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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS ~ PAATOS VAITTEEN JOHDOSTA
Tavaranerkit Kansainviilinen rekisterdinti koskee Suomea
23.04.2013

Berggren Oy Ab
PL 16 - Antinkatu3 C
00101 HELSINKI

Viitteenne; BQ201035

Rekisterdinnin numero: 1043666

Haltija: x , Kiina (CN)
Tavaramerkki:

Tavarat/palvelut: Luokka 25 Swimsuits; bathing caps; bathing trunks; bodysuits;

body linen (garments); beach clothes; brassieres; sport suits:
clothing; shoes.

Rekistersinnin/myshemmén laajentamisen péiva:
03.06.2010

Kuulutuspdivi: 14.10.2011

Viitteentekijé, viite saapunut:
SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Cognac, Ranska (FR), 14.12.2011

Viitemerkit: Yhteison tavaramerkki nro 4559241 HENNESSY
Kansainvilinen rekistersinti nro 554084 HENNESSY
Kansainvilinen rekisterdinti nro 858533
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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS VAITTEEN JOHDOSTA

Tavaramerkit Kansainviilinen rekisterdinti koskee Suomea
23.04.2013
1043666 (jatkuu)

PAATOS: Patentti- ja rekisterihallitus hylk4a viitteen kokonaisuudessaan,

joten kansainvilinen rekisterdinti koskee Suomessa ylld mainittuja
tavaroita ja palveluja.

Perustelut: Viitteentekijé on vaatinut, ettd kansainvélinen rekisterdinti nro
1043666 ei tule voimaan Suomessa, koska kansainvilisen merkin
haltija ei ole vastannut viitteen perusteella tehtyyn
kieltdytymisilmoitukseen ja viitannut valituslautakunnan p#tdksiin
vastaavissa tapauksissa.

Kansainvilisten rekisterdintien késittelyssd pédisdéntoni on, ettei
kansainvilistd rekisterdintimenettelyd kdyttdvan hakijan tulisi
Jjoutua huonompaan asemaan kuin kansallista hakemusmenettelyd
kayttdvin, Kun Suomessa kuulutettua kansainvilistd rekisterdintis
vastaan tehdéin viite, se on annettava tiedoksi merkin haltijalle,
kuten kansallistakin rekisterdintid vastaan tehty viite.
Tiedoksiantotapana on tehd4 alustava kieltdytymisilmoitus
Maailman henkisen omaisuuden jirjestodn (WIPO:oon). TAmé
tehddin referoimalla viite, kertomalla mihin tavaroihin tai
palveluihin se kohdistuu ja mitké tavaramerkkilain pykalit ovat
viitteen perustana. Viitekieltiytymiseen ei saa liitté vitekirjelmas
eikd sitd tehtdessd ole mitenkidn otettu kantaa viitteeseen tai sen
menestymismahdollisuuksiin. Tavaramerkkilaissa ei séfidetd
tavaramerkin rekisterSinnin tai Suomeen kohdennetun
kansainvilisen rekisterdinnin haltijalle velvollisuutta antaa vastine
viitteeseen. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momentin sézinnékset
vastaamatta jéttimisen seuraamuksista koskevat tapausta, jossa
virasto on omasta aloitteestaan tehnyt alustavan kieltdytymisen
kansainviliselle toimistolle ja jossa on jo nimenomaisesti ilmaistu
viraston kanta rekisterdinnin hyviksyttavyyteen. Tavaramerkkilain
56 b §:n 3 momenttia ei siis voida soveltaa viitteen vuoksi
tehtévédn kieltdytymisilmoitukseen, koska kyseinen ilmoitus vastaa
kansallisessa menettelyssi kiytettdvad viitteen tiedoksiantoa. Kun
viiite on annettu tiedoksi rekisterdinnin haltijalle, haltijalla on
mahdollisuus harkita, onko vastineen antaminen tarpeellista vai ei.
Lain 56 f §:n mukaan, jos kansainvilisen rekisterdinnin haltija, jolla
ei ole kotipaikkaa Suomessa, #aluaa antaa lausuman Patentti- ja
rekisterihallitukselle, hdnen tulee kiyttdd Euroopan talousalueella
asuvaa asiamiestd. Jos rekister6innin haltija ei halua antaa
lausumaansa, hinen ei my§skéén tarvitse hankkia Euroopan
talousalueella asuvaa asiamiestd. Tavaramerkkilain 21 §:n mukaan
véitteen jélkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisterdinnin siltd
osin kuin on olemassa este rekisterdinnille. Jos taas rekistersinnille
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ei ole estettd, rekisteriviranomainen hylk#4 véitteen riippumatta
siitd, onko merkin haltija vastannut viitteeseen vai ei.
Viitekésittelyn riippumattomuutta sekd viitteentekijén ettd merkin
haltijan lausunnoista kuvastaa myds tavaramerkkilain 20 §:n 3
momentissa oleva sd4nnds, jonka mukaan asia voidaan kisitelld,
vaikka viitteentekijé olisi peruuttanut véitteen. Niin ollen vaikka
kansainvilisen rekisterdinnin nro 1043666 haltija ei ole vastannut
viitteeseen, virasto ei voi pelkistidin tilld perusteella katsoa, ett4
kansainvilinen rekisterinti ei tulisi voimaan Suomessa.

Suomeen kohdistettu kansainvilinen rekisterdinti numero 1043666
ENNESY (kuviomerkki) ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita
kuin viitteentekijén viittaama yhteistn tavaramerkki nro 4559241
HENNESSY, Suomessa voimassa oleva kansainvilinen
rekisterdinti nro 554084 HENNESSY tai tavaramerkki nro 2146
JAS, HENNESSY & CO. COGNAC (kuviomerkki).
Kansainvilinen rekisterdinti nro 1043666 kattaa tavaroita luokassa
25, kun taas véitteentekijin yhteison tavaramerkki kattaa tavaroita
ja palveluita luokissa 32, 33 ja 43, kansainvilinen rekisterdinti
luokissa 32 ja 33 ja kansallinen tavaramerkki luokassa 33.
Merkkien sekoitettavuus ei siten tule harkittavaksi.

Suomeen kohdistettu kansainvilinen rekisterdinti numero 1043666
ENNESY (kuviomerkki) kattaa samoja ja samankaltaisia tavaroita
luokassa 25 kuin viitteentekijin vetoama Euroopan yhteis6ssd
voimassa oleva kansainvilinen rekister§inti nro 858533 Hennessy
(kuviomerkki). Kansainvilisen rekisterdinnin nro 1043666 ei
kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan
sekoitettavissa viitteentekijin merkkiin. Merkit eroavat toisistaan
erityisesti visuaalisesti, mutta my8s foneettisesti. Kansainvilinen
rekisterdinti nro 1043666 muodostuu sanasta ENNESY ja Y-
kirjaimesta l§htevisti kaarimaisesta kuvio-osuudesta ja
viitteentekijan merkki sanasta Hennessy kahden ympyrikehin
sisélld sisimmésséd ympyréissd olevan kuvion, jossa on késivarren
pitelemd kirves, yldpuolella. Merkin Hennessy sanaosassa on
ensimmadiseni olevan H-kirjaimen lisidksi eroavuutena kaksois-s
merkkiin ENNESY verrattuna. Visuaalisten eroavuuksien lisdksi
suomalainen kuluttaja myds lausuu merkit erilailla, niin ettéd
viitteentekijén merkissi ensimmaéisend oleva H-kirjain ja kaksois-s
myds kuuluvat.

Viitteentekijd on myds vedonnut siihen, ettd kyseessé olevaa
kansainvilistd rekisterdintid ei ole viitekésittelyn jdlkeen
hyviksytty voimassa olevaksi useassa eurooppalaisessa maassa.
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Virasto toteaa, ettd kansainvilisestd rekisterinnisté
kieltdytymisestd muissa maissa ei seuraa oikeudellista
sidonnaisuutta toimia samoin Suomessa, vaikkakin myds ratkaisut
muissa maissa otetaan huomioon viraston harkinnassa.
Sekoitettavuusarviointi merkkien vilill4 suoritetaan kuitenkin
suomalaisen kohderyhm#n kannalta katsottuna.

Viitteentekiji on lisdksi vedonnut merkkinsd HENNESSY laajalti
tunnettuuteen, Viitteentekiji ei kuitenkaan ole toimittanut
virastoon néytté4 merkin laajalti tunnettuudesta, mink# vuoksi
tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa si#detty laajalti tunnetun
merkin suoja ei tule sovellettavaksi.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6, 8 ja 9 kohta, 6 §:n 1 ja 2
momentti, 20 § 3 momentti, 21 §, 56 b § ja 56 d-f §
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