PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PAATOS VAITTEEN JOHDOSTA

13.11.2019

Berggren Oy

PL 16

00101 HELSINKI
Fl

Viitteenne: BQ202855

KANSAINVALINEN REKISTEROINTI KOSKEE SUOMEA

Rekisterdinnin numero:
Haltija:
Tavaramerkki:

Tavarat/palvelut:

Rekisterdinnin / myohemman
laajentamisen paiva:
Hyvaksyntapaiva:
Kuulutuspaiva:

Vaitteentekija:
Vaite saapunut;
Vaitenumero:

Vaitemerkit:

1406563
LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, Jiangxi Province, CN

Luokka 12: Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards;
ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles;
spare wheel covers; hubs for vehicle wheels.

11.02.2018
03.01.2019
28.02.2019

FERRARI S.P.A., Modena, IT
26.04.2019
V201900014

EU-tavaramerkki nro 454546
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EU-tavaramerkki nro 162099

Ferrari

EU-tavaramerkki nro 161984

EU-tavaramerkki nro 539585

e

<N
Ferrari

PAATOS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa vaitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvalinen
rekisterdinti koskee Suomessa yllamainittuja tavaroita.

Perustelut: Kansainvalinen rekisterdinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden
osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-tavaramerkki nro 454546
(kuviomerkki). Kansainvalisen rekisterdinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa valitteentekijan tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmassa, joka
muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja kayttavista keskivertokuluttajista.
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Kansainvalinen rekisterdinti muodostuu ympyran muotoisesta kehyksesta, jonka

keskelld on kuva vaaleasta hyppaavasta hevosesta. Vaitteentekijan merkki

muodostuu takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetista. Merkkikokonaisuudet

eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Se, ettd molemmissa merkeissa
esiintyy kuvio hevosesta ei riitd aiheuttamaan sekaannusvaaraa, silla hevoset

poikkeavat toisistaan merkittavasti. Merkit eivat sisalléd sanaelementteja. Nain ollen
merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden

kansainvalisen rekisterdinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja

mielleyhtymaa vaitteentekijan tavaramerkkiin.

Kansainvalinen rekisterdinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden
osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-tavaramerkki nro 162099 Ferrari
(kuviomerkki). Kansainvalisen rekisterdinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa valitteentekijan tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmassa, joka

muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja kayttavista keskivertokuluttajista.

Kansainvalinen rekisterdinti muodostuu ympyran muotoisesta kehyksesta, jonka

keskella on kuva vaaleasta hyppaavasta hevosesta. Vaitteentekijan merkki

muodostuu takajaloillaan seisovan tumman hevosen siluetista, jonka alla on sana
Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Sana
Ferrari on yleinen italialainen sukunimi, eika silla ole hevosiin liittyvaa merkitysta. Se,

ettd molemmissa merkeissa esiintyy kuvio hevosesta ei riita aiheuttamaan

sekaannusvaaraa, silla hevoset poikkeavat toisistaan merkittavasti. Kansainvalinen

rekisterdinti ei sisalla sanaelementteja. Nain ollen merkkien foneettista
samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden kansainvalisen
rekisterdinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymaa

vaitteentekijan tavaramerkkiin.

Kansainvalinen rekisterdinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden

osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-tavaramerkki nro 161984 S F

(kuviomerkki). Kansainvalisen rekisterdinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa valitteentekijan tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmassa, joka

muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja kayttavista keskivertokuluttajista.

Kansainvalinen rekisterdinti muodostuu ympyran muotoisesta kehyksesta, jonka

keskella on kuva vaaleasta hyppaavasta hevosesta. Vaitteentekijan merkki

muodostuu kilven muotoisella taustalla olevasta takajaloillaan seisovan tumman

hevosen siluetista, jonka alla on kirjaimet S ja F. Merkkikokonaisuudet eroavat

toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Vaitteentekijan merkissa olevat kirjaimet S ja
F eivat liity hevosiin. Se, ettd molemmissa merkeissa esiintyy kuvio hevosesta ei riita
aiheuttamaan sekaannusvaaraa, silla hevoset poikkeavat toisistaan merkittavasti.

Kansainvalinen rekisterdinti ei sisélld sanaelementteja. Nain ollen merkkien
foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden
kansainvalisen rekisterdinnin ei voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja

mielleyhtymaa vaitteentekijan tavaramerkkiin.

Kansainvalinen rekisterdinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden
osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-tavaramerkki nro 162065 Ferrari
(kuviomerkki). Kansainvalisen rekisterdinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa valitteentekijan tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmassa, joka

muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja kayttavista keskivertokuluttajista.

Kansainvalinen rekisterdinti muodostuu ympyran muotoisesta kehyksesta, jonka

keskelld on kuva vaaleasta hyppaavasta hevosesta. Vaitteentekijan merkki

muodostuu suorakulmion muotoisella taustalla olevasta takajaloillaan seisovasta
tumman hevosen siluetista, jonka alla on sana Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat
toisistaan visuaalisesti huomattavasti. Sana Ferrari on yleinen italialainen sukunimi,
eika silla ole hevosiin liittyvaa merkitysta. Se, ettd molemmissa merkeissa esiintyy
kuvio hevosesta ei riita aiheuttamaan sekaannusvaaraa, silla hevoset poikkeavat
toisistaan merkittavasti. Kansainvalinen rekisterdinti ei sisalléd sanaelementteja. Nain

ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena

arvioiden kansainvalisen rekisterdinnin ei voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa ja mielleyhtymaa vaitteentekijan tavaramerkkiin.

Kansainvalinen rekisterdinti nro 1406563 (kuviomerkki) kattaa luokan 12 tavaroiden
osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-tavaramerkki nro 539585 Ferrari
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Lainkohdat:

(kuviomerkki). Kansainvalisen rekisterdinnin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa valitteentekijan tavaramerkkiin tavaroiden kohderyhmassa, joka
muodostuu tavanomaisista ajoneuvoja kayttavista keskivertokuluttajista.
Kansainvalinen rekisterdinti muodostuu ympyran muotoisesta kehyksesta, jonka
keskelld on kuva vaaleasta hyppaavasta hevosesta. Vaitteentekijan merkki
muodostuu keltaisesta suorakulmiosta, jonka ylalaidassa on vihred, valkoinen ja
punainen viiva. Suorakulmion keskella on takajaloillaan seisovan tumman hevosen
siluetti, jonka alla on sana Ferrari. Merkkikokonaisuudet eroavat toisistaan
visuaalisesti huomattavasti. Sana Ferrari on yleinen italialainen sukunimi, eika silla
ole hevosiin liittyvaa merkitysta. Se, ettd molemmissa merkeissa esiintyy kuvio
hevosesta ei riitd aiheuttamaan sekaannusvaaraa, silla hevoset poikkeavat
toisistaan merkittdvasti. Kansainvalinen rekisterdinti ei sisalld sanaelementteja. Nain
ollen merkkien foneettista samankaltaisuutta ei voi verrata. Kokonaisuutena
arvioiden kansainvalisen rekisterdinnin ei voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa ja mielleyhtymaa vaitteentekijan tavaramerkkiin.

Vaitteentekija on lisaksi todennut, etta vaitteentekijan edella mainitut merkit ovat
tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaisesti.
Vaitteentekija on toimittanut virastoon Brand Finance:in julkaiseman vuotuisen
raportin maailman tunnetuimmista brandeista. Vaitteentekija ei ole toimittanut
virastoon mitaan nayttdéa vaitteen perusteena olevien merkkien kaytosta tai
tunnettuudesta. Virasto toteaa, ettei vaitteentekija ole osoittanut merkkiensa olevan
laajalti tunnettuja tavaramerkkeja Suomessa, minka vuoksi tavaramerkilain 6 § 2
momentissa saadetty laajalti tunnettun tavaramerkin suoja ei tule tassa tapauksessa
sovellettavaksi.

Vaitteentekija on vaitteessdan myods huomauttanut, ettd kansainvalisen
rekisterdinnin haltija on merkissdan yhdistellyt myds muiden tunnettujen
autonvalmistajien elementteja ja pyrkii hydtymaan aiempien toimijoiden hyvin
tunnettujen tavaramerkkien maineesta ja erottamiskyvysta. Esimerkkina
vaitteentekija on viitannut FCA GROUP MARKETING S.P.A:n aiempaan EU-
tavaramerkkiin numero 5484639, joka on ympyranmuotoinen kuviomerkki, jossa
keskella lukee FIAT punaisella taustalla. Virasto toteaa, etta vaitteentekijan
tavaramerkkien ja kansainvalisen rekisterdinnin valisessa tavaramerkkilain
mukaisessa sekaannusarviossa ei ole merkitysta silla, mitd muiden tavaramerkkien
elementtejd kansainvalisen rekisterdinnin merkkiin on mahdollisesti yhdistelty.

Lopuksi vaitteentekija on huomauttanut, ettd kansainvalinen rekisterdinti on hylatty
tai vaite hyvaksytty vaitteentekijan aikaisempien merkkien vuoksi mm. USA:ssa,
Venajalla, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Portugalissa, Uudessa-Seelannissa ja
Turkissa. Virasto huomauttaa, etteivat muiden maiden paatdkset sido PRH:ta, eika
PRH:lla ole tietoa siita, milla perusteilla kansainvalista rekisterdintia ei ole voitu
hyvaksya voimassa olevaksi edella mainituissa maissa. Suomessa vakiintuneen
oikeuskaytdnndén mukaisesti kansainvalisen rekisterdinnin ei voida katsoa
aiheuttavan sekaannusvaaraa vaitemerkkeihin ja ndin ollen vaite on hylattava.
Lisaksi vaitteentekija on todennut, ettd merkki on hylatty Israelissa aikaisempien
rekisterdintien vuoksi. Hylkayksen perusteena ei kuitenkaan ole ollut nyt
kysymyksessa olevat vaitemerkit, joten tapaus ei ole analoginen nyt kysymyksessa
olevan tapauksen kanssa.

Tavaramerkkilain 107 § 1 momentti ja tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 7
kohta, 6 § 1 ja 2 momentti ja 56 d §:n 1 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopaallikkd
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Sara Henriksson
Lakimies

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LITE Valitusosoitus
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