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TeleTech Holdings, Inc.
vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Tutkimusvelvollisuuden laajuus —
Yhteison tavaramerkkiid koskevan hakemuksen muuntaminen kansallista tavara-
merkkii koskevaksi hakemukseksi — Asetuksen (EY) N:o 40/94 58 artikla

Yhteisojen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen maéiréys (toinen jaosto)

1152006 . . . . . .. . o oo oo e e II - 1369

Mairdyksen tiivistelmi

Yhteison tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 58 ja 108-110 artikla)
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TIIVISTELMA —

Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) véiteosaston paatok-
selld, jolla hyviksytddn kaikkien kyseessd
olevien palvelujen osalta yhteison tavaramer-
kin rekisterdimistd vastaan tehty viite, joka
perustuu aikaisempiin kansalliseen tavara-
merkkiin ja yhteisén tavaramerkkiin, hyvik-
sytddn kokonaan yhteisdon tavaramerkistd
annetun asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa
tarkoitetun péaitokseen johtaneen menette-
lyn osapuolen vaatimukset, vaikka véitettd ei
hyviksytty kammankin viitteen perusteeksi
esitettyjen tavaramerkin osalta vaan yksin-
omaan aijkaisemman kansallisen tavaramer-
kin perusteella, ja yhteisén tavaramerkin
hakija voi siten yha muuntaa hakemuksensa
asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a
alakohdan mukaisesti kansallista tavaramerk-
kid koskevaksi hakemukseksi jasenvaltioissa
lukuun ottamatta sitd jisenvaltiota, jossa
viiteosaston pddtéksen mukaan tavaramerk-
kihakemukselle on saman asetuksen
108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen
este.

Viitemenettelyn pddmidrdnd on niet antaa
yrityksille mahdollisuus vastustaa, yhté
ainoaa menettelyd noudattaen, hakemuksia
sellaisiksi yhteison tavaramerkeiksi, jotka
voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran heiddn
aikaisempien tavaramerkkiensd tai oikeuk-
siensa kanssa; pddmidridnid ei ole ratkoa
ennaltaehkiiseviasti mahdollisia ristiriitoja
kansallisella tai edes yhteisén tasolla.
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Lisiksi asetuksen N:o 40/94 108-110 artik-
lassa sdddetty muuntamismenettely on vain
yksi vaihtoehto yhteison tavaramerkin haki-
jalle ja se, ettd muuntamishakemus toimite-
taan kansallisille viranomaisille asetuksen
109 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei merkitse
sitd, ettd tavaramerkkihakemus vilttaimitta
johtaa rekisterointiin. Kansallisten viran-
omaisten asiana on tutkia mahdolliset rekis-
teréintihakemuksen hylkdysperusteet, ja viit-
teen tekijia voi lidhtokohtaisesti vedota
oikeuksiinsa ndissd viranomaisissa.

Lopuksi vaikka asetuksen N:o 40/94
108 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sddde-
tdan pddtosten johdonmukaisuuteen ja pro-
sessiekonomiaan liittyvistd syistd, ettd muun-
tamista ei tapahdu suojan hankkimiseksi
siind jasenvaltiossa, jossa viraston paitoksen
mukaan hakemuksen rekisterdinnin estymi-
selle on peruste, tilld sadnnokselld velvoite-
taan virasto ainoastaan noudattamaan tallai-
sen padtoksen sisiltod silloin, kun pdités on
olemassa. Sitd vastoin mikddn ei mahdollista
oletusta, jonka mukaan timin sddnnoksen
tarkoituksena on myos se, ettd yksikko, joka
antaa ratkaisun viitteestd, velvoitettaisiin
mukauttamaan pddtoksensd sisiltéd siten,
ettd estetddn niin suuressa médrin kuin
mahdollista yhteison tavaramerkin hakijaa
pyytdmadstd sen muuntamista.
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