TELETECH HOLDINGS PRZECIWKO OHIM — TELETECH INTERNATIONAL (TELETECH GLOBAL VENTURES)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (druga izba)
z dnia 25 maja 2005 r.”

W sprawie T-288/03

TeleTech Holdings, Inc., z siedzibag w Denver, Kolorado (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez adwokatéw E. Armijo Chévarriego i A. Castdna Péreza-
Gomeza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynka Wewnetiznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez [, de Medrana Caballera i S. Laitinen,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postgpowania: hiszpariski.
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w ktorej druga strong w postgpowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Teletech International SA, z siedzibg w Paryzu (Francja), reprezentowana przez
J. E. Adelle’a i F. Zimeray,

majacej za przedmiot wniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 28 maja 2003 r, z pdzZniejszym sprostowaniem
(R 412/2001-1), dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia w sporze miedzy
Teletech International SA a TeleTech Holdings, Inc.,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJTWSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i 1. Pelikdnovs, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 13 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 16 grudnia 2003 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge ztozong w sekretariacie
Sadu w dniu 9 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika zfozong w sekretariacie Sagdu w dniu 26 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2004 r., w ktérej interwenient
nie wzial udziaty, ‘

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 22 kwietnia 1999 r. skarzgca spétka uzyskala w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnegtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) rejestracje
wspélnotowego stownego znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES.

Znak towarowy, ktdérego data pierwszeristwa jest 1 kwietnia 1996 r., oznacza
w szczegélnodci ustugi z klasy 35 i 38 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
migdzynarodowej klasyfikacji towardéw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
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15 czerwca 1957 r. w zrewidowanym oraz zmienionym brzmieniu. Ustugi te
odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 35: ,Telefoniczne udzielanie informacji; posrednictwo pracy; reklama;
pomoc przy zarzadzaniu w dzialalnoéci handlowej polegajaca na zarzadzaniu
systemem informatycznym i wyborem witryn i uslug multimedialnych
[dostarczanych] dla klienteli innych spélek, w tym ustug telefonicznych, poczty
elektronicznej oraz ustug zwiazanych ze $wiatowa siecig informatyczng, w celu
udzielenia innym spétkom pomocy w sprzedazy ich produktéw i $wiadczeniu
ustug; rekrutacja personelu oraz pomoc przy zarzadzaniu systemem informa-
tycznym i przy zarzadzaniu w dzialalnosci handlowej w naglych wypadkach;
pomoc dla innych spélek polegajaca na wystawianiu na sprzedaz lub wzieciu
w najem ich produktéw i ustug droga telefoniczng, poczta elektroniczng i za
pomocy $wiatowej sieci informatycznej; udzielanie odpowiedzi na otrzymane
zaméwienia klientéw innych spélek kierowane droga telefoniczna, poczta
elektroniczna i za pomocg $wiatowej sieci informatycznej; pomoc techniczna dla
klientéw uzytkujacych produkty innych spétek; zapewnianie tymczasowego
personelu”;

— klasa 38: ,Uslugi telekomunikacyjne”.

W dniu 29 wrzeénia 1999 r. interwenient zlozyt wniosek o uniewaznienie tego
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie art. 55 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z p6zn. zm.

Wezeéniejszy znak towarowy, ktéry zostal powolany w uzasadnieniu wniosku
0 uniewaznienie, to stowny znak towarowy TELETECH INTERNATIONAL, kt6ry
zostal zgloszony 10 stycznia 1996 r. i zarejestrowany we Francji dla oznaczenia
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nastepujacych ustug z klasy 35 i 38 porozumienia nicejskiego: ,ustug inzynieryjnych
pozostajacych w zwigzku z zarzadzaniem w dziatalnoéci handlowej i reklamowej
oraz zarzgdzaniem centrami obslugi klienta i /lub centrami informacji telefonicznej
(zarzadzanie kartotekami klientéw, ustugi, zamdwienia, pomoc w oprogramowaniu,
pomoc techniczna, zarzadzanie centrami informacji telefonicznej) i wszystkich ustug
pozostajacych w zwigzku z powyzszym uslugami” (zwany dalej ,wczeéniejszym
francuskim znakiem”).

Whniosek o uniewaznienie opierat si¢ na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94
i obejmowal wszystkie uslugi oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym,
Zgodnie z trescia wniosku byl on skierowany przeciwko nastepujacym ustugom
oznaczonym wspélnotowym znakiem towarowym: ,zarzadzanie sprawami handlo-
wymi dla ustug inzynieryjnych i centréw obstugi klienta i/lub centréw informacji
telefonicznej”, nalezgcym do klasy 35 oraz ,ustugom telekomunikacyjnym”
nalezacym do klasy 38.

Decyzja z dnia 22 lutego 2001 r. Wydzial Uniewaznien uwzglednit czeéciowo
wniosek o uniewaznienie, opierajac si¢ na art. 52 ust. 1 lit. a) i art, 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Dokonal on zatem czeéciowego uniewaznienia tego
wspélnotowego znaku towarowego, a mianowicie dla nastgpujacych ustug: ,tele-
foniczne udzielanie informacji; pomoc przy zarzadzaniu w dziatalnosci handlowe;
polegajaca na zaizadzaniu systemem informatycznym i wyborem wittyn i ustug
multimedialnych [dostarczanych] dla klienteli innych spétek, w tym ustug
telefonicznych, poczty elektronicznej oraz uslug zwigzanych ze $wiatowa siecia
informatyczng, w celu udzielenia innym spétkom pomocy w sprzedazy ich
produktéw i ustug; pomoc dla innych spélek polegajaca na wystawianiu na sprzedaz
lub wzigciu w najem ich produktéw i ustug droga telefoniczna, pocata elektroniczna
i za pomocy $wiatowej sieci informatycznej; udzielanie odpowiedzi na otrzymane
zamowienia klientéw innych spétek kierowane droga telefoniczng, poczta elektro-
niczng i za pomocy $wiatowej sieci informatycznej” nalezacych do klasy 35 oraz
»ustug telekomunikacyjnych” nalezacych do klasy 38.

W dniu 23 kwietnia 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
Wydzialu Uniewaznien.
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Decyzja Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 28 maja 2003 r. (zwana dalej
»zaskarzong decyzja”) uwzglednila to odwolanie w czgsci dotyczacej ,pomocy przy
zarzadzaniu w dzialalnoéci handlowej polegajacej na zarzadzaniu systemem
informatycznym i wyborem witryn”, uznajac zasadniczo, iz ustugi te nie byly objete
wnioskiem o uniewaznienie. W pozostalej czesci odwotanie zostato oddalone.

Izba Odwolawcza uznate, iz docelowy krag odbiorcéw zlozony byt z odbiorcéw
bedacych francuskimi specjalistami w dziedzinie handly, ktdrych stopieti uwagi jest
wyzszy od tego, jaki posiada przecigtny konsument. Uwazala ona zasadniczo, iz
w odczuciu tych odbiorcéw oznaczenia te byly podobne, poniewaz ich element
dominujacy skladajacy sie ze slowa ,teletech” byl identyczny. Ponadto byla ona
zdania, ze uslugi objete wnioskiem o uniewaznienie byly po czesci identyczne i po
czeéci podobne. Zatem doszla ona do wniosku, iz istnialo prawdopodobiefistwo
pomylenia spornych znakéw towarowych usprawiedliwiajace cze$ciowe uniewaz-
nienie tego wspdlnotowego znaku towarowego.

Postepowanie i Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji, tytutem
zadania gléwnego ze wzgledu na naruszenie ,zasad wspoélistnienia i poréwnania
wspélnotowych znakéw towarowych z posiadajacymi znamiona odrézniajace
znakami i oznaczeniami krajowymi” i ze wzgledu na naruszenie prawa do obrony
strony skarzacej oraz, tytutem zadania subsydiarnego, ze wzgledu na naruszenie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto podczas rozprawy skarzgca wniosta do Sadu Pierwszej Instancji
o obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM i interwenient wnoszg do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty gtéwne, zarzut pierwszy
oparty na naruszeniu ,zasad wspélistnienia i poréwnania wspdlnotowych znakéw
towarowych z posiadajacymi znamiona odrdzniajace znakami i oznaczeniami
krajowymi” i zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa do obrony. Subsydiarnie
skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. ~

W przedmiocie zarzutéw gléwnych

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu ,zasad wspélistnienia i poréwnania
wspélnotowych znakéw towarowych z posiadajgcymi znamiona odrézniajace
znakami i oznaczeniami krajowymi”

— Argumenty uczestnikéw

Skarzgca podnosi, ze od 1992 r. jest wlacicielem w Unii Europejskiej,
a w konsekwencji we Francji, znaku towarowego powszechnie znanego
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w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie wlasnoéci przemyslowej
z dnia 20 marca 1883 r. w poprawionym i zmienionym brzmieniu. Ten znak
towarowy powszechnie znany sklada sie ze stownego oznaczenia TELETECH
GLOBAL VENTURES (zwany dalej ,znakiem towarowym powszechnie znanym”).

Zdaniem skarzacej spélki ten znak towarowy winien byé uznany za posiadajacy
pierwszenstwo w stosunku do wczeéniejszego znaku towarowego na mocy
ustawodawstwa francuskiego, art. 6 bis konwencji paryskiej i art. 16 Porozumienia
w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnoéci intelektualnej z dnia 15 kwietnia
1994 r. (Dz.U. L 336, str. 214, zwanego dalej ,porozumieniem TRIPS”).

Zasada wspdlistnienia wspoélnotowych i krajowych znakéw towarowych wymaga
zdaniem skarzacej uwzglednienia, w ramach postepowania o uniewaznienie
wspolnotowego znaku towarowego, tego wczedniejszego prawa do wczeéniejszego
spornego francuskiego znaku towarowego. Podczas rozprawy skarzaca udciélita
w odpowiedzi na pytanie Sadu, iz te dwa znaki towarowe wspdélistnialy
bezkonfliktowo na rynku francuskim oraz iz nie widziala ona zadnej przyczyny,
aby kwestionowa¢ wcezeséniejszy francuski znak towarowy przed sadami francuskimi.

Skarzgca uwaza, iz nalezy dokonywaé wykladni rozporzadzenia nr 40/94 w sposéb
zgodny z omawiang zasada wspdlistnienia wspolnotowych i krajowych znakéw
towarowych. Wykladnia ta implikuje stosowanie per analogiam art. 106 rozporza-
dzenia nr 40/94. Wynika z tego, iz wlasciciel znaku towarowego powszechnie
znanego w panstwie czlonkowskim oraz identycznego ze spornym wspdlnotowym
znakiem towarowym moze podnosi¢ na swoja obrong istnienie tychze znakdw,
w ramach wniosku o uniewaznienie wspédlnotowego znaku towarowego, jesli
wczeéniejszy znak bedacy podstawa wniosku o uniewaznienie jest zarejestrowany
w tym samym paristwie oraz jesli data pierwszeristwa tego wczeséniejszego znaku
mieSci si¢ pomiedzy data pierwszenstwa znaku powszechnie znanego a data
pierwszenistwa spornego wspélnotowego znaku towarowego.
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Zdaniem skarzacej, Izba Odwolawcza wyraznie przyznala w pkt 21 zaskarzonej
decyzji racje jej twierdzeniom, zaznaczajac, iz mozna powotla¢ si¢ na renome danego
znaku w ramach argumentacji zmierzajacej do ukazania skutecznej z punktu
widzenia prawnego formy wspélistnienia. W przeciwiefistwie do tego twierdzenia
Izba Odwolawcza nie zbadala istnienia podnoszonej przez skarzaca renomy znaku
towarowego powszechnie znanego.

OHIM odizucil argumenty skarzacej. Ponadto OHIM twierdzi, iz skarzaca, w trakcie
postepowania administracyjnego przed Wydzialem Uniewazniei i przed Izba
Odwotawcza, nie podnosita ani nie potwierdzila istnienia posiadajacego znamiona
odrézniajace powszechnie znanego we Francji od 1992 r. oznaczenia.

W tej kwestii skarzaca odpowiada, ze zaréwno w swoich uwagach przedstawionych
przed Wydzialem Uniewaznien jak i w swoim pi$mie przedlozonym Izbie
Odwolawczej podnosila ona, iz jest wlascicielem posiadajacego znamiona odréznia-
jace powszechnie znanego w Unii Europejskiej oznaczenia. Zwazywszy, iz
wlasciwym terytorium jest terytorium Francji, skarzaca mogla, z definicji, odnieéé
si¢ jedynie do ochrony tego powszechnie znanego oznaczenia na rynku francuskim.,

Interwenient podkresla, iz francuski znak towarowy TELETECH INTERNATIO-
NAL posiada wczeéniejsza od spornego wspélnotowego znaku towarowego date
pierwszefistwa, Istnienie powolywanego przez skarzgca znaku towarowego
powszechnie znanego jest zatem bez znaczenia. Ponadto interwenient kwestionuje
istnienie takiego wczesniejszego prawa skarzacej.
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- Ocena Sadu

Pierwszy gléwny zarzut odnosi sie do argumentu, w kwestii ktérego Izba
Odwolawcza wypowiedziala si¢ w pkt 21 zaskarzonej decyzji. Punkt ten ma
nastepujace brzmienie:

»[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 No 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”. (,Zbedne jest, aby
wlasciciel [wspolnotowego znaku towarowego] probowat opieraé sie na podnoszonej
renomie swojego znaku [TELETECH GLOBAL VENTURES] w krajach trzecich
badZ tez w panstwach czlonkowskich Wspélnoty Europejskiej. Jako wlasciciel
wspélnotowego znaku towarowego jest on zobowigzany, w ramach postepowania
w sprawie uniewaznienia, do zrzeczenia si¢ swojego prawa na rzecz wczesniejszego
znaku towarowego spelniajacego kryteria stosowania art. 52 [rozporzadzenia
nr 40/94], chyba ze renome te powoluje si¢ w ramach argumentacji zmierzajacej
do ukazania skutecznej z punku widzenia prawnego formy wspélistnienia. Nie ma to
miejsca w niniejszym przypadku”.)

Tytulem wstepu nalezy podkresli¢, iz sformulowanie przyjete przez Izbe Odwota-
wcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji wydaje sie zawiera¢ w sobie kilka réznych
aspektow. Punkt ten méglby, po pierwsze, oznaczaé, iz Izba Odwolawcza uwazala, iz
wspdlistnienie wezeéniejszego francuskiego znaku towarowego ze znakiem towaro-
wym powszechnie znanym mogloby mie¢ wplyw na ocene prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, ale ze skarzaca nie liczyla na taki skutek. Po drugie, punkt ten
moze byé interpretowany w ten sposéb, ze Izba Odwolawcza uwazala, iz skarzaca
nie przytoczyla faktéw mogacych wykazaé takie wspdtistnienie. Po trzecie, mozliwe
jest twierdzenie, ze Izba Odwolawcza uznala, Ze samo istnienie znaku towarowego
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powszechnie znanego nie bylo istotne dla postgpowania w sprawie uniewaznienia,
w ktérym Izba ta byla zobowigzana orzekaé. Sformulowanie przyjete w pkt 21
zaskarzonej decyzji jest bardzo zwiezle w poréwnaniu do ukazanego w ten sposéb
znaczenia.

Na mocy art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94 decyzje OHIM winny by¢
uzasadnione. Obowiazek ten posiada te sama wage co obowiazek usankcjonowany
art. 253 WE [wyrok Sadu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach potfaczonych
T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM-Vitakraft — Werke Withrmann
i Friesland Brands (VITATASTE i METABALANCE 44), Rec. str. [1-1149, pkt 72]
Chodzi tutaj o zagadnienie z zakresu bezwzglednych przeszkéd procesowych, ktére
Sad moze rozwazyé z urzedu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem obowigzek uzasadnienia indywidualnych
decyzji ma na celu pozwolenie, z jednej strony, zainteresowanemu na poznanie
uzasadnienia przyjetego $rodka, aby umozliwi¢ mu obrong swych praw, a z drugiej
strony sadowi wspdlnotowemu na przeprowadzenie kontroli legalnoéci decyzji (ww.
wyrok w sprawie VITATASTE i METABALANCE 44, pkt 73 i przywolane tam
orzecznictwo) Uzasadnienie winno ukazaé, w sposéb wyrazny i niedwuznaczny,
rozumowanie autora tego aktu. ‘

Stosujac te kryteria, Sad uwaza, iz uzasadnienie zaskarzonej decyzji jest
wystarczajace, aby zrozumie¢ rozumowanie przyjete przez Izbe Odwolawcza.
W istocie, nawet gdyby nie mozna bylo z fatwoécia okresli¢ doktadnego znaczenia
pkt 21 zaskarzonej decyzji, to nie umniejsza to faktu, iz wynika z niego wyraznie, iz
Izba Odwotawcza uwazala, zZe w niniejszej sprawie argumenty oparte na istnieniu
powolywanego znaku towarowego powszechnie znanego nie mialy zadnego wplywu
na wynik oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Istota tego rozumo-
wania jest wystarczajaco jasna, aby skarzaca mogla je kwestionowaé. Nie nalezy
zatem stwierdza¢ niewaznoéci zaskarzonej decyzji ze wzgledu na naruszenie
obowigzku uzasadnienia,
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Na mocy art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 niewazno$¢ wspdlnotowego
znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie skierowanego do OHIM wniosku,
w przypadku gdy istnieje wcze$niejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2 tego
rozporzadzenia i gdy spetnione s3 warunki okre§lone w art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporzadzenia nr 40/94, do
ktérego wyraznie odsyla art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia, za ,wcze$niejsze
znaki towarowe” nalezy rozumieé w szczeg6lnosci wspélnotowe znaki towarowe, jak
réwniez znaki towarowe zarejestrowane w paristwie cztonkowskim badZ w Urzedzie
Znakéw Towarowych Beneluksu, pod warunkiem Ze data zfozenia wniosku o ich
rejestracje jest wezeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku
towarowego. Ponadto art. 8 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze
z zastrzezeniem ich rejestracji, zgloszenia znakéw towarowych sa réwniez uwazane
za ,2wczeéniejsze znaki towarowe”.

Chociaz w ramach postgpowania w sprawie uniewaznienia OHIM jest zobowiazany
upewnié si¢ co do istnienia wczedniejszego prawa, na ktérym opiera si¢ wniosek
o uniewaznienie, to zaden przepis rozporzadzenia nie przewiduje, ze OHIM
przeprowadza sam wstepne badanie podstaw uniewaznienia badZ wygasniecia, ktore
moga spowodowaé uniewaznienie tego prawa [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM —
Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. I1-4335, pkt 55]. Ponadto rozporzadzenie
nr 40/94 nie przewiduje, iz istnienie na tym samym terytorium znaku towarowego,
ktérego data pierwszenistwa poprzedza date pierwszerfistwa wezeéniejszego znaku, na
ktérym opiera si¢ wniosek o uniewaznienie i ktory jest identyczny ze spornym
wspélnotowym znakiem towarowym, skutkowaloby uznaniem tego ostatniego
znaku za wazny, nawet jedli istnieje wzgledna podstawa uniewaznienia wyzej
omawianego wspolnotowego znaku towarowego.

W konsekwencji, zaktadajac, ze zostanie ustalone, iz skarzaca jest od 1992 r.
whascicielem znaku towarowego powszechnie znanego we Frangji, sktadajacego sie
z oznaczenia stownego TELETECH GLOBAL VENTURES, to okoliczno$¢ ta, biorac
pod uwage brzmienie rozporzadzenia nr 40/94 nie rodzi zadnych skutkéw
prawnych.
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Skarzaca sprzeciwia sig takiej dostownej wykladni art. 8 i 52 rozporzadzenia nr 40/94
ze wzgledu na to, iz prowadzi ona do ,absurdalnych rezultatéw”, zwlaszcza
w zakresie, w jakim wiaciciel znaku towarowego powszechnie znanego nie mégiby
uzyska¢ przeksztalcenia swojego wspélnotowego znaku towarowego w znak
krajowy, dokladnie w kraju, w ktérym posiada on, na mocy swojego znaku
towarowego powszechnie znanego, prawo do uZywania wyzej wymienionego
oznaczenia.

Sad stwierdza, po pierwsze, ze prawo do powolywanego znaku towarowego
powszechnie znanego bedzie w dalszym ciggu chronione na poziomie krajowym
bez wzgledu na to, jaka decyzja zostanie podjeta na zakoriczenie postgpowania
w sprawie uniewaznienia spornego wspélnotowego znaku towarowego. Zatem,
nawet gdyby skarzaca nie mogla dokona¢ przeksztalcenia wspdlnotowego znaku
towarowego w krajowy francuski znak towarowy ze wzgledu na istnienie
wezesniejszego francuskiego znaku towarowego TELETECH INTERNATIONAL,
to w kazdym razie moglaby ona uzywaé znaku towarowego wczeéniejszego
w stosunku do tego ostatniego znaku, ktérego jest ona wlascicielem we Francji.

Nalezy zaznaczyé, po drugie, Ze jesli wlasciciel spornego wspdlnotowego znaku
towarowego posiada wczedniejsze prawo mogace skutkowaé uniewaznieniem
weze$niejszego znaku towarowego, bedacego podstawa wniosku o uniewaznienie,
to na nim spoczywa obowigzek zwrdcenia si¢, w danym wypadku, do wiadz bad? do
whasciwego sadu krajowego o uzyskanie, jedli jest to jego Zyczeniem, uniewaznienia
tego znaku towarowego.

W konsekwencji argument, zgodnie z ktérym brzmienie rozporzadzenia nr 40/94
prowadzi do ,absurdalnych rezultatéw”, winien by¢ odrzucony.

Skarzaca uwaza ponadto, iz rozstrzygniecie przyjete przez zaskarzona decyzje jest
sprzeczne z ,zasada wspélistnienia wspdlnotowych i krajowych znakéw towaro-
wych”, zasadg, ktéra, jej zdaniem wymaga stosowania per analogiam art. 106
rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacego zakazu uzywania wspolnotowych znakéw
towarowych.
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Nalezy w tym wzgledzie zaznaczy¢, iz sytuacja uregulowana w art. 106 rozporza-
dzenia nr 40/94 nie jest poréwnywalna do sytuacji lezacej u podstaw niniejszego
sporu. Z brzmienia tego przepisu wynika, ze dotyczy on jedynie ,[roszczen]
w sprawie [z tytulu] naruszania wczeéniejszych praw” (ust. 1), jak réwniez
slpostepowann majacych na celu zakazanie] uzywania wspdlnotowego znaku
towarowego” (ust. 2). Nie obejmuje on postepowania administracyjnego czy
sadowego majacego na celu wykre§lenie spornego znaku towarowego z rejestru.
Zatem na mocy art. 106 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 interwenient mégiby,
w danym wypadkuy, uzy¢ swojego wcze$niejszego znaku towarowego do wszczecia
we Francji przeciwko spornemu wspdlnotowemu znakowi towarowemu powddztwa
w sprawie naruszenia. Z drugiej strony, kwestia, czy skarzaca, jesli chodzi o nig,
moglaby na swa obrone powola¢ si¢ na swdj znak towarowy powszechnie znany,
nalezy wylacznie do zakresu krajowego prawa francuskiego. Artykul 106 rozporza-
dzenia nr 40/94 nie zawiera zadnego przepisu w tym wzgledzie i nie moze zatem by¢
stosowany per analogiam.

Nalezy dodad, iz rozporzadzenie nr 40/94 nie przyznaje OHIM jako wspélnotowemu
organowi administracji uprawnienia do rejestrowania czy uniewazniania krajowych
znakéw towarowych. Nie mozna uzna¢ takich kompetencji OHIM bez ich
wyraznego przyznania przewidzianego w prawie wtérnym i pod warunkiem, Ze
zezwoli sie na takie ich przyznanie w tekscie traktatu. Przyznanie OHIM prawa do
odrzucenia, jako wczesniejszego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, istniejacego krajowego znaku towarowego A z takiej przyczyny, iz istnieje
znak towarowy B, ktérego data pierwszeiistwa poprzedza date pierwszeristwa
wezeéniejszego znaku chronionego na terytorium tego samego panstwa czlonkow-
skiego, sprowadzaloby sie¢ do przyznania OHIM uprawnienia do uniewaznienia,
przynajmniej w stosunkach miedzy stronami, tego wczeéniejszego znaku towaro-
wego A bez wystapienia z tg sprawa do wlasciwych wladz krajowych.

Wynika z tego, iz argument oparty na stosowaniu per analogiam art. 106
rozporzadzenia nr 40/94 winien by¢ odrzucony.

W konsekwencji ewentualne istnienie we Francji od 1992 r. znaku towarowego
powszechnie znanego, skladajacego si¢ z oznaczenia stownego TELETECH
GLOBAL VENTURES, jest, co do zasady, pozbawione znaczenia w ramach spornego
postepowania o uniewaznienie.
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Skarzaca podnosi ponadto, iz taki rezultat stoi w sprzecznodci z art. 6 bis konwencji
paryskiej i art. 16 porozumienia TRIPS.

Artykul 6 bis ust. 1 konwengcji paryskiej przewiduje:

»Panstwa bedace czlonkami Zwiazku zobowigzuja sie badZz z urzedu, jezeli
ustawodawstwo danego paristwa zezwala na to, badZ na wniosek zainteresowanego
odmoéwi¢ rejestracji lub uniewazni¢ rejestracje oraz zakazaé uzywania znaku
towarowego, ktéry stanowi odtworzenie, nasladownictwo lub ttumaczenie mogace
spowodowac¢ jego pomylenie ze znakiem, kt6ry wlasciwy organ panistwa rejestracji
lub uzywania uzna za powszechnie tam znany, jako znak nalezacy juz do osoby
uprawnionej do korzystania z niniejszej konwencji, i uzywany na tych samych lub
podobnych produktach. To samo stosuje sig, gdy istotna czeéé znaku stanowi
odtworzenie takiego znaku powszechnie znanego lub nagladownictwo mogace
spowodowaé pomylenie z tym znakiem”.

Artykut 16 porozumienia TRIPS zatytulowany ,Przyznane prawa” ma nastepujace
brzmienie:

»1. Wiadciciel zarejestrowanego znaku towarowego bedzie mial wylaczne prawo
powstrzymywania wszelkich oséb trzecich od uzywania w dzialalnosci handlowej
bez jego zgody identycznych lub podobnych oznaczen dla towardéw lub ustug
identycznych lub podobnych do tych, dla ktérych znak towarowy jest zarejestro-
wany, gdy takie ich uzycie mogloby stwarza¢ prawdopodobiefistwo pomytki.
W przypadku uzycia identycznego oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug
prawdopodobiefistwo pomylki bedzie domniemane. Okreélone powyzej prawa nie
beda naruszaly praw istniejacych wezesniej ani nie beda mialy wplywu na mozliwoéé
przyznawania przez Czlonkéw praw na podstawie uzywania znaku.
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2. Artykut 6 bis konwencji paryskiej (1967) bedzie mial zastosowanie odpowiednio
do ustug. Przy okreslaniu, czy znak towarowy jest powszechnie znany, Czlonkowie
wezmg pod uwage znajomo$¢ tego znaku towarowego w odpowiednim kregu
odbiorcéw, wlaczajac jego znajomo$é na terytorium zainteresowanego Czlonka,
bedaca wynikiem promocji tego znaku towarowego.

3. Artykul 6 bis konwencji paryskiej (1967) bedzie miat zastosowanie odpowiednio
do towardéw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych znak towarowy jest
zarejestrowany, jezeli uzywanie tego znaku towarowego w stosunku do tych
towaréw lub ustug wskazywatoby na zwigzek pomiedzy tymi towarami lub ustugami
i wladcicielem zarejestrowanego znaku towarowego, a takze, jezeli interesy
wlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego moga doznaé uszczerbku
z powodu takiego uzycia znaku”.

Jak zaznaczyl to stusznie OHIM, art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 jest
zgodny z art. 6 bis konwencji paryskiej w zakresie, w jakim pozwala on wlascicielowi
znaku towarowego powszechnie znanego w rozumieniu tego przepisu sprzeciwic sie
badZz — na mocy art. 52 rozporzadzenia nr 40/94 — uniewazni¢ rejestracje
poiniejszego wspélnotowego znaku towarowego, ktérego uzywanie stworzyloby
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad. Z drugiej strony, art. 6 bis konwencji
paryskiej nie wymaga, aby wlasno$¢ wezeéniejszego znaku towarowego powszechnie
znanego byla w stanie spowodowaé uznanie za wazny znaku zarejestrowanego na
rzecz tego samego wlasciciela w ramach wszczetego przeciwko tej rejestracji
postgpowania o uniewaznienie. Aby spelni¢ wymogi art. 6 bis ww. konwencji
wystarczy, ze wlasciciel znaku towarowego powszechnie znanego moze, opierajac si¢
na swoim prawie do znaku towarowego powszechnie znanego, wystapi¢ do
wlaéciwych wladz krajowych z wnioskiem o uniewaznienie pdzniejszego krajowego
znaku towarowego.

Artykul 16 porozumienia TRIPS jest réwniez bez znaczenia w niniejszej sprawie.
Ustep 1 tego przepisu, tak jak art. 6 bis konwencji paryskiej, przyznaje jedynie
whascicielowi wczeéniejszego znaku towarowego prawo do przeciwstawienia sie
uzywaniu pézniejszych identycznych badZz podobnych znakéw, a nie prawo do
uznania za wazny jednego ze swoich péZniejszych znakéw towarowych, w stosunku
do ktdrego zostanie wniesiony wniosek o uniewaznienie. Ustepy 2 i 3 tego przepisu
rozszerzaja stosowanie art. 6 bis konwencji paryskiej, lecz bez modyfikacji tre$ci
normatywnej, ktéra zostala przedstawiona w poprzednim punkcie.
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Z powyzszego wynika, iz Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, odrzucajac jako
nieistotny dla sprawy argument skarzgcej oparty na pierwszeristwie powolywanego
znaku towarowego powszechnie znanego we Francji od 1992 r.

Ponadto z akt sprawy wynika, ze skarzaca nie wykazata réwniez istnienia znaku
towarowego powszechnie znanego, ktérego — jak twierdzi — jest whascicielem.

W trakcie postgpowania w sprawie uniewaznienia skarzaca twierdzila przede
wszystkim, Ze jest ona wiascicielem znaku towarowego znanego w Stanach
Zjednoczonych. To twierdzenie zostalo powtérzone w pimie skarzacej z dnia
16 lutego 2000 r. i w trakcie postepowania przed Izba Odwotawcza.

Argument oparty na istnieniu znaku towarowego znanego w Stanach Zjednoczo-
nych jest pozbawiony jednakze wszelkiego znaczenia w ramach niniejszego sporu,
biorgc pod uwage fakt, iz w kazdym razie znak towarowy powszechnie znany na
rynku amerykaniskim w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej nie moze
spowodowa¢ uniewaznienia krajowego francuskiego nawet pézniejszego znaku
towarowego.

Co sie tyczy Wspdlnoty Europejskiej, skariaca ograniczyla sie do nastepujacych
twierdzeri w swoim odwotaniu z dnia 22 czerwca 2001 r. wniesionym od decyzji
Wydzialu Uniewaznien:

»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
[customer] 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. uzywa znaku towarowego TELETECH GLOBAL
VENTURES, jak i jego elementéw wewnatrz Unii Europejskiej przynajmniej od
1992 r.

TeleTech Europe (europejski oddzial TeleTech Holdings, Inc.) ulegl powigkszeniu
i sklada si¢ z dziesieciu centréw obslugi klienta, w tym placéwek w Zjednoczonym
Krélestwie, Hiszpanii, Niemczech, zatrudniajacych 4700 pracownikéw
i obstugujacych ponad 80 klientéw pochodzacych z 15 krajéw europejskich.
W 2000 r. obroty tej sp6tki w Europie zwigkszyly si¢ do 82 700 000 USD, to znaczy
do 10,7% jej obrotéw $wiatowych, wynoszacych 885 000 000 USD. Ze wzgledu na jej
dochody, wzrost i notowania na gieldzie NASDAQ od 1996 r. zaréwno TeleTech
Holdings, jak i jej marki i znaki towarowe cieszg si¢ $wiatowa renomg”.)

Sad stwierdza przede wszystkim, iz ten tekst nie zawiera zadnego wyraznego
odniesienia do terytorium Francji. Ponadto, gdyby nawet z powolanego powyzej
ustepu wynikalo, ze skarzaca posiada klientéw w pietnastu krajach europejskich, to
i tak nie jest mozliwe wywnioskowanie z tego, iz Francja jest koniecznie jednym
z nich. Chociaz skarzgca dziata aktywnie na terytorium Wspélnoty Europejskiej, to
nie oznacza to jeszcze, iz jest ona wladcicielem znaku towarowego powszechnie
znanego na calym jej terytorium wigcznie z Francjg. Co wigcej, nawet gdyby rozlegta
dziatalnos¢ skarzacej obejmowala calo$é terytorium wspélnotowego, nie oznacza-
loby to automatycznie znajomosci znaku towarowego TELETECH GLOBAL
VENTURES wéréd odbiorcéw na rynku wspdlnotowym, a dokladniej méwigc na
rynku francuskim.
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Zatem, zakladajac nawet, ze twierdzenia skarzacej sa wlasciwe, to i tak nie $wiadcza
one o istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego we Francji od 1992 r.
Wynika z tego, iz skarzaca nie przytoczyla faktéw, ktére pozwolilyby na dojscie do
wniosku, Ze istnieje we Francji znak towarowy powszechnie znany TELETECH
GLOBAL VENTURES.

Co sig tyczy kwestii, czy skarzgca byla w stanie przedstawi¢ wszystkie uzyteczne
fakty i dowody, aby wykaza¢ istnienie znaku towarowego powszechnie znanego, na
ktéry powolano si¢ w odpowiedzi na wniosek o uniewaznienie, to nie jest ona objeta
zakresem niniejszego zarzutu, lecz zarzutu opartego na naruszeniu prawa do
obrony.

Z powyzszego wynika, iz zarzut pierwszy jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do obrony

— Argumenty uczestnikéw

Skarzaca uwaza, ze skoro Izba Odwolawcza nie byla przekonana co do faktu, ze znak
towarowy powszechnie znany TELETECH GLOBAL VENTURES istnieje na rynku
francuskim, to powinna byla wezwaé skarzaca do dostarczenia w tym wzgledzie
dowodéw badz tez do dalszego rozwinigcia swojej argumentacji. Izba Odwolawcza
naruszyla prawo skarzacej do obrony, jak réwniez zasade ciagloici funkcjonalnej
miedzy izbami odwolawczymi a organami OHIM orzekajagcymi w pierwszej
instancji, ktéra to zasada zostala usankcjonowana w szczegdlnosci w wyroku Sadu
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS
(UK) (KLEENCARE), Rec. str. 1I-3253.
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OHIM podkresla, ze skarzaca miata okazje przedstawi¢ wszystkie dowody, jakie
uwazala ona za potrzebne i wiasciwe na poparcie réznych zadan podniesionych w jej
uwagach przedstawionych w odpowiedzi na wniosek o uniewaznienie.

— Ocena Sadu

Na mocy art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 decyzje OHIM opieraja si¢
wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony mialy
mozliwo$¢ przedstawienia swoich uwag,

Te przyczyny lub material dowodowy moga byé przedstawione nie tylko przez
OHIM, ale réwniez przez uczestnika postgpowania,

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala w pkt 21 zaskarzonej decyzji, iz
powolywana renoma znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES we
Francji byla bez znaczenia.

Skarzaca miata w rzeczywisto$ci mozliwo$é ustosunkowania sig do tej kwestii.

Przede wszystkim to wla$nie skarzaca podniosta argument oparty na powolywanym
istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego TELETECH GLOBAL
VENTURES. Stad miata juz ona mozliwo$¢ wykazania wszystkich elementéw
faktycznych czy prawnych, ktére wydawaly sie by¢ uzyteczne w tym wzgledzie.
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Nastepnie interwenient stwierdzit w ramach postepowania o uniewaznienie, iz jego
zdaniem skarzaca nie przedstawita dowodéw na to, ze znak towarowy TELETECH
GLOBAL VENTURES byt znany we Francji. Pismem z dnia 14 czerwca 2000 r.
OHIM wezwal skarzaca do ustosunkowania sic do uwag interwenienta, co tez
skarzaca uczynila w pi§mie z dnia 14 sierpnia 2000 r., bez przedstawienia jednakze
dodatkowych dowodéw.

Ponadto w zakresie, w jakim naleiy interpretowaé ten zarzut jako obwiniajacy
OHIM za to, ze nie rozpatrzyl z urzgdu argumentu opartego na wczeéniejszym
istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego lub tez nie wezwal skarzacej do
przedstawienia dalszych dowodéw w tym przedmiocie, nalezy dodaé, co nastepuje.

Po pierwsze, jak wynika z pkt 45 powyzej, kwestia, czy znak towarowy powszechnie
znany TELETECH GLOBAL VENTURES istnial badZ nie istnial przed wczeéniej-
szym znakiem towarowym TELETECH INTERNATIONAL jest bez znaczenia dla
wyniku niniejszego sporu. Wynika z tego, iz OHIM nie miat obowigzku zbadania tej
kwestii.

Po drugie, zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 w postepowaniu
odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza sie do
badania stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony
oraz poszukiwanego zado$éuczynienia.

Podczas gdy tre$¢ tego przepisu mozna ewentualnie interpretowaé jako odnoszaca
si¢ jedynie do postgpowania w sprawie sprzeciwu, to wzgledne przyczyny
uniewaznienia usankcjonowane w art. 52 rozporzadzenia nr 40/94 odsylaja wyraznie
do art. 8 tego rozporzadzenia, ktéry definiuje wzgledne podstawy odmowy
rejestracji. Tak jak w przypadku wzglednych podstaw odmowy rejestracji
W postgpowaniu w sprawie sprzeciwu, wzgledne podstawy uniewaznienia sa badane
przez OHIM jedynie na wniosek wiaéciciela wezesniejszego przedmiotowego znaku
towarowego. W konsekwencji postgpowanie w sprawie uniewaznienia dotyczace
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wzglednej przyczyny uniewaznienia jest, co do zasady, regulowane na tych samych
zasadach co postepowanie w sprawie sprzeciwu. Nalezy pozostawié¢ w gestii stron
zadbanie o to, aby dostarczyly uzytecznych informacji na temat stanu faktycznego
i materialu dowodowego. W konsekwencji art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia
nr 40/94 stosuje si¢ réwniez do postepowania w sprawie uniewaznienia odnoszacego
si¢ do wzglednej przyczyny uniewaznienia na mocy art. 52 tego rozporzadzenia.

Z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz OHIM nie ma obowigzku
wziecia pod uwage z urzedu faktéw, ktére nie zostaly przytoczone przez strony.
Z pkt 46-51 powyzej wynika, iz skarzaca ani nie wykazala, ani nie powolywala
istnienia we Francji od 1992 r. znaku towarowego powszechnie znanego.

Wiynika z tego, iz OHIM nie mial obowiazku zbadania z urzedu, czy skarzaca byla
wlascicielem znaku towarowego powszechnie znanego we Francji, ktéry byl
wezesniejszy od francuskiego znaku towarowego TELETECH INTERNATIONAL.

Podniesiony w replice argument oparty na zasadzie ciaglosci funkcjonalnej jest
w tym kontekscie bez znaczenia.

Zgodnie z ww. wyrokiem w sprawie KLEENCARE z zasady ciaglosci funkcjonalnej
miedzy izbami odwolawczymi a organami OHIM rozstrzygajacymi w pierwszej
instancji wynika, ze te pierwsze maja obowiazek zbadania, czy w $wietle wszystkich
istotnych dla sprawy elementéw stanu faktycznego i prawnego mozna, badZz nie
mozna, w momencie, kiedy rozstrzyga sie w kwestii odwolania, podja¢ zgodnie
z prawem nowa decyzje zawierajaca to samo rozstrzygniecie co decyzja bedaca
przedmiotem odwotania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29). Z drugiej
strony, w ramach postgpowari odnoszacych si¢ do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji lub do wzglednych przyczyn uniewaznienia z cigglosci funkcjonalnej nie
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wynika dla izby odwolawczej ani obowigzek, ani nawet mozliwoéé¢ rozszerzenia
przeprowadzanego przez nia badania wzglednej przyczyny uniewaznienia na stan
faktyczny, dowody czy zarzuty, ktére nie zostaly podniesione przez strony zaréwno
przed Wydzialem Uniewaznien, jak i przed izba odwolawcza. Zatem, jak wynika
z pkt 46-51 powyzej, skarzaca nie przytoczyla zadnych informacji na temat stanu
faktycznego ani wystarczajacych dowodéw na to, aby pozwoli¢ Izbie Odwolawczej
na konkluzje, ze istnieje we Francji znak towarowy powszechnie znany TELETECH
GLOBAL VENTURES.

W konsekwencji, skoro zarzut drugi jest réwniez bezzasadny, to nalezy oddalié
zarzuty gléwne skarzacej i poddaé analizie zarzut o charakterze subsydiarnym.

W przedmiocie zarzutu subsydiarnego opartego na naruszeniu art, 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty uczestnikéw

Skarzaca przyznala w trakcie rozprawy, iz wlasciwy krag odbiorcéw skiada sie
z francuskich specjalistéw w sektorze handlu.

Podnosi ona, ze ustugi oznaczone przez sporne znaki towarowe nie s identyczne,
poniewaz listy towaréw nie pokrywaja si¢. Jednakze uznaje ona, iz s3 one ,zblizone”,

Skarzaca uwaza, iz sporne oznaczenia s3 wystarczajaco odmienne, aby wykluczyé
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad wiaéciwego kregu odbiorcéw. Po
pierwsze, nawet jezeli slowo ,teletech” wystepuje w tych dwéch oznaczeniach, to
wyrazenie ,global ventures” z jednej strony, a stowo ,international” z drugiej strony,
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sa catkowicie odmienne z punktu widzenia wizualnego i fonetycznego. Ponadto
stowo ,teletech” napisane jest ta samg czcionka, co inne stowa, co powoduje, Ze nie
mozna uwaza¢ ich za wizualnie drugorzedne. Po drugie, skarzaca uwaza, Ze
oznaczenia te s3 koncepcyjnie odmienne. Podczas gdy sfowo francuskie ,interna-
tional” [migdzynarodowy] posiada to samo znaczenie co stowo angielskie, stowo
francuskie ,global” nie oznacza ,international”, ale raczej ,complet [lub] total”
[kompletny (lub) catkowity]. Skarzaca przyznaje jednakze, ze stowa te moga
przedstawia¢ pewne koncepcyjne podobiefistwo. Niemniej jednak, zdaniem
skarzacej podobienistwo to zanika ze wzgledu na fakt, ze francuski krag odbiorcéw
nie rozumie angielskiego stowa ,ventures”. Skoro stowo francuskie ,ventures” jest
terminem wymyslonym w jezyku francuskim, to winno byé uwazane za stanowigce
dominujacy element oznaczenia stownego TELETECH GLOBAL VENTURES.

OHIM i interwenient odrzucaja argumenty skarzacej, przyjmujac zasadniczo punkt
widzenia Izby Odwotawcze;j.

Ocena Sadu

Wzgledna przyczyna uniewaznienia wynikajaca z art. 52 ust. 1 lit. a) w zwigzku
z art. 8 ust, 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 odpowiada wzglednej podstawie
odmowy rejestracji, ktdrej po§wigcony jest ten ostatni przepis. W konsekwencji
orzecznictwo odnoszace si¢ do prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia odnosi si¢ réwniez do
niniejszego kontekstu [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
AIRE) Rec. str. 11-2789, pkt 61-64].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwem wprowadzenia
w blad jest ryzyko, ze dany krag odbiorcéw mdgiby sadzi¢, iz sporne towary czy
uslugi pochodza od tego samego przedsigbiorstwa badz, w danym wypadku, od
przedsiebiorstw powiazanych ze soba ekonomicznie.
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Zgodnie z tym orzecznictwem, prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad winno
by¢ oceniane globalnie, zgodnie z tym, jak wlaciwy krag odbiorcéw postrzega
oznaczenia oraz sporne towary lub ustugi, i biorac pod uwage wszystkie wtasciwe
w danej sprawie czynniki, zwlaszcza wzajemna zalezno$¢é miedzy podobiefistwem
oznaczefi a podobienstwem oznaczonych towaréw czy ustug [zob. wyrok Sadu z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 31-33
i przywolane tam orzecznictwo].

— W przedmiocie docelowego kregu odbiorcéw

Strony zgadzajg si¢ co do faktu, iz konsumentami uslug oznaczonych spornymi
znakami towarowymi sa kadry zarzadzajace malych badz duzych przedsigbiorstw we
Francji. '

Sad, tak jak OHIM, uwaza, iz konsumenci, o ktérych mowa, posiadaja wigksza od
przecigtnej znajomoéc¢ jezyka angielskiego, zwazywszy na fakt, iz jezyk ten jest
w obecnych czasach w duzej mierze uzywany w dziedzinie stosunkéw handlowych.

— W przedmiocie podobieristwa ustug

Skarzaca nie kwestionuje w sposéb powazny faktu, iz sporne uslugi sa przynajmniej
podobne.
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Jesli chodzi o ,telefoniczne udzielanie informacji, uslugi telefoniczne w celu
udzielenia innym spétkom pomocy w sprzedazy ich produktéw i uslug, pomoc dla
innych spélek polegajaca na wystawianiu na sprzedaz lub wzieciu w najem ich
produktéw i ustug droga telefoniczng, udzielanie odpowiedzi na otrzymane
zamowienia klientéw innych spétek kierowane droga telefoniczng”, oznaczone
wspélnotowym znakiem towarowym, to skarzaca nie okreflifa dokladnie, w jaki
sposéb ustugi te nie sa identyczne z uslugami bedacymi ,zarzadzaniem centrami
obstugi klienta i/lub centrami informacji telefonicznej (zarzadzanie kartotekami
klientéw, ustugi, zamoéwienia, pomoc w oprogramowaniu, pomoc techniczna,
zarzadzanie centrami informacji telefonicznej)” oznaczonymi wczeéniejszym fran-
cuskim znakiem towarowym TELETECH INTERNATIONAL. Sam fakt, iz listy
ustug nie pokrywaja sig, nie wystarcza na to, aby wykaza¢ brak identycznoéci ustug,
jedli przynajmniej nie wynika z nich na pierwszy rzut oka i bez potrzeby
dodatkowych wyjaénien, ze nie chodzi tutaj o te sama dziatalnosé.

Sad uwaza, ze ze wzgledu na przyczyny ukazane w pkt 30 i 42 zaskarzonej decyzji,
zawarto$¢ listy spornych ustug nie wyklucza, na pierwszy rzut oka, ze chodzi tutaj
o identyczng dzialalnoéé. Zatem, skoro skarzaca nie przytoczyla argumentéw na
poparcie swojego twierdzenia, to nalezy je odrzucic.

— W przedmiocie podobienistwa oznaczen

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, globalna ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad winna, jedli chodzi o podobiefistwo wizualne, fonetyczne czy
koncepcyjne spornych oznaczen, byé oparta na calkowitym wrazeniu, jakie one
wywierajg, biorac zwlaszcza pod uwage ich odrézniajace i dominujace elementy
[zob. wyrok Sadu z dnia 14 paZdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips—Van
Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
Rec. str. [1-4335, pkt 47 oraz przywolane tam orzecznictwo].
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Z punktu widzenia wizualnego pierwsze slowo spornych oznaczen, a mianowicie
steletech”, jest identyczne, Nastepne slowa (,global ventures” i ,international”) sa
rézne. Pewna przewaga wyrazu ,teletech” wynika z faktu, iz chodzi tutaj o pierwsze
stowo w relatywnie diugim szeregu wyrazéw, w takim znaczeniu, Ze stopien uwagi
konsumenta jest wyzszy w momencie, kiedy postrzega on poczatek oznaczer, a nie
kiedy czyta ich zakonczenie. Z drugiej strony, dlugoéé tych dwéch oznaczer,
a zwlaszcza stowa ,global ventures” i ,international” zmniejszaja wage slowa
»teletech” w globalnym wizualnym wrazeniu wywieranym przez te oznaczenia.

To samo stwierdzenie ma, odpowiednio zastosowanie do globalnego wrazenia
fonetycznego, jakie wywieraja te znaki towarowe.

Jesli chodzi o podobienistwo koncepcyjne, to Sad przypomina, iz, zgodnie z og6lna
zasadg, krag odbiorcéw nie uzna elementu opisowego zlozonego znaku towarowego
za stanowigcy element odrézniajacy i dominujacy w calosciowym wrazeniu
wywieranym przez tenze znak [wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), Rec.
str. 1I-2251, pkt 53]. Niemniej jednak, przy obecnosci kilku elementéw
o charakterze mniej Iub bardziej ewokacyjnym badz opisujacym towary badz ustugi
oznaczone zlozonym znakiem towarowym, nie jest wykluczone, Ze jeden z tych
elementéw, mimo iz posiadajacy charakter ewokacyjny czy nawet opisowy, jest
niemniej jednak postrzegany jako element dominujacy, jesli inne elementy danego
oznaczenia sg jeszcze mniej od niego charakterystyczne.

W niniejszej sprawie Sad stwierdza, przede wszystkim, iz elementy ,tele” i ,tech”
czynig aluzje do przedrostka ,tele”, wystepujacego zwlaszcza w stowach ,télé-
communications” [telekomunikacja] i ,téléphone” [telefon], jak réwniez we
francuskim slowie ,technologie” [technologia]. W konsekwencji stowo ,teletech”
przywoluje do pewnego stopnia ustugi oznaczone spornymi znakami towarowymi.

Jednakze nie umniejsza to faktu, iz slowo ,teletech” jest wyrazem wymyslonym
niemajacym konkretnego znaczenia. Nie jest zatem wykluczone, iz wyraz ten
stanowi element dominujacy tychze znakdw.
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Co si¢ tyczy wczedniejszego francuskiego znaku towarowego, to sklada si¢ on
z wymyslonego wyrazu (,teletech”) i ze stowa ,international”. Stowo to posiada to
samo znaczenie zaréwno w jezyku francuskim, jak i angielskim. Stad zostanie ono
zrozumiane przez krag odbiorcéw, o ktérym mowa, jako element opisowy,
wskazujacy na miedzynarodowy charakter §wiadczenia uslug bad# tez klienteli, do
ktérej te ustugi sa skierowane. Zatem elementem przewazajacym we wczeéniejszym
znaku towarowym jest stowo ,teletech”,

Jedli chodzi o wspdlnotowy znak towarowy, to nalezy zaznaczy¢, iz stowo ,global”
posiada dwa znaczenia w jezyku francuskim. Pierwsze z nich odpowiada znaczeniu
stowa ,complet [lub] total” [kompletny (lub) catkowity]. Drugie jest anglicyzmem
oznaczajacym ,mondial” [§wiatowy]. Drugie znaczenie jest koncepcyjnie zblizone do
znaczenia sfowa ,international” [miedzynarodowy]. Bez wzgledu na to, jakie bedzie
zrozumienie tego wyrazu przez docelowy krag odbiorcéw, znaczenie stowa ,global”
nie moze stanowi¢ elementu dominujacego oznaczenia TELETECH GLOBAL
VENTURES, poniewaz chodzi tu w kazdym przypadku o element opisowy.

Zdaniem skarzacej, wyraz ,ventures” stanowi element dominujacy tego oznaczenia.
Nie jest to jednakze twierdzenie przekonujace.

Po pierwsze, slowo ,venture” jest slowem uZzywanym powszechnie w jezyku
ekonomicznym, ktéry jest podatny na anglicyzmy. Wyrazenie ,joint ventures” lub
»joint-venture” jest zwykle znane wlasciwemu kregowi odbiorcéw. Zatem, nawet
gdyby konsument spornych ustug nie znat doktadnego znaczenia angielskiego stowa
»ventures”, to i tak przyzna mu sens odpowiadajacy w przyblizeniu wyrazom ,projet”
[projekt] czy ,entreprise” [przedsiewzigcie].

Po drugie, poniewaz sfowo ,ventures” nie istnieje w jezyku francuskim, docelowy
krag odbiorcéw bedzie postrzegaé ten znak towarowy jako ciag obcych, wrecz
angielskich, wyrazéw. W istocie postugiwanie si¢ znakami towarowymi skladajacymi
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si¢ ze stéw angielskich jest wyjatkowo czeste. Francuscy przedsigbiorcy czy ich kadry
zarzadzajace posiadaja na tyle wystarczajaca znajomoéé jezyka angielskiego, aby
wiedzie¢, Ze w tym jezyku przymiotnik nie wystepuje po, lecz zwykle przed
rzeczownikiem, i beda w zwigzku z tym postrzegaé stowo ,global” jako odnoszace sie
do wyrazu ,ventures”.

Wynika z tego, iz stowa ,global ventures” beda postrzegane jako oznaczajace mniej
wiecej ,projet mondiaux, entreprises mondiales” [$wiatowe projekty, $wiatowe
przedsigwzigcia]. Chodzi tu o znaczenie opisowe charakteru Iub przeznaczenia
ustug, mimo iz konkretne znaczenie pozostaje niejasne. Konsument dokona zatem
rozdzielenia wspdlnotowego oznaczenia na ,teletech” z jednej strony i na ,global
ventures” z drugiej strony.

Po trzecie, nie jest prawdopodobne, aby slowo ,ventures” wystepujace na koricu
oznaczenia bylo w niniejszej sprawie postrzegane przez konsumenta jako stanowiace
element, ktéry charakteryzuje ten znak towarowy.

Z powyiszego wynika, iz stowo ,teletech” bedzie postrzegane przez docelowych
konsumentéw jako stanowigce element dominujacy wspélnotowego znaku towaro-
wego oraz wczesniejszego francuskiego znaku towarowego. Zatem Izba Odwolawcza
stusznie stwierdzila, iz znaki te s3 podobne.

— W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Skoro uslugi oznaczone spornymi znakami towarowymi sa po czeéci identyczne i po
czgsci podobne i skoro sporne oznaczenia sa réwniez podobne, to Izba Odwolawcza
nie naruszyla prawa, dochodzac do wniosku, iz istnieje prawdopodobieristwo
pomylenia tychze spornych znakéw towarowych. W istocie konsument, ktéry
napotka przedmiotowe znaki towarowe, zachowa w swojej pamieci zwlaszcza stowo
nteletech”, ktére wystepuje w dwéch spornych oznaczeniach i ktére znajduje si¢ na
poczatku kazdego z nich, Zatem moze on je ze sobg bezposrednio pomylic.
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Whiosku tego nie podaje w watpliwo$¢ powolywane uprzednie istnienie znaku
towarowego powszechnie znanego nalezacego do skarzacej, niezaleznie od kwestii,
czy to uprzednie istnienie jest w stanie wplyng¢ na prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

Po pierwsze, skarzaca nie oparta si¢ na tym argumencie w ramach swojego zarzutu
o charakterze subsydiarnym. Powolala si¢ ona na wspélistnienie spornych znakéw
towarowych jedynie w kontekécie pierwszego zarzutu.

Po drugie, nawet gdyby pierwszy zarzut skarzacej powinien by¢ zrozumiany w taki
spos6b, iz obejmuje réwniez prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, to nalezy
stwierdzi¢, iz taka istniejaca uprzednio renoma znaku towarowego TELETECH
GLOBAL VENTURES nie zostala wykazana przez skarzaca w trakcie postgpowania
przed OHIM, jak wynika z pkt 46-51 i 56—69 powyzej, mimo iz skarzaca miata
okazje przedstawié wszystkie fakty i dowody, jakie uwazala za uzyteczne w tym
wzgledzie.

W konsekwencji nalezy réwniez oddali¢ zarzut skarzacej o charakterze subsydiar-
nym.

Skoro zarzuty skarzacej sa bezzasadne, to skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. PoniewaZz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniami OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Pelikdnova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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