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PATEHTII- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Viitteenne: AFI: 15474 HME
PL 671

00101 HELSINKI

Fi

KANSAINVALINEN REKISTEROINTI El KOSKE SUOMEA

Rekistersinnin numero: 1243777

Haltija: UNIFY GMBH & CO. KG, Miinchen, DE

Tavaramerkki: CIRCUIT

Tavara-/palveluluokat: Luokka 38: Providing multimodal cloud based communication services.

Luokka 42: Software as a service (SaaS).
Rekisterdinnin / myéhemman

laajentamisen paivé: 21.01.2015

Etuoikeus: 21.08.2014, DE

Estemerkki: EU-tavaramerkki nro 12582227 CIRQUIT

PAATOS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa maaraajan pidentamisté koskevan

pyynnén ja katsoo, ett4 kansainvalinen rekisterdinti ei koske Suomea.

Perustelut: Kansainvilisen rekistersinnin haltija ei ole esittényt painavia syité
madraajan pidentamiselle. Selvitys suostumusneuvotteluiden kdymisesta
on kesakuulta 2016 eikd kansainvélisen rekisterdinnin haltija ole esittanyt
selvitysta siita, ettad suostumusneuvottelut olisivat edelleen kéynnissa.
Kansainvalisen rekisterdinnin haltija on vaihtoehtoisesti pyytanyt asian
kasittelyn keskeyttamisté siihen asti, kunnes kansainvélisen rekisteréinnin
haltijan EU-tavaramerkkia nro 13192174 CIRCUIT koskeva véiteprosessi
on saatettu paatokseen. Perusteluna kasittelyn keskeyttémiselle on
mainittu, etta vaitteentekija on kansainvélisen rekisterdinnin hyvéksymisen
esteend olevan EU-tavaramerkin nro 12582227 CIRQUIT haltija ja etté
EU-tavaramerkkia nro 13192714 CIRCUIT koskevaan véiteprosessiin on
pyrkimyksena |6ytaa sovinnollinen ratkaisu. Virasto katsoo, etta perustetta
kasittelyn keskeyttamiselle ei ole, koska estemerkki on rekisterdity eika
siihen kohdistu vaitettd tai muutakaan prosessia, joka voisi johtaa
rekisterdinnin kumoamiseen. Estemerkki ei n&in ollen ole ehdollinen eiké
perustetta kasittelyn keskeyttamiselle ole sillé perusteella, etta
kansainvalisen rekisterdinnin haltijan toiseen tavaramerkkiin kohdistuu
véite.

Kansainvalinen rekisterdinti aiheuttaa sekaannusvaaran luokkien 38 ja 42
palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteréityyn
EU-tavaramerkkiin nro 12582227 CIRQUIT. Merkit ovat visuaalisesti hyvin
lahella toisiaan, koska ne eroavat toisistaan ainoastaan neljénnen
kirjaimen osalta, joka kansainvalisessé rekisterdinnissé on C ja
estemerkissa Q. Vaikka kansainvalisen rekisterdinnin sanalla CIRCUIT on
selkea merkityssisalté (mm. piiri) ja sanalla CIRQUIT ei ole mitaan
merkityssisalta, lausutaan merkkien sanat melko samalla tavalla ja merkit
ovat visuaalisesti niin lahell4 toisiaan, etta kansainvélisen rekisterdinnin on
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katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin palveluiden
kohderyhmé&ssa.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti, 19 §ja 56 b
§:n 2 momentti
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Patentit ja tavaramerkit
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