PATENTTI- JA RERISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PAATOS

16.04.2020

Berggren Oy

PL 16

00101 HELSINKI
Fl

Viitteenne: BV219053

REKISTEROINNIN KUMOAMINEN VAITTEEN JOHDOSTA

Rekisterinumero:
Haltija:
Tavaramerkki:

Tavarat/palvelut:
Hakemispaiva:
Rekisterdintipaiva:

Rekisterdinnin kuulutuspaiva:

Vaitteentekija:
Vaite saapunut:
Vaitenumero:

PAATOS:

Perustelut:

273677
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab , Maarianhamina, FI

Luokka 30: lakritsi.
08.10.2018
14.11.2018
15.11.2018

Oy Halva Ab, Helsinki, FI
15.01.2019
V201900004

Patentti- ja rekisterihallitus hyvaksyy vaitteen ja kumoaa rekisterdinnin.

Vaitteentekija on vaatinut rekisterdinnin nro 273677 (kuviomerkki) kumoamista silla
perusteella, ettd merkki on erottamiskyvyton ja hakija on tehnyt
rekisterdintihakemuksen vilpillisesséd mielessa.

Vaitteentekija on vaitekirjelmassaan esittanyt, etta rekisterdity merkki muodostuu
lakritsituotteille tyypillisestd, yksinkertaisesta geometrisestd muodosta, jonka musta
vari kuvaa suoraan kyseessa olevien lakritsituotteiden normaalia varia.
Vaitteentekija on toimittanut virastoon kuvia lakritsituotteista. Virasto toteaa, etta nyt
kysymyksessa oleva merkki ei ole ulkoasurekisterdinti vaan kaksiulotteinen
kuviomerkki, joka muodostuu seitsensakaraisesta mustasta kukkamuotoisesta
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kuviosta. Virasto toteaa, etteivat kuvat erilaisista makeistuotteista osoita, etta
kaksiulotteista kukkakuviota kaytettaisiin yleisesti lakritsituotteiden yhteydessa
osoittamaan, etta kyseessa on lakritsituote. Lisaksi vaitteentekijan toimittamista
kukkaprofiilisia lakritsituotteita esittavistad kuvista valtaosa koskee lakritsipaloja,
joissa on keskella reikia. Vaitteentekijan toimittamasta aineistosta ei ilmene, etta
kukkaprofiilia ilman reikia kaytettaisiin lakritsituotteissa yleisesti.

Vaitteentekija on lisaksi esittéanyt, ettd kukkamuotoisia merkkeja kaytetaan yleisesti
lakritsituotteiden yhteydessa. Vaitteentekija on viitannut Oy Karl Fazer Ab:n ns.
lakupekka-kuviomerkkeihin ja yrityksen lakritsipakettien uuteen kuosiin, joka
muodostuu useista erilaisista ympyroista seka rekisterdintiin nro 87535 FAZER
(punainen kukkamuotoinen kuviomerkki). Virasto toteaa, ettd Oy Karl Fazer Oy:n
merkit, joihin vaitteentekija viittaa, ovat kaikki aikoinaan erottamiskykyisina
rekisterdityja tavaramerkkeja, eivatka ne siten osoita, ettd kukkamainen kuvio olisi
erottamiskyvyton lakritsituotteille. Vaitteentekija on todennut, ettd Oy Karl Fazer Ab:n
rekisterdinti nro 87535 FAZER (punainen kukkamuotoinen kuvio) on rekisterdity
sisdltden erottamislausuman, jonka mukaan yksinoikeutta ei vaadita kuvion
muotoon. Virasto toteaa, etta kyseinen merkki ei ole rekisterdity tavaroille "lakritsi”.
Nain ollen rekisterdinnin nro 87535 FAZER erottamislausumasta ei voi tehda
johtopaatdsta, ettda kukkamuoto olisi erottamiskyvytdn lakritsituotteille. Vaitteentekija
on liséksi viitannut JENKKI-purukumipussiin, jossa esiintyy kukkamuotoinen kuvio,
jonka sisalla on teksti LAKU-TAYTE. Virasto toteaa, ettd yhdesta markkinoilla
olevasta tuotteesta ei voi tehda johtopaatosta, ettd kukkamuotoinen kuvio olisi
yleisesti kdytdssa osoittamaan, ettd kyseessa on lakritsituote.

Lopuksi vaitteentekija on todennut, ettd kukkamuoto on erityisen tuttu pikkuleiville,
jotka my6s luokitellaan luokkaan 30. Virasto toteaa, etta rekisterdinti nro 273677 on
rekisterdity ainoastaan tavaroille "lakritsi". Silla, ettd kyse on pikkuleiville tyypillinen
muoto, ei ole asiassa merkitysta.

Vaitteentekija ei ole vaitteessaan osoittanut, ettd kukkamuotoista kuviomerkkia
kaytettaisiin yleisesti lakritsituotteiden yhteydessa osoittamaan, etta kyseessa on
lakritsituote. Virasto katsoo, etta rekisterdity merkki muodostaa erottamiskykyisen
kuvion, eika tavaramerkille siten ole tavaramerkkilain 3 § ja 13 § mukaista estetta.

Vaitteentekija on vaitekirjelmassaan esittanyt, ettd merkin haltija on hakemusta
tehdessaan ollut tietoinen siita, etta vaitteentekija on kayttanyt samankaltaista
kukkamuotoista merkkia ja ndin ollen tehnyt rekisterdintihakemuksen vilpillisessa
mielessa. Rekisterdity merkki muodostuu seitsemansakaraisesta mustasta
kukkamuotoisesta kuviosta. Myds vaitteentekijan merkki muodostuu
seitsemansakaraisesta mustasta kukkamuotoisesta kuvasta, jonka sisalla on lisaksi
teksti LAKRITSI LAKRITS. Vaitteentekijan merkissa oleva teksti ainoastaan kuvailee
kysymyksessa olevia tavaroita. Kokonaisuutena arvioiden rekisterdity merkki on
hyvin samankaltainen kuin vaitteentekijan merkki ja aiheuttaa tahan
sekaannusvaaran. Vaitteentekija on toimittanut virastoon merkin haltijan 12.10.2018
vaitteentekijalle 1ahettdman kieltokirjeen, jossa merkin haltija on pyytanyt
vaitteentekijaa lopettamaan kukkamuotoisen merkin kayton. Kieltokirje on lahetetty
vain nelja paivaa rekisterdinnin nro 273677 hakemispaivan jalkeen. Virasto katsoo,
etta kieltokirjeesta ilmenee, ettd vaitteentekija on kayttanyt kukkamuotoista merkkia
lakritsituotteille ja merkin haltija on ollut tasté tietoinen hakemusta tehdessaan.

Tavaramerkin haltija on lausunnossaan viitannut aikaisempiin rekisteréinteihinsa nro
271655 (kukkamuotoinen reiallinen kuviomerkki), rek.nro 209230 ja vakiintunut
tavaramerkki (ulkoasurekisterointi, reiallinen kukkaprofiilinen lakritsip6tko), rek.nro.
274091 ja vakiintunut tavaramerkki (ulkoasurekisterointi, reiallinen kukkaprofiilinen
lakritsipala) seka rek.nro 274147 (kuviomerkki, reiallinen kukkaprofiilinen lakritsipala)
ja todennut, ettd merkin haltijalla on naiden aikaisempien merkkien perusteella ollut
oikeutettu peruste hakemukselleen. Virasto toteaa, etta merkit joihin haltija viittaa
poikkeavat rekisterdinnista nro 273677 olennaisesti, eika merkin haltijalla naiden
merkkien perusteella voida katsoa olevan kukkamuotoiseen reiattémaan
kuviomerkkiin parempi oikeus kuin vaitteentekijalla. Merkin haltija ei ole toimittanut
virastoon nayttéa rekisterdinnin nro 273677 mukaisen merkin kaytosta. Merkin haltija
ei siten ole osoittanut, ettd hanella olisi kukkamuotoiseen reiattémaan merkkiin
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parempi oikeus kuin vaitteentekijalla.

Virasto katsoo, etta vaitteentekija on vaitteessaan osoittanut, etta tavaramerkin
haltija on ollut tietoinen vaitteentekijan merkin kdytdsta ja on néin ollen hakenut
rekisterdintia vilpillisessa mielessa, minka vuoksi merkki kumotaan tavaramerkkilain
14 § 1 momentin 8 kohdan perusteella.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 107 § 1 momentti ja tavaramerkkilain (7/1964) 21 §, 3 § ja 13 §,14
§ 1 momentin 8 kohta, 6 § 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopaallikkd

Sara Henriksson
Vanhempi lakimies

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LITE Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahan padtékseen tyytymatdn saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen paatokseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos paatds on hanelle
vastainen tai asia on jatetty sillensa.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen paatdokseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos paatds on hanelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisterdintid vastaan tehdyn vaitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemaan
lopulliseen paatdkseen saa hakea muutosta se, jolle paatés on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelma on toimitettava markkinaoikeuteen 60 pdivan kuluessa paatoksen
tiedoksisaantipaivasta, sita paivaa lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhdpaiva, lauantai,
itsendisyyspaiva, vapunpadiva, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seuraavana arkipdivana.

Tiedoksisaantipdivan osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessa on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena paivana sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta paivasta. Jos paatds on kuulutettu
Patentti- ja rekisterihallituksen sdhkdisend julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessa, katsotaan tiedoksisaannin
tapahtuneen lehden julkaisupdivdna. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla: https://www.prh.fi.

Valituskirjelman sisalto

Valituskirjelmassa on ilmoitettava

* valittajan nimi ja kotikunta

« valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

* pdatés, johon haetaan muutosta, miltéd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan
tehtavaksi seka

e perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, taman laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Jos valittajan puhevaltaa kayttaa
hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkild, on valituskirjelmdssa
mainittava myds taman nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelman liitteet

Valituskirjelm&an on liitettava:

¢ Patentti- ja rekisterihallituksen paatds alkuperdisena tai jaljenndksena

« todistus siitd, mind paivana paatds on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

e asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siita hallintolainkayttélain 21 §:ssd saddetdan

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

Valituskirjelman toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelma voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkildkohtaisesti, asiamiesta kayttden, ldahetin
vélitykselld, postitse, telekopiona tai sahkopostilla. Valituskirjelman on oltava perilld maaraajan viimeisena paivdna ennen
tuomioistuimen aukioloajan paattymista. Aukiolo paattyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

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

Puhelin: 029 56 43300

Sahkoposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehda myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Maksut

Markkinaoikeudessa perittavasta oikeudenkdyntimaksusta sdadadetdan tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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