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1. TAUSTA

Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston teollis- ja tekijanoikeusvirastot jatkavat yhteistyotdaan
lahentymisohjelman puitteissa. Ne ovat nyt sopineet yhteisestd kdytannosta, joka koskee sitd, etta
taysin  kuvailevia/erottamiskyvyttémia sanoja sisdltdva kuviomerkki lapdisee ehdottomien
hylkaysperusteiden tutkimuksen, koska kuviomerkki on riittdvan erottamiskykyinen.

Tama vyhteinen kaytantd julkaistaan tdssd yhteisessd tiedonannossa, jotta avoimuutta,
oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta voidaan lisata entisestdan tutkijoiden ja kayttdjien hyodyksi.

Seuraavat kysymykset eivat kuulu hankkeen soveltamisalaan:

e Kielikysymykset: hankkeen vuoksi on katsottava, ettd sanaelementit ovat omassa kielessa
taysin kuvailevia/erottamiskyvyttomia.

e Vastuuvapauslausekkeiden tulkitseminen: yhteinen kaytanto ei vaikuta
vastuuvapauslausekkeiden hyvaksymiseen tai tulkitsemiseen teollis- ja
tekijanoikeusvirastoissa.

e Tavaramerkin kayttd (mukaan lukien kdyton kautta syntynyt erottamiskyky ja se, miten
merkkia tosiasiallisesti kdytetdan kaupankaynnissa).

2. YHTEINEN KAYTANTO

Seuraavassa tekstissa esitetdan yhteenveto yhteisen kdytannon periaatteita koskevista keskeisista
viesteistd ja tarkeimmistad toteamuksista. Koko teksti on tdman tiedonannon lopussa.

Seuraavat ehdot otetaan huomioon ma&dritettdessa, ylittyyk6 merkin kuvaelementeissa
erottamiskyvyn raja:

* Huom. Merkeissd, joissa lukee “Flavour and aroma”, haetaan suojaa kahville luokassa 30, merkeissd, joissa lukee ”Fresh
Sardine” ja “Sardines” haetaan suojaa sardiineille luokassa 29, merkissd, jossa lukee “DIY”, haetaan suojaa huonekalujen
kokoamiseen tarkoitetuille tyékalusarjoille luokassa 20, merkeissd, joissa lukee “Pest control services”, haetaan suojaa
tuholaistentorjuntapalveluille luokassa 37 ja merkissd, jossa lukee “Legal advice services”, haetaan suojaa oikeudellisille
palveluille luokassa 45.

MERKIN SANAELEMENTTEJA KOSKEVAT NAKOKOHDAT

Arviointiperuste | Kirjasinlaji ja fontti

Yhteinen e Kuvailevat/erottamiskyvyttomat sanaelementit perus-
kaytanto /vakiokirjasintyypeissa sekd tekstatuissa tai kasin  kirjoitettua
jaljittelevissa kirjasintyypeissa (tekstitehostein tai ilman - lihavoituna tai
kursivoituna) eivat ole yleensa rekisterodintikelpoisia.
Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

Fresh Sardine Fiesh Sandine: FrEsh SaRdine
Flavaar ard arome Flosowr andl aroma,
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Flavtur and 279w

e Jos vakiokirjasintyyppiin liittyy graafisen suunnittelun elementteja osana
tekstia, kyseisten elementtien vaikutuksen merkkiin kokonaisuudessaan
on oltava riittdva , jotta se olisi erottamiskykyinen. Kun nama elementit
riittdvat siihen, ettd kuluttajan huomio kdantyy pois sanaelementin
kuvailevasta merkityksestd tai ettd merkistd syntyy todenndkoisesti
pysyva vaikutelma, merkki on rekisteréintikelpoinen.

Erottamiskykyisia esimerkkeja:

i W) o FAVELR AND ARSHA Y

Arviointiperuste

Yhteinen
kdytanto

Yhdistelmd vérin kanssa

e Pelkkd yhden varin "lisddminen” kuvailevaan/erottamiskyvyttémaan
sanaelementtiin joko itse tekstiin tai taustaan ei riitd antamaan merkille
erottamiskykya.

e Virien kayttd kaupankdynnissa on yleistd, eikd sen katsota osoittavan
alkuperaa. Ei voida kuitenkaan jattda huomiotta sitd, ettd varien
epatavallinen ja kohdeyleison helposti muistettavissa oleva sommittelu
voi tehda merkista erottamiskykyisen.

Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

R Flavour and aroma Fkvewr end avema [lavour and aroma

Arviointiperuste

Yhteinen
kaytanto

Yhdistelmd vélimerkkien ja muiden symbolien kanssa

e Kaupankdynnissa yleisesti kdytettdavien valimerkkien tai muiden
symbolien lisédminen ei tavallisesti lisda erottamiskykya merkissa, jossa
on kuvailevia/erottamiskyvyttémia sanaelementteja.
Erottamiskyvyttomid esimerkkeja:

“Flavour and aroma”  FreshSardine, ™

Arviointiperuste

Yhteinen
kaytanto

Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylésalaisin jne.)

e Se, ettd sanaosat on sommiteltu pystysuunnassa, ylosalaisin tai yhdelle
tai useammalle riville, ei yleensa riitd antamaan merkille rekisteréinnin
edellyttdmaa vahimmaiserottamiskykya.

Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

Flavour §
pwory puenosefy L34 =

e Tapa, jolla sanaelementit sijoitetaan, voi kuitenkin antaa merkille
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erottamiskyvyn, jos sommittelu on sellainen, ettd keskivertokuluttaja
keskittyy siihen eika valittomasti kuvailevan viestin ymmartamiseen.

Erottamiskykyisid esimerkkeja:

F d
And I n
r a a
Flavour v . m
o
m r u
a A r

MERKIN KUVIOELEMENTTEJA KOSKEVAT NAKOKOHDAT

Arviointiperuste

Yhteinen
kaytanto

Yksinkertaisten geometristen muotojen kéytté

e Kuvailevia tai erottamiskyvyttomia sanaelementtejd, joihin on yhdistetty
yksinkertaisia geometrisia kuvioita - kuten pisteitd, viivoja, katkoviivoja,
ympyroita, kolmioita, nelioita, suorakulmioita, suunnikkaita,
viisikulmioita, kahdeksankulmioita, puolisuunnikkaita ja soikioita - ei
yleensd hyvaksytd, etenkdan silloin, kun edelld mainittuja muotoja
kdytetaan kehystamaan tai rajaamaan.

Erottamiskyvyttomid esimerkkeja:

N

r." _— -
I~ | r Flavour and aroma  }| Flavour

-
=2
y - ""-I aroma

e Toisaalta geometriset kuviot voivat lisdtd merkin erottamiskykyd, kun
niiden esittdminen, kokoonpano tai yhdistdminen muiden elementtien
kanssa luo yleisen vaikutelman, joka on riittdvan erottamiskykyinen.
Erottamiskykyisid esimerkkeja:

"'F‘x — FHafloMr
‘ aviour an arﬂma/ . E‘n ‘m| I.
. aldollal ¢

Arviointiperuste

Yhteinen
kaytanto

Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin

e Kun kuvaelementti, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, lisatdan
kuvailevaan ja/tai erottamiskyvyttémaan sanaelementtiin, tavaramerkki
voidaan yleensa rekisterdida, mikali kuvaelementti on kokonsa ja
sijaintinsa perusteella selkedsti tunnistettavissa merkissa.
Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

Flavour and aroma:  zees Sardteve

Erottamiskykyinen esimerkki:

)
= Flavour and aroma

Arviointiperuste

Yhteinen

Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai silld on suora yhteys
niihin

» Kuvaelementtia pidetaan lahtokohtaisesti kuvailevana  ja/tai




kdytanto
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erottamiskyvyttomana, kun

- se on todenmukainen kuvaus tavaroista ja palveluista;

- se koostuu tavaroiden ja palvelujen symbolisesta/tyylitellystd
kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden ja
palvelujen yleisesta esittamisesta.

Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

=< Fresh Sardine Sardines
m From the sea to your plate

Erottamiskykyisid esimerkkeja:

\) resh Sard}ne @HﬂFresh sardine

» Kuvaelementti, joka ei edusta tavaroita ja palveluja mutta jolla on suora

yhteys tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksiin, ei anna merkille
erottamiskykya, ellei se ole riittavan tyylitelty.
Erottamiskyvytdn esimerkki:

J

/%/PEST CONTROL SERVICES

Erottamiskykyinen esimerkki:

@ PEST CoNTROL SERVICES

Arviointiperuste

Yhteinen
kdytanto

Kuvaelementtié kdytetddn kaupankdynnissd yleisesti hakemuksen kohteena
olevista tavaroista ja/tai palveluista.

e Kuvaelementit, joita kaytetdan kaupankaynnissa yleisesti tavaroista ja/tai
palveluista, joille rekisterdintia haetaan, eivat yleensa lisda koko merkin
erottamiskykya.

Erottamiskyvyttomia esimerkkeja:

LEGAL ADVICE SERVICES

» .
e FRESH Flavour ‘/‘
Flavour ° SARDINE and aroma  *.

and aroma

SEKA MERKIN SANAELEMENTTEJA ETTA KUVAELEMENTTEJA KOSKEVAT NAKOKOHDAT

Yhteinen °
kaytdnto

Arviointiperusteiden yhdistémisen vaikutus erottamiskykyyn

Yhdistelmad kuva- ja sanaelementtejd, joilla ei yksinddn katsota olevan
erottamiskykya, ei tavallisesti anna merkille erottamiskykya.

Kyseisten elementtien yhdistelma kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin katsoa
osoitukseksi alkuperasta merkin esittamisen ja kokoonpanon vuoksi. Tastd on
kyse, kun yhdistelma saa aikaan yleisen vaikutelman, joka on riittavan kaukana
sanaelementin aikaansaamasta kuvailevasta/erottamiskyvyttomasta viestista.
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Esimerkkeja: Merkilla on oltava vahimmaiserottamiskyky ollakseen
rekisterointikelpoinen. Asteittainen lahestymistapa pyrkii kuvaamaan, missa tuo
vahimmaisraja on. Seuraavissa esimerkeissa on elementteja, jotka parantavat merkkien
erottamiskykya edettdessa vasemmalta oikealle. Merkit ovat joko erottamiskyvyttomia
kokonaisuudessaan (punainen sarake) tai erottamiskykyisia kokonaisuudessaan (vihrea

sarake).
Erottamiskyvyton Erottamiskykyinen

Flavoar Hlavews Flawowr and arome. F1AVORE and FLA@D .N.AOUA

and aod SA\reme ;

aroma Aoma F.’chur and ArOma
1.
ﬁl‘lavour and awma]] o

Flavourand ‘\‘ Flavour an
2.
Fresh \) résh sardjne éFresh sardine
=< Fresh sardine wrT— FRESH&ﬂRDINE
sardine (’(‘

3. FRESH SARDM

On pantava merkille, ett3 hakija ei saa yksinoikeuksia kuvaileviin/erottamiskyvyttémiin sanoihin, kun
kuvaelementti antaa koko merkille erottamiskyvyn. Suojan laajuus rajoittuu merkin yleiseen

kokoonpanoon. Lisatietoa suojan laajuudesta silloin, kun merkki koostuu
erottamiskyvyttomistd/heikoista elementeistd, on kohdassa Lihentymisohjelman 5 yhteisen
kaytannon periaatteet. Suhteelliset hylkdysperusteet: sekaannusvaara

(erottamiskyvyttomien/heikkojen ominaisuuksien vaikutus)

https://oami.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_co
mmunication/common_communication5_fi.pdf

3. TAYTANTOONPANO

Edellisten yhteisten kdytantojen tapaan tama yhteinen kaytanto tulee voimaan kolmen kuukauden
kuluttua yhteisen tiedonannon julkaisupaivasta.
Seuraavassa taulukossa on lisdtietoa yhteisen kdytannon taytantéonpanosta.

Taytantoonpanovirastot voivat paattaa lisatietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan.
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Taman kirjoittamisen aikana seuraavien virastojen on maara panna yhteinen kdytanto taytantoon:
AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

Seuraavat EU:n virastot tukevat yhteistd kaytdntod mutta eivat tdlla hetkelld pane sitd itse
taytantoon: FI, IT, PL.

3.1 TAYTANTOONPANEVAT VIRASTOT

LUETTELO TAYTANTOONPANEVISTA VIRASTOISTA, TAYTANTOONPANOPAIVAMAARASTA JA
TAYTANTOONPANOKAYTANNOSTA

Yleiskatsaus yhteisen kaytannon taytantoonpanoon

Yhteista kdytantoa sovelletaan

Taytantéonpanon
. paivamaara
Virasto taytantoonpa | taytantdonpa | Taytidntdonpano- | Taytidntdonpan- | tdmén yhteisen
nopaivana nopaivén paivana opaivan jalkeen kdytdnnon
kasiteltdvana jalkeen késiteltdvana jatettyihin mukaisesti
oleviin jatettyihin oleviin mitattomyysme- tutkittuihin
hakemuksiin | hakemuksiin | mitdttémyysme- nettelyihin tavaramerkkien
nettelyihin mitétéintipyyntdi
hin
AT 02.01.2016 X E/S EIS E/S
BG 02.01.2016 X X X X X
BOIP 02.10.2015 X X E/S EIS E/S
CY 02.10.2015 X X X
cz 02.01.2016 X X
DE 02.10.2015 X X X
DK 01.01.2016 X X
EE 01.01.2016 X E/S E/S E/S
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ES 02.01.2016 E/S E/S E/S
FR E/S E/S E/S
CR 02.10.2015 X
HR 01.01.2016 X
HU 01.12.2015 X
IE 02.01.2016 X
LT 01.01.2016 E/S E/S E/S
LV 02.01.2016 X
MT 01.07.2015 E/S E/S E/S
NO 02.10.2015 X

OHIM | 02.01.2016 X
PT 03.10.2015 E/S E/S E/S
RO 02.01.2016 E/S E/S E/S
SE 02.10.2015 E/S E/S E/S
Si 02.01.2016 E/S E/S E/S
SK 01.12.2015 X X X
UK 02.10.2015 X

E/S: EI SOVELLETA
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1. OHJELMAN TAUSTA

Tavaramerkki- ja mallialan viime vuosina maailmanlaajuisesti lisddntyneestd toiminnasta
huolimatta toimenpiteet virastojen toimintatapojen lihentdmiseksi koko maailmassa ovat
tuottaneet vain vaatimattomia tuloksia. Euroopassa on edelleen matkaa EU:n teollis- ja
tekijinoikeusvirastojen vilisten epdyhdenmukaisuuksien —tasoittamiseen. Sisdmarkkinoiden
harmonisointiviraston strategisessa suunnitelmassa timd on mddritetty yhdeksi tirkeimmistd

kasiteltavista haasteista.

Siksi kesakuussa 2011 perustettiin lihentymisohjelma. Se perustuu kansallisten virastojen,
Benelux-maiden teollis- ja tekijinoikeusviraston, Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston ja
kiyttdjien yhteiseen paitokseen edetd EU:n teollis- ja tekijanoikeusvirastojen uudelle aikakaudelle
luomalla asteittain eurooppalainen yhteentoimiva ja yhteistyotd tekeva verkosto, joka edistdd

teollis- ja tekijanoikeusympariston vahvistamista Euroopassa.

Ohjelman visiona on “saada aikaan ja vilittid selkeyttd, oikeusvarmuutta, laatua ja
kiytettavyyttd sekd hakijan ettd viraston kannalta”. Timi tavoite saavutetaan tekemalld
yhteistyotd kaytintojen yhdenmukaistamiseksi, ja silli saadaan huomattavia etuja sekd kayttijille

ettd teollis- ja tekijanoikeusvirastoille.

Ensimmiisessi vaiheessa kiynnistettiin seuraavat viisi lihentymisohjelmaan kuuluvaa

hanketta:
* Lihentymisohjelma 1. Luokittelun yhdenmukaistaminen
= Lihentymisohjelma 2. Tavaramerkkiluokkien otsikoinnin ldhentiminen

* Lihentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttomid sanoja

sisdltavit kuviomerkit
= Lihentymisohjelma 4. Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus

= Lihentymisohjelma 5.  Suhteelliset  hylkdysperusteet:  sekaannusvaara

(erottamiskyvyttomien/heikkojen ominaisuuksien vaikutus)

12
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Tiassd asiakirjassa keskitytddn kolmannen hankkeen uuteen yhteiseen kaytintoon:
Lihentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttdmid sanoja sisdltavit

kuviomerkit
2. HANKKEEN TAUSTA

Hankkeen alussa EU:n teollis- ja tekijinoikeusvirastojen valilli oli huomattavia eroja
kuvaelementtejd ja tdysinkuvailevia/erottamiskyvyttomia sanoja sisiltivien yhdistelmamerkkien
arvioinnissa. Nama erilaiset kdytinnot ja tulkinnat johtavat erilaisiin tuloksiin ja heikentavit siten
oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta siitd, milloin sanaelementit antavat merkille riittdvin

erottamiskyvyn, jolloin se voi lapiistd ehdottomien hylkdysperusteiden tutkimuksen.

Siksi virastot ovat havainneet, ettd yhdenmukaistamista tarvitaan, ja ne ovat katsoneet, ettd

yhteinen kiytinto olisi hyddyllinen seké kayttidjille ettd virastoille.

Timidn  hankkeen  tavoitteena on  ldhentdd lihestymistapoja, joissa  tidysin
kuvailevia/erottamiskyvyttomid sanoja sisdltivd kuviomerkki ldpidisee ehdottomien

hylkiysperusteiden tutkimuksen, koska kuviomerkki on riittivin erottamiskykyinen.
Hankkeesta on maira saada nelja keskeistd tuotosta, joista jokaisessa kasitelladn eri kysymysta:

1) Hankkeessa laaditaan ja kddnnetddn kaikille EU:n kielille yhteinen kiytinto ja yhteinen

lihestymistapa.
2) Yhteinen viestintdstrategia tille kiytinnolle.
3) Toimintasuunnitelma yhteisen kidytinnon tiytint66npanoa varten.
4) Aiemman kidytinnon kisittelya koskevien tarpeiden analyysi.
Tdma asiakirja on ensimmadinen neljdsti tuotoksesta.

Nimid hankkeen tuotokset laaditaan ja niistd sovitaan osallistuvissa teollis- ja

tekijinoikeustoimistoissa, ja niissa otetaan huomioon kayttajayhdistysten kommentit.

Ensimmiinen tyoryhmin kokous jarjestettiin helmikuussa 2012 Alicantessa, ja siind mairitettiin
yleiset toimintalinjat, hankkeen soveltamisala ja hankkeen menetelmi. Seuraavat kokoukset

jarjestettiin lokakuussa 2012, kesi- ja lokakuussa 2013, helmi-, huhti-, kesi- ja joulukuussa 2014 ja
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helmikuussa 2015. Kokouksissa hankkeen tavoitteita kisiteltiin perusteellisesti tyoéryhmissa, joka

vastaa yhteisen kadytinnon laatimisesta, ja yhteisen kdytinnon periaatteista padstiin sopimukseen.
3. ASTAKIRJAN TARKOITUS

Tdma asiakirja on viiteasiakitja teollis- ja tekijinoikeusvirastoille, kayttdjayhdistyksille, hakijoille ja
vhteisen kiytinnon edustajille, jotka paittivat, milloin taysinkuvailevia/erottamiskyvyttomid
sanoja sisiltivd kuviomerkki lipiisee ehdottomien hylkdysperusteiden tutkimuksen, koska
kuvaelementti antaa merkille kokonaisuudessaan riittivin erottamiskyvyn. Asiakirja annetaan
laajasti saataville, sithen voi tutustua helposti ja siitdi saa selkedn ja kattavan selityksen
periaatteista, joihin uusi yhteinen kiytintd perustuu. Niitd periaatteita sovelletaan yleisesti,
ja niilld pyritadn kattamaan suurin osa tapauksista. Erottamiskykyd on arvioitava tapauskohtaisesti
siten, ettd yleisid periaatteita kdytetddn suuntaviivoina, jotta voidaan varmistaa, ettd eri virastot

pédtyvit samojen perusteiden nojalla samaan ennustettavaan tulokseen.
4. HANKKEEN SOVELTAMISALA

Unionin tuomioistuimen asiassa C-104/01 Liberte/ antaman tuomion 48—50 kohdan mukaisesti:

"Vakiintuneen  oikenskdytinnin  mukaan  lavaramerkkioikens — on  olennainen  osa  sitd
vddristymattomén kilpailun jarjestelmad, jonka luominen ja sailyttaminen on EY:n perustamissopinuksen
tavoite.

Liséiksi rekisterdity tavaramerkki antaa direktiivin 5 artiklan 1 kobdan mukaisesti haltijalleen
tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka nojalla haltija voi yksin kdyttii tavaramerkiksi
rekisterdityd merkkid ilman ajallisia rajoituksia.

Tavaramerkin rekisteriintimabdollisundelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia.”

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon ldhentimisestd 22 paivind lokakuuta 2008 annetun
direktiivin 2088/95/BEY (jiliempini “direktiivi”) 3 artiklan 1kohdan b ja c alakohdassa'
todetaan, ettid tavaramerkkeji, joilta puuttuu erottuvuus, ja kuvailevia tavaramerkkeji, eli
yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoisti muodostuvia tavaramerkkeji, jotka voivat
kaupankdynnissd osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairaa, kdyttotarkoitusta, arvoa

tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa

1 Kaikki viittaukset “direktiivin” artikloihin voidaan ymmirtdd viittaukseksi yhteison tavaramerkistd 26 pdivind helmikuuta 2009

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 vastaaviin artikloihin.
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taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekister6idd tai, jos ne on

rekisterdity, ne on julistettava mitdttomiksi.

Eri hylkdysperusteet on tulkittava kunkin niiden taustalla olevan yleisen edun mukaisesti (katso
yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel, 45-46 kohta, asia C-329/02 P, SAT.1, 25
kohta).

Yleisen edun mukaista on estdd sellaisen merkin rekisterdinti, joka ei pysty erottamaan tavaroita

ja/tai palveluita, joille rekisterointia haetaan, muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
Hankkeen soveltamisala on seuraava:

"Hankkeen  tavoite  on  saada  aikaan  ybteinen — kdytanto  silloin,  kun  tdysin
kuvailevia/erottamiskyvyttomii sanoja sisiltivi kuviomerkki lipdisee ehdottomien

hylkiysperusteiden tutkimuksen, koska kuviomerkki on rilttdvan erottamiskykyinen.”

Seuraavat kysymykset eivit kuulu hankkeen soveltamisalaan:

o Kielikysymykset: hankkeen vioksi on otettava huomioon, ettd sanaelementit ovat omassa kielessi
tdysin kuvailevia/ erottamiskyvyttomia.

o Vastunvapauslausekkeiden tulkinta.

o Tavaramerkin kdytti (mukaan lukien kdytin kantta syntynyt erottamiskyRy ja se, miten merkkii

tosiasiallisesti Raytetdan kaupankdynnissd).

Seuraavat ehdot otetaan huomioon miaritettiessid, saavutetaanko erottamiskyvyn rajat merkin

kuvaelementeissa:

» Merkin sanaelementteji koskevat nikokohdat:
o Kirjasintyyppi ja fontti
o Yhdistelma virin kanssa
o Yhdistelma vilimerkkien ja muiden symbolien kanssa
o Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylésalaisin jne.)
» Merkin kuvaelementteji koskevat nikokohdat:
o Yksinkertaisten geometristen muotojen kaytto
o Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin
o Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai silli on suora yhteys

nithin
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o Kuvaelementtid kiytetadn kaupankiynnissi yleisesti hakemuksen kohteena
olevista tavaroista ja/tai palveluista.
» Seki merkin sanaelementteji ettd kuvaelementtejd koskevat nakékohdat:

o Arviointiperusteiden yhdistimisen vaikutus erottamiskykyyn.

5. YHTEINEN KAYTANTO

5.1.  Kuvailevat/erottamiskyvyttomat sanat.

Hankkeessa merkin sanaclementit katsotaan tdysin kuvaileviksi/erottamiskyvyttomiksi, koska
paitarkoituksena on ldhentad lihestymistapoja sithen, ettd kuvaelementin lisidminen antaa
merkille kokonaisuudessaan riittivin erottamiskyvyn, jolloin merkki voi suorittaa olennaisen

tehtdvinsi ja lipdistd ehdottomien hylkdysperusteiden tutkimuksen.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun erottuvuuden saamiseksi tdytettivd sen keskeinen tehtdva cli
taattava kuluttajalle tai loppukayttdjille se, etti tietylld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
tai palvelujen alkuperd on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukayttajalle tilaisuus erottaa
ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta perdisin olevista
tavaroista ja palveluista niin, ettd kuluttaja voi myohemmin hankkia lisdd kyseiselld
tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hin on pitanyt niitd hyvina, tai valita jonkin
toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (katso C-39/97, Canon, 28 kohta ja T-

79/00, LITE, 26 kohta).

Erottamaton osa tavaramerkin kykyd suorittaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukainen tuomioistuimen madrittimi keskeinen tehtdvinsd on sen varmistaminen, ettd
kuvailevia merkkeja tai merkint6jd, jotka liittyvdt niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksiin, joille rekisteréintia haetaan, vorvat kdyttid vapaasti kaikki kyseisid tavaroita
ja/tai palveluja tatjoavat elinkeinonharjoittajat ja sen estimiseksi, ettd kyseiset merkit ja
merkinnat varataan ainoastaan yhdelle yritykselle, koska ne on rekisteroity tavaramerkeiksi (katso
asiat C-299/99 Philips, 30 kohta, C-329/02 P, SAT.1, 30 kohta, yhdistetyt asiat C-90/11 ja
C-91/11, Alfred Strigl 31 kohta, C-53/01 P, Linde, 73 kohta, ja C-104/01, Libertel, 52 kohta,
C-363/99 Koninklijke KPN Nederland N1/, 54 kohta, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97
Windsurf Chiemsee, 25 kohta).

16



) European

Erottamiskyky on arvioitava ensin vertaamalla tavaroita tai palveluita, joille rekisterdintid haetaan,
ja toiseksi viittaamalla kohdeyleison nikemykseen (katso C-53/01 P, Linde, 41 kohta, C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland N1/, 34 kohta, yhdistetyt asiat C-468/01 P — C-472/01 P, Procter &
Gamble, 33 kohta).

Vaikka jokainen 3 artiklan 1 kohdassa lueteltu hylkdysperuste on itsendinen verrattuna muihin
perusteisiin ja vaikka jokaista niitd on tarkasteltava erikseen, kunkin 3 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa esitetyn hylkdysperusteen soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeiselld tavalla osittain
paillekkiisid (katso yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11, Alfred Strig/, 20 kohta, C-53/01 P,
Linde, 67 kohta, asia C-363/99 Koninklijke KPN Nederland N1/, 85 kohta, asia C-392/02 P, SAT.1,
25 kohta).

Vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaisesti merkiltd, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu timin
takia viistimittd erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta direktiivin 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan merkityksessd. Merkiltdi voi kuitenkin puuttua erottamiskyky
tavaroiden tai palvelujen osalta muista syisti kuin tavaramerkin mahdollisen
kuvailevuuden vuoksi (katso C-265/00, Biomild, 19 kohta, asia C-363/99 Koninklijke KPN
Nederland N1/, 86 kohta, ja asia Case C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, 33 kohta).

Siten kuvailevalta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, vaikka tavaramerkin mahdollinen

erottamiskyvyttomyys voi johtua muista syista kuin kuvailevuudesta.

5.2. Ehdottomien hylkiysperusteiden tutkimuksen lipdisemisraja

kuvaelementeille

Huolimatta siitd, etti kuvaelementti sisiltdd tdysinkuvailevia/erottamiskyvyttomid sanoja, se voi
edelleen lipiisti ehdottomien hylkidysperusteiden tutkimuksen, jos merkissi on muita

elementteji, jotka antavat merkille kokonaisuudessaan erottamiskyvyn®.

2 Lisdtietoa suojan laajuudesta silloin, kun merkki koostuu erottamiskyvyttomisti/heikoista elementeisti, on kohdassa
Lihentymisohjelman 5 yhteisen kiytinnon periaatteet: Suhteelliset hylkdysperusteet: Sekaannusvaara

(erottamiskyvyttomien/heikkojen osien vaikutus).
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Kuvailevia/erottamiskyvyttomii sanaelementtejd sisdltdvin tavaramerkin erottamiskyky ei voi
kuitenkaan perustua kuvaelementteihin, joilla ei ole itsessddn erottamiskykyd tai jotka ovat

pinnallisia, ellei tuloksena oleva yhdistelma ole kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.

Timi periaate on vahvistettu unionin tuomioistuimen asiassa C-37/03 P, BwlD antamassa
tuomiossa. Tdssd tuomiossa tuomioistuin toteaa, ettd merkin graafisilla elementeilli “ei ole
ominaisuuksia, joiden perusteella kohdeyleisé voisi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavarat ja
palvelut, joita rekister6intthakemus koskee, niistd, joilla on eri alkupera”, ja siksi “kyseisilla
graafisilla elementeilld ei voida toteuttaa tavaramerkin pédasiallista tehtivaa (...) asiaankuuluvien
tavaroiden ja palvelujen osalta” (72 kohta). Esimerkkini kyseisessd tapauksessa “kuvioelementit
ja graafiset elementit ovat niin pinnallisia, ettd ne eiviat tee hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkia kokonaisuutena milldan tavoin erottamiskykyiseksi. Kyseisissd elementeissa ei ole
mitddn esimerkiksi mielikuvituksellisuuteen tai yhdistimistapaan liittyvdd, jolla kyseinen
tavaramerkki voisi tdyttdd padasiallisen tehtdvinsd niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita

rekisterointihakemus koskee” (74 kohta).

Merkkien kuvaelementtien antaman erottamiskyvyn madrittimiseksi sovittiin seuraavista

perusteista:

A. Merkin sanaelementteji koskevat nikokohdat:

A.l.  Kirjasintyyppi ja fontti.

» Perus-/vakiokirjasimissa ja tekstatuissa tai kisin kirjoitettua jaljittelevissa kirjasinlajeissa

esiintyvid kuvailevia/erottamiskyvyttomid sanaelementtejd (tekstitehostein tai ilman —

lihavoitu, kursiivi) ei voida rekister6ida.

> Jos vakiokitjasintyyppiin liittyy graafisen suunnittelun elementtejd osana tekstid, kyseisten
elementtien vaikutuksen merkkiin kokonaisuudessaan on oltava riittivi, jotta se olisi

erottamiskykyinen. Kun ndmai elementit riittavit sithen, ettd kuluttajan huomio kaintyy

https:/ /oami.curopa.cu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_ate/common_communication/common_co

mmunication5_fi.pdf
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pois sanaclementin kuvailevasta merkityksestd tai ettd se todennikoéisesti luo pysyvin

vaikutelman merkistd, se on rekisterdintikelpoinen.

Esimerkkeji
Erottamiskyvyton
Perustelu Merkki Tavarat/palvelut
Peruskirjasintyypit, Flavour and aroma Luokka 30: Kahvi.

tekstitehostein tai ilman

(lihavoitn, kursiivi)

Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Flavour and aroma
FLAVOUR AND AROMA

Flavour and aroma

Pienet  fontin muutokset (esim.

lihavoitn sana)

Flavour and aroma
Flavoare and aroma

Luokka 30: Kahvi.

Kdsin ~ kirjoitetut  tai  kdsin

kirjoitetun tyyliset kirjaimet

F/W anol arsmwe
Flngr 9"‘ arom?2

Flasowr and aroma,
Flavowr and Aroma
Fresh Sardine

Havouv and Avema

Luokka 30: Kahvi.

Luokka 30: Kahvi.

Luokka 29: Sardiinit.

Perustuu asiaan
Bollywood macht
glicklich!,

Bundespatentgericht 27
W (pat) 36/09.

Luokka 30: Kahvi.
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Fuesh Sandline

Tuokka 29: Sardiinit.

Perustuu asiaan T-

464/08, Superleggera (katso
33-34 kohta).

Prenaakrkosin + suuraakkoset

FreshSARDINE

Tuokka 29: Sardiinit.

Vakiokirjaimet + kursivointi

Freshsardine

Tuokka 29: Sardiinit.

Niiden kirjainten kirjoittaminen
sunraakkosin  sanan  sisalld,
Jotka ezvit vaikuta

sanaelementin merkitykseen

FrEsh SaRdine

Luokka 29: Sardiinit.

Hieman erikoinen  kirjasinlay,
Joka pysyy kuitenkin suurelta

0Sin tavanomaisena

Flavour and Aroma
Fresh Sardine

Luokka 30: Kahvi.
Luokka 29: Sardiinit.

Perustuu asiaan
jogosonline,
portugalilaiseen
tavaramerkkihakemukseen
nro 406731, jonka INPI

hylkasi.

Erottamiskykyinen

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut
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Kiisin  kirjoitettn  teksts, jota on

tyylitelty siind mddrin, ettei sitd voi

. . o Luokka 30:
Inkea, eli kuvaileva merkitys ei ole (,&” e ! - Kb,
erotettavissa.
Kirjasintyyppz, joka on  riittdvin
tyylittely ja jonka yksittdiset merkit
Luokka 20:

on tulkittavissa eri tavoin.
-v Huonekalujen
"DIY” tarkoittaa "do-it-yourself” m kokoamiseen

eli Ttee-se-itse”, ja se fkatsotaan tarkoitetut
erottamisRyvyttomiksi tyokalusarjat.
sanaelementifesi  niiden  tavaroiden

osalta, joille snojaa haetaan.

Luokka 30:
Kahvi.

Graafisesti suunnitellut kirjaimet.

Joitakin  kirjaimia  on  vaikea FI- AV::R A\ 3 ARCIVI A

tunnistaa.

A2 Yhdistelma virin kanssa

» Tuomioistuimen asiassa C-104/01 Liberte/ antaman tuomion mukaan “on palautettava
mieliin, ettd vaikka vireilld voidaankin valittad tiettyjd mielleyhtymia ja herittad tunteita,
ne kuitenkin luonteensa puolesta soveltuvat huonosti vilittimaan tasmallisia tietoja. Néin
on varsinkin siitd syystd, ettd vareja tavanomaisesti kdytetdan suuressa mairin mainoksissa

sekd tavaroiden ja palveluiden myymisessi niiden vetovoiman takia ilman, etti niilld

» ‘Tuomioistuimen asiassa C-49/02 Heide/berger antamassa alustavassa tuomiossa todetaan
lisiksi, ettd “vireilli ei ole liht6kohtaista erottamiskykyd kuin poikkeuksellisissa

olosuhteissa” (39 kohta).
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» Pelkki yhden virin “lisaidgminen” kuvailevaan/erottamiskyvyttomiin sanaelementtiin joko

itse kirjaimiin tai taustana ei riitd antamaan merkille erottamiskykya.

» Vitien kiytto kaupankiynnissi on yleistd, eikd sitd katsota merkiksi alkuperista.

Ei voida kuitenkaan jittdd huomiotta sitd, ettd virien epitavallinen ja

kohdeyleison helposti muistettavissa oleva sommittelu voi tehdd merkistd

erottamiskykyisen.

Esimerkkeja

Erottamiskyvyton

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Yhden ainoan vérin lisadminen perus-
[ normaalikirjoitukseen (véirilliset

kirjaimet).

Flavour and aroma

Luokka 30: Kahvi.

Yhden ainoan vérin lisaiminen  perus-
[ normaalikirjoitukseen (varillinen tausta

tai kehys).

Luokka 30: Kahvi.

Flavour and aroma

Luokka 30: Kahvi.

Yhden ainoan vérin lisaiminen perus-

[ normaalikirjoitukseen (virilliset reunat).

[Fleveur ane afeomme

Luokka 30: Kahvi.

Yhden ainoan vérin lisaiminen  perus-
[ normaalikirjoitukseen (asteittain

muuttuva vari).

FLAVOUR AND AROMA

Luokka 30: Kahvi.

Tdssa  esimerkissd  monen eri  varin

Luokka 30: Kahvi.
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kdyttaminen  tekstissa  voi  kiinnittid
kuluttajan  huomion, mutta se ei anta
kuluttajaa  erottamaan yhden yrityksen
tavarvita ja/tai palveluja muista, koska
kuluttajat evdt havaitse tiettyd vdrien

sommittelua eivatkd muista sitd.

lavour

aroma

A.3.

Yhdistelma vilimerkkien ja muiden symbolien kanssa

» Yleensi kaupankiynnissd yleisesti kaytettivien valimerkkien tai muiden symbolien

lisidminen ei lisdd erottamiskykyd merkille, jossa on kuvailevia/erottamiskyvyttémid

sanaelementtejd.

Esimerkkeja

Erottamiskyvytén

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Pisteen  tai  tavaramerkkisymbolin

lisddminen el lisad merkin

erottamiskykyd.

FreshSardine,

Luokka 29: Sardiinit.

Perustuu asiaan C-
37/03 P, BiolD.
(katso 72-74 kohta).

Lainausmerkkien lisaaminen ei lisaa

merkin erottamiskykya.

“Flavour and aroma™

Luokka 30: Kahvi.
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A.4. Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylésalaisin jne.)

» Tapa, jolla sanaosat on sijoitettu, voi lisitd merkin erottamiskykyd, jos se pystyy

vaikuttamaan sithen, miten kuluttaja mieltdd sanaosien merkityksen. Toisin sanoen

sommittelun on oltava sellainen, ettd keskivertokuluttaja keskittyy sithen kuvailevan

viestin vilittomén havaitsemisen sijasta. Se, ettd sanaosat on sommiteltu pystysuunnassa,

ylosalaisin tai yhdelle, kahdelle tai useammalle riville, ei yleensd riitd antamaan merkille

rekister6innin edellyttdimaa vihimmiiserottamiskykya.

Esimerkkeja
Erottamiskyvyton
Perustelu Merkki Tavarat/palvelut
Teksti  vihintian  kabdella  rivilli | Flavour Luokka 30: Kahvi.
vasemmalta otkealle luettuna. and

Aroma

Koko teksti on ylisalaisin.

BUWIOTY PUB JNOAB[]

Luokka 30: Kahvi.

Koko teksti on pystysuorassa. T Luokka 30: Kahvi.
:
A
d
A
T
th
a
Erottamiskykyinen
Perustelu Merkki Tavarat/palvelut
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Koko  teksti  esitetian  omaperdisesti. F d Luokka 30: Kahvi.
Erityiskokoonpanolla voidaan vaikunttaa And | n
kuluttajan havaintoon sanaelementeistd. r a a
Flavour v.m
o
L ru
a A
B.  Merkin kuvaelementteji koskevat nikékohdat:

B.1. Yksinkertaisten geometristen muotojen kadytté

» Kuvailevia tai erottamiskyvyttomia sanaelementteji, joihin on yhdistetty yksinkertaisia

geometrisia muotoja, kuten pisteitd, viivoja, katkoviivoja, ympyroitd, kolmioita, neli6ita,
suorakulmioita, suunnikkaita, viisikulmioita, kahdeksankulmiota, puolisuunnikkaita ja
soikioita’, ei yleensi hyviksyti, etenkiin silloin, kun edelld mainittuja muotoja kiytetiin

kehyksena tai rajana.

» Tdmi johtuu siitd, ettd geometrisella muodolla, jonka tarkoituksena on vain alleviivata,
korostaa tai ympyroidd sanaelementtid, ei ole riittivdd vaikutusta merkkiin
kokonaisuudessaan, jotta se antaisi merkille erottamiskyvyn.

» 'Toisaalta geometriset muodot voivat lisiti merkin erottamiskykyd, kun niiden
esittiminen, kokoonpano tai yhdistiminen muiden elementtien kanssa luo yleisen
vaikutelman, joka on riittdvan erottamiskykyinen.

Esimerkkeji
Erottamiskyvytén

3 Luettelo yksinkertaisista geometrisista muodoista ei ole tiydellinen.
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Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Esimerkfked yksinkertaisista geometrisista
muodoista, joita Rdytetiin kehyksend tai
rajana, ei katsota hyviksyttaviksi.

I_.-'_ - —
| |‘ Flavour and aroma

| % &,
o — — i '/

Wy
il
ri

Flavour

and aroma

Flavour
and aroma

Luokka 30: Kahwvi.

Erottamiskykyinen

Perustelu Merkki Tavarat/palvelut
Esimerkkei sellaisten

erottamiskyvyttimien sanaelementtien

erityiskokoonpanosta, Joilla on

Yksinkertainen  geometrinen muoto, joka
tekee merkisti hyvéiksyttivin
kokonaisundessaan,  koska  sind  on
sommiteltu  erityiselld  tavalla se, miten
Sanat ovat pddllekkdin yksinkertaisten
geometristen muotgjen kanssa, ja koska
mnodot ovat subteellisen suuria verrattuna
sanothin, muotoa ei katsota vain sanojen
alleviivanfksekst, — korostamiseksi  ja
ympyriimiseksi,  vaan  niistd  luodaan
Yleinen  vaikutelma, joka on  ritttivin
erottamiskyRyinen. Oletetaan, et
kuvaelementit et ole  esityksid

pakkanksista.

- s

g ~

.
\"“\_‘ //"
Flaviour and aTma

~ -
pae

o

e

-

Luokka 30: Kahvi.
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Esimerkkeid  sellaisista  geometristen
motojen  erityisybdistelmista  kuvatlevien
Sangjen  kanssa,  jotka  antavat
erottaniskyvyn merkille

kokonaisundessaan.

TLuokka 30: Kahvi.

B.2. Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa

sanaelementtiin

» Kun kuvaelementti, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, lisitddn kuvailevaan ja/tai

erottamiskyvyttobmain sanaelementtiin, tavaramerkki voidaan yleensa rekisteroida, mikali

kuvaelementti on kokonsa ja sijaintinsa perusteella selkedsti tunnistettavissa merkissa.

Esimerkkeja

Erottamiskyvytén

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Kirjaimen i padilli olevaa punaista knviota

on vaikea tunnistaa.

Frestt Sandine

Luokka 29: Sardiinit.

Kuvaelementti on niin pieni, ettei sitd voida

tunnistaa.

Flavour and aroma.

Luokka 30: Kahvi.

Erottamiskykyinen

27




) European

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Kuvaelementti on itsessdan
erottamiskyRyinen ja niin suuri, ettd sen

voi tunnistaa koko merkista.

@ Flavour and aroma

Luokka 30: Kahvi.

B.3. Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai silld

on suora yhteys niihin

Yleisend sadntona pelkkd sellaisten osien yhdistelma, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai

palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteréintid on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta

padsaintoisesti itsekin kuvaileva. Pelkkid tallaisten osien liittiminen toisiinsa tekemittd niihin

mitddn tavanomaisesta poikkeavaa muutosta voi saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka

muodostuu yksinomaan merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan kaupankiynnissi kayttda

kuvailemaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (katso vastaavasti C-265/00 Biomild,

39 kohta ja C408/08 P, Color Edition, 61 kohta).

Tillainen yhdistelmd voi kuitenkin olla olematta kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on

riittavan kaukana kyseisten elementtien pelkan yhdistelmin synnyttimasti vaikutelmasta, jolloin

se on enemman kuin osiensa summa (C-265/00 Biomild, 40 kohta).

> Joissakin tapauksissa kuvaelementit koostuvat niiden tavaroiden ja palvelujen esityksestd,

joille rekisterointida haetaan. Kyseistd esitystd pidetddn lihtokohtaisesti kuvailevana ja/tai

erottamiskyvyttomana, kun

— se on todenmukainen kuvaus tavaroista ja palveluista;

— se koostuu tavaroiden ja palvelujen symbolisesta/tyylitellystd kuvauksesta, joka ei

eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden ja palvelujen yleisestd esittimisesta.

Muissa tapauksissa kuvaelementti ei ehkd esitd tavaroita ja palveluja, mutta silld voi silti olla

suora yhteys tavaroiden ja/tai palvelujen ominaisuuksiin. Tallaisessa tapauksessa merkki

katsotaan erottamiskyvyttomiksi, ellei sitd ole tyylitelty riittavasti.
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Esimerkkeji

Seuraavissa esimerkeissa erottamiskyvyttoman/kuvailevan kuvaelementin ja
erottamiskyvyttoman/kuvailevan sanaelementin yhdistelmésti saatavat merkit eivit saa aikaan

vaikutelmaa, joka on enemmain kuin osiensa summa.

Lopputulos on sama tiippumatta siitd, katsotaanko kuva- ja/tai sanaelementit kuvaileviksi tai

erottamiskyvyttomiksi.

Erottamiskyvyton

Perustelu Merkki Tavarat/palvelut

Kuvaileva kuvaelementti + kuvaileva

sanaelementti. *“'""'"""!','( Fresh Sardine

Kuvaelementissda naytetiin sardiinin kuva

Luokka 29: Sardiinit.

Ja siten todenmukainen kuvaus tavarasta.
Kirjaimet (perus/vakio), sanaelementtien
Syjainti, merkin yleinen fkokoonpano tai
muut  elementit  eidt  anna  merkille

vaadittua vabimmdiserottamiskykya.

Kuvaileva kuvaelementti +
erottamiskyvytdn sanaelementti. M From the sea to your plate Luokka 29: Sardiinit.
Kuvaelementissd ndytetiin sardiinin kuva
Ja siten todenmukainen Ruvaus tavarasta.
Kirjasintyyppi perus/ vakio),
sanaelementtien sijoitteln, merkin
kokoonpano yleensd tai muut elementit
ervdat  anna  merkille vaadittna

vahimmaiserottamiskykya.

Erottamiskyvytén kuvaelementti +
. . ] h | Luokka 29: Sardiinit.
erottamiskyvyton sanaelementti. g From the sea to your plate

Kuvacelementissa naytetadn tavanomainen

sardiinipurkki, jota kdytetiin yleisesti
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elinkeinotoiminnassa sardjinien
pakkaamiseen, ja  siten se  koostuu
symbolisesta/ tyylitellysti tavaroiden
kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti
kyseisten tavaroiden yleisestd esityksesta.
Kirjasintyyppi (perus/ vakio),
sanaelementtien Sijoitteln, merkin
kokoonpano yleensd tai muut elementit
eivat  anna  merkille  vaadittna

vahinmmadiserottaniskykya.

Erottamiskyvyton kuvaelementti +
kuvaileva sanaelementti.

Kuvaelementissa naytetin tavanomainen
sardiinipurkki, jota kdytetddan yleisesti
elinkeinotoiminnassa sardjinien
pakkaamiseen, ja  siten  se  koostuu
symbolisesta/ tyylitellysti tavaroiden
kuvanksesta, joka ei eroa huomattavasti
kyseisten  tavaroiden yleisestd esityksestd.
Kirjasintyyppi(perns/ vakio),

sanaelementtien sijoitteln, merkin
kokoonpano yleensd tai muut elementit
eidat — anna  merkille vaadittua

vahimmaiserottamiskykya.

g Sardines

Luokka 29: Sardiinit.

Kuvaelementti ei esita palveluja, mutta
silld on kuitenkin suora yhteys palvelujen
ominaisunksiin. Merkkid ei ole tyylitelty

riittavdsti.

i

% PEST CONTROL SERVICES

Luokka

37:

Tuholaistorjuntapalvelut.

Erottamiskykyinen

Perustelu Merkki

Tavarat/palvelut

30




) European

Poikkens: erityinen Luokka 29: Sardiinit.

yhdistelmil kokoonpano (kahden - -
—

[ resh Sardjne

kuvailevan/ erottamiskyvyttimin
elementin  yhteinen  yleinen

erottamiskyky).

Kayttamalla sardiineja
kirjaimina F ja i tilla merkilld
lnodaan  vaikutelma,  jossa
merkki on  rittdvin  Rankana
pelkisti

erottamiskyvyttomien| kuvailevien
kuva-  ja sanaelementtien
Inomasta  vaikutelmasta ja  on

enemman kuin osiensa summa.

Erottamiskykyinen kuvaelementti

) ) Luokka 29: Sardiinit.
+ kuvaileva sanaelementts.

Kuvaelementti koostun Fresh Sardine
kavelevisti kalanruodosta ja on
siten symbolinen/ tyylitelty knvans
tavarasta, Joka eroaa

huomattavasti kyseisten

tavaroiden yleisestd esityksestd.

Kuvacelementilla on suora yhteys

Luokka 37:
palvelujen ominaisunksiin, mutta

merkki on riittavin tyylitelty. @ P Es.r Com-RoL SERVICES Tuholaistorjuntapalvelut.

B.4. Kuvaelementti on kaupankdynnissdyleisessd kdytossa
tavaroista ja/tai palveluista, jotka ovat hakemuksen

kohteena
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» Tavaroihin ja/tai palveluihin liittyvit kuvaelementit, joita kidytetidn yleisesti tai jotka ovat

tavanomaisia kaupankiynnissd ja joille haetaan rekisteréintid, eivit lisid koko merkin

erottamiskykya.

Esimerkkeji

Erottamiskyvyton

Perustelu

Merkki

Tavarat/palvelut

Kohdeyleiso  ymmadrtiisi  hakemuksen
kohteena  olevan  merkin  selkedksi  ja
suoraksi  osoitukseksi  laadusta  eikd

ilmoitukseksi tavaroiden alkuperdista.

Kuvaelementissa  ei  ole  huomiota

herdttdvid, epatavanomaisia tai

omaperdisid  piirteita; sen ndkee vain

Yleisend merkkind, Jota
keskivertoknluttaja el pidi
erottamiskyRyisend.

S{SUALTY)

Flavour
and aroma

Luokka 30: Kahwvi.

Vrillisia hintalappuja kéytetidn yleisesti
kaupankdynnissi kaikenlaisissa
tavaroissa, eikd  Ryseisten  kuvailevien

sanaelementtien yhdistelmad riitd antamaan

merkille erottamiskykya.

&

//'
o

Luokka 29: Sardiinit.

Perustuu asiaan T-

122/01, Best Buy (katso
33 kohta).

Hintalaput — ovat  yleisesti  kdytossd
kanpankdynnissd kaikenlaisissa
tavaroissa.

Flavour = /=
and aroma “.

Luokka 30: Kahvi.
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Oikenden  vaakaa  kaytetiin  yleisest; | VEGAL ADVICE SERVICES Luokka 45: Oikeudelliset

oikendellisissa palveluissa. palvelut.

C.  Arviointiperusteiden yhdistimisen vaikutus erottamiskykyyn.

»  Yhdistelmi kuva- ja sanaclementeista, joilla ei yksinddn katsota olevan erottamiskykyd, ei

tavallisesti anna merkille erottamiskykya.

» Kyseisten elementtien yhdistelmd kokonaisuutena tarkasteltuna voitaisiin kuitenkin
havaita alkuperad ilmaisevana merkkind esittimisen ja kokoonpanon vuoksi. Tisti on
kyse, kun yhdistelma saa aikaan yleisen vaikutelman, joka on riittivin kaukana

sanaelementin aikaansaamasta kuvailevasta/erottamiskyvyttomaista viestista.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkeji, joissa kaikissa on yhdistelmid yhteisen kiytainnon
asiakirjan aiemmissa osissa arvioiduista yksittdisistd kriteereistd. Yhdistelmit punaisessa
sarakkeessa ovat sellaisia, joiden ei voida katsoa olevan erottamiskykyisid niiden
yksinkertaisuuden ja/tai yleisen luonteen vuoksi. Siti vastoin yhdistelmit vihredssd

sarakkeessa katsotaan erottamiskykyisiksi.
Esimerkkeja:

Merkiltd  edellytetddan vahimmaiserottamiskykyd, jotta se voitaisiin rekisteréida.
Asteittainen ldhestymistapa pyrkii kuvaamaan, missid tuo vidhimmiisraja on. Seuraavat

esimerkit sisaltdvat elementtejd, jotka lisddvit merkin erottamiskykyd (edettdessd
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vasemmalta oikealle), ja merkkejd on kokonaan erottamiskyvyttomistd (punainen sarake)

kokonaan erottamiskykyisiin (vihrei sarake)®.

4 Merkeissd, joissa lukee ”Flavour and aroma”, haetaan suojaa kahville luokassa 30, ja merkeissi, joissa lukee ”Fresh sardine”

haetaan suojaa sardiineille luokassa 29.
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Rivi 1:

Ensimmiisessi esimerfkissa vasemmalta oikealle on yhdistetty perus-| vakiokirjasintyyppi, yksi lihavoitu
sana_ja sanaelementtien sijoitteln. Senraavassa tapauksessa punaisen vérin lisddaminen voi lisatd hieman
erottamiskyRyd, mutta yhdistelmd (eli vakiokirjasintyyppi, sanaelementtien sijoittelu ja yksi viri) ei vield
saa atkaan erottamiskykyistd merkkia. Kolmannessa esimerkissa useat vdrit lisddvat hieman
erottamiskyRyd, mutta esitys ja kokoonpano eivdt vieldkddn lno yleisvaikutelmaa, joka on riittdvin
kaukana Ryseisten elementtien yksinkertaisen yhdistelmdin aikaansaamasta vaikutelmasta. NMydskddn
kuluttajat eivdt pysty muistamaan monia vérejd ja niiden jarjestysta. Neljannessd esimerkissd yhdistyvit
perus-/ vakiokirjasintyyppi, - sanaelementtien  sijoittelu/ koko sekd kaksi wvirid, mutta se jidi

erottamiskyvyttimaksi.

Kuvaelementtien yhdistelmi  kahdessa erottamiskykyisessd  esimerkissd oikealla  puolella  voidaan
kokonaisuutena katsoa alkuperan merkiksi, koska merkin esittaminen ja kokoonpano luovat
visuaalisen — vaikutelman, joka on  riittdvin  kankana kabden  sanaelementin - vilittamaisti

kuvailevasta/ erottamiskRyvyttomasta viestista.

Rivi 2:

Vasemmalta oikealle timdn sarjan kahdessa ensimmiisessi esimerkissa on yhdistetty yksinkertaisia
geometrisia  kuvioita, joita  kdytetddn  kehyksind  (suorakulmio ja  soikio), sekd  perus-
[ vakiokirjasintyyppi. Niiden jilkeen perus-/vakiokirjasintyyppi on yhdistetty ympyrdan, vériin ja
sanaelementtien sijoittelunn. Seuraavassa esimerkissa yhdistyvat epdsaannollinen perus-| vakiokirjasin,
Sanaelementtien sommittelu kulmikkaaseen suorakulmioon ja viri. Mikdin kolmesta esimerkistd ei saa
aikaan yleistd vaikutelmaa, joka on rittdvin kankana Ryseisten elementtien yksinkertaisen

yhdistelman aikaansaamasta vaikutelmasta.

Oikeassa sarakkeessa muotojen tarkoitukselliset yhdistelmit virin ja sanaelementtien yhdistelmidssd
Saavat aikaan visuaalisen vaikutelman, joka on riittavin kankana sanaelementtien vilittamdstd
kuvailevasta/ erotuskyvyttomisti viestista. Téamd mahdollistaa, sen etti esittamisen ja kokoonpanon

vHoksi merkki voidaan kokonaisuntena katsoa alkuperdnmerkiksi.



Rivi 3:
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Sarjan  ensimmiisessa  esimerkissa on  tavaran todemmukainen fuvaus yhdistettynd  kabteen
peruskirjasintyyppiin ja tekstin tehosteisiin. Seuraavaan esimerkkiin sisaltyvat lisiksi sanaelementtien
sijoittelu ja vari. Sen jilkeen yhdistelmdan on lisdtty geometrinen fuvio. Viimeisessa esimerkissia on
hivenen tyylitelty kirjasintyyppi, joskin yhd sunrelta osin tavanomainen. Mikddn ndistd esimerkeistd ei

Ino  visnaalista vaikutelmaa, joka on rittivin  kaukana kuvailevalle viestille ominaisesta

Otkealla  puolella — merkkien  esittaminen — ja  kokoonpano — antavat — merkeille  vaaditun
vahimmadiserottamiskRyvyn; esimerkissd ddarimmadisend oikealla on sellainen tunnistettava kuvaelementts,

Joka on itsessddn erottamiskyRyinen.
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