PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN
PAATOS

Annettu Helsingissa Valitus nro 2007/T/129
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Asia: Rekisterditya tavaramerkkiid koskeva valitus
Valittaja: Etuovi Oy, Helsinki, Suomi

Paitos, josta valitetaan (liitteend): Patentti- ja rekisterihallituksen paatos
19.06.2007 siltd osin kuin Etuovi Oy:n véite Jori-Pekka Traskbackille,
Tampere, Suomi, rekisterditya tavaramerkkii nro 231388 Etuovi vastaan

on hylatty.

Vaatimukset valituslautakunnassa: Etuovi Oy on vaatinut, ettid Patentti-
Ja rekisterihallituksen p&étos kumotaan ja tavaramerkin nro 231388 rekiste-
rointi kumotaan. Valittaja on katsonut, ettd tavaramerkki Etuovi on rekiste-
roity valittajayhtion toimialan suojapiiriin kuuluville tavaroille ja palveluille.
Toiminimen kanssa identtisen tavaramerkin on katsottava olevan sekoitetta-

vissa toiminimeen.

Selvitykset valituslautakunnassa: Tavaramerkkirekisteriin on tavaramerkin
Etuovi haltijaksi merkitty Jori-Pekka Traskbéack toiminimen Hitbeat Jori-
Pekka Tréskbick, Vaasa, Suomi, haltijana. Tavaramerkinhaltija on antamas-
saan selityksessd todennut, ettei tavaramerkin Etuovi tavara- ja palvelu-
luettelo sisélld lainkaan tavaroita tai palveluja, jotka olisivat kuuluneet
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valittajan toimialaan tavaramerkkihakemusta tehtéessi. Valitus on siten
hylattava.

Tavaramerkin haltija on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan
véitteen ja valituksen johdosta haltijalle aiheutuneina kuluina 7.637 euroa
laillisine korkoineen.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta.
Etuovi Oy on antanut vastaselityksen selityksen ja lausunnon johdosta.

Valituslautakunnan ratkaisu:

1. Valitus hylatdan. Patentti- ja rekisterihallituksen paatoksen lopputulosta ei
muuteta.

2. Toiminimen Hitbeat Jori-Pekka Traskback haltijan esittaméa vaatimus
oikeudenkédyntikulujen korvaamisesta hylataan.

Perustelut:

1. Tavaramerkki Etuovi on rekisteroity luokassa 16 tavaroille painotuotteet,
lehdet seké luokassa 41 palveluille ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan
viettoon liittyvén tiedon tarjoaminen. :
Viitteentekijdn ja valittajan Etuovi Oy:n kaupparekisteriin merkittyna
toimialana on 13.11.1991 - 19.03.2007 ollut kustannus- ja painotuotteiden
markkinointi ja tilausten vélitys sekd markkinoinnin alihankintatéiden
vélittiminen ja alaan liittyvé koulutus ja konsultointi. Lisdksi arvopapereiden
omistaminen, osto ja myynti.

Tavaramerkin ja toiminimen vélinen sekoitettavuusarviointi tavaramerkkilain
6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella mééraytyy sen
ajankohdan perusteella, jolloin tavaramerkin rekisterdintid on haettu. Koska
merkkid on haettu rekisterditavaksi 03.02.2004, ei sen jilkeen tehdylla
Etuovi Oy:n toimialamuutoksella ole merkitysté asian ratkaisuun. Tavara-
merkin ja toiminimen vélinen sekoitettavuus tulee niin ollen harkittavaksi
vain jos toiminimen edelld mainittuun toimialaan voidaan katsoa siséltyvén



samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluja kuin rekisterdidyn merkin
tavarat ja palvelut.

Etuovi Oy:n toimialan sanamuodon perusteella kyseessa on selkeasti palve-
luja tarjoava yritys. Kustannus- ja painotuotteita valmistavien ja myyvien
elinkeinonharjoittajien avuksi tarkoitetut markkinointipalvelut, tilausten
vilitys sekd markkinoinnin alihankintatiden valittdminen seké alaan liittyva
konsultointi kuuluvat luokkaan 35, alaan liittyva koulutus luokkaan 41 seki
arvopapereiden osto ja myynti luokkaan 36.

Tavaramerkki on rekisterdity tavaroille painotuotteet ja lehdet luokassa 16.
Yleisesti tavaroita pidetdén erilaisina palveluihin verrattuna jo niiden luon-
teen vuoksi. Nyt kyseessd oleviin tavaroihin ja Etuovi Oy:n tarjoamiin
palveluihin ei my6skéin liity mitdédn sellaisia erityispiirteitd, ettd niitd kiytet-
taisiin samaan tarkoitukseen, ne olisivat toisiaan tdydentdvii tai toisilleen
vaihtoehtoja tai ne olisivat tarkoitetut samalle kohderyhmalle. Néin ollen
merkin tavarat luokassa 16 eivit ole samankaltaisia yhtion toimialaan
sisdltyvien palvelujen kanssa.

Tavaramerkin luokassa 41 mainitut palvelut ajanviete, kulttuuritoiminnat ja
vapaa-ajanviettoon liittyvén tiedon tarjoaminen ei ole samankaltaista palvelu-
toimintaa yhtion toimialaan kuuluvien luokkien 35 ja 36 palvelujen kanssa.
Vaikka toimialan markkinointiin ja siind mainittuihin vlitystoimintoihin
liittyvd koulutus luokitellaankin palveluluokkaan 41, tavaramerkin maini-
tussa luokassa luetellut palvelut eroavat luonteensa, tarkoituksensa ja kohde-
ryhménsi perusteella toisistaan eiké niitd voida pitdd myoskadn toisiaan
korvaavina tai tdydentdvinad. Néin ollen my6skaan tavaramerkin luokan 41
palvelut eivit ole samankaltaisia toiminimen toimialaan sisaltyvien palvelujen
kanssa. ;
Niin ollen sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen vélill4 ei tule tavara-
merkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla harkitta-
vaksi.

Témin vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siini saatu
selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen paitoksen lopputulosta valittajaa
koskevilta osin ei ole syytd muuttaa.

2. Tavaramerkinhaltija on vaatinut oikeudenkayntikulujensa korvausta.
Vaatimuksessa ei ole eritelty valituslautakuntakasittelyssa syntyneita kuluja.



Asianosaisen normaaliin kuulemiseen perustuen valituslautakunta on
varannut mahdollisuuden kirjallisen selityksen antamiseen. Téllaisen
selityksen antamisesta asianosaiselle aiheutuneita kuluja ei voida ratkaisun
lopputuloksesta huolimatta pitdd kohtuuttomana. Merkinhaltija joutuu
siten pitdméédn selityksestd aiheutuneet kulut vahinkonaan.
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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS

Tavaramerkit

Viitteen hylkdédminen

19.06.2007

TRASKBACK, JORI-PEKK A Kolster Oy Ab
Pinninkatu 44 A 1 Iso Roobertinkatu 23
33100 TAMPERE 00120 HELSINKI
Rekisterinumero: - 231388
Haltija: TRASKBACK, JORI-PEKKA
Kotipaikka: Tampere, Suomi
Tavaramerkki: Etuovi
Tavarat/palvelut: Luokka 16 Painotuotteet, lehdet.

Luokka 41 Ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittyvin

tiedon tarjoaminen.
Hakemispaiva: 03.02.2004
Rekisterdintipdiva: 29.10.2004

Viitteen tekijd, kotipaikka, viite saapunut:

ETUOVI OY, Helsinki, Suomi, 29.12.2004
ALMA MEDIA OYJ (1), Helsinki, Suomi, 29.12.2004

PAATOS:

Perustelut:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkad véitteet.

Viitteentekijdn Etuovi Oy:n ( Y-tunnus 0872520-9 ) viite kohdistuu koko
rekisterdintiin numero 231388 Etuovi, joka koskee luokan 16 tavaroita:
“painotuotteet, lehdet” ja luokan 41 palveluita: “ajanviete,
kulttuuritoiminnat, vapaa-ajan viettoon liittyvén tiedon tarjoaminen”.
Rekisterdinnin 231388 hakemispiivi on 3.2.2004. Viitteentekijén
rekisterdity toimiala on koskenut viitteen tekoaikana palveluita:
“kustannus- ja painotuotteiden markkinointi ja tilausten vilitys seka
markkinoinnin alihankintatéiden vilittdminen ja alaan liittyva koulutus ja
konsultointi ja arvopapereiden omistaminen, osto ja myynti”. N&itd
palveluita, jotka tavaramerkkiluokituksen mukaan luokitellaan
palveluluokkiin 35, 36 ja 41, ei voida katsoa samoiksi eikd samankaltaisiksi
palveluiksi numerolla 231388 rekisterdidyn tavaramerkin késittimien
tavaroiden ja palveluiden kanssa. Vaikka viitteentekijén toimialaan
sisdltyvit koulutuspalvelut luokitellaan luokkaan 41, eivit ne kuitenkaan ole
samankaltaisia palveluita rekisterdinnin 231388 késittdmien luokan 41
palveluiden kanssa. Néin ollcn, koska véitteentekijin toimiala ei kata
samoja eikd samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin viitteen kohteena
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oleva rekisterdinti, ei sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen vililld tule
harkittavaksi.

Viitteentekijin Alma Media Oyj:n ( Y-tunnus 1449580-9 ); sulautunut
Alma Media Oyj nimiseen yhtiédn ( Y-tunnus 1944757-4 ), viittaama
rekisterdinti numero 224980 Etuovi, joka on kisittanyt palveluita luokissa
35, 38 ja 42, on Korkeimman hallinto-oikeuden 1.3. 2007 antaman
pédtéksen perusteella poistettu rekisteristd. Tamin vuoksi sekoitettavuus
tdman viitteentekijin viittaaman merkin ja numerolla 231388 rekisterdidyn
merkin vilill4, eikd myoskddn viitteentekijin esittima vaittdméd merkkinsé

_ tunnettuisuudesta voi tulla harkittavaksi.

Koska viitteentekijin vetoama rekisterdinti 224980 Etuovi on poistettu
rekisteristd, ei my6skiin viitteentekijin véitteessdén viittaama
harhaanjohtavuus merkkien vililli tule harkittavaksi.

Viitteentekijid on myds vedonnut rekisterdinnin 231388 Etuovi haltijan
vilpilliseen mieleen. Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohdan
tarkoittama vilpillinen mieli edellyttd, ettd véitteentekija olisi kdyttanyt
merkkiin hakemusta tehtiessi ja hakija olisi ollut tdstd kdytdsté tietoinen
eiki ollut kdyttinyt merkkidin samoille tai samankaltaisille tavaroille ennen
kuin viitteentekijin merkkii ryhdyttiin kdyttdimasn. Viitteentekijé ei ole
néyttdnyt kiyttineensd merkkid Etuovi rekisterdintiin 231388 ndhden
samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille eikd ole muutenkaan
osoittanut rekisterdinninhaltijan vilpillistd mielta.

Lainkohdat: tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 2, 6 ja 7 kohdat sek# 6 § 1 ja 2 momentit
Apulaisjohtaja Kristiina an
i fhr
Jaostopaillikk6 Kirsti Tammiyuori
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