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Patentti- ja rekisterihallitus hylk&a vaitteen.

Vaitteentekijat ovat vaatineet tavaramerkin nro 271316 MINETIT kumoamista silla
perusteella, ettd tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteréintihakemuksen vilpillisessa
mielessa. Vaitteentekijat ovat Minetit —joukkueen valmentajia. Joukkue harjoittel
heidan johdollaan Tampereen Voimistelijoissa vuosina 2010-2017. Vuoden 2018
alusta Minetit-joukkue siirtyi edustamaan Tampereen Sisua. Hakemus on tehty
joukkueen siirtymisen tultua vahvistetuksi.

Lis&ksi vaitteentekijat ovat markkinaoikeudessa vedonneet tavaramerkin MINETIT
harhaanjohtavuuteen ja perustelleet sitéd seuraavasti. Asian kannalta erittin
ratkaisevaa on se, etta myos kolmannet tahot (Minetit-joukkue) ovat kayttaneet
rekisterdimatontd MINETIT-tunnusta tavaramerkinomaisesti
hakemuksentekohetkella ja riildattomasti kayttavat yha. Téma MINETIT-tunnuksen
erittdin tunnetuksi tehnyt jo vuosia jatkunut ja edelleen jatkuva kayttd Minetit-
joukkueen nimena tarkoittaa myds sita, ettd Tampereen Voimistelijat ry:n MINETIT-
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tavaramerkki on omiaan johtamaan yleis6a harhaan. Harhaanjohtavana on pidettava
tavaramerkkid, joka siihen siséltyvin sanoin tai kuvioin erehdyttda yleis6ad antamalla
vaaraa tietoa palvelun ominaisuuksista ja alkuperasta. Mainitun sé&nndksen
soveltaminen ei edellytd kdytdnndssé toteutunutta harhaan johtamista, vaan sit,
ettd tavaramerkki on omiaan johtamaan yleis6a harhaan.

Virasto toteaa, etta vaitteentekijat ovat toimineet vuodesta 2010 MINETIT-
voimistelujoukkueen valmentajina. MINETIT-joukkue on vuosina 2010-2017
edustanut Tampereen Voimistelijat ry:td. Tampereen Voimistelijat ry on hakenut
tavaramerkkia MINETIT 02.11.2017. Virasto toteaa, etté tavaramerkin
hakemishetkellda MINETIT-joukkue on kuulunut jo useita vuosia Tampereen
Voimistelijat ry:hyn ja vasta vuoden 2018 alussa MINETIT-joukkueen voimistelijat
ovat siirtyneet Tampereen Sisuun. Vaitekirjelmassa on esitetty vaittdma siita, etta
vaitteentekijat ovat 26.10.2017 ilmoittaneet siirtyvdnsad Tampereen Sisuun.
Mybhemmassa kirjelméssa taman on kerrottu tapahtuneen 20.10.2017. Naiden
vaittdmien paikkansapitavyytta ei vaitteessa tai muussa asiaan liittyvassa
materiaalissa ole osoitettu. Virasto toteaa kuitenkin, ettéd vaikka vaitteentekijat
olisivat jo 20.10.2017 tai 26.10.2017 ilmoittaneet siirtyvénsa 1.1.2018 alkaen
Tampereen Sisuun, ei vaitteessa kuitenkaan ole osoitettu, ettd aikaisempi tai
muuten parempi oikeus tavaramerkkiin MINETIT olisi tavaramerkin hakemishetkella
kuulunut véitteentekijoille tai jollekin toiselle taholle. Nain ollen tavaramerkin haltija ei
ole toiminut vilpillisessa mielessa rekisterdintihakemusta tehdessaan.

Markkinaoikeus on kyseista vaitettéd koskevaa valitusasiaa koskevassa
ratkaisussaan todennut, etta valittajien vasta markkinaoikeudessa esittdméan uuden
perusteen johdosta asia on tullut uuteen tilaan. Markkinaoikeus ei ota ensi asteena
ratkaistavakseen, mikd merkitys harhaanjohtavuutta koskevalle valitusperusteelle on
annettava. Markkinaoikeus on viitannut hallintolainkayttélain 27 § 2 momenttiin,
jonka mukaan valittaja saa valitusajan paattymisen jalkeen esittda uusia perusteita
vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi. Virasto toteaa, etta
vaitteentekijan alkuperdinen vaatimus on perustunut vilpilliseen mieleen.
Vetoaminen harhaanjohtavuuteen ei ole peruste vilpillisen mielen tueksi vaan
kokonaan uusi peruste, jonka johdosta asia muuttuu toiseksi, etenkin mikali merkin
katsottaisiin olevan kumottavissa tdméan uuden perusteen johdosta. Virasto kuitenkin
ottaa kantaa my&s harhaanjohtavuuteen markkinaoikeuden paatéksen mukaisesti.
Virasto toteaa, ettei tavaramerkin harhaanjohtavuutta koskeva lainkohta sovellu
tilanteeseen, jossa vedotaan siihen, ettd myds kolmannet tahot ovat kayttaneet
kyseistd merkkia. Harhaanjohtavuus voisi tulla kyseeseen tapauksessa, jossa
merkki on maantieteellisesti harhaanjohtava. Harhaanjohtavuus voisi tulla
kyseeseen lisaksi tapauksessa, jossa merkisséa esiintyy tavaroiden tai palvelujen
lajiin viittaava teksti, joka ei vastaa merkin tavara- ja palveluluetteloa. Edelleen
harhaanjohtavuus voisi toteutua tapauksessa, jossa merkkiin sisaltyy esimerkiksi
yrityksen tai yhdistyksen nimi siind muodossa kuin se on kauppa- tai
yhdistysrekisteriin merkitty, mikéli tdma nimi ei ole tavaramerkin haltijan nimi.
Tallaisissa tapauksissa merkissa olevan nimen tulee siis kuitenkin ehdottomasti
sisdltdd myos yhtibmuotoa tai rekisterdityd yhdistystd osoittava sana tai lyhenne.
Harhaanjohtavuus voisi tulla kyseeseen mydés, mikali tavaramerkki siséltaisi
rekisterdimattéman yrityksen nimen (joka ei vastaa hakijan nimea), mutta talléinkin
merkkiin tulee sisédltyd yhtiémuotoa osoittava sana tai lyhenne. Tavaramerkki
muodostuu pelkastdan sanasta MINETIT. Nain ollen tavaramerkki MINETIT ei ole
omiaan antamaan harhaanjohtavaa kasitysta tavaramerkin maantieteellisesta
alkuperasta, tavaramerkin kattamien palveluiden ominaisuuksista tai siita, etta
merkin kattamat palvelut tuottaisi jokin yritys tai yhdistys, joka ei vastaa tavaramerkin
haltijatietoa.

Vaitteentekijat ovat markkinaoikeudelle toimittamassaan valituksessa
vaihtoehtoisesti vaatineet, ettd markkinaoikeus vahvistaa valittajille
rinnakkaiskayttdoikeuden MINETIT-tavaramerkkiin omassa elinkeinotoiminnassaan.

Vaikka Patentti- ja rekisterihallitusta ei olekaan vaadittu vahvistamaan tallaista
rinnakkaiskayttdoikeutta, virasto toteaa varmuuden vuoksi, ettei
rinnakkaiskayttdoikeuden vahvistaminen kuulu Patentti- ja rekisterihallituksen
toimivaltaan, eikd se muutenkaan kuulu vaiteprosessiin, jossa ratkaistavana on
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Lainkohdat:

LIITE

tavaramerkkié vastaan tehty vaite.

Vaitteentekijat ovat valituksessaan myds vaihtoehtoisesti vaatineet, etta vilpillisessa
mielessa haettu MINETIT-tavaramerkin rekisterdinti tulee kumota sopimattomasta
menettelystd elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 1 §:n tarkoittamana
hyvan liiketavan vastaisena ja toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana
menettelyna.

T&lté osin virasto toteaa, etta tdmakin vaatimus on esitetty vasta valituksessa, mutta
kyseisen lain sdanndkset eivéat tule sovellettavaksi tavaramerkin
rekisterdintiedellytyksia harkittaessa.

Virasto hylkaa vaitteen ja katsoo, etté edella esitetyin perusteluin tavaramerkin nro
271316 MINETIT haltija ei ole tehnyt rekisterdintihakemusta vilpillisessa mielessa,
eikd tavaramerkki MINETIT my&sk&an ole omiaan johtamaan yleiséa harhaan.

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 2 ja 8 kohta

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikdn esimies

Kari Juusela
Vanhempi lakimies
Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Valitusosoitus
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