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Anora Group Oyj, Helsinki, FI

FENOCCHIO

Luokka 32: Alkoholittomat viinit

Luokka 33: Alkoholijuomat (paitsi oluet); Viinit
11.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a., Monforte d'Alba, IT
27.05.2024
H202450002

Patentti- ja rekisterihallituksen paatdksella rekisterdinti maaratadan mitatdidyksi.

Mitatdinnin hakija on hakemuksessaan vaatinut, ettd tavaramerkkirekisterdinti nro
285148 FENOCCHIO maarataan mitatoitavaksi silla perusteella, ettd merkki on
sama kuin mitatéinnin hakijan samoja tavaroita varten vakiintunut tavaramerkki
FENOCCHIO, merkki aiheuttaa sekaannusvaaran mitatéinnin hakijan
vakiintuneeseen tavaramerkkiin GIACOMO FENOCCHIO, merkki aiheuttaa
sekaannusvaaran mitatdinnin hakijan toiminimeen Azienda Agricola Giacomo
Fenocchio s.s.a. ja merkki luo mielikuvan mitatéinnin hakijan perustajan nimesta
Giacomo Fenocchio. Mitatéinnin hakijalla on oikeudellinen intressi asiassa, silla se
katsoo omistavansa aikaisemman oikeusperusteen kaupallisiin tunnuksiin
FENOCCHIO.

Mitatoinnin hakija on toimittanut virastoon tietoja mitatéinnin hakijan tuotteiden
jalleenmyynnista Suomessa vuosilta 2006-2023, toimituskuitteja Alko Oy:lle,
Notandum Ltd:lle, Your Sales Coach Oy:lle ja Mr Nebbiolo Oy:lle vuosilta 2006-
2023, kuvakaappauksia usealta eri internetsivustolta, artikkelin Etikettilehdesta ja
artikkelin Liza in WineWonderland -sivustolta seka sahkopostin Alko Oy:lta viinien
jalleenmyyjalle Mr Nebbiolo Oy:lle, jossa ilmoitetaan GIACOMO FENOCCHIO viinin
ylittaneen Alkon vakiovalikoimaan padsemiseen vaadittavan myyntimaaran.

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Kayntiosoite: Sérnaisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besoksadress: Sérnas strandvag 13 C, Helsingfors

www.prh.fi | Puh./tfn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1

1(3)



Naytdssa esiintyy monessa kohtaa kuvia myydyista viinipulloista, joissa merkki
GIACOMO FENOCCHIO on selkeasti nakyvilla. Virastoon toimitettu nayttd osoittaa,
ettd Suomessa on jo vuodesta 2006 alkaen myyty puna- ja valkoviinia tuotenimella
GIACOMO FENOCCHIO ja taman pitkaaikaisen kaytén myo6ta tavaramerkin
GIACOMO FENOCCHIO voidaan katsoa vakiintuneen tavaramerkkilain 4 §
mukaisesti mitatdinnin hakijan tavaramerkiksi puna- ja valkoviineille.

Tavaramerkki nro 285148 FENOCCHIO kattaa luokan 32 ja 33 osalta samoja ja
samankaltaisia tavaroita kuin ne, joille tavaramerkki GIACOMO FENOCCHIO on
vakiintunut. Tavaramerkin kattamat tavarat "alkoholittomat viinit" luokassa 32 ovat
samankaltaisia kuin alkoholilliset puna- ja valkoviinit, joille tavaramerkki GIACOMO
FENOCCHIO on vakiintunut. Muilta osin tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja
kuin alkoholilliset puna- ja valkoviinit, joille tavaramerkki GIACOMO FENOCCHIO on
vakiintunut, silla tavaranimike "alkoholijuomat (paitsi oluet)" kattaa my®os viinit.
Tavaramerkki muodostuu sanasta FENOCCHIO. Mitatéinnin hakijan vakiintunut
merkki muodostuu sanoista GIACOMO FENOCCHIO. GIACOMO on myoés
Suomessa kaytdssa oleva etunimi. Sanalla FENOCCHIO ei sen sijaan ole
Suomessa ymmarrettavaa merkityssisaltoa. Sanan erottamiskyky on siten
vahvuudeltaan vahintaan normaali. Sana FENOCCHIO erottuu mitatéinnin hakijan
merkissa selkeadsti omaksi elementikseen. Merkit ovat siten my6s kokonaisuutena
arvioiden visuaalisesti ja foneettisesti hyvin samankaltaisia ja merkityssisalloltaan
keskimaaraista enemman samankaltaisia. Kysymyksessa olevien tavaroiden
kohderyhman muodostavat alkoholijuomia kayttavat tavanomaiset kuluttajat, joiden
tarkkaavaisuusasteen ei voida katsoa olevan tavanomaista korkeampi. Kohderyhma
voi erehtya luulemaan tavaramerkilla FENOCCHIO merkittyjen tavaroiden olevan
samaa kaupallista alkuperaa kuin merkilla GIACOMO FENOCCHIO merkityt tavarat.
Nain ollen tavaramerkin rek.nro 285148 FENOCCHIO on katsottava aiheuttavan
sekaannusvaaran ja mielleyhtyman mitatdinnin hakijan vakiintuneeseen
tavaramerkkiin GIACOMO FENOCCHIO.

Mitatéinnin hakija ei ole osoittanut, ettd tavaramerkki FENOCCHIO olisi vakiintunut
mitatéinnin hakijan tavaramerkiksi. Nain ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 1
kohta ei tule tdssa tapauksessa sovellettavaksi.

Mitatéinnin hakijan yritys on viinitila, jonka toiminimi on Azienda Agricola Giacomo
Fenocchio s.s.a. Mitatéinnin hakija ei ole toimittanut virastoon yrityksen virallista
toimialaa, joten tarkkaa vertailua tavaramerkin kattamien tavaroiden ja yrityksen
toimialan valilla ei voi tehda. Lisaksi virasto toteaa, ettd toiminimi muodostuu
kokonaisuudesta Azienda Agricola Giacomo Fenocchio s.s.a., jonka merkityssisaltda
suomalainen kohderyhma ei ymmarra. Tavaramerkki muodostuu sanasta
FENOCCHIO, joka siséltyy toiminimeen vasta nimen lopussa tekstin Azienda
Agricola Giacomo jalkeen. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki ja toiminimi ovat
siten foneettisesti ja visuaalisesti hyvin erilaiset. Koska suomalainen kohderyhma ei
ymmarra toiminimikokonaisuuden merkityssisaltéa ei merkkien kasitteellista
samankaltaisuutta voi arvioida. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkin
FENOCCHIO ei voida katsoa aiheuttavan vaaraa, ettéd kohderyhma sekoittaa
tavaramerkin mitatdinnin hakijan toiminimeen Azienda Agricola Giacomo Fenocchio
s.s.a. Mitatéinnin hakija ei mydskaan ole osoittanut, etta toiminimi Azienda Agricola
Giacomo Fenocchio s.s.a. olisi Suomessa erittdin hyvin vakiintunut tai yleisesti
tunnettu, eika mitatéinnin hakija siten ole osoittanut, ettd tavaramerkin FENOCCHIO
kayttaminen tietéisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyvaksikayttoa.

Lopuksi virasto toteaa, ettd FENOCCHIO ei ole Suomessa kaytdssa oleva sukunimi.
Mitatoinnin hakija ei ole hakemuksessaan myoskaan osoittanut, ettda Giacomo
Fenocchio ja hanen myoéta myds sukunimi Fenocchio olisi Suomessa niin tunnettu,
etta sanan FENOCCHIO voitaisiin katsoa luovan mielikuvan toisen aiemmasta
nimesta. Nain ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 7 kohta ei tule tassa
tapauksessa sovellettavaksi.

Edelld mainituin perustein Patentti- ja rekisterihallitus maaraa tavaramerkin nro
285148 FENOCCHIO mitatoitavaksi kokonaisuudessaan.
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Lainkohdat: Tavaramerkkilain 4 §, 13 §,48 §ja51§

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopaallikk®d

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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