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TIIVISTELMÄ - ASIA T-194/05 

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(tavaramerkit ja mallit) väiteosaston päätök
sellä, jolla hyväksytään kaikkien kyseessä 
olevien palvelujen osalta yhteisön tavaramer
kin rekisteröimistä vastaan tehty väite, joka 
perustuu aikaisempiin kansalliseen tavara
merkkiin ja yhteisön tavaramerkkiin, hyväk
sytään kokonaan yhteisön tavaramerkistä 
annetun asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa 
tarkoitetun päätökseen johtaneen menette
lyn osapuolen vaatimukset, vaikka väitettä ei 
hyväksytty kummankin väitteen perusteeksi 
esitettyjen tavaramerkin osalta vaan yksin
omaan aikaisemman kansallisen tavaramer
kin perusteella, ja yhteisön tavaramerkin 
hakija voi siten yhä muuntaa hakemuksensa 
asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti kansallista tavaramerk
kiä koskevaksi hakemukseksi jäsenvaltioissa 
lukuun ottamatta sitä jäsenvaltiota, jossa 
väiteosaston päätöksen mukaan tavaramerk
k ihakemukse l le on saman ase tuksen 
108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen 
este. 

Väitemenettelyn päämääränä on näet antaa 
yrityksille mahdollisuus vastustaa, yhtä 
ainoaa menettelyä noudattaen, hakemuksia 
sellaisiksi yhteisön tavaramerkeiksi, jotka 
voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran heidän 
aikaisempien tavaramerkkiensä tai oikeuk
siensa kanssa; päämääränä ei ole ratkoa 
ennaltaehkäisevästi mahdollisia ristiriitoja 
kansallisella tai edes yhteisön tasolla. 

Lisäksi asetuksen N:o 40/94 108-110 artik
lassa säädetty muuntamismenettely on vain 
yksi vaihtoehto yhteisön tavaramerkin haki
jalle ja se, että muuntamishakemus toimite
taan kansallisille viranomaisille asetuksen 
109 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei merkitse 
sitä, että tavaramerkkihakemus välttämättä 
johtaa rekisteröintiin. Kansallisten viran
omaisten asiana on tutkia mahdolliset rekis
teröintihakemuksen hylkäysperusteet, ja väit
teen tekijä voi lähtökohtaisesti vedota 
oikeuksiinsa näissä viranomaisissa. 

Lopuksi vaikka asetuksen N:o 40/94 
108 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sääde
tään päätösten johdonmukaisuuteen ja pro-
sessiekonomiaan liittyvistä syistä, että muun
tamista ei tapahdu suojan hankkimiseksi 
siinä jäsenvaltiossa, jossa viraston päätöksen 
mukaan hakemuksen rekisteröinnin estymi
selle on peruste, tällä säännöksellä velvoite
taan virasto ainoastaan noudattamaan tällai
sen päätöksen sisältöä silloin, kun päätös on 
olemassa. Sitä vastoin mikään ei mahdollista 
oletusta, jonka mukaan tämän säännöksen 
tarkoituksena on myös se, että yksikkö, joka 
antaa ratkaisun väitteestä, velvoitettaisiin 
mukauttamaan päätöksensä sisältöä siten, 
että estetään niin suuressa määrin kuin 
mahdollista yhteisön tavaramerkin hakijaa 
pyytämästä sen muuntamista. 
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