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EU-tavaramerkki nro 9045311

EU-tavaramerkki nro 10397016

VOLVD

EU:ssa voimassa oleva kansainvalinen rekisterdinti nro 1273131

EU:ssa voimassa oleva kansainvalinen rekisterdinti nro 1273130
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PAATOS:

Perustelut:

Patentti- ja rekisterihallitus hylkaa vaitteen.

Numerolla 267897 rekisteroity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki)
kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan tavaramerkit
nrot 29656 VOLVO, 66239 VOLVO ja EU-tavaramerkki nro 2361087
VOLVO. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa vaitteentekijan tavaramerkkeihin tavaroiden
kohderyhméassa, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvojen osia
hankkivista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sinisessa
ympyrassa olevasta hopeanvarisesta kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja
hopeanvarinen teksti V-WHEELS. Vaitteentekijan merkit muodostuvat
sanasta VOLVO. Merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti taysin erilaiset.
Lisaksi tavaramerkkiin sisaltyva sana WHEELS tarkoittaa pyoraa, kun
toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen
kohdeyleisén kannalta ymmarrettavaa merkitysta. Merkkien
merkityssisaltda ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden
tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja
mielleyhtymaa vaitteentekijan merkkeihin VOLVO.

Numerolla 267897 rekisteroity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki)
kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan EU-
tavaramerkki nro 10397016 VOLVO (kuviomerkki). Tavaramerkin ei
kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa vaitteentekijan
tavaramerkkeihin tavaroiden kohderyhmassa, joka muodostuu
tavanomaisista ajoneuvojen osia hankkivista keskivertokuluttajista.
Tavaramerkki muodostuu sinisessa ympyrassa olevasta hopeanvarisesta
kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvarinen teksti V-WHEELS.
Vaitteentekijan merkki muodostuu sinisella kirjoitetusta sanasta VOLVO.
Merkissa kaytetty kirjasinlaji ei ole erityisen omintakeinen, eika merkissa
olevat V-kirjaimet erotu omiksi, mieleenpainuviksi elementeiksi. Vaikka
tavaramerkkiin sisaltyvat V-kirjaimet ovat samankaltaisia kuin
vaitteentekijan merkkiin sisaltyvat V-kirjaimet, muodostavat merkit
visuaalisesti ja foneettisesti taysin erilaiset kokonaisuudet. Lisaksi haltijan
tavaramerkkiin sisaltyva sana WHEELS tarkoittaa pyoraa, kun toisaalta
sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisén
kannalta ymmarrettavaa merkitysta. Merkkien merkityssisaltéa ei siten voi
verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS
(kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja mielleyhtymaa vaitteentekijan
merkkiin VOLVO (kuviomerkki).

Numerolla 267897 rekisterdity tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki)
kattaa luokan 12 osalta samoja tavaroita kuin vaitteentekijan tavaramerkki
nro 66240 VOLVO (kuviomerkki), EU-tavaramerkit nrot 484522 VOLVO
(kuviomerkki) ja 9045311 VOLVO (kuviomerkki) seka kansainvaliset
rekisterdinnit nrot 1273131 VOLVO (kuviomerkki), 1274024 VOLVO
(kuviomerkki), 1273959 VOLVO (kuviomerkki) ja 1273130 VOLVO
(kuviomerkki). Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa vaitteentekijan tavaramerkkeihin tavaroiden
kohderyhmassa, joka muodostuu tavanomaisista ajoneuvojen osia
hankkivista keskivertokuluttajista. Tavaramerkki muodostuu sinisessa
ympyrassa olevasta hopeanvarisesta kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja
hopeanvarinen teksti V-WHEELS. Vaitteentekijan merkit muodostuvat
pyOreasta Mars-symbolista (ympyra ja siité ylaoikealle tydntyva nuoli),
jonka keskella on horisontaalinen palkki, jossa lukee VOLVO. EU-
tavaramerkissa nro 9045311 Mars-symbolin taustalla on viela vinossa
oleva palkki. Horisontaalinen palkki on merkeissa joko hopea tai valkoinen
ja teksti VOLVO musta tai tummansininen, tai negatiivina palkki musta tai
tummansininen ja teksti VOLVO valkoinen. Merkeissa kaytetty kirjasinlaji ei
ole erityisen omintakeinen, eikd merkeissa olevat V-kirjaimet erotu omiksi,
mieleenpainuviksi elementeiksi. Vaikka tavaramerkkiin sisaltyvat V-
kirjaimet ovat samankaltaisia kuin vaitteentekijan merkkeihin sisaltyvat V-
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kirjaimet, muodostavat merkit visuaalisesti ja foneettisesti téysin erilaiset
kokonaisuudet. Lisaksi haltijan tavaramerkkiin sisaltyva sana WHEELS
tarkoittaa pyoraa, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole
suomalaisen kohdeyleisdn kannalta ymmarrettavaa merkitysta. Merkkien
merkityssisaltda ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden
tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ei aiheuta sekaannusvaaraa ja
mielleyhtymaa vaitteentekijan VOLVO -kuviomerkkeihin.

Vaitteentekija on todennut, ettd VOLVO -sanamerkki on tullut Suomessa
laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin
mukaisesti. Virasto katsoo, etta vaitteessa esitetyn aineiston ja laajalti
tunnettujen tavaramerkkien luetteloon tehdyn merkinnan nro 2017002
perusteella sanamerkin VOLVO voidaan katsoa olevan Suomessa laajalti
tunnettu tavaramerkki. Haltijan tavaramerkki muodostuu sinisessa
ympyrassa olevasta hopeanvarisesta kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja
hopeanvarinen teksti V-WHEELS. Vaitteentekijan laajalti tunnettu merkki
muodostuu sanasta VOLVO. Merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti taysin
erilaiset. Lisaksi haltijan tavaramerkkiin sisaltyva sana WHEELS tarkoittaa
pyOraa, kun toisaalta sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen
kohdeyleison kannalta ymmarrettavaa merkitysta. Merkkien
merkityssisaltda ei siten voi verrata. Kokonaisuutena arvioiden
tavaramerkki V V-WHEELS (kuviomerkki) ja laajalti tunnettu merkki
VOLVO eroavat toisistaan oleellisesti. Rekisterdinnille ei siten ole
tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaista estetta.

Vaitteentekija on myds todennut, ettd VOLVO kuviomerkki, joka
muodostuu hopeanvarisesta Mars-symbolista, jonka keskella on
tummansininen horisontaalinen palkki ja valkoisella teksti VOLVO, on tullut
Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi tavaramerkkilain 6 § 2
momentin mukaisesti. Virasto katsoo, ettd vaikka vaitteentekija on
osoittanut, ettd VOLVO kuviomerkkia on kaytetty, ei virastoon toimitettu
aineisto osoita, ettd merkki olisi laajalti tunnettu. Virasto toteaa myds, etta
vaikka VOLVO -kuviomerkin todettaisiin tulleen laajalti tunnetuksi ei talla
ole asiassa merkitysta, silld merkit eroavat toisistaan oleellisesti.
Tavaramerkki muodostuu sinisessa ympyrassa olevasta hopeanvarisesta
kirjaimesta V, jonka alla on sinisen ja hopeanvarinen teksti V-WHEELS.
Vaitteentekijan merkki muodostuu hopeanvarisestd Mars-symbolista, jonka
keskelld on tummansininen horisontaalinen palkki ja valkoisella teksti
VOLVO. Merkissa kaytetty kirjasinlaji ei ole erityisen omintakeinen, eika
merkissa olevat V-kirjaimet erotu omiksi, mieleenpainuviksi elementeiksi.
Vaikka tavaramerkkiin sisaltyvat V-kirjaimet ovat samankaltaisia kuin
vaitteentekijan merkkiin sisaltyvat V-kirjaimet, muodostavat merkit
visuaalisesti ja foneettisesti taysin erilaiset kokonaisuudet. Lisaksi
tavaramerkkiin sisaltyva sana WHEELS tarkoittaa py6raa, kun toisaalta
sanalla VOLVO (=esp. suolikierre) ei ole suomalaisen kohdeyleisén
kannalta ymmarrettavaa merkitysta. Merkkien merkityssisaltéa ei siten voi
verrata. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki V V-WHEELS
(kuviomerkki) ja VOLVO (kuviomerkki) eroavat toisistaan oleellisesti.
Rekisterdinnille ei siten ole tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaista
estetta.

Vaitteentekija on vaitteessaan todennut, etta haltijan merkin hallitseva ja
erottamiskykyinen osa on tyylitelty, hopeinen V-kirjain ja vaitteentekijan
merkkien hallitseva ja erottamiskykyinen osa on sana VOLVO ja
kuviollisten merkkien osalta erityisesti sanan VOLVO V-kirjaimet. Virasto
toteaa, etta kaikki kirjaimet ovat VOLVO -merkeissa kirjoitettu yhta suurina
ja samalla, yksinkertaisella kirjasinlajilla. V-kirjaimet eivat millaan tavalla
erotu sanasta erillisina elementteina. N&in ollen, sekd sanamerkkien etta
kuviomerkkien osalta vaitteentekijan merkkien hallitseva ja
erottamiskykyinen osa on sana VOLVO kokonaisuudessaan, eika
pelkdstdan sanaan sisaltyvat tietyt kirjaimet.

Vaitteentekija on vaitteessaan myds viitannut sanan VOLVO vahvaan
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erottamiskykyyn. Virasto toteaa, ettad vaikka VOLVO on sana, joka on
vahvasti erottamiskykyinen, ei pelkan V-kirjaimen voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa sanakokonaisuuteen VOLVO.

Vaitteentekija on toimittanut virastoon merkkien valisen sekaannusvaaran
ja mielleyhtyman tueksi naytténa markkinatutkimusyhtié TNS Kantarin
tekeman kyselytutkimuksen. Tutkimuksen perusteella 32 % (yhteensa
1105 henkil6a) yhdisti numerolla 267897 ajoneuvojen pyorille ja
autonpydrien vanteille rekisterdidyn merkin Volvoon. Virasto toteaa, etta
tutkimuksesta iimenee myds ettéd 66% vastaajista ei ole osannut yhdistaa
merkkia mihinkaan tiettyyn yritykseen. Enemmisto vastaaijista ei siten ole
yhdistanyt merkkia Volvoon.

Vaitteentekija on esittanyt, etta haltija tosiasiallisesti kayttaa kaupallisesti
tavaramerkkia, joka muodostuu pelkasta sinisessa ympyrassa olevasta
hopeanvarisesta kirjaimesta V, ilman tekstia V-WHEELS. Virasto toteaa,
etta vireilld olevassa vaiteasiassa arvioidaan ainoastaan rekisteroitya
merkkikokonaisuutta, eikd asiassa ole merkitysta silla, miten haltija
tosiasiallisesti merkkia kayttaa.

Vaitteentekija on vaitteessdan myds kertonut, ettd Volvo on aiemmin
kayttanyt vanteidensa tunnuksena sinisessa ympyrassa olevaa
hopeanvarista V-kirjainta, joka on kdytdnndéssa sama kuin tunnus mita
haltija on tosiasiallisesti kayttanyt vanteissaan. Vaitteentekija on kertonut,
ettd Volvo kaytti kyseista V-merkkia vuosina 1960-1980. Vaitteentekija ei
ole nayttanyt, ettd V-merkkia kaytettaisiin edelleen tai ettd V-merkki olisi
tana paivana tunnettu Volvon tunnusmerkkina. Virasto toteaa, etta silla etta
vaitteentekija on l1ahes kaksikymmenta vuotta sitten kayttanyt V-merkkia ei
ole tdssa vaiteasiassa merkitysta.

Vaitteentekija on vaitteessaan viitannut Ruotsin ja Norjan virastojen
paatoksiin koskien haltijan identtisten tavaramerkkien
rekisterdintipaatosten kumoamista Ruotsissa ja Norjassa. Haltija toisaalta
on vastineessaan viitannut EUIPO:n vaiteosaston sekda EUIPO:n neljannen
valituslautakunnan antamiin paatoksiin, joissa vaitteentekijan merkkeja ei
ole pidetty esteena haltijan identtiselle EU-tavaramerkille. Virasto toteaa,
ettd muiden virastojen paatdkset eivat sido Patentti- ja rekisterihallitusta,
mutta ne voidaan ottaa huomioon paatoksenteossa. EUIPO:n edella
mainituissa paatdksissa sekaannusvaara-arvio on pitkalti saman
sisaltdinen kuin viraston ylla tekema sekaannusvaara-arvio. Virasto toteaa
myds, ettd EUIPO:n vaiteosasto ja EUIPO:n valituslautakunta ovat
paatoksissdan todenneet, etta koska merkit ovat erilaisia haltijan merkin ei
voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa vaitteentekijan merkkeihin,
vaikka vaitteentekijan merkkien katsottaisiin olevan laajalti tunnettuja.

Vaitteentekija on lisaksi esittanyt, etta haltijan pyrkimyksena on hyoétya
Volvon merkkien maineesta ja erottamiskyvysta ja on viitannut haltijan
aiempiin tavaramerkkihakemuksiin, joiden pyrkimyksena on jaljitella
rekisterdityja tavaramerkkeja. Vaitteentekija olisi ndin ollen tehnyt
hakemuksen tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan mukaisesti
vilpillisessa mielessa. Virasto katsoo, ettd koska tavaramerkki V V-
WHEELS (kuviomerkki) ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta
sekaannusvaaraa ja mielleyhtymaa vaitteentekijan VOLVO sana- tai
kuviomerkkeihin, ei rekisterdinnille ole myoskaan tavaramerkkilain 14 § 1
momentin 8 kohdan mukaista estetta.
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Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 ja 8 kohta, 6 § 1 ja 2 momentti

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Pirjo Aro-Helander
Toimistopaallikkd

Sara Henriksson
Lakimies

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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