TEOLLISOIKEUSASIAMIES- Asiamiestutkinto 28.3.2017
LAUTAKUNTA Tavaramerkkioikeus

OSio 1

Osiossa 1 on 30 vaittamaa. Ovatko seuraavat vaittéhoikein vai vaarin? Valitse oikea vaihtoehto. Oikasta
vastauksesta 1 p, vaarasta -1 p, tyhja vastaus 0 p.

1. Tavaramerkin harhaanjohtavuus ja erottamiskgwytys ovat ns. relatiivisia esteita.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Véaarin

2. EU-tavaramerkkia voi hakea milla tahansa EUrallsella kielella.
Valitse yksi:

O a. Oikein
® b. Vaarin

3. Kuviomerkissa eli logossa merkin sanaosa essag@a.

Valitse yksi:
® a. Oikein

O b. Vaarin
4, Tuotteen ulkomuoto on rekisterditavissa tavarait@.
Valitse yksi:

O a. Olkein
® b. Vaarin

5. Kaikenlaiset vaatteet luokitellaan tavaramerkbkituksessa Nizzan luokitusluettelon mukaan tduakkaan 25.

Valitse yksi:
® a. Oikein

(=] b. Vaarin

6. Ns. Central Attack sdanto tarkoittaa, ettd tawar&in kansainvélinen rekisterdinti on viiden vundgan riippuvainen siitd, pysyyko
alkuperainen kansallinen tavaramerkkihakemus vairtamerkkirekisterdinti voimassa.

Valitse yksi:

(=] a. Oikein
® b. Vaarin

7. EU-tavaramerkkié koskevan hakemuksen voi j&tdBO:oon tai PRH:hon.

Valitse yksi:
® a. Oikein

(=] b. Vaarin
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8. EU-tavaramerkin voi lisensoida pelkastaéan yhdaan, esim. Suomen osalta.

Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Vaérin

9. Tavaramerkin kansainvalinen rekisterdinti twleanaan myds maassa, jossa kansainvalisen hakemk&etahakemus on tehty.

Valitse yksi:
® a. Oikein
(=] b. Vaarin

10. PRH:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetia otettu merkki asetetaan aina viran puoledeegsi, mikali siihen sekoitettavissa
olevaa merkkia haetaan.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Vaarin

11. Suomalaisen tavaramerkin voi uudistaa kuudekdwden kuluessa rekisteréintikauden paattymisesta.

Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Vaarin

12. EU-tavaramerkin voi uudistaa osittain eli hak#anuudistuksen vain osalle rekisterinnin katttavaroita ja/tai palveluita.
Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Vaérin

13. Senioriteetilla tarkoitetaan 6 kk:n etuoikeutlgtidyntamista rekisterditdessa merkkia muissaditatai WTO-sopimuksen
jAsenvaltioissa.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Véaarin

14. Sukunimen voi rekisterdidd Suomessa tavararivgikk

Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Véaarin

15. Suomeen nimettya tavaramerkin kansainvaligigtezdintia vastaan voi tehda vaitteen englanniksi
Valitse yksi:

® a. Oikein

(=] b. Vaarin
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16. Suomalainen tavaramerkkihakemus tulee virgillgtuoikeusaika alkaa, kun hakemus on saapuragteon. Valtakirjan ja maksun
voi toimittaa jalkikateen.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

17. EU-tavaramerkin voi saada rekister6imalla giimnuttamalla.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

18. Tavaramerkkihakemuksen vireilletulo EUIPO:s3ellgttdéd hakemusmaksun maksamista.
Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Véaarin

19. Suomalainen tavaramerkkirekisterdinti on voisaas0 vuotta hakemispaivasta.
Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

20. Eksklusiivisen kayttdluvan rekisterdinti on $wessa pakollista.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

21. Tavaramerkin kansainvélinen rekisteréinti vaidaudistaa suoraan WIPO:n kautta.
Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Véaarin

22. Tavaramerkin kansainvélinen rekisterdinti vail&ohdentaa koskemaan koko EU:ta ja samalla enksegllisiin EU-maihin esim.
Ranskaan ja Saksaan.

Valitse yksi:

O a. Oikein

® b. Vaarin

23. Tavaramerkin kansainvalinen rekisterdinti ormassa 10 vuotta, mutta luokan 12 varaosien ogaita5 vuotta.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Vaérin



TEOLLISOIKEUSASIAMIES- Asiamiestutkinto 28.3.2017
LAUTAKUNTA Tavaramerkkioikeus

24. Jos Suomeen kohdistettua tavaramerkin kangeitivéekisterdintia vastaan tehdaan Suomessa, VREl:n on iimoitettava
rekisterdinnin ehdollisesta hylkdamisesta vaitieersteella Suomessa 18 kuukauden kuluessa sitaMkPO ilmoitti PRH:lle
rekisterdinnin kohdistamisesta Suomeen.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Vaérin

25. Kansallinen virasto ei voi kieltdytya WIPO:mviaiksymasta tavaramerkin kansainvalisen rekistenditavaraluettelosta sen
epatasmallisyyden takia.

Valitse yksi:
® a. Oikein
(=] b. Vaarin

26. Markkinaoikeuden paétoksesté tavaramerkkihakasiassa voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, joksio oikeus myontaa
valitusluvan.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Véaarin

27. PRH:ssa voi nopeuttaa tavaramerkkihakemuksettefgs kiirehtimismaksulla.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

28. Tavaramerkkihakemusta vastaan tehty vaitdeiiteille PRH:ssa ennen vaitemaksun maksamista.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Vaérin

29. Jos EU-tavaramerkkihakemuksen ensimmainendiielie viraston tyokieli, vaiteilmoitus voidaarttfa vaitteentekijan valinnan
mukaan joko hakemuksen ensimmaisella tai toisédlielié ilman, etté vaitteentekijan tarvitsee jialidieen kaantaa vaiteilmoitusta.

Valitse yksi:

® a. Oikein

O b. Vaarin

30. Tunnussavelen voi rekisterdida PRH:ssa tavakkinér toimittamalla siité virastoon pelkastaan éaen.

Valitse yksi:
® a. Oikein
O b. Vaérin
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0OSIO 2

Kysymys 2.1. Arvioi ja perustele lyhyesti, ovatltaalevat tavaramerkit erottamiskykyisia tai eantiskyvyttomia
mainituille tavaroille tai palveluille Suomesséustakin kohdasta on mahdollista saada max. 2 p.

a. lkaros kekseille
-Erottamiskykyinen
-Merkityssisaltd kreikkalaisessa mytologiassa Dii#laen poika. Merkki ei ndin ollen kuvaile millaan
tavalla kekseja.

b. Karvis makkaralle
-Erottamiskykyinen
-Suggestiivinen merkki. Fantasiasana. Sana "kangaattaa vihjata karistykseen tai karistettavaan/
karistettyyn tuotteeseen, mutta pelkka vihjauseimerkista erottamiskyvytonta.

c. Indeo sisustussuunnittelupalveluille
-Erottamiskykyinen
-Suggestiivinen merkki. Fantasiasana. Sana "indsaéttaa vihjata sanaan indoor, joka tarkoittaa
sisatilaa, mutta pelkka vihjaus ei tee merkistétamiskyvytonta

d. Jadejaateldlle
-Todennakdisesti erottamiskykyinen
-Jade on etunimi ja kivilaji. Vaikka voi antaa nikeivan sanasta jaateld (sanasta jade), on merkki
haetuille tavaroille suggestiivinen. Riskina erotiakyvyttdmyyden suuntaan on se, ettd merkin
voitaisiin katsoa vahaisin muunteluin kuvaavandaji

e. Clear Vision tuulilasinpesunesteelle
-Erottamiskyvyton
-Suomeksi kirkas ndkyma, virasto tutkii my6s engladqelisten sanojen merkityksen, ilmaisee
tavaroiden kéayttotarkoitusta, tavanomainen kul@tammartédd sanojen merkityksen
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Kysymys 2.2. Arvioi ja perustele lyhyesti, ovatltaalevat tavaramerkit mainituille tavaroille faé@lveluille sekoitettavissa
toisiinsa Suomess&ustakin kohdasta voi saada maksimissaan 2 pistetta

a. lkaros vs. Karo’'s Placeravintolapalveluille
-Ei sekoitettavissa
-Eri merkityssisallot. Vaikka merkeissa yhteistaR(G\ kokonaisuutena arvioiden ei sekaannusvaaraa

b. Riikka vs. Riitta mehuille
-Potentiaalinen sekaannus
-Molemmat tavallisia suomalaisia naisten nimia, aislisesti ja foneettisesti samankaltaisia ja alalla
ei tutkita tarkkaan tuotetta

c. SuperRough vs. SuperSantiiontapapereille
-Ei sekoitettavissa
-Yhdistava tekija hyvin heikko erottamiskyvyltaakgaonaisuudet eroavat

d. Otso vs. Otodapioille
-Ei sekoitettavissa
-Lyhyet sanat ja selkeasti eri merkityssisalldtkka visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia

e. Venkula vs. Wenkulakoirien leluille
-Selvasti sekoitettavissa
-Visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia, Musein vain vanhahtava kirjoitusasu, jolloin
merkityssisaltd ei muutu.
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Kysymys 2.3. Paamiehesi pyytavat arviotasi allaiele tavaramerkkien rekisteroitavyydesta, mitenvaetheitd? Anna
paamiehillesi lyhyt ja perusteltu arvio. Aiempiaasamerkkirekisterdinteja tai toiminimié ei tandteuomioidaKustakin
kohdasta on mahdollista saada maksimissaan 2 p.

a. Paamiehesi haluaa rekisterdida Suomessa EgoMSUOMIPOIKA + Suomen lippu luokassa 25.
-Kuviollisuuta pitaa olla riittavasti, jotta erottaiskykyinen
-Pitaa olla ao. lupa (sisaministerid) lipun kayttbénerkissa
-Jos lipusta ei tehda virallisen lipun muotoistapngydskaan lupaa tarvita
-Jos ulkomaalainen hakija, myds maantieteellidesthaanjohtava

b. P&aamiehesi haluaa rekisterdida EU-tavaran@ildanamerkivVIEMME KAIKEN PERILLE luokassa 39.
-EU-tavaramerkista tutkitaan absoluuttiset est&aten erottamiskyky
-Merkki erottamiskyvyton luokan 39 kuljetuspalviéuimuille luokan palveluille parempi

c. Paamiehesi haluaa rekistertida Suomessa sakialnAHTINEN luokassa 41.
-Lahtinen on yleinen sukunimi Suomessa, joten suikeste ellei
hakija ole Lahtinen tai hakijayrityksen nimessa sd@maa Lahtinen
-Suostumus tai laaja tunnettuus voi poistaa sukigsteen, suostumus ei kuitenkaan ole
todennakoinen ratkaisu, koska Lahtinen niin yleisgkunimi, ettd kaytdnnéssa on mahdotonta saada
kaikkien nimenhaltijoiden suostumusta.

d. P&amiehesi haluaa rekisterdida Suomessa sakiaiTALIAN HERKKU luokassa 29.
-Maantieteellisesti harhaanjohtava, jollei hakijéedtalialainen tai jollei tavaraluetteloa ole raitettu
koskemaan ainoastaan italialaista alkuperaé olduiatteita
-Erottamiskyvyton, ilmaisee tavaroiden lajia, laatkayttdtarkoitusta ja maantieteellisté alkuperéaéa
-Voi olla rekisteréitavissa vahvalla kaytténaytolla

e. Paamiehesi haluaa rekisterdida Suomessa seinMAMPERE luokassa 3.
-Erottamiskyvytdn, ilmaisee tavaroiden valmistukpaa
-Jos ulkomaalainen hakija, myés maantieteellidesthaanjohtava
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0OSIO 3

Kysymys 3.1. Suomalainen ja pelkastdan Suomessévtoiyritys kdantyy puoleesi kysydkseen neuvoatyksella on jo
rekisterdity toiminimi X Qy, jonka toimiala kattaaityksen tuotteiden valmistuksen ja myynnin. Ysityaluaa tietaa,
kannattaako enaa rekistertida tavaramerkkia X adanijo kattamille tuotteille. Miten neuvot asialess? Perustele
vastauksesi ja yksiloi tarkeimmat lainkohddiaksimipistemaara 6p.
-Toiminimirekisterdinti suojaa sité vastaan, ettéauhkayttavat sekoitettavissa olevaa toiminimea.
Toiminimilaki 3 ja 5 §:t. Liséksi se toimii mydheiep toiminimihakemusten esteena.
-Toiminimirekisterdinti toimii myds esteena kilpiden suomalaisia tavaramerkkihakemuksia vastaan
toiminimirekisterdinnin kattamalla toimialalla selegéin edellytyksin vaiteperusteena EU-hakemuksia
vastaan. Vaiteperusteena EU —hakemuksia vastaannontoiminimen kaytto. Tavaramerkkirekisterdinti
toimii vaiteperusteena helpommin eli.
-Toiminimirekisterdinti ei anna kuin hyvin suppédaelto-oikeuden kun kyseessa on kaytto tavaroiden
alkuperan tunnuksena. Rekisterointiin tai vakiiniseen perustuva tavaramerkkioikeus antaa tyypstise
laajemman, sekoitettavuuteen perustuvan kieltounika kilpailevaa kayttda vastaan..
- TML 5a § antaa suojaa jos toiminimi X Oy on atddipailevaan tavaramerkkiin sellaisenaan tai ps
on otettu ja se on samalla toissijainen tunnuse(attamiskykyinen sekd kyse samoista tuotteista).
Sekoitettavuuden perusteella ei kyseisen lainkotaianuunkaan lainkohdan perusteella saa kielto-
oikeutta tavaramerkkikayttoa vastaan.
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Kysymys 3.2. Asiakkaasi on kayttanyt useita vuos@akkid EAGLE aurinkolaseille, ja asiakkaasi audialsit tunnetaan
laadustaan ja muotoilustaan ympari maailmaa. Meskkinyds rekisterdity tavaramerkkiné kaikilla stlarmarkkina-
alueilla. Asiakkaasi on saanut tietaa, etta toiyrétys on hakenut EUIPO:ssa tavaramerkkirekistai@imerkille IGLZ.
Hakemus kattaa laukut. Paamiehesi haluaa, ettavgitieen hakemusta vastaan. Mitka ovat vaitepeetisja mita taytyy
osoittaa, jotta vaitteella olisi mahdollisuus mapa@8Maksimipistemaara 6p.

-Merkkien vertailu (visuaalinen, foneettinen ja ik@&ellinen)

-Tavaroiden vertailu (eri luokissa, mutta aurinksigja laukut molemmat muotituotteita, joita myydaa

samoilla brandeilla ja samoissa jalleenmyyntikarsaa))

-1. vaiteperuste sekaannusvaara

-2. vaiteperuste EUTMR 8(5), joka ei edellyté sekamsvaaraa, vaan mielleyhtyma riittda

-Vedottaessa EUTMR 8(5) saannokseen on osoitghi@itsl maine (olennainen osa EU:ta, relevantti

ajanjakso yms.)

- myds haitta/oikeudeton hydtyminen
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Kysymys 3.3 Paamiehesi on kiinteistonvalitysysjtjpka on hakenut tavaramerkkirekisterdintid Sussaamerkille YOUR
HOUSE IS MY HOUSE luokassa 36 luokkaotsikolle. i@hesi on saanut PRH:Ita véalipdatoksen, jossatezkinnin
esteeksi on asetettu alla mainitut kolme aiempkiatexdintia. Mitéa ehdotat paamiehellesi, mitend@kannattaa vastata
valipaatokseerMaksimipistemaara 6p.

1. Aiempi suomalainen tavaramerkkirekisterdintiaaerkilleMY HOUSE; rekisterdinti kattaa vakuutuspalvelut luokassa

36 ja se on rekisterdity 2005.
-Tavaraluettelon rajoittaminen.

2. Aiempi suomalainen toiminimirekister6indlOUR HOUSE IS MY HOUSE OY, joka on rekister6ity vuonna 2010 ja
jonka kaupparekisterin mukainen toimiala on kaikilinen liiketoiminta. Paamiehesi on jo valmiiksglvitellyt, etta yritys
toimii todellisuudessa siivousalalla.
-Samankaltaisuus niin suuri, ettd argumentointe#atvastaan ei riita, joten suostumus ainoa ratkai
-Toiminimen osittainen kumoaminen ei ole mahdallita ei tarvitse mainita, jos toteaa, etta suosts
ainoa vaihtoehto, mutta jos spekuloi kumoamiseli@a huomata, ettei osittainen ole mahdollinen).

3. Aiempi EU-tavaramerkkirekisteréinti sanamerkM®UR HOUSE & MY HOUSE; rekisterdinti kattaa luoldiaikon
luokassa 36 ja se on rekisterdity 2013. Paamiehe valmiiksi selvitellyt, ettd merkki ei naytsiiolevan ollenkaan
kaytossa.

-Suostumus tai argumentointi sekaannusvaaran asalta

-Kumoaminen puuttuvan kayton johdosta ei onnisigk& ei viela kayttopakkoa.
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Kysymys 3.4. Padmiehesi vuonna 2000 luokassa &kéadsikolla rekisterdityyfeU-tavaramerkkiinlUNGLE on kirjattu
EUTMA Art. 28(8) mukainen ilmoitus koskien kdannospalital Paamiehesi havaitsee, etté toinen yritystisterdinyt
tavaramerkilUNGLEE DUBBING EU -tavaramerkkind 15.4.2015 jalkiaanityspalveluitieilfbing) ja kdannospalveluille.
Paamiehesi pyytaa sinua hakemaan vastapuolenam@hrstin kumoamist&UIPO:ssa ja lahettamaan kieltokirjeen
vastapuolelle padmiehesi aiemntad-rekisteréinnin perusteella. Miten neuvot paadmigsténko toimenpiteisiin aihetta, ja
mitka olisivat argumenttisi mahdollisessa kumoamgkessa®laksimipistemaara 6p.

-limoitus ei anna oikeutta puuttua rekisterdintijoka on tehty ennen ilmoitusta, jos merkin kagitolisi

loukannut aiempaa merkkid sananmukaisen suoja-alakaan.

-Luokkaotsikon palvelut ovat sen verran erilaisignteessa kaanndspalveluihin, etta vaite ei

todennakoisesti menestyisi pelkastaan luokkaotskoanmukaisen suoja-alan perusteella.

-Jos asiakas haluaa silti edetd, voi argumentoatts jalkidanityspalvelut ja viihdepalvelut ovat

samankaltaisia silla perusteella, etta viihdepalyeh voitaisiin katsoa kattavan palveluita, joihin

jalkiaanitys liittyy, esim. elokuvatuotantoon kitéit palvelut. Samankaltaisuus ei kuitenkaan viéié#ia

riittava, ja kaannospalveluiden osalta case vietdkompi.

-Merkit samankaltaisia.

-Huomio siita, ettd ilmoitusta ei olisi pitanyt iksya.
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Kysymys 3.5. Olet hakenut asiakkaallesi Suomedkiovsitten tavaramerkkirekisterdintia hanen uueletierkille Finaria
luokassa 6 oleville tavaroille. Asiakkaasi soitt#aulle tan&an ja ilmoittaa, etta han haluaa karfetkemustaan, koska hén
on paattanyt viimeisimman markkinatutkimuksen jatkeraihtaa merkin muotoon Finari. Samalla han ogttmit, etta
voisi lisata hakemukseen kaksi uutta tavaraluokkaa,on kuullut kaveriltaan, ettéd samalla virallisenaksulla saa 1-3
luokkaa. Miten neuvot asiakastasi tassa tilant&essaksimipistemaara 6p.
-Vain hyvin vahaiset muutokset ovat mahdollisia T28L8§:n mukaan rekisterdityyn merkkiin. Vaikka
lainkohta koskee suoraan vain rekisterdityja megkkBRH:n kaytdanndssa myds haetun merkin
muuttamiseen on sovellettu samaa linjaa.
-PRH:n ohjeet hakemukseen tehtdvien muutosteraosalt
https://lwww.prh.fi/fiitavaramerkit/tavaramerkinhgkle/rekisteroinninhakeminen.html
-Hyvin todennakaéisesti muuttaminen vaatii uuderenakksen hakemusmaksuineen, koska suunniteltu
muutos on siind maarin suuri.
-Uuden tavaraluokan lisdaminen edellyttdd aina althkemusta, hakemusta ei voi laajentaa myéhemmin.
-Tavaramerkin hakemusmaksu sisaltdd yhden luokan.
- Vaaditaan siis hyvin todennakoéisesti uusi hakenusine hakemusmaksuineen. Uusi hakemus tarvitaan
varmuudella jos tavaroita tulee lisda. Talldin ustsi luokista tulee lisamaksu.



