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PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Suomen Asianajajaliitto Viitteenne:

TAVARAMERKIN REKISTEROINTIHAKEMUKSEN HYLKAAMINEN

Hakemusnumero: T202052701

Hakija: Suomen Asianajajaliitto, Helsinki, Fl

Tavaramerkki: Attorney-at-Law

Palveluluokat: Luokka 45: oikeudelliset palvelut; asianajajapalvelut

Hakemispaiva: 05.10.2020

PAATOS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkda hakemuksen.

Perustelut: Rekisterditavaksi haettu merkki on ilman erottamiskykya. Rekisteroitavaksi haettu

merkki muodostuu vain tekstista Attorney-at-Law, joka ilmaisee palveluiden lajia ja
kayttotarkoitusta. Attorney-at-Law on englantia ja tarkoittaa asianajajaa. Nain ollen
rekisterditavaksi haettu merkki ilmaisee suoraan, etta kyse on asianajan tai
asianajajien tarjoamista palveluista. Rekisteroitavaksi haettu merkkia ei ymmarreta
kaupallisen alkuperan tunnukseksi, vaan palveluita kuvailevaksi ilmaisuksi.
Rekisterditavaksi haetun merkin avulla ei siten voida yksildida palveluiden
kaupallista alkuperaa.

Hakija esittda vastineessaan, etta haettu merkki on erottamiskykyinen. Haettu
merkki on yhteisdmerkki, joka on haettu Suomen Asianajajaliiton jasenten kayttéon.
Yhteisémerkilla tarkoitetaan tavaramerkkia, joka voi erottaa yhteisdmerkin haltijana
olevan yhteenliittyman jasenten tavarat ja palvelut muiden vastaavista.

Hakija esittaa, ettd yhteisdmerkiltd ei voida edellyttaa, etta merkin tulisi yksiléida,
ettd sitd kayttaen tarjotut palvelut ovat nimenomaan hakijan tai muun yksittaisen
elinkeinonharjoittajan tarjoamia palveluja. Riittdvaa on, ettd merkki yksil6i tarjottujen
palvelujen olevan hakijan jasenten palveluita.

Virasto toteaa, etta yhteisémerkin erottamiskykya arvioidaan samoin perustein kuin
tavallisenkin tavaramerkin erottamiskykya. Haetun merkin avulla tulee voida erottaa
merkin haltijan palvelut toisten palveluista, mutta merkkia ei voida rekister6ida, jos
merkin avulla voidaan kuvailla tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, maaraa,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista alkuperaa, tavaroiden
valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden
ominaisuutta. Yhteisomerkin tapauksessa merkin tulee voida erottaa yhteison
jasenten tarjoamat tavarat ja palvelut toisten vastaavista.

Hakija toteaa, ettd Suomessa asianajajan ammattinimikkeen kaytté on sallittua
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ainoastaan sille, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jdsenena merkitty
asianajajaluetteloon ja hakija on Suomessa maan ainoa yleinen asianajajayhdistys.
Haetun yhteisdmerkin kayttod olisi kayttdsaannosten perusteella sallittua vain
Suomen Asianajajaliiton jasenrekisteriin merkityn asianajajan tai Suomen
Asianajajaliiton yllapitdmaan EU-luetteloon merkityn henkildn ja heidan
edustamansa asianajotoimiston asianajotoiminnassa ja asianajotoimintaan liittyvissa
yhteyksissa. Hakija katsoo, ettd haettu merkki erottaa hakijan jasenten tarjoamat
oikeudelliset palvelut ja asianajajapalvelut muiden Suomen Asianajajaliittoon
kuulumattomien juristien palveluista, koska haettu merkki tarkoittaa asianajajaa, eli
haetun merkin kayttajan on oltava hakijan jasen.

Virasto toteaa, ettda merkin asema suojatun ammattinimikkeen kdanndksena ei tee
merkkia erottamiskykyiseksi eika tavaramerkkilaissa ole saadelty poikkeuksia
erottamiskykya koskevasta rekisterdinnin edellytyksesta sellaisten merkkien
suhteen, jotka sisaltavat suojatun ammattinimikkeen tai muodostuvat suojatusta
ammattinimikkeesta. Asianajajalla tarkoitetaan auktorisoitua juridisen alan
ammattilaista, joka ajaa asiakkaansa oikeuksia. Attorney-at-Law on sanan
asianajaja englanninkielinen kdannos. Oikeus- ja asianajopalvelujen kohderyhman
on katsottava olevan keskivertokuluttajat, silla lahes kaikki kayttavat oikeudellisia
palveluita elamansa aikana. Keskivertokuluttajan ei voida odottaa ymmartavan, etta
kyse on suojatusta ammattinimikkeesta, vaikka kuluttaja voi ymmartaa sanan
asianajaja ilmaisevan oikeudellisten ja asianajopalvelujen tarjoajaa. Haettu merkki
on englanninkielinen kdannds sanasta asianajaja, jolloin kuluttajan ymmarrys haetun
merkin asemasta suojattuna ammattinimikkeena on entista heikompi johtuen sanan
asianajaja useista vaihtoehtoisista kdannoksista. Keskivertokuluttaja ymmartaa
kuitenkin merkin perusteella kyseessa olevan oikeus- ja asianajopalvelun tarjoaja,
vaikka kuluttaja ei osaisikaan arvioida suojatun ammattinimikkeen asemaa. Nain
ollen ilmaisulla on tarjottujen palvelujen lajia ilmaiseva merkityssisaltd ja merkki on
erottamiskyvytdn. Merkin asema suojatun ammattinimikkeen kaannodksena ei poista
palveluiden lajia iimaisevaa merkityssisaltoa eika siten tee merkista
erottamiskykyista.

Hakija toteaa, ettd haettuun merkkiin ei kohdistu vapaana pidon tarvetta. Suomessa
vain Suomen Asianajoliiton jaseniksi hyvaksytyt henkilét voivat nimittaa itsedan
asianajajiksi tai kayttda nimityksen englanninkielistd kdanndsta Attorney-at-Law.
Suomessa ei ole hakijan jasenten ohessa toista juristi- tai ammattiryhmaa, jonka
jasenilla olisi tarve tai oikeus kayttda haettua merkkia haettujen palveluiden
yhteydessa.

Virasto toteaa, etta ei valipaatdksessaan ole ottanut kantaa merkin vapaana pidon
tarpeeseen. Virasto katsoo, etta rekisterdinnin esteena on haetun merkin
erottamiskyvyttdomyys. Vaikka hakijan esittamalla tavalla talla hetkelld Suomessa ei
ole hakijan jasenten ohella ammattiryhma3, jolla olisi tarvetta kayttaad merkkia, on
mahdollista, etta tilanne muuttuu tulevaisuudessa. Vapaana pidon tarvetta ei voida
arvioida vain nykyhetken perusteela ja ei ole suljettavissa pois, ettd Suomessa olisi
tulevaisuudessa useampia tahoja, jotka voivat antaa jasentensa kayttoon
asianajajan ammattinimikkeen.

Hakija esittaa toissijaisesti, etta tavaramerkki on tullut kayton kautta
erottamiskykyiseksi. Hakija toteaa ilmaisun Attorney-at-Law valiviivoilla tai ilman
kirjoitettuna vakiintuneen asianajajan ammattinimikkeen englanninkieliseksi
muodoksi. Hakija on toimittanut listauksen suomalaisten asianajotoimistojen
englanninkielisista rinnakkaistoiminimista ja esittaa, etta lukuisat suomalaiset
asianajotoimistot ovat jo kahden vuosikymmenen ajan kayttaneet merkkia
osoittamaan Suomen Asianajaliiton jasenten muodostamaa ja liiton valvomaa
asianajotoimistoa. Hakija kayttda merkkia verkkosivuillaan ja on puolustanut
oikeuttaan merkkiin tuomioistuimessa. Hakija on myos toimittanut naytténa otteita
verkkosivuiltaan ja otteita lakikielen sanakirjoista.

Virastoon on toimitettu naytt6a, joka osoittaa hakijan tai hakijan jasenten kayttaneen
merkkia palveluiden tunnuksena. Nayton ei kuitenkaan voida katsoa osoittavan, etta
rekisterditavaksi haettu merkki olisi kaytdn johdosta tullut erottamiskykyiseksi
hakemuspaivdan mennessa. Nimikkeen esiintyminen asianajotoimistojen
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toiminimissa ei osoita merkin kayttda kaytanndssa. Hakija on puolustanut
yksinoikeuttaan suojattuun ammattinimikkeeseen oikeudessa, mutta suojatun
ammattinimikkeen puolustaminen ei suoraan osoita hakijan tai hakijan jasenten
kayttdneen merkkia. Merkin esiintyminen lakikielen sanakirjoissa ei mydskaan osoita
hakijan tai hakijan jasenten kayttaneen ilmaisua kaupallisesti.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 §, 21 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikon esimies

Henrik Myllynen
Lakimies

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LITE I
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