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TAVARAMERKIN REKISTEROINTIHAKEMUKSEN HYLKAAMINEN

Hakemusnumero:
Hakija:
Tavaramerkki:

Tavara-fpalveluluokat:

Hakemispaiva:
Variselitys:

T201800397
Mr. Panini Oy , Kerava, Fi

Luokka 289: Liha; kala; siipikarjanliha; riista; lihauutteet; séilétyt hedelmat;
jaadytetyt hedelmat; kuivatut hedelmat; keitetyt hedelmat; vihannekset,
sdiltyt; pakastevihannekset; vihannekset, kuivatut; vihannekset, keitetyt;
hyyteldt, hillot, hillokkeet, hedelma- ja vihanneslevitteet; munat; maito;
maitotuotteet; ravintodljyt ja -rasvat

Luokka 30: Kahvi; tee; kaakao; riisi; tapioka; saago; kahvinkorvike; jauhot;
viljavalmisteet; leipa; leivonnaiset; makeiset; jaateldt; sokeri, hunaja,
siirappi; hiiva; leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-);
mausteet; jaa

Luokka 43: Kestityspalvelut (ravitseminen); tilapaismajoitus

26.10.2018

musta

keltainen

valkoinen

Postiosoile: Patentli- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Kayntiosoile: Sérnaisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Bestiksadress: Sornas strandvig 13 C, Helsingfors

www.prh fi | Puh.ftfn: 029 509 5000 | kinaamo@prn. fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: G244683-1

1(3)



Estemerkit:

PAATOS:

Perustelut:

EU-tavaramerkki 001113315

EU-tavaramerkki 003008208
ino
Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa hakemuksen.

Rekisterpitaviksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokkien 29 ja
30 tavaroiden seka luokan 43 palvelun "ravitseminen” osalta samoja ja
samankaltaisia tavaroita varten rekisterdityyn EU-tavaramerkkiin nro
001113315 MISTER PANINO. Luokan 43 palvelut ovat ennen vuotta 2002
luckiteltu luckkaan 42, joka siséltyy estemerkin luetteloon kattaen
"Ruokapalvelut ja tdhin luokkaan kuuluvan ruoan ja juoman tarjoaminen;
ateriapalvelu”. Haetun merkin ja estemerkin tekstit ovat
merkityssisalldita3n 13hes identtiset. Haetun merkin sana Mr. on lyhenne
sanasta MISTER, jonka lisiksi Panini ja PANINO ovat merkityssisalloltaan
ja kirjoitusasultaan Iihes identtiset. Merkit ovat siten myds foneettisesti
l&hes identtiset. Kokonaisuutenakin arvioiden haettu merkki aiheuttaa
sekaannusvaaran estemerkkiin,

Rekisterditdviaksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 43
palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisterdityyn
EU-tavaramerkkiin nro 003008208 mr.panino (kuviomerkki). Estemerkin ja
haetun merkin tekstit ovat merkityssisallgltaan ja kirjoitusasultaan l&hes
identtiset. Merkit ovat myds foneettisesti 1ahes identtiset. Kokonaisuutena
arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Hakija kiistda, ettd haettu merkki olisi sekoitettavissa estemerkkien kanssa.
Hakijan mukaan merkkien kokonaisvaikutelmat eroavat toisistaan siten,
ettad sekaannusvaaraa ei ole ja mahdolliset samankaltaisuudet
muodostuvat merkkien erottamiskyvyttomista osista. Virasto toteaa, etta
rekisterditdvaksi haettu merkki tastd huolimatta kokonaisuutena arvioituna
aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkeihin. Vaikka estemerkkien
yksittdiset asat olisivat hakijan esittamaélla tavalla erottamiskyvyttdmia tai
yleisessa kaytdssa, muodostavat ne yhdessa erottamiskykyisen
kokonaisuuden. Kokonaisuuksia verrattaessa rekisterditavaksi haetulla
merkilla on lukuisia yhtéldisyyksia kysymyksessa olevien estemerkkien
kanssa, kuten mieshahmo, joka pitelee sampylaa (001113315
tapauksessa), sanat Mr. tai MISTER, jotka tarkoittavat samaa asiaa seké
sana Panini/Panino, joka tarkoittaa italiaksi sémpylaa. Tésta seuraa, etta
myés kokonaisuutena arvioiden rekisterditdvaksi haettu merkki aiheuttaa
sekaannusvaaraan estemerkkeihin.

Hakija on esittényt, ettd sekaannusvaaraa ei olisi, koska merkkien
varimaailmat eroavat toisistaan. Virasto toteaa, etta estemerkit on
rekisterdity mustavalkoisina ja ndin ollen vakiintuneen kaytannén mukaan
niiden katsotaan kattavan kaikki variyhdistelmat.
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Lainkohdat:

LITE

Hakija esittada, ettd hakijalle on rekisteréity identtinen tavaramerkki
useissa Euroopan maissa ja Iranissa. Virasto toteaa, ettid muissa maissa
rekisterdidyt tavaramerkit tai muiden maiden ratkaisukaytant eivét sido
virastoa. Hakija on myds esiltanyt, ettéd nyt rekisterditaviksi haettu merkki
on uudistettu versio aikaisemmasta merkist3, joka on rekisterdity
Ruotsissa, Tanskassa ja Iranissa. Virasto toteaa, etté nyt tehtava paatss
on linjassa viraston aiemman paatdksen kanssa, silld esitetty aiempi
tavaramerkki on hylatty 05.06.2013 samojen estemerkkien perusteella kuin
nytkin. Hakija esittaé edelleen, ettd hakijalle on aiemmin rekisterdity
samankaltaisia tavaramerkkeja aiemmin (rek. nro:t 230420, 233628 seka
244933). Virasto viittaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO
2017/109, 28.6.2017, jonka mukaan rekisterdintiesteita ei ole voitu
sivuuttaa silla perusteella, etté hakijalle on rekisterdity aiempia merkkeja,
joiden etuoikeus on aikaisempi kuin rekisterdintiesteiden. Edelleen KHO
toteaa, ettd tallaiselle tulkinnalle ei olisi perusteita, vaikka haettu merkki
olisi identtinen aiempien rekisterdintien kanssa. N&in ollen rekisterditavaksi
haetun merkin etuoikeus ei voi perustua aiempiin identtisiin tai
samankaltaisiin merkkeihin.

Hakija on vaittdnyt, ettd rekisterbitavaksi haetun merkin ja estemerkkien
tavarat ja palvelut ovat vain osittain samankaltaisia, koska tuotteet ja
niiden kayttd sekd -jakelutavat kéytanndssa eroavat toisistaan. Virasto
toteaa, eita sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otetaan
hakemuksessa esitelty tavara- ja palveluluettelo ja merkit siind muodossa
kuin ne ovat rekisterdityja, eika todellisella kaytolld ole merkitysté
rekisteraitavyytta harkittaessa.

Hakija on vastineensa liitteena esittanyt rekisterdintikaytantoa koskien
Mister-alkuisia EU-tavaramerkkejé seka esimerkkeja estemerkin kaytosta
ja rekisterditavaksi haetun merkin suunnitellusta kéytosta. Virasto toteaa,
ettd vaikka Mr./Mister etuliittettd esiintyy osana rekistergityja
tavaramerkkeja jonkin verran, ei talla seikalla ole merkitysta tassa
tapauksessa, kaska merkkien valilld on sekaannusvaara edelld esitetyin
perustein. Virasto huomauttaa, etta hakijan toimittama naytté merkkien
kaytosta ei ole relevanttia, koska merkkien sekaannusvaaraa arvicidaan
siind muodossa kuin niitd on haettu,

Tavaramerkkilain 6 § 1 momentti, 14 § 1 momentti 7 kohta.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikon esimies

Henrik Myllynen
Lakimies
Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Valitusviraneomainen
Tahén pastskseen tyytymaton saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen p&atokseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos p&atds on hénelle
vastainen tai asia on jatetty sillensa.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen paitékseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos p44&tbs on hanelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisterdintia vastaan tehdyn véaitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemaan
lopulliseen paatskseen saa hakea muutosta se, jolle pdétds on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelm4 on toimitettava markkinaoikeuteen 60 pdivdn kuluesga pddtdksen
tiedoksisaantipdivasts, sitd paiva4 lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen pdivéd on pyh#épéiva, lauantai,
itsendisyyspaiva, vapunpdiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seuraavana arkipdivédna.

Tiedoksisaantipdivdn osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessd on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena paivana sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta pdivasta. Jos padéatds on kuulutettu
Patentti- ja rekisterihallituksen sahkdisen4 julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdess4, katsotaan tiedoksisaannin
tapahtuneen lehden julkaisup#ivén4. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: https://www.prh.fi.

Valituskirjelman sisdlté

Valituskirjelm&ssa on ilmoitettava

v valittajan nimi ja kotikunta

1 valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

' paitds, johon haetaan muutosta, miltd kohdin paatdkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan
tehtdvéksi sekd

i perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, taman faillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelméa. Jos valittajan puhevaltaa kdytt&a
h#nen laillinen edustajansa tai asiamiehensa taikka jos valituksen on laatinut jeku muu henkild, on valituskirjelmassa
mainittava myds tdman nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmdn liitteet

Valituskirjelmddn on liitettdva:

¢ Patentti- ja rekisterihallituksen p#dtds alkuperdisend tai jdljenndksena

' todistus siits, min4 paivana p44tds on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

« asiamiehen vallakirja sen mukaan kuin siitd hallintolainkayttélain 21 §:ssa s&ddetddn

' asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

Valituskirjelman toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelma voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilékohtaisesti, asiamiestd kayttaen, lahetin
valityksella, postitse, telekopiona tai s&hkgpostilla. Valituskirjelmén on cltava perilla méaéardajan viimeisend pdivana ennen
tuomioistuimen aukioloajan paattymista. Aukiolo paattyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5§, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sahképosti: markkinaoikeus@oikeus. fi

Valituksen voi tehd& myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi’/hallintotuomiocistuimet

Maksut

Markkinacikeudessa perittdvasts oikeudenkdyntimaksusta sasidetd4n tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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