TEOLLISOIKEUSASIAMIES- Asiamiestutkinto 19.3.2019
LAUTAKUNTA Tavaramerkkioikeus - kysymykset ja

arvosteluperusteet

OSIO 1

Vaittamat

10.

11.

Tavaramerkkirekisterdinti on voimassa 10 vuotta hakemispaivasta laskettuna.
EI (vaarin)

Kansainvalisen rekisterdintihakemuksen voi perustaa useampaan tavaramerkkirekisterdéintiin.
KYLLA (oikein)

Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla
EU-alueelta oleva asiamies.
EI (vaarin)

Mikali kansalliselle tavaramerkkirekisterdinnille halutaan tavaramerkkirekisteriin merkita
asiamies, tulee Patentti- ja rekisterihallitukseen toimittaa asianmukaisesti tdytetty ja
allekirjoitettu valtakirja.

KYLLA (oikein)

Kansallinen tavaramerkkihakemus tulee jattaa Patentti- ja rekisterihallitukseen joko suomeksi
tai ruotsiksi.
KYLLA (oikein)

Tavaramerkkirekisterdinnin mitatéimista voi hakea ainoastaan kanteella Markkinaoikeudesta.
KYLLA (oikein)

Mikali kansallisen tavaramerkin suomalainen haltija on sulautunut toiseen yhtidédn, tulee
muutoshakemuksen liitteena toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen ote
kaupparekisterista.

EI (vaarin)

Mikali suomalainen kansallisen tavaramerkkirekisteréinnin haltija on muuttanut nimens3,
voidaan nimenmuutos merkitéd viran puolesta tavaramerkkirekisteriin, kun muutos
huomataan.

KYLLA (oikein)

Kansallisen ennen vuotta 2012 haetun tavaramerkkirekisterdinnin tavara- ja palveluluetteloa
tulee tdsmentad, mikali luettelossa on kaytetty luokkaotsikoita.
EI (vaarin)

Taloudelliset vaikeudet ja tehdyt virheet maaraaikojen laskemisessa nahdaan sellaisiksi
poikkeukselliseksi olosuhteiksi, joiden perusteella EU-tavaramerkkia koskeva menetetty
maaraaika voidaan palauttaa.

EI (vaarin)

Kaikki olemassa olevat EU-tavaramerkkihakemukset ja rekisterdidyt EU-tavaramerkit
laajenevat koskemaan uusia jasenvaltioita ilman toimenpiteita.
KYLLA (oikein)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

arvosteluperusteet

EU-tavaramerkkihakemus voidaan toimittaa myds vasta perusteilla olevan oikeushenkilén
nimissa.
KYLLA (oikein)

Sanojen "nimittdin” tai “jotka ovat” kayttd on hyvaksyttavda EU-tavaramerkin
tavaraluettelossa, mutta sanojen tulkitaan rajoittavan niitd ennen lueteltuja tavaroita ja
palveluja.

KYLLA (oikein)

Yleisnimike ‘koneet ja konetyokalut’ luokassa 7 voidaan hyvaksya sellaisenaan EU-
tavaramerkkihakemuksen tavaraluetteloon ilman tasmennysta.
EI (vaarin)

EU-tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterdintihakemus on hylattava,
vaikka hylkdadmisperuste on olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.
KYLLA (oikein)

Yhdesta kirjaimesta koostuva EU-tavaramerkki voi olla erottamiskykyinen, jos kirjoitusasu on
omintakeinen.
KYLLA (oikein)

Maaraaika vaitteen tekemiselle EU:hun kohdistettua kansainvalista rekisterdintia vastaan
alkaa kolmen kuukauden kuluttua ensimmaisesta uudelleenjulkaisupdivasta, ja vaite on
tehtava kolmen kuukauden kuluessa maaraajan alkamisesta.

EI (vaarin)

Ainoastaan vaitteentekija voi keskeyttaa EU-tavaramerkkia koskevan vaitemenettelyn
pidennetyn harkinta-ajan (cooling off) lahettamalla virastolle ilmoituksen, jossa se ilmoittaa
haluavansa harkinta-ajan paattyvan.

EI (vaarin)

EU-tavaramerkin tulee koostua merkeistd, erityisesti sanoista tai kuvioista, kirjaimista,
numeroista, vareistd, tavaroiden tai niiden paallyksen muodosta tai danestd, jotka voidaan
esittda graafisesti.

EI (vaarin)

Jos vaitetta ei pidetd tehtyna koska se on tehty maaraajan umpeuduttua tai jos vaitemaksua
ei ole maksettu kokonaan tai se on maksettu vditeajan jalkeen, EUIPO:n on palautettava
maksu tai siita maksettu osa.

KYLLA (oikein)

EUIPO voi aloittaa EU-tavaramerkkia koskevan kumoamismenettelyn omasta aloitteestaan.
EI (vaarin)

Jos kansallisen tavaramerkkirekisteréinnin suoja-alaa supistetaan viiden vuoden kuluessa
kansainvalisen rekisterdinnin rekisteréimisesta, supistuu vastaavasti myds siihen perustuvan
kansainvalisen rekisterdinnin tavaraluettelo.

KYLLA (oikein)
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23. EU-tavaramerkkirekisterdintiin perustuvan kansainvalisen rekisterdinnin uudistaminen
tehdaan keskitetysti EUIPO:n kautta.
EI (vaarin)

24. Luonnollinen henkild saa aina kayttda omaa nimedan elinkeinotoiminnassa vapaasti aiempien
tavaramerkkirekisterdintien estamatta.
EI (vaarin)

25. Sanakirjan kustantajan on rekisterdidyn tavaramerkin haltijan pyynndsta huolehdittava siita,
ettei tavaramerkkia esitetd sanakirjassa ilmoittamatta, ettd tavaramerkki on rekisteroity.
KYLLA (oikein)

26.Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus tavaramerkkiin, joka muodostuu yksinomaan
tavaran ominaispiirteestd, joka on tavaralle luonteenomainen.
EI (vaarin)

27.Yksinoikeus tavaramerkkiin, jota on haettu vilpillisessa mielessa, sailyy aikaisemman
tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemman merkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin
mydhemmadn tavaramerkin kdytdon estdmiseksi viiden vuoden kuluessa siitd, kun sai tietaa
mydhemman tavaramerkin kaytdsta.
EI (vaarin)

28. Vaitteentekijan, jonka vaite kansallista tavaramerkkirekisterdintiéa vastaan perustuu yli viisi
vuotta vanhaan tavaramerkkirekisterdintiin, on aina osana vaitemenettelya todistettava
merkkinsa kayttd vaitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemus- tai etuoikeuspaivaa
edeltavan viiden vuoden ajalta.

EI (vaarin)

29. Maaraaika sille, ettd kansallinen tavaramerkkirekisterdinti voidaan menettdda, jos merkin
haltija ei ole ottanut merkkia tosiasialliseen kayttdén, on viisi vuotta merkin
rekisterdintipaivasta.

EI (vaarin)

30. EU-tavaramerkin tosiasialliseksi kaytdksi voidaan katsoa myds merkin kayttdminen

muodossa, joka poikkeaa rekisterdidysta merkista.
KYLLA (oikein)

Pisteytys: 1p per vaittama; yhteensa maksimissaan 30p, vaarasta tai tyhjasta vastauksesta -0,5p
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OSIO 2

Vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin 31-37. Kunkin kysymyksen pdatteeksi on
ilmoitettu, kuinka monta pistettd kustakin kysymyksestid on mahdollista saada.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Missa ajassa Kiinan tavaramerkkiviraston on ilmoitettava WIPO:lle kansainvalistéd hakemusta
koskevasta rekisterdintiesteesta Kiinassa, ja misté aika lasketaan? (1p)

Vastaus: 18 kk kuluessa siita, kun WIPO ilmoittaa Kiinan virastolle hakemuksen
kohdentamisesta kyseiseen maahan (1p)

Jos EUIPO havaitsee virheen hakemuksessa tai joutuu kertomaan hakijalle hakemuksen
vastustamisesta ("vdlipaatds”), se lahettda havainnostaan virallisen tiedonannon. Mika on
maadraaika vastaukselle ja voiko maaraaikaan saada pidennysta? (1p)

Vastaus: Hakijalla on kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet/vastata. Hakija voi pyytaa
kahden kuukauden jatkoaikaa vastauksen laatimiseen (1p).

Mitéd kansainvalisen rekisterdinnin riippuvaisuus kantahakemuksesta/-rekisterdinnista
tarkoittaa?(1p)

Vastaus: Kansainvalinen rekisterdinti on 5 vuotta (laskettuna rekisterdinnistd) riippuvainen
kantarekisterdinnistd; jos kanta supistuu tai kaatuu, kansainvdlinen rekisterdinti
supistuu/kaatuu vastaavasti (1p).

Jos EU-tavaramerkin hakija haluaa vedota kayton kautta saavutettuun erottamiskykyyn,
mihin mennessa vaittama tasta on viimeistaan esitettava? (1p)

Vastaus: Ennen kuin maaraaika toimittaa vastine EUIPO:n  ensimmaiseen
erottamiskyvyttomyytta koskevaan hylkaavaan valipaatékseen on umpeutunut (1p).

Luettele, mitka seikat EUIPO ottaa huomioon arvioidessaan tavaramerkkien valista
sekaannusvaaraa?(2p)

Vastaus: Merkkien samankaltaisuus, tavaroiden samankaltaisuus, kohdeyleisd, aiemman
merkin erottamiskyky (2p).

Mita edellytyksia EUIPO asettaa kayttonaytolle, joka koskee merkin kayttdéa Internetissa (2p)?
Vastaus: Lahtdkohtaisesti samat kriteerit kuin mille tahansa kaytténaytolle; nayttdé kaytosta
internetissad hyvaksytadn, mutta naytdsta taytyy kayda ilmi paikka, aika ja kaytdn laajuus
jollei tdma tieto ole toimitettu muun materiaalin yhteydessa. Esim. todisteita verkkosivujen
kavijamadrista ja tilauksista, jotka on tehty verkkosivujen kautta tiettyna ajanjaksona (2p).

Luettele, minka kriteerien perusteella EUIPO arvioi, ovatko tavarat ja/tai palvelut keskenaan
samankaltaisia? (2p)

Vastaus: Kaikki relevantit tekijat mukaan lukien tavaroiden luonne, kayttétarkoitus,
kayttotapa, ovatko tavarat keskenaan kilpailevia tai toisiaan tdydentavid, voiko niiden olettaa
olevan saman yrityksen tai toisiinsa taloudellisessa yhteydessa olevien yritysten valmistamia,
markkinoimia tai tarjoamia, jakelu- ja myyntikanavat (2p).
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Kysymykset 38-42

Arvioi ja perustele lyhyesti, alla olevien merkkien rekisterdoitavyys Patentti- ja
rekisterihallituksessa. Aiempia oikeuksia ei tarvitse huomioida. Kustakin kohdasta on
mahdollista saada 2 p.

38. Alla oleva varirekisterointi luokassa 10

Vastaus: Varimerkkeja pidetdan PRH:ssa aina I|ahtdkohtaisesti erottamiskyvyttémina.
Mahdollista saada rekisteriin kayttonaytolla, joka osoittaa, ettd vari sellaisenaan on tullut
tunnetuksi hakijan erityisena tunnusmerkkina (esim Fazerin sininen suklaalle). Luokassa 10
kyseinen vari on aika erikoinen, joten naytélla voisi olla rekisterditavissa (2 p).

39. Alla oleva kuviomerkki Auktorisoitu kaantaja AK luokassa 41

Auktorisoitu kaantaja - A

Vastaus: Erottamiskyvytén - Luokkaan 41 kuuluu mm. koulutus- ja kdaanndspalveluita. Teksti
Auktorisoitu kaantaja on erottamiskyvytdén osalle luokan 41 palveluita - alan termi. Lyhennys AK
tulee suoraan sanoista Auktorisoitu ja kaantaja, joten tama ei ole riittdva lisd tekemaan
merkkikokonaisuudesta erottamiskykyista (vrt tapaus Auktorisoitu Lakimies (AL) —Auktorisoitu
Lakiasiaintoimisto (ALT) MaO Dnro 2017/2016). Lisaksi merkin kuviollisuus on sen verran
vahdinen, ettei sekdan riitd tekemdaan merkisté erottamiskykyistd. Kahta varia ei enaa pideta
riittdvana tekemadn merkista erottamiskykyista.

40. Sanamerkki Detroit luokassa 12

Vastaus: Erottamiskyvytdn/harhaanjohtava - Kaupunki Yhdysvalloissa, joka on tunnettu
autoteollisuudestaan (lk 12 sisaltdaa ajoneuvot). Merkki on erottamiskyvytdn, ilmaisee
maantieteellista alkuperaa. Merkki on myds harhaanjohtava, mikali hakija ei ole yhdysvaltalainen.
Harhaanjohtavuudesta p&aasisi eroon supistamalla tavaraluettelo koskemaan ainoastaan
vhdysvaltalaista alkuperaa olevia tavaroita. Erottamiskyvyttdmyydesta voisi teoriassa paasta
eroon toimittamalla nayttéa, mutta koska merkki on niin heikko, tulisi ndayttéa olla todella paljon.
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41.Sanamerkki Vinarpylsa, (joka islanniksi tarkoittaa makkaraa) luokassa 29

Vastaus: Erottamiskykyinen. Vinarpylsa tarkoittaa islanniksi makkaraa, jotka kuuluvat haettuun
luokkaan 29. Islanninkieli ei kuitenkaan kuulu viraston tutkittaviin kieliin, eikd sana vinarpylsa ole
lahelld tutumpien kielien sanoja makkaralle. Sanan vinarpylsa merkitys ei ole suomalaiselle niin
tuttu, ettd voisi olettaa suomalaisen keskivertokuluttajan ymmartavan sen merkityksen.

42.Sanamerkki Kultasata luokassa 14

Vastaus: Merkki muodostuu yhteen kirjoitetuista sanoista Kulta ja sata. Luokkaan 14 kuuluvat
jalometallit ja niista tehdyt tavarat. Luvut, erityisesti pyo6reat luvut, ovat padsaantoisesti
erottamiskyvyttémia, silla niiden voidaan katsoa ilmaisevan mm. hintaa tai maaraa. Numerolla
sata ilmaistaan myds usein jonkin koostuvan kokonaisuudessaan, eli 100%, jostain tietysta
ainesosasta. Luokassa 14 merkkikokonaisuuden Kultasata voidaan katsoa ilmaisevan mm.
tavaroiden olevan tehty 100 % kullasta. Merkki on siten erottamiskyvytdn ainakin osalle luokan
tavaroista. (vrt Mao:n paatés Dnro 2015/567 RUISSATA)

Pisteytys: Yhteensa enintaan 10p

Kysymykset 43-47. Arvioi ja perustele Ilyhyesti, aiheutuuko Patentti- ja
rekisterihallituksen kdytinnén mukaan alla mainittujen merkkien valilla
sekaannusvaaraa. Kustakin kohdasta on mahdollista saada 2 p.

43. Multipan vs MultiPanik; reseptilla saatava rauhoittava lddke
Vastaus:

-ei sekaannusvaaraa

-Vaikka merkin Multipan voitaisiin katsoa sisaltyvan toiseen merkkiin kokonaisuudessaan, on
huomattava, ettd etuliitettd multi- kaytetdan yleisesti ladkkeiden yhteydessa ja merkkien
lopputavu on siten merkkien maaraava osa. Erityisesti toisessa merkissa etuliite ja sana Panik
erottuvat kahdeksi eri osaksi, silla sana Panik on kirjoitettu isolla kirjaimella.

-pan ja -Panik ovat foneettisesti, visuaalisesti ja merkityssisalldltdaan erilaiset (panik=paniikki,
pan=pannu, etuliittena yleis-, ei tavaroihin liittyvaa selkeata merkitysta).

-Tavanomaisen kuluttajan voi olettaa ymmartdvan englantia ja merkkien osien sanojen
merkitykset.

-Koska kyseessa on reseptiladake, joka on apteekin/farmaseutin valityksella saatavissa, kasittelee
sitéd ennen kuluttajaa ammattilainen, joka on tarkkaavaisempi. Siksi pienemmatkin merkkien
valiset erot riittavat, ettei sekaannusvaaraa merkkien valilla ole.
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44. Alla olevat kuviomerkit; hajuvedet

BMBRUSIA
ROSE

-ei sekaannusvaaraa; vaikka merkeissa on identtinen sydankuvio, on kuvio sen verran
vksinkertainen, ettei se yksindan voi saada vahvaa suojaa. Tosin my®s merkkien sanat ovat
kysymyksessa olevien tavaroiden yhteydessa heikot (ambrosia=ihana tuoksu, rose=ruusu) ja voisi
siten argumentoida, ettd merkkien kuviollinen osa siten olisi merkkien vahva ja maaraava osa.
Merkit muodostuvat useasta heikosta osasta, mutta muodostavat omat erottamiskykyiset
kokonaisuutensa, jotka eroavat toisistaan riittavasti, jottei sekaannusvaaraa ole.

Vastaus:

45. Alladin vs Aladdin; ledlamput
Vastaus:
-sekaannusvaara

-foneettisesti Iahes identtiset, visuaaliset eroavaisuudet eivat ole kovin suuria; Aladdin-satuhahmo
teoksesta Tuhannen ja yhden yon tarinat, joka kirjoitetaan valilla virheellisesti my6s Alladin. Koska
kyseessa ovat lamput, ja Aladdin on tuttu taikalampustaan, tuo myds merkki Alladin assosiaation
samaan Tuhannen ja yhden yén hahmoon. N&in ollen merkkien merkityssisallén voidaan myds
katsoa olevan sama. Kysymyksessa olevat tavarat ovat kulutustavaroita, joiden osalta
tarkkaavaisuus valintatilanteessa ei valttamatta ole niin suuri.

46. N@utilus vs NAUTILUS; tietojenkasittelylaitteet ja teknologiset palvelut
Vastaus:
-selva sekaannusvaara

-@-merkkia kaytetaan yleisesti a-kirjaimen sijaan ja luetaan sanakokonaisuudessa a-kirjaimeksi.
Molempien merkkien sanat ovat siten luettavissa sanaksi nautilus. Merkit ovat identtiset
merkityssisalléltaan seka foneettisesti. Visuaalisesti merkit eroavat toisistaan vain toisen kirjaimen
osalta. Sanat ovat pitkat ja suurelta osin identtiset. Merkkien valilla on sekaannusvaara. Se, etta
kysymyksessa on tavarat ja palvelut, joiden yhteydessé @-merkilld on oma merkityksensa, ei ole
merkitysta sekaannusvaaran osalta.
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47. MAGNUM frizzy vs MAGNUM F XI; kuohuviinit
Vastaus:
-ei sekaannusvaaraa

-vaikka molemmissa merkeissa on ensimmaisena sanana isoin kirjaimin kirjoitettu sana MAGNUM,
on kyseinen sana erottamiskyvyton kuohuviineille (termi 1,5 | pullosta). Ensimmaisessa merkissa
oleva sana frizzy on keksitty sana, vaikkakin johdettu kuohuviinitermistéa frizzante. Vaikka toisessa
merkissd liséksi oleva kirjainyhdistelma F XI (roomalainen numero 11) ei ole kovin vahva,
muodostavat merkit omat kokonaisuutensa, joiden valilla ei ole sekaannusvaaraa.

Pisteytys: Yhteensa enintdan 10p
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OSIO 3

48. Hakemuslomake

Konepellet Oy haluaa rekisterdida kaksi tavaramerkkidan: Popperi sekda Popperipop. Merkille
Popperipop on jo aikaisemmin haettu rekisterdintia Ruotsissa. Konepellet Oy:n lakimiehet ovat
tayttaneet oheisen rekisterdintilomakkeen ja I|dhettdneet sen postitse Patentti- ja
rekisterihallitukseen 15.3.2019. Konepellet Oy epailee, ettd heidan asiamiehensa ei valttamatta ole
ollut ihan kartalla hakemusta tehdessaan ja on sen takia pyytanyt sinulta arviota hakemuksen
oikeellisuudesta. Kerro Konepellet Oy:lle mitéa virheellisyyksia tai tasmennettévia kohtia
hakemuksesta 16ytyy ja miten virheet tulisi korjata ja tdsmennettavat kohdat tasmentaa, jotta yhtid
saisi molemmat merkkinsa rekisterdityd Suomessa.

|Pli’l:l PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Tavaramerkin rekisteréintihakemus

1 Hakijan téydellinen nimi Y-tunnus

Konepellet Oy 999999-9
2 Hakijan kotipaikka (kunta)

Vantaa

3 Hakijan osoite ja puhelinnumero
Kokkikatu 6, 00560 Vantaa, puh. 050 555 555

4. Asiamiehen nimi (litettdv& hakijan antama valtakirja) Y-tunnus
Anssi Asiamies ja Pekka Pykala 888888-8
5. Asiamiehen kotipaikka {(kunta)

Helsinki

6. Asiamiehen osoite ja puhelinnumero
¢/o Lakikiemurat Oy, Porsaanreikdkuja 6, 00410 Helsinki, puh. 040 444 444
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7. Tavaramerkki (Huom! Vain yksi tavaramerkki hakemusta kohti)
Popperi ja Popperipop

8. Tavara- jaltai palvelulajit luokittain (Huomaa muuttunut
luokkaotsikoiden tulkinta)

Luokka 7: Koneet, Koneet vihannesten ja hedelmien
kasittelyyn; Laitteet ruoan keittamiseksi;
Popcorn-koneet.

Luokka 9: Ruoanlaittoajastimet; Myyntiautomaatit.

Luokka 11; Tehosekoittimet (sdhk-), keittidkayttosn;
Ruoanvalmistusgrillit.

Luokka 35: Mainonta; Tukku- ja
vahittdismyyntipalvelut koskien luokkien 7, 9 ja 11
tavaroita.

Luokka 40: Valmistetun ruoan kasittely; Aineiden
kasittely; Ruoanvalmistuspalvelut.

9. Etuoikeus (milloin ja missa tehtyyn hakemukseen etuoikeus perustuu)
Merkki: Popperipop. Haettu Ruotsissa 14.9.2018, hakemusnumerc 123456.

10. Muut vaatimukset ja huomautukset (esim. variselitys, ks ohjeen kohta 10)

Maksu ja liitteet (Huom! Maksu on vireilletulon edellytys)
11. Hakemusmaksu tilille kassaan 12. Valtakirja 13. Kotimaantodistus 14. Merkin kuva
6825 euroa 4 I:]
15. Muut liitteet
Paivays Allekirjoitus A
Helsinki, 15.3.2019 { W | Z/Vw
(paikka ja aika) Anssi Asidmies /
(hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi seka allekirjoitus)

Sdrndisten rantatie 13 C, Asiakaspatvelunumero www.prh.fi
Helsinki 00091 PRH 029 509 5050
Vastaus:

- Maksettu lilan vahan. Maksettu sdahkoisen hakemuksen hakemusmaksu, vaikka hakemusta ei ole
tehty sahkoista hakemisjarjestelmaa kayttaen. (1p)

-Vain yksi asiamies per hakemus. Ilmoitettava jompikumpi asiamieheksi (1p).

-Vain yksi merkki per hakemus (1p). Merkkia ei kuitenkaan voi endaa muuttaa, joten talla
hakemuksella Konepellet voivat hakea rekisterdintia vain kokonaisuudelle Popperi ja Popperipop

(1p). Jatettava virastoon uudet hakemukset, jos haluaa rekisteréida merkit erikseen (1p).

Luokitusosio yhteensa 4 p. Luokituksessa on 8 virhetta, jokaisesta virheesta puoli pistetta:

Luokka 7: Koneet (tdsmennettdva); Koneet vihannesten ja hedelmien kasittelyyn (7); laitteet ruoan

keittdmiseksi (11, siirrettava); popcorn-koneet (11, siirrettdva). (1,5p)

Luokka 9: Ruoanlaittoajastimet (9); myyntiautomaatit (7, siirrettédva) (0,5p)
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Luokka 11: Ruoanvalmistusgrillit (11) Tehosekoittimet (sdhk6-) keittiokdyttéon (7, siirrettdva)
(0,5p)

Luokka 35: Mainonta; Tukku- ja vahittdismyyntipalvelut koskien luokan 7, 9 ja 11 tavaroita
(tdsmennettava) (0,5 p)

Luokka 40: Valmistetun ruoan kasittely (40); Aineiden Kkasittely (tdsmennettavad);
Ruoanvalmistuspalvelut (43, siirrettdva ja maksettava lisdluokkamaksu); (1p)

Prioriteetti: Merkki ei identtinen eli ei voi hakea prioriteettia, aikaisempi merkki Popperipop, nyt
haettu kokonaisuus Popperi ja Popperipop (0,5p). Prioriteettia haettu myos lilan mydhdan, mennyt
umpeen 14.3.2019. (0,5p)

Pisteytys: Yhteensa enintdan 10p

49. Oikeustapaus

SlideSki Oy on kansainvalisesti menestynyt hiihtovalinevalmistaja, joka on lanseeraamassa uutta
suksimallia nimelta TurboSlider. Uusi tuote tulee myyntiin laajalti ainakin Pohjoismaissa, Baltiassa,
Saksassa, Venajallad, USA:ssa ja Kanadassa. SlideSki Oy tekee ennakkotutkimuksen merkilleen, ja
I6ytaa tutkimuksessa seuraavat mielestdan potentiaalisesti relevantit aiemmat rekisterdinnit:

1. SuperSlide (EU-tavaramerkkirekisteréinti, rekisterdity vuonna 2014 Iluokassa 28
tavaraluettelolle "sukset")

2. TurboSlide (suomalainen tavaramerkkirekisterdinti, rekisterdity vuonna 2005 luokassa 28
tavaraluettelolle "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvalineet, jotka eivat sisally muihin
luokkiin; joulukuusenkoristeet"”, kaytdssa leluautoille).

3. TurboS (suomalainen tavaramerkkirekisterdinti, rekisterdity vuonna 2016 Iluokassa 28
tavaraluettelolle "golf-valineet").

4. TurbolLence (EU-tavaramerkkirekisterdinti, rekisteréity vuonna 2015 Iluokassa 9
tavaraluettelolle "hiihtolasit". Ei kaytossa).

5. TurboSlide (italialainen tavaramerkkirekisterdinti, rekisterdity vuonna 2009 luokassa 28
tavaraluettelolle "sukset")

6. Turboslider Oy (suomalainen toiminimirekisterdinti, rekisterdity vuonna 2013 toimialalle
"kaikki laillinen liiketoiminta"), yritys valmistaa moottorikelkkoja.

Anna SlideSki Oy:lle mielipiteesi merkin TurboSlider rekisterditdvyydesta ja kadytettavyydesta
relevanteilla markkinoilla olettaen, ettéd muita relevantteja merkkeja ei ole, ja laadi perusteltu
ehdotuksesi suojausstrategiaksi. Jos aiemman rekisterdinnin kaytdsta ei ole mainittu erikseen
mitadn, voit olettaa, ettd merkki on kaytdssa niille tavaroille, joille se on rekisterdity, ja etta
merkinhaltija valvoo aktiivisesti oikeuksiaan.

Pisteytys: Yhteensa enintdan 10p

Vastaus:
-1. este: Slide kuvaileva, ei kokonaisuutena sekoitettavissa, vaikka tavarat samat (1p).

-2. este: Tulee esteeksi PRH:ssa, mutta kayttépakon alainen ja osittain kumottavissa/suostumus
saatavissa. Leikkikalut ja sukset riittdvan erilaiset (1p).

-3. este: Hiihto ja golf lajeina sen verran erilaiset, etta vaikka kyse urheiluvélineista, tavarat
erilaiset (1p).

-4, este: Ski ja Lence kuvailevia, joten merkkien dominoivat osat samankaltaiset. My6s Turbo
heikko, ja kokonaisuudessa eroja, koska aiempi merkki viittaa turbulenssiin. Tavarat
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samankaltaiset, vaikka eri luokassa, koska liittyvat toisiinsa. Ei silti tulisi viran puolesta esteeksi, ja
vaite epatodennakodinen, koska merkki ei ole kaytdssa. Vaitteen vastatoimena ei voi vaatia
kayttonayttoa (2p).

-5. este: Koskee vain Italiaa, voisi olla este EU-hakemukselle, muttei vaikuta SlideSki Oy:n
kayttdéon, koska Italia ei ole relevantti markkina-alue (1p).

-6. este: Suostumuspyyntd erilaisten toimialojen perusteella; osittainen kumoaminen ei
mahdollista koepaivana. (1p).

-Suojaus luokassa 28 sukset (0,5p)

-Vaihtoehtoisia suojausmuotoja EUTM, kv-hakemus ja kansalliset hakemukset. Kustannussyista
kannattaa kayttaa kv. rekisterdintia (kohdennus SE, NO, DK, IS, EE, LV, LT, DE, RU, US). 0,5 (voi
muuntaa tarvittaessa kansallisiksi) (0,5p)

-Kansainvalinen rekisteréintihakemus tarvitsee kantarekisterdinnin (0,5p)
-EU-hakemus ei menesty italialaisen esteen takia, joten kannattaa kayttaa FI kantaa (0,5p)
-Kannattaa kohdentaa kv. rek. vain relevantteihin EU-maihin. (0,5p)

-Kanada suojattava kansallisella (0,5p)

50. Oikeustapaus

Sipuli Oy on suomalainen puutarhakalusteiden valmistaja, jonka karkituotteita on Sipuli —paviljonki,
joka on saanut nimensa teltan omintakeisesta, sipulimaisesta muodosta. SIPULI —-sanamerkki on
rekisterdity jo vuonna 1988 luokkaotsikoille luokissa 1-42 (nykyiset luokat 1-45) suomalaisena
tavaramerkking; rekisterdinti on edelleen voimassa.

Tuote on ollut markkinoilla kymmenia vuosia, ja “sipulit” ovat erittdin tunnettuja ja suosittuja
tuotteita. Yrityksen perustaja, Simo Shalotti, on kirjoittanut tuotteilleen omistetun Kirjan
"Rakkaudesta sipuliin”, ja yritys on laajoissa markkinointiponnisteluissaan korostanut “sipuleiden”
hyvida ominaisuuksia. Suomalaiset kuluttajat ja puutarhakalustealan toimijat ovatkin tottuneet
puhumaan “sipuleista” erityisen laadukkaina puutarhapaviljonkeina.

Erdana padivana Simo Shalotti ottaa sinuun yhteytta Sipuli Oy:n tavaramerkkiasiamiehend, ja kertoo,
ettd heidan kilpailijansa Koreapiha Oy on viitannut markkinoinnissaan “sipuleihin” tavalla, joka
hénen mielestdédn loukkaa Sipuli Oy:n oikeuksia. Koreapiha Oy on ilmeisesti viime vuonna
lanseerannut uuden Koreasipuli-paviljongin, jota myydaan samoissa rautakaupoissa ja
sisustusliikkeissa kuin Sipuli Oy:n tuotteita. Lisdksi Koreapiha Oy on ostanut Google Adwords-
mainoksia, joiden otsikoissa lukee: "Nyt uudet Koreapihan sipulit alennuksella”. Mainos johtaa
sivulle, jolla myydaan Koreapiha Oy:n Koreasipuli-tuotteita. Koreapiha Oy ei ole ilmeisesti hakenut
tavaramerkkia tuotteelleen.

Miten neuvot Simoa siita, mitd asiassa voitaisiin tehda? Ota kantaa ainakin siihen, voiko Sipuli Oy
puuttua Koreapiha Oy:n Google Adwords-mainontaan ja/tai Koreasipuli-tuotteiden myyntiin ja
markkinointiin, ja minkalaisella strategialla loukkaamiseen tulisi puuttua. Anna myds nakemyksesi
siita, naetkd tilanteessa jotain oikeudellisia riskeja paamiehellesi. Viittaa vastauksessasi relevanttiin
oikeuskaytantdon.

Pisteytys: Yhteensa enintdan 10p.

Vastaus:
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-Koreasipuli ja Sipuli ovat merkkeina samanlaisia, kun aiempi tavaramerkki on otettu
kokonaisuudessaan kaytettyyn merkkiin (1 p) ja lisatty siihen vain osa elinkeinoinharjoittajan
toiminimea, (viittaus C-120/04 THOMSON LIFE -tapaukseen tai vastaavaan oikeuskaytantéon) (1p).

-Tavarat ovat identtisid, kun aiempi tavaramerkki kattaa kaikki tavarat mm. luokissa 6 (metalliset
paviljongit) ja 19 (ei-metalliset paviljongit) (0,5p). Merkkien valilla on sindnsad sekaannusvaara

(0,5p).

-My6s “sipuli” —-sanan kaytté mainonnassa on lahtokohtaisesti aiemman merkin kielto-oikeuden
piiriin kuuluvaa tavaramerkin kayttéa (1p).

-Kayttd ei ole oikeutettua esimerkiksi tavaramerkkilain 7 §:n 2 momentin 3 kohdan tai siihen
liittyvan oikeuskaytannon perusteella, koska tavaran kadyttétarkoituksen (paviljonki) osoittamiseksi
ei ole tarpeen viitata aiempaan tavaramerkkiin (1p). Sipuli-merkin kaytté AdWordina voi sinansa
olla hyvaksyttavaa (mm. C-236-238/08 Google France, C-323/09 Interflora), mutta kayttd itse
mainostekstissa ei todennakdisesti ole hyvaksyttavda etenkin, kun Koreasipuli Oy:n geneerinen
kayttd on omiaan vahingoittamaan merkin erottamiskykya (1p jos osannut erotella Adwords -
doktriinin ja muun kdytdn mainonnassa).

-Oikeudellisena riskina on ennen kaikkea “Sipuli” —merkin vesittyminen. Jos itse tavaramerkin haltija
ja muut alalla toimivat puhuvat sipuleista geneerisesti eraanlaisena paviljonkityyppina, voisi merkki
olla mitatoéitavissa Markkinaoikeudessa (1p). Jos Sipuli Oy laittaa vireille loukkauskanteen, niin hyvin
todenndkdisesti Koreasipuli Oy lahtee hakemaan nurin Sipuli -merkkid, ja tdman jalkeen “sipuli” on
vapaata riistaa kaikille alan toimijoille (1p).

-Maksimissaan 2 pistetta (0-2p) saa uskottavan strategian laatimisesta, jossa yhtaalta pyritadan
puuttumaan loukkaukseen, mutta toisaalta mitigoidaan riski siitd, ettd vastapuoli hakee merkin
nurin. Esimerkiksi lahetetaan kieltokirje Koreasipuli Oy:lle, ja samalla lahetetddn paimenkirje
yhteistydkumppaneille, etta “sipuli” -merkkia ei enda kaytettdisi geneerisesti, ja yritetdan laittaa
Simo Shalotti kuriin. Todennakoisesti pitdisi ensisijaisesti pyrkia sovinnolliseen ratkaisuun ja valttaa
asian viemista oikeuteen.
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