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Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa vaitteen.

Viitteentekija on vaatinut vaitteessaan, etta rekisterdinti nro 261794
Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT )
kumotaan kokonaisuudessaan, koska tavaramerkilta puuttuu
tavaramerkkilain 13 §:ss4 ja 3 §:sséa tarkoitettu erottamiskyky,
tavaramerkin sisaltamilld sanoilla on erityinen vapaanapitotarve ja
tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisda harhaan tavaramerkkilain 14
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Viitteentekijan mukaan numerolla 261794 rekisterdidylta tavaramerkilta
Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT ) puuttuu
erottamiskyky, koska se ilmaisee luokan 45 palveluiden 'oikeudelliset
palvelut' lajia, laatua ja kayttdtarkoitusta eiké se erota merkinhaltijan
palveluita muiden vastaavista palveluista. Virasto toteaa, ettd numerolla
261794 rekisterdity tavaramerkki muodostuu tekstista Auktorisoitu
Lakimies, tekstin perdssa sulkeissa olevasta kirjainyhdistelmastéa (AL),
véliviivasta sekéa tekstistd Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto, jonka perassé
sulkeissa on kirjainyhdistelma (ALT). Suomen kielen sana auktorisoitu on
adjektiivimuoto verbista auktorisoida, joka MOT Gummerus Uusi suomen
kielen sanakirjan mukaan tarkoittaa valtuuttaa, oikeuttaa, antaa lupa ja
vahvistaa. Sana on néin ollen kuvaileva erottamiskyvyttémien sanojen
lakimies ja lakiasiaintoimisto edessa. Merkkiin siséltyvilla
kirjainyhdistelmilla (AL) ja (ALT) ei ole merkityssisaltda kyseessa olevalla
alalla, joten ne eivét ole kuvailevuutensa takia erottamiskyvyttémia.
Viitteentekija on vaitteessdan vedonnut merkkiin sisaltyvien
kirjainyhdistelmien erottamiskyvyttémyyden osalta Euroopan unionin
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tuomioistuimen yhdistetyissa asioissa C-80/11 ja C-91/11 antamaan
tuomioon. Virasto toteaa tdman osalta, ettei se tulkitse kirjainyhdistelmien
(AL) ja (ALT) olevan kirjainlyhenteité, jotka muodostuvat kuvailevien
sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto
alkukirjaimista ja ettd nama kirjainyhdisteimét olisivat kuvailevista
sanayhdistelmista johdettuina erottamiskyvyttémié. Liséksi virasto toteaa
kirjainyhdistelman (ALT) osalta, ettei se ole suora kirjainlyhenne
sanayhdistelman Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto alkukirjaimista vaan
kyseinen kirjainlyhenne olisi ALAT. Véitteentekija on véitteessaan kasitellyt
numerolla 261794 rekisterdidyn merkin osia erotellusti ja toisistaan
irrallisina. T4lla ei kuitenkaan ole merkitystéd, koska erottamiskyky
arvioidaan koko merkkikokonaisuuden osalta, eikd merkkiin siséltyvien
yksittaisten elementtien osalta. Merkki voi siséltd4 kuvailevia osia ja olla
silti kokonaisuutena erottamiskykyinen. Numerolla 261794 rekisterbity
merkki on muodostettu kahdesta palveluita kuvailevasta tekstiosasta,
kahdesta erottamiskykyisesta kirjainyhdistelmasta seka valimerkeista,
jotka yhdessa kokonaisuutena arvioiden muodostavat erottamiskykyisen
kokonaisuuden haetuille palveluille.

Viitteentekija on vaitteessaan vedonnut myés siihen, ettd
keskivertokuluttaja ei tunnista numerolla nro 261794 rekisteréidyn merkin
perusteella palveluiden kaupallista alkuperaa. Viitteensé tueksi
véitteentekija ei kuitenkaan ole esittdnyt mitadn muita tarkempia perusteita
kuin merkin erottamiskyvyttdmyyden. Virasto toteaa, etta vaitteessa
esitetyt erottamiskykyé koskevat oikeustapaukset eivét ole analogisia nyt
kyseesséa olevan tapauksen kanssa ja ettd rekisterdinnin hyvaksyva
ratkaisu on ollut linjassa viraston aiemman ratkaisuk&ytdnnén kanssa.

Viitteentekija on vedonnut myés siihen, ettd numerolla 261794
rekisterdidylla merkilla olisi erityinen vapaanapidon tarve. Virasto toteaa,
ettd numerolla 261794 rekisterdity merkki on viraston ratkaisukéytannsén
mukaisesti kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen tunnusmerkki,
johon on myénnetty yksinoikeus. N&in ollen virasto on katsonut, ettei
merkkikokonaisuus ole sen luonteinen, ettd se rajoittaisi liiallisesti muiden
elinkeinonharjoittajien vapautta markkinoida palveluitaan eika
merkkikokonaisuudella nain ollen ole katsottava olevan erityista
vapaanapidon tarvetta elinkeinotoiminnassa.

Viitteentekija on vedonnut my6s numerolla 261794 rekisterdidyn merkin
tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen
harhaanjohtavuuteen. Viitteentekijan mukaan numerolla 261794
rekisterdity merkki on omiaan johtamaan yleisda harhaan muun muassa
sen vuoksi, ettd se antaa harhaanjohtavan vaikutelman
tavaramerkinhaltijana olevasta yhdistyksesta ja sen jasenistd suhteessa
muihin lakimiehiin, ja toiseksi sen vuoksi, ettd se on omiaan luomaan
harhaanjohtavan vaikutelman tarjottavan palvelun laadusta. Virasto toteaa,
ettd kyseinen merkki ei ole omiaan johtamaan yleiséa harhaan, joten
tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohta ei tule vaiteasiassa
sovellettavaksi. Numerolla 261794 rekisterity merkki voisi olla
harhaanjohtava lahinna kaytén perusteella, jos sita kayttaisi esimerkiksi
jokin taho, jonka jasenilld ei ole oikeustieteellistd koulutusta. Patentti- ja
rekisterihallitus on rekisteriviranomainen eikd sen toimivaltaan kuulu
tavaramerkin kdytén valvonta. Lisdksi virasto toteaa, ettd numerolla
261794 rekisterdidyn merkin haltija on yhdistys, Auktorisoidut Lakimiehet -
Auktoriserade Jurister - Authorized Attorneys at Law ry, jonka sdantéjen
mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvéksya henkil,
jolla on luvan saaneista oikeudenkayntiavustajista annetun lain (715/2011)
mukainen voimassa oleva lupa oikeudenkayntiavustajana toimimiseen.
Ottaen huomioon, ettd merkkiin sisaltyvan sanan auktorisoitu
merkityssisaltd on muun muassa luvan saanut, ei merkkid kokonaisuutena
arvioiden voida pitaa palveluiden ominaisuuksien suhteen
harhaanjohtavana.
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Kokonaisuutena arvioiden virasto katsoo, ettd numerolla 261794
rekisterditys tavaramerkkid Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu
Lakiasiaintoimisto (ALT) vastaan tehty vaite on kokonaisuudessaan
hylattava.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §, 3 § ja 14 § 1 momentin 2 kohta
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Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies
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