa ne keskeniiin.
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Timd padtelma ei kyseenalaistu, vaikka kantajan yleisesti tunnettu tavaramerkki
olisikin ollut viitteiden mukaisesti aiemmin olemassa, ja ndin on riippumatta siitd,
onko timé aiempi olemassaolo omiaan vaikuttamaan sekaannusvaaraan.

Ensinnikéin kantaja ei ole toissijaisen kanneperusteensa yhteydessd esittinyt
tillaista viitettd. Se on vedonnut merkkien samanaikaiseen olemassaoloon
ainoastaan ensimmaisen kanneperusteen yhteydessi.

Toiseksi, vaikka kantajan ensimmdinen kanneperuste olisi ymmarrettévé niin, etta
siind tarkoitetaan myds sekaannusvaaran arviointia, on todettava, ettei kantaja ole
SMHV:n kisittelyssd osoittanut tillaista tavaramerkin TELETECH GLOBAL
VENTURES aiempaa tunnettuutta, kuten 46-51 ja 56-69 kohdasta edella ilmenee,
vaikka kantajalla on ollut tilaisuus esittéd kaikki titd varten tarpeellisiksi katsomansa
seikat ja todisteet.

Niinpa kantajan toissijainen kanneperustekin on hylattéva.

Koska kantajan esittimit kanneperusteet ovat perusteettomia, kanne on hylittav.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka haviia asian, on velvoitettava korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOQISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitién,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut,

Pirrung Meij Pelikanova

Julistettiin Luxemburgissa 25 piivini toukokuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puhecnjohtaja
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