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Tyo6- ja elinkeinoministeridlle

Ty06- ja elinkeinoministerio asetti 28 paivand maaliskuuta 2011 tydryhméan pohti-
maan tavaramerkkilain muutostarpeita. Tyoryhméan tehtavana oli selvittaa ja val-
mistella tavaramerkkilainsdddadnnén uudistamista sen ajanmukaistamiseksi sekéd
ottaa soveltuvilta osin huomioon pohjoismainen oikeuskehitys.

Tyoryhmaén jaseniksi nimettiin lakimies Anne Horttanainen Keskuskauppakama-
rista, erityisasiantuntija Jussi Karttunen oikeusministeriostd, apulaisjohtaja Kris-
tiina Nyman Patentti- ja rekisterihallituksesta, dosentti Max Oker-Blom Hanken
School of Economicsilta, Senior Legal Counsel Pekka Salomaa Nokia Oyj:st4, asian-
ajaja Sami Sunila Roschier Asianajotoimistosta seka asiantuntija Riikka Tahtivuori
Elinkeinoeldamén keskusliitosta. Tyoryhmén puheenjohtajana toimi neuvotteleva
virkamies Mikko Huuskonen tyo- ja elinkeinoministerigstd. Tyoryhmén sihteerina
toimi hallitussihteeri Teija Miller 28.3.2011-31.4.2012 ja 1.5.2012-30.6.2012 ylitarkas-
taja Mika Kotala, molemmat tyo- ja elinkeinoministeriosta. Mikko Huuskosen siir-
ryttya Euroopan komission palvelukseen 1.10.2011-1.3.2012, puheenjohtajana toimi
1.10.2011 lukien Max Oker-Blom.

Ty0- ja elinkeinoministerid pidensi 30 paivdnad marraskuuta 2011 tekemalldan
paatoksella tyoryhméan madraaikaa 30 paivaan kesdkuuta 2012 saakka. Tyoryhma
on kokoontunut toimikautensa aikana 17 kertaa.

Tyoryhma teetti tavaramerkkien kayttajille ja asiamiehille suunnatun kyselyn,
jossa tiedusteltiin tavaramerkkijarjestelmén toimivuutta nykyisellaan seka mahdol-
lisia kehittdmistarpeita. Kyselyn kdytdnnon toteutuksesta vastasi Elinkeinoelaméan
keskusliitto EK. Lisdksi tyo- ja elinkeinoministerio tilasi IPR University Centerilta
tyoryhman kayttoon pohjoismaisen vertailun. Kayttajakysely ja pohjoismainen ver-
tailu ovat tyéryhmén muistion liitteina.

Tyoryhma on keskittynyt 1dhinna tavaramerkkilain 1 luvun uudistamistarpeiden
selvittimiseen. Taman mukaisesti tyoryhméan muistio sisaltaa pasasiallisesti kuva-
uksen lain 1 luvun nykytilasta seka tyéryhmén arvion ja kannanotot luvun uudista-
miseksi. Lisdksi tydryhma on kasitellyt yksittdisid muita kysymyksia.

Tyoryhmén keskeisimmaét ehdotukset liittyvat tavaramerkkilain 1 luvun uudis-
tamiseen, tavaramerkkirekisterdintien estetutkimuksen siilyttdmiseen nyky-
muodossaan sekd tavaramerkkirekisterdintien hallinnollisen kumoamisen
mahdollistamineen.



Saatuaan tydnsé valmiiksi tyéryhmé luovuttaa muistionsa kunnioittavasti tyo- ja
elinkeinoministericlle.

Helsingisséd 26 paivana syyskuuta 2012

Max Oker-Blom
Anne Horttanainen Mikko Huuskonen
Jussi Karttunen Kristiina Nyman
Pekka Salomaa Sami Sunila

Riikka Tahtivuori

Mika Kotala
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1 Johdanto

1.1 Aineettomia oikeuksia Koskeva strategia

Valtioneuvoston periaatepddtds aineettomia oikeuksia koskevasta strategiasta
annettiin 26.3.2009, ja se pohjautui TEM julkaisuun 37/2008 "IPR tehokkaaseen
kayttoon! Aineksia teollis- ja tekijanoikeuksien strategiaan’. Strategiassa painote-
taan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten IPR-oikeuksien kaupallistamis- ja
suojaamismahdollisuuksia. Silla on laajalle ulottuva vaikutus, koska immateriaali-
oikeudet muodostavat yha suuremman osuuden keskimaaraisesta yritysvarallisuu-
desta. Vuoteen 2015 mennessi saavutettavia tavoitteita ovat muun muassa innovatii-
visuuteen kannustava joustava lainsdddantojarjestelmé, joka mahdollistaa immate-
riaalioikeuksien hyodyntamisen globaalissa ymparistossa. Yhden strategian toimen-
piteistd muodostaa kansallisen tavaramerkKkilain (7/1964) tarkistaminen. Pa4dminis-
teri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 22.6.2011 paatettiin jatkaa strategian toteut-
tamista ja uudistaa strategian toimenpideohjelma toimintaympéristdssa tapahtunei-
den muutosten ja hallituksen painopisteiden pohjalta.

1.2 Selvityksen tausts, toteutustapa ja
tavoitteet

Tyo- ja elinkeinoministerio asetti 28.3.2011 tyoryhmaén selvittdimaén tarvittavia saa-
ddsmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Ryhdyttydan kartoittamaan
uudistustarpeita tyoryhma havaitsi, etta kiireellisin uudistustarve liittyi tavaramerk-
kidirektiivin kansallisen implementoinnin jalkeisen Euroopan unionin tuomioistui-
men oikeuskdytdnnén huomioon ottamiseen. Nidin tydskentely paatettiin rajata
péaasiallisesti 1 luvun tarkasteluun ja ajanmukaistamiseen, vaikka myos muuta-
mia muita esiin nousseita kysymyksia on arvioitu. Tyoryhman selvityksen tueksi
on myos kysytty alan toimijoiden kantoja tarkasteltaviin kysymyksiin seka vertailtu
tavaramerkkilainsdddéntoa Pohjoismaissa.

Muistio on jaettu viiteen lukuun. Téassa johdantoluvussa taustoitetaan selvitysté,
kédyd&dan lapi tavaramerkin tehtévia seké asiaan liittyva lainsdadanto ja kansainva-
liset sopimukset. Toisessa luvussa kartoitetaan tavaramerkkilain 1 lukua koskeva
oikeustila. Tarkoituksena on kuvata lahtttilanne ja luoda pohja muutostarpeiden
késittelylle. Kayttajakyselyn ja pohjoismaisen vertailun tulokset kadydaan lyhyesti
lapi 3 ja 4 luvuissa. Varsinainen arvio vallitsevasta oikeustilasta, nykyisistd saadok-
sistd ja kehityskohteista tehddan 5 luvussa. Luvussa esitetddn myos teemoittain
tyoryhmén ehdotukset lain muuttamiseksi. Muistion liitteend on tyéryhmén ehdo-
tus uudeksi 1 luvuksi sekd muutamiksi muiksi tavaramerkkilain pykéliksi (Liite 1),



tavaramerkkijarjestelmén toimivuutta koskeva selvitys (Liite 2) sekd pohjoismaisten
tavaramerkkilakien vertailu (Liite 3).

Tyoryhman tavoitteena on tuoda esiin ensisijaisesti lain 1 lukuun liittyvat ongelma-
kohdat ja uudistustarpeet seka esittda konkreettisia ehdotuksia lain muuttamiseksi.

1.3 Tavaramerkin tehtavat

Tavaramerkkeja kéytetaan erottamaan myytavaksi tarjottavia tai muutoin elinkeino-
toiminnassa liikkeeseen laskettavia tavaroita tai palveluja toisten tavaroista tai pal-
veluista. Tavaramerkkien kayttd tuotteiden tunnuksena lahtee kéytdnnon tarpeesta.
Niiden olemassaolo hyddyttaa yritysten lisdksi myos kuluttajaa. lman tavaramerkkeja
kuluttajan olisi hankalampaa havaita tuotteiden vélisié eroavaisuuksia, jotka liittyvat
esimerkiksi hintaan, laatuun ja hyédykkeiden muihin ominaisuuksiin. Tavaramerkki
on modernin markkinatalouden ja yritysten vélisen kilpailun peruselementti. Tama
johtuu osin sen merkityksestd kuluttajille heidan tehdessdan ostopaatoksia.

Oikeuskirjallisuudessa viitataan tavallisesti tavaramerkin tehtéviin tai funktioi-
hin. Osa niista tavaramerkin funktioista on saanut merkitystd myos kansallisten
tuomioistuinten sekd Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeudellisessa arvi-
oinnissa, kun taas toiset kuvaavat ainoastaan tavaramerkin tosiasiallisia tehtavia
tai vaikutuksia. EUT on muun muassa ratkaisussa C-206/o1 Arsenal todennut, ettd
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa, jos samanlaisen merkin
kayttaminen ei voi aiheuttaa vahinkoa millekd4n tavaramerkin tehtévistd (Samoin
C-2/o0 Holterhoff, C-487/07 L'Oréal SA). Seuraavassa tavaramerkin teht4via tullaan
tarkastelemaan sen eri funktioiden kautta.

Erottamisfunktio

Tavaramerkin perinteisend tehtdavana pidetdan tuotteen tai palvelun yksiloimista,
ts. sen erottamista muista tuotteista tai palveluista. Tall6in puhutaan tavaramer-
kin erottamisfunktiosta. Erottamisfunktio korostuu myos tavaramerkkilain (TMerk-
kil) 1 §:ssd. Tavaramerkkien olemassaolo lihtee alun perin tuotteen yksiléimisen
tarpeesta. Tietyn tunnuksen kiyttdminen on ldhtokohtaisesti helpoin tapa tuottei-
den erottamiseksi markkinoilla. Se auttaa kuluttajaa tekem&an nopeita rationaalisia
kulutuspaatoksia ja loytaméaan uudelleen aiemmin ostamansa tuotteen, johon han
usein yhdistaa tietyn laatuodotuksen.

Alkuperafunktio

Alkuperafunktio liittyy ldheisesti erottamisfunktioon. Tavaramerkki viittaa tuot-
teiden anonyymiin lahteeseen. Kaytannossa tuotteet, joita markkinoidaan samalla
merkilla, eivat valttamaétta ole perdisin samalta valmistajalta. Mahdollisesta merkin
luovutuksesta tai lisensiointijdrjestelystd huolimatta alkuperafunktion voidaan kat-
soa toteutuvan, koska merkin haltijalla on intressi sdilyttda tuote ominaisuuksiltaan
alkuperaisen mukaisena.
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Seka kansallisessa ettd EUT:n oikeuskéytdnnossa alkuperafunktiota on pidetty
tavaramerkin keskeisimpéna tehtdvana. Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan KKO
2005:143 ettd tavaramerkkeja suojataan lahtokohtaisesti sellaiselta sekoitettavissa
olevien merkkien kaytolta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin
tehtéaville ja erityisesti sen keskeiselle tehtévalle eli alkuperdn takaamiselle. Mika
tahansa kaytto elinkeinotoiminnassakaan ei siis valttdmatta loukkaa tavaramer-
kin haltijan yksinoikeutta. Kanta vastaa EUT:n omaksumaa tulkintaa (mm. C-39/97
Canon). Alkuperafunktio liittyy laheisesti myos erottamiskyvyn arviointiin (ks. 2.2.).

Garantiafunktio

Garantiafunktiolla ymmarretdan viitattavan siihen, ettd tavaramerkin tulisi taata
samalla merkilla varustettujen tuotteiden laadullinen samanlaisuus. Garantiafunk-
tiosta ei ole mainintaa tavaramerkkilaissa, eikd merkin haltijalla ole oikeudellisesti
katsoen myoskadn velvollisuutta huolehtia tuotteiden tasaisesta laadusta. Kulut-
taja voi aina halutessaan muuttaa kulutuskayttaytymistaan. On kuitenkin luonnol-
lista, ettd tuotteen hyviaksi havaittu laatu johtaa usein merkkitavarauskollisuuteen,
joka taas edesauttaa tuotteen ostajakunnan sailyttadmista seké kasvattamista. Tasta
syystéa yritykset pyrkivat kaytannossa takaamaan tuotteensa laadun etenkin sen
tuoman Kkilpailuedun vuoksi.

Kilpailufunktio

Kilpailufunktio tarkoittaa, ettad tavaramerkki on yksi niista keinoista, joilla kilpaileva
tuote pyritddn syrjayttamaan. Kilpailufunktiossa yhdistyvit jo edelld kéasitellyt funk-
tiot. Kun kuluttaja kykenee merkin perusteella erottamaan tuotteet markkinoilla,
héan odottaa yleensi tuotteen olevan myds samaa alkuperd tai vdhintd4n samaa
laatutasoa muiden saman merkin kattamien tuotteiden kanssa. Kuluttajan ollessa
tyytyvdinen valitsemaansa tuotteeseen, han todennékoisesti ostaa sen myos uudel-
leen, jolloin syntyy ns. merkkitavarauskollisuus. Nain erottamis-, alkupera- ja garan-
tiafunktioiden yhdistelméan seurauksena tavaramerkille syntyy kilpailufunktio, jol-
loin samaa tuotetta tarjoavien kilpailevien elinkeinonharjoittajien markkinoilla toi-
mimista voidaan laillisin keinoin vaikeuttaa. Kilpailijan on vaikea muuttaa kulutta-
jan ostokayttaytymistd, kun merkkitavarauskollisuus on syntynyt. Tavaramerkista
pyritddn tekeméan symboli, jonka avulla edistetddn tuotteen markkinointia.

Mainos- tai kommunikaatiofunktio

Tavaramerkki yhdistda mainonnan ja sen tuotteen, jota mainostetaan. Tuotetta myy-
déén ja mainostetaan pitkalti juuri tavaramerkin avulla, ja sen on todettu olevan tar-
koituksenmukainen viline tuotteen positiivisen imagon rakentamisessa. Laajamit-
taisen mainonnan yleistymisen vuoksi tavaramerkin olemassaolo on usein valtta-
méatontd, jotta mainonnan ja mainostettavan tuotteen yhdistdminen toisiinsa olisi
kuluttajalle mahdollisimman helppoa. Mainonnan avulla tavaramerkki voi saavuttaa
tietyn imagon, joka saattaa tehda tuotteesta haluttavan niin, ettd merkki itsessdan
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vetdd kuluttajia puoleensa. T4lloin tavaramerkin mainosfunktion merkitys koros-
tuu varsinkin erilaisten muoti- ja trendituotteita markkinoitaessa. Naiden kohdalla
tavaramerkki muodostaa yleensa oleellisen osan tuotteeseen liittyvista mielikuvista.
Tavaramerkki on olennainen osa varsinaista brédndid. EUT on ottanut kantaa tuot-
teen mainosfunktion olemassaoloon ratkaisussaan C-337/95 Parfums Christian Dior
SA. EUT Kkiinnitti huomiota ylellisyystuotteiden jalleenmyyjan velvollisuuteen pyr-
ki estdimadn mainonnan vahingoittava vaikutus tavaramerkin mainetta ja tuotetta
koskeviin mielikuviin.

Tavaramerkin taloudellinen arvo

Tavaramerkkiin sisédltyy usein merkittavaa aineetonta padomaa, jota haltija voi halu-
tessaan hyodyntaa liiketoiminnassaan. Paitsi kdyttamalla merkkidan tuotteidensa
tunnuksena ja ndin merkin tuottamasta kilpailuedusta hyétyen, merkinhaltija voi
hyodyntad merkkidan myos myontdmaélla merkkeihinsa lisenssioikeuksia. Tavara-
merkkia voidaan kayttda kasvattamaan yrityksen tulosta sekd markkina-arvoa esi-
merkiksi juuri lisensoimalla. Lis&ksi tunnettuja tavaramerkkeja voidaan hyodyntaa
laskettaessa markkinoille uusia tuotteita, kdytettdvan merkin ollessa jo valmiiksi
vakiintunut seké yleisesti tunnettu. Markkinoiden globalisoitumisen seurauksena
tavaramerkkien kaupallinen arvo muodostaa usein myds huomattavan osan yrityk-
sen markkina-arvosta. Kun tuotekehittelyyn, laadun tarkkailuun ja markkinointiin
tehddan merkittavid investointeja, on tavaramerkin suojaaminen siihen liittyvien
huomattavien taloudellisten intressien vuoksi erityisessi asemassa.

1.4 Tavaramerkkioikeuden s3adospohja

TavaramerkkKilaki
Voimassa oleva tavaramerkkilaki (7/1964) tuli voimaan 1.6.1964. Kyseessi oli koko-
naisuudistus, jolla kumottiin aiemmin voimassa ollut tavaraleima-asetus 11.2.188g.
Tavaramerkkilaki oli suomalaisen virkatyon tulos, joskin se pohjautui yhteispoh-
joismaiseen valmisteluun, jonka tavoitteena oli pohjoismaisten tavaramerkkila-
kien yhtendistdminen. Lakiin on tehty useita osittaisuudistuksia, jotka ovat pd4osin
olleet seurausta Suomen liittymisestd kansainvélisiin sopimuksiin. Tavaramerkki-
lakia on muutettu sen voimassaoloaikana kolmetoista kertaa, ja ndistd kymmenen
muutosta on tehty 1990 ja 2000-lukujen aikana. Ensimmaéisen neuvoston direktii-
vin 89/104/ETY jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lahentamisesta (tavara-
merkkidirektiivi) sédnnokset saatettiin osaksi Suomen oikeutta lailla 25.1.1993/39.
Tavaramerkkilaki koostuu yhdestétoista luvusta, joista ensimmaéinen sisaltda
yleisid maarayksid mm. tavaramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta
ja sekoitettavuudesta. Luvut 2 ja 3 kisittelevat tavaramerkin rekisterdintia seka
oikeussuojan lakkaamista ja rekisterdinnin mitattomyytta. Laki sisédltdd sdannok-
sid myos ulkomaisista merkeistd, luovutuksesta, seuraamuksista ja prosessuaali-
sista kysymyksista. Kansainvaliselle rekisteroinnille ja yhteison tavaramerkille on
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omistettu omat lukunsa. Tavaramerkkiasetuksessa (296/1964) sdddetdan tarkemmin
tavaramerkin rekisterdinnistd seké rekisterdinti- ja vditemenettelysta.

TavaramerkKidirektiivi

Tavaramerkkidirektiivi tuli voimaan 11.02.1989. Vaikka Suomi liittyi Euroopan unio-
niin vasta my6hemmin, ETA-jasenyys velvoitti sopeuttamaan lainsdaddannon direk-
tiivin vaatimuksia vastaavaksi. ETA-sopimus allekirjoitettiin 1992 ja se tuli voimaan
1.1.1994. Tavaramerkkilaki muutettiin vastaamaan direktiivin pakottavia sadnnok-
sid vuoden 1993 alussa. Sittemmin direktiivistd on annettu uudelleenkodifioitu ver-
sio 2008/95/EY, joskaan sisallollisia muutoksia sdddokseen ei ole tehty.

Direktiivilld on pyritty yhdenmukaistamaan tavaramerkkien suoja EU:ssa, keskit-
tyen erityisesti sisamarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen. Direktiivin tarkoituk-
sena on saada tavaramerkin rekisterdinnin edellytykset identtisiksi kaikissa jasen-
valtioissa sekd helpottaa palvelujen ja tavaroiden vapaata lilkkumista unionissa.
Direktiivi sisdltda sekd pakottavia ettd tahdonvaltaisia sddnnoksia. Sekaannusvaa-
ran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kan-
sallisen lainsdddannon alaan. Jasenvaltioilla on myos edelleen suojan laajuutta kos-
keva harkintavalta silloin, kun merkki on vakiinnutettu. Direktiivi koskee vain rekis-
terdityja tavaramerkkeja.

Tavaramerkkidirektiivin 2 artikla méarittelee, mika voi muodostaa tavaramer-
kin, ja sitd seuraavat artiklat késittelevat rekisteroinnin esteita ja mitdttomyyspe-
rusteita. Direktiivin 5 artikla sdatda tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista, ja 6 ja
7 artiklat rajoituksista ja oikeuksien sammumisesta. Lisdksi direktiivi sadtda mm.
kayttoluvasta, tavaramerkin kayttdmisesta, kayttamatts jattdmisen seuraamuksista
sekd muista menettdmisperusteista.

TavaramerKkkisuojaa Koskevat Kansainvaliset sopimukset
Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS n:o 43/1975) on
solmittu vuonna 1883. Sopimusta on tarkistettu kuusi kertaa, viimeksi Tukhol-
massa 1967. Sopimusta pidetdan teollisoikeuden alan merkittavimpana kansainvali-
send yleissopimuksena, ja se sddntelee teollisoikeuksien suojan vahimmaissisaltoa
ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimuksen 6 bis artiklan mukaan
tavaramerkkioikeus perustuu rajoitetulle universaaliperiaatteelle. Sen mukaan sopi-
muksen liittomaat sitoutuvat epddméaén tai julistamaan mitattémaéksi tavaramerkin
rekisterdinnin tai kieltdmé&an sen kayton, mikéali rekisteroitavaksi haettu tai jo tosi-
asiallisesti kédytetty merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa maassa yleisesti tunnettuun
tavaramerkkiin ndhden ja sitd kédytetddn tai aiotaan kdyttda samoissa tai samankal-
taisissa tavaroissa.

Maailman kauppajirjestén perustamissopimus (SopS n:o 5/1995) on solmittu
1994. Sen liite 1C Sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nako-
kohdista (TRIPS) on erottamaton osa perustamissopimusta ja sitoo kaikkia jasenia.
TRIPS-sopimuksella pyritdan siihen, ettd kaikissa sopimukseen liittyneissa maissa
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noudatetaan immateriaalioikeutta koskevia kansainvélisten sopimusten periaat-
teita. TRIPS-sopimus kattaa teollis- ja tekijanoikeudet, myos tavaramerkkioikeu-
den. Vaikka sopimuksen maarayksilld ei ole ns. valiténta oikeusvaikutusta, kansal-
listen tuomioistuinten on kuitenkin yhteisén oikeuden nojalla sovellettava kansal-
lisia oikeussdantojadn TRIPS-sopimuksen asianomaisten méaédraysten sanamuotoa
ja tarkoitusta mahdollisimman pitkille noudattaen, ks. esim. EUT ratkaisu C-245/2
Anheuser-Busch Inc, kohta 54 ja 55.

Tavaramerkkien kansainvalista rekisterdintia koskevaan Madridin sopimukseen
liittyva poytikirja (SopS n:o 12/1996) solmittiin 1989, ja sitd on sittemmin muutettu
kaksi kertaa, viimeksi vuonna 2007. Madridin poytékirja loi kansainvélisen rekiste-
rijarjestelmén, johon Suomi liittyi 1.4.1996. Jarjestelméssa yhdellda kansainvalisella
rekisteroinnilla voidaan saada kansallista rekisterdintid vastaava suoja yhdessa tai
useammassa nimetyssid maassa. Kansainvilisen rekisterdinnin edellytyksend on
vireilld oleva kansallinen tavaramerkkihakemus tai rekisterdity kansallinen tava-
ramerkki. Maailman henkisen omaisuuden jarjestolle eli WIPO:lle (World Intellec-
tual Property Organization) osoitetussa hakemuksessa nimetdan ne sopimusvaltiot,
joissa suojaa halutaan. Kansallisilla rekisteriviranomaisilla, joille hakemus on koh-
distettu, on tietyin edellytyksin oikeus kansallisen lainsddddnnon perusteella hylata
rekisterdinti ko. maassa.

WIPO hallinnoi Madridin poytékirjaa, Pariisin yleissopimusta seka 22 muuta imma-
teriaalioikeutta koskevaa konventiota. Jarjeston tarkoituksena on edistda yhteistyota
eri valtioiden ja kansainvalisten jéarjestdjen kanssa ja edistdd immateriaalioikeuksien
suojaa yleisesti. Se on antanut tavaramerkkien osalta yleisluontoisia soveltamisoh-
jeita, joiden tarkoituksena on selventdd, yhtendistda ja jossain maarin myods muuttaa
Pariisin sopimuksen ja TRIPS -sopimuksen sd&nndsten tulkintaa sopimusten alaan
kuuluvissa valtioissa. WIPO:n puitteissa on neuvoteltu myds kansainvélinen tavara-
merkkilainsdddannoén harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty eli TLT), joka
solmittiin 1994 ja sisdltda 1dhinna teknisluonteisia maarayksia rekisterdintimenette-
lysta. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole viela ratifioinut sita.

Yhteisdn tavaramerkRiasetus

Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 annettu 2o piiviana joulukuuta 1993, yhteison
tavaramerkista loi kansallisista tavaramerkkijarjestelmista erillisen ylikansallisen
suojajarjestelméan. Yhteisotavaramerkin rekisterdintiin perustuva oikeus on voi-
massa yhtendisin oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella, eli yhteisotavaramerkki
on voimassa muuttumattomana koko yhteisossd. Yksinoikeus voi perustua ainoas-
taan rekisterdintiin, jota haetaan yhteistn tavaramerkkivirastolle (Sisdmarkkinoi-
den harmonisointivirasto, tavaramerkit ja mallit, OHIM) osoitetulla hakemuksella.
Virasto hylkda hakemuksen ainoastaan, jos on olemassa absoluuttinen este rekis-
terdinnille. Aikaisemman merkin haltija voi tehda viitteen rekisterdintid vastaan,
mutta mikali véitetta ei tehda, rekisterointi hyvaksytaan, vaikka kansallinen sekoi-
tettavuuseste olisi olemassa.
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Tavaramerkkilaissa sddnnelty kansallinen ja toisaalta yhteison tavaramerkkiase-
tukseen perustuva ylikansallinen tavaramerkkijarjestelmé ovat toisistaan riippu-
mattomia, rinnakkaisia jarjestelmia. Yhteison tavaramerkkiasetuksen johdantolau-
seessa todetaan, ettd tavaramerkkejd koskeva yhteison oikeus ei korvaa tavara-
merkkeji koskevaa jasenvaltioiden oikeutta. Kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen
sellaisille yrityksille, jotka eivét tarvitse tavaramerkilleen EU:n laajuista suojaa. Siksi
ei ole perusteltua velvoittaa yrityksia aina rekisterdimaédn tavaramerkkejdan yhtei-
sotavaramerkeiksi (Yhteison tavaramerkin ja kansallisen tavaramerkin suhteesta
ks. esim. KKO 2009:57).

1.5 Suhde muihin oikeudenaloihin

Toiminimilainsdadanto

Seké tavaramerkki ettd toiminimi ovat omaan lakiinsa perustuvia tunnuksia. Toi-
minimii sdintelee toiminimilaki (128/1979). On varsin tavallista kéyttd4 samaa tun-
nusta seka tavaramerkking ettd toiminimena. Useimmiten toiminimen ydinosa eli
firmadominantti toimii talloin tavaramerkkina. Yhtaldisyyksistd huolimatta toimi-
nimilld ja tavaramerkeilld on myds olennaisia eroja. Toiminimen ensisijainen teh-
tdva on yksiloida tietylld alalla toimivia yrityksid, kun taas tavaramerkin ensisijai-
sena tehtdvané on erottaa toisistaan tavaroita ja palveluita. Toiminimi ja tavara-
merkki voivat joutua ristiriitaan keskendan. Téasta syysta seka tavaramerkkilakiin
ettd toiminimilakiin sisdltyy sddnnokset keskindisesta sekoitettavuudesta. Seka toi-
minimen ettd tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa tutkitaan myos mahdollisesti
esteeksi tulevat aikaisemmat toiminimet ja tavaramerkit. Toiminimen ja tavaramer-
kin sekoitettavuuden arviointi tulee kuitenkin rajoittaa koskemaan vain niita toimi-
aloja, jotka ovat molemmille yhteiset (ks. KHO 08.01.2003/7).

Suhde markkKkinointioikeuteen

Elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus tavaramerkkioikeuden avulla suojata tuot-
teensa yksilollistda muotoilua ja ulkoasullisia ominaisuuksia. Tavaramerkkioikeus
sallii nykya&n rekisterdidd mm. kolmiulotteisia muotoja ja erilaisia kuvioita ja vari-
yhdistelmié tuotteiden tavaramerkeiksi. Rekisterdity yksinoikeus takaa vahvan suo-
jan jaljittelytoimia vastaan. Teollisoikeuksiin luettavaa suojaa tdydentda sopimatto-
masta menettelysta elinkeinotoiminnassa annettu laki (SopMenL 22.12.1978/1061)
Voidaan ajatella, ettd vaikka tuotteen ulkoasu on jadnyt vaille yksinoikeussuojaa,
sen jaljittely voi olla tietyissé tilanteissa sopimatonta seka jaljittelyn kohteeksi jou-
tuneen elinkeinonharjoittajan ettéd asiakaskunnan kannalta.

SopMenL:n merkitys on kasvanut uusien liiketoimintamallien ja -toimintojen
yhteydessa. Yksi suojamuoto ei vélttamattd anna toimijoiden tarvitsemaa tai halua-
maa suojaa, jolloin suojaa haetaan sopimattoman menettelyn sdintelyn kautta. Pal-
velut ovat hyva esimerkki tastd, koska niihin voi liittya seka patentti-, tekijanoikeus-
(esim. IT-palvelut), malli- etti tavaramerkkisuojaa.
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2 Nykytila

2.1 Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

2.1.1 Yleista

Rekisteriin merkittdvana tavaramerkkind voi olla miké tahansa merkki, joka voi-
daan esittda graafisesti ja jonka avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen las-
ketut tavarat voidaan erottaa toisen tavaroista (TMerkkil. 1 §:n 2 momentti).
Vakiinnuttamisen kautta muukin kuin rekisterdintikelpoinen merkki voi saada
tavaramerkkisuojaa.

Rekisterdintikelpoisena tavaramerkkiné voi TMerkkiL. 1 §:n 2 momentin mukaan
olla erityisesti sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio, kirjain, numero taikka
tavaran tai sen pédillyksen muoto. Sidnnoksen sanamuoto osoittaa, ettd kyseessa
on vain esimerkkiluettelo. TMerkkiL. 1 §:n 2 momentin esimerkkeind mainittujen
tunnusten liséksi graafisesti esitettavissa voivat olla muun muassa vérit ja variyh-
distelmét sekd danet. Rekisterditdva tavaramerkki voi siten lahtokohtaisesti olla
minké&lainen tahansa, kunhan graafisen esitettdvyyden ja erottamiskyvyn vaati-
mukset tayttyvat.

TMerkkiL. 1 §:n 2 momentti vastaa sisdlloltdan tavaramerkkidirektiivin 2 artiklaa,
jonka mukaan tavaramerkking voi olla mika tahansa merkki, joka voidaan esittaa
graafisesti, erityisesti sanoin, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai nii-
den paallyksen muodon avulla, jos merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat ja pal-
velut muiden tavaroista tai palveluista. EUT on ratkaisussaan C-321/03 Dyson kat-
sonut, ettd 2 artikla sisédltda kolme erillistd vaatimusta tavaramerkille. Ensinnakin
sen on muodostettava merkki. TAma merkki on toiseksi voitava esittdd graafisesti.
Kolmanneksi merkilld on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yri-
tysten tavaroista tai palveluista. Maarallisesti katsoen suurin osa nykyisista rekiste-
roidyista tavaramerkeistd on sanamerkkejd, kuviomerkkeja tai ndiden yhdistelmia.
Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin tdssa yhteydessa rajanvetoon sen valilla,
mitd voidaan suojata tavaramerkkind ja mika ja& suojan ulkopuolelle.

2.1.2 Merkki vai tuotteen ominaisuus

Rajanveto tavaran ominaisuuden ja rekisterdintikelpoisen merkin valill4 liittyy kysy-
mykseen siitd, mieltddko kohderyhma piirretté lainkaan tavaramerkiksi. Taméa kos-
kee erityisesti kolmiulotteisia merkkeja ja varimerkkeja. Hakemuksen kohteen on
muodostettava merkKki, jotta se kvalifioituu tavaramerkkina direktiivin 2 artiklassa
tarkoitetussa mielessa. Kyse ei ole graafisen esittdmisen vaatimuksesta tai erotta-
miskyvystd, vaan itse merkkid koskevasta edellytyksesta.
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Tavaroiden tai niiden paallyksen muodosta koostuvat merkit ovat kolmiulotteisia
merkkejd, joten ne ovat yleensé graafisesti esitettavissa. Tavaramerkkina voi kuiten-
kin olla vain nimenomaan tietty muoto, ei esimerkiksi tavaran pelkkd ominaisuus
sellaisenaan. Ratkaisussaan C-321/03 Dyson EUT katsoi, ettd hakemuksen kohteena
oli todellisuudessa kyseisen tavaran pelkkd ominaisuus. Hakemuksessa esitettiin
kuva polypussittomasta polynimurimallista ja merkkia kuvattiin tekstilla "tavara-
merkki koostuu ldpindkyvdstd roska-astiasta tai kerdilysdilidstd, joka muodostaa osan
kuvassa olevan pélynimurin ulkopinnasta”. Hakemuksen kohde ei ollut tavaramerk-
kidirektiivin 2 artiklassa tarkoitettu merkki. Huomionarvoista ratkaisussa on, etta
se ei perustunut erottamiskyvyn puutteeseen.

Vastaavaa arviointia on tehty myds varimerkkien osalta. Pelkka vari tai variyh-
distelma voi lahtokohtaisesti toimia tavaramerkking, ja varit ovat kiistatta esitetta-
vissd graafisesti. Tavallisesti vari on kuitenkin pelkka esineen ulkoinen ominaisuus
ja se, muodostaako se merkin, riippuu asiayhteydest4, jossa kyseista varia kaytetdan
(ks. C 104/01 Libertel). Pelkésta véristda koostuvat merkit yleensi hylataan puuttu-
van erottamiskyvyn johdosta, mutta suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun véari
voi sellaisenaan muodostaa merkin.

2.1.3 Graafisen esittdmisen vaatimus

Merkin rekisterdinti edellyttdd, ettd se voidaan kuvata graafisesti. Vaatimuksen
taustalla on ajatus siitd, ettd rekisterditédvat merkit tulee kyetd julkaisemaan ja mui-
den elinkeinonharjoittajien tulee kohtuullisella vaivalla saada selville, mitd merk-
keja heidédn kilpailijansa ovat rekisterdineet. EUT totesi ratkaisussaan C-273/00
Sieckmann, ettd graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvani on erityisesti tdsmen-
téaa itse tavaramerkki, jotta rekisterdidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan
tarkka kohde voidaan méaritelld. EUT:n mukaan direktiivin 2 artiklaa on tulkittava
niin, ettd tavaramerkin voi muodostaa esimerkiksi merkki, jota ei sellaisenaan voida
nékoaistein havaita "jos se voidaan esittdd graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai
kirjoitusmerkkien avulla niin, ettd esitys on selvd, tdsmdllinen, itsessdcdn tdydellinen,
helposti saatavissa, ymmdrrettdvd, kestdvd ja objektiivinen” (Sieckmann 53-55 kohdat,
samoin C-283/01 Shield Mark).

TMerkkiL, 1 §:n 2 momentissa luetellut merkkityypit ovat yleensa esitettdvissa
graafisesti. Varien osalta EUT arvioi graafisen esitettdvyyden vaatimusta ratkai-
sussa C-104/01 Libertel. EUT katsoi, ettei pelkka vérinaytteen tallettaminen taytta-
nyt vaatimusta, koska varin ndyte voi muuttua ajan kuluessa. Sen sijaan varin sanal-
linen kuvaus muodostaa varin graafisen esityksen. Taltdkin osin on kussakin tapa-
uksessa arvioitava, onko kuvaus selvi, tdsmallinen, itsessdédn taydellinen, helposti
saatavissa, ymmarrettavd, kestava ja objektiivinen. Kaytannossa pelkka sanallinen
kuvaus ei voine koskaan olla riittdvan tdsmallinen. EUT mukaan mahdolliset sanal-
lisen kuvauksen puutteet voidaan tarvittaessa aina korjata kuvaamalla varia lisdksi
kansainvalisesti hyvéaksytylla varien yksildimiskoodilla.
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My®ds ddnimerkit voivat joissakin tapauksissa toimia tavaramerkkeiné. Adnimerk-
kien ongelmaksi koituu kuitenkin yleensa graafisen esittdmisen vaatimus. Tietyn
tyyppiset danimerkit, kuten savelet, voidaan esittda graafisesti nuotteina. Sen sijaan
esimerkiksi eldimen tai moottorin d44ntéd on hyvin vaikea esittda graafisesti. EUT on
todennut, ettd lahtokohtaisesti danet voivat olla tavaramerkkeja (C-283/01 Shield
Mark). EUT ei sulkenut pois mahdollisuutta, ettei graafisen esittdmisen vaatimusta
voisi tayttdd myos sanallisen kuvauksen perusteella. OHIM hyvaksyy nykyaan myos
ei-traditionaaliset &animerkit, jos hakija toimittaa hakemuksensa sdhkdisesti ja esi-
merkiksi sonogrammin muodossa esitetyn d4dnen graafisen esityksen lisdksi hakija
liittdd mukaan danitiedoston.

Hajumerkkeja koskee sama graafisen esittdmisen ongelma kuin d&nimerkkeja-
kin. EUT on katsonut, ettei graafisen esitettdavyyden vaatimuksia voida tayttaa kemi-
allisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunidytteen tallettamisella tai
nédiden keinojen yhdistelmalla. Harvat ihmiset tunnistavat kyseessé olevan hajun
kemiallisen kaavan perusteella, koska se ei ole riittdvan ymmaérrettava. Hajun sanal-
linen kuvaus puolestaan ei ole riittdvan selva, tdsmallinen ja objektiivinen. Hajunayt-
teen tallettamista EUT ei pitinyt graafisena esityksena (C-273/00 Sieckmann). Talla
hetkelld yhteison tavaramerkkirekisterissi ei ole yhtaan hajumerkkia.

2.1.4 ErottamiskyRy rekisterointikelpoisen merkin
edellytyksena

TMerkkil. 1 §n mukaan tavaramerkkina voi olla mika tahansa merkki, joka voidaan
esittda graafisesti ja jonka avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tava-
rat voidaan erottaa toisen tavaroista. Lisdksi TMerkkil. 13 § sd4tda erikseen, ettd
rekisterditdvan tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen. Tavaramerkkidirektiivi
siséltdd samankaltaiset sddnnokset, joiden mukaan merkillé on voitava erottaa yri-
tyksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista (2 artikla), eika
tavaramerkkina saa rekisteroidd merkkeja, jotka eivat voi olla tavaramerkkeina tai
joilta puuttuu erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat). Liséksi direktii-
vin g artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkilté ei saa evéta rekisterdintia tai julis-
taa mitattomaksi b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekis-
terdintihakemuksen tekopaivad kaytossa tullut erottuvaksi.

2.1.5 Rajoitukset tuotteen muodon suojaamisessa

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan rekisteroditdvissa eivit ole sellaiset mer-
kit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttamattoméasta tavaran muodosta tai tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Tavaramerkkilaissa samankaltainen sddnnos
sisdltyy 13 §:44n, jonka mukaan erottamiskykyisena ei pidetd merkkis, joka muo-
dostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi
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valttdméattomastd tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Tavara-
merkkilain ja -direktiivin sddnnos on absoluuttinen rekisterdintieste, eikd edes muo-
don vakiintuminen mahdollista rekisterdintia. Sadannokset kuitenkin eroavat sana-
muotonsa perusteella: TMerkkiL. 13 § yksiloi rekisterdintiesteeksi erottamiskyvytto-
myyden, kun direktiivissa todetaan yleisesti, ettei mainitunlainen muoto ole rekiste-
roitavissa. Tuotteen muodosta puhuttaessa on syytd pitda mielessd myos rajanveto
rekisterdintikelpoisen merkin ja tuotteen ominaisuuden valilla (ks. 2.1.2.).

Tavaran luonteenomainen muoto

Rekisteroitavissa eivit ole sellaiset merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta. Tdmén sddnnoksen sisélto ja merkitys lienee varsin
selva. Jos muoto liittyy tavaran kaytdnnollisiin ominaisuuksiin tai se on suorastaan
itse tavaran tyypillinen muoto, sité ei voida rekister6ida tavaramerkkina. Tdma4 joh-
tuu siitd, ettd tavaramerkin avulla tulee kyeté erottamaan yhden elinkeinonharjoit-
tajan tavarat ja palvelut toisista. Tavaran luonteenomaista muotoa ei voida pitda
erottamiskykyisend. Suojan myontadminen myds rajoittaisi kohtuuttomasti muiden
mahdollisuuksia kaupata vastaavia tuotteita.

Teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdmatén muoto

Myoskaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdmé&ton tavaran muoto ei ole
rekisteroitavissa. Saadosteksteissa ei ole tarkemmin yksiloity, milloin kyse on
yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimattoméastd muodosta. EUT:n
mukaan saddnnoksen tarkoituksena on sen estdminen, ettd tavaramerkkisuojan
antaminen johtaa siihen, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus sellai-
siin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran kaytt6on liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden
kayttajat saattavat haluta sisdltyvan myos kilpailijoiden tavaroihin (C-299/99 Philips,
kohta 78). Tulkintavaikeudet liittyvit tapauksiin, joissa sama tekninen tulos voidaan
aikaansaada useilla teknisilla ratkaisuilla. Lienee selvad, etté jos kyseinen tekninen
tulos voidaan saada aikaan ainoastaan tietyn kolmiulotteisen muodon avulla, niin
muoto on valttdméaton.

EUT otti ratkaisussa C-299/9g Philips kantaa siihen, miten sd4nt6a tulee arvioida
niissa tapauksissa, joissa vaihtoehtoisia teknisid ratkaisuja on tarjolla. Philips vaitti,
ettei teknisen tuloksen saavuttamiseen tarkoitetusta muodosta koostuvan tavara-
merkin rekisterdinnistd aiheudu kohtuuttomia rajoituksia muille, jos sama tekni-
nen tulos voidaan saavuttaa kdyttdmaéalla muunlaista muotoa. EUT:n mukaan sién-
noksesséd ei kuitenkaan ole mitdédn sellaista, joka mahdollistaisi em. paatelman.
Saannoksen tarkoituksena on estdd tavaramerkkirekisterdinnin kdyttdminen tek-
nisia ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jat-
kamiseksi. Jos on selvitetty, ettd muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat
yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta, on rekisterdinnille direktii-
vin mukaan este.
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Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto

Myoskadn tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi saada suojaa edes
vakiintumisen kautta. Lahtokohtana voidaan pitd4 tavaramerkin alkupera- ja erotta-
mistehtdvad. Oleellista olisi arvioida, toimiiko tietty muoto tavaramerkkin, joka on
jonkin elinkeinonharjoittajan lilketoiminnan symboli, vai onko se esimerkiksi koris-
teellinen osa esinettd. Hallituksen esityksessa eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain
muuttamisesta (HE 133/1999) todetaan, ettd huomiota on kiinnitettava siihen, palve-
leeko tallainen muoto muuta tarkoitusta kuin olla tavaran tunnusmerkki.

2.2 Erottamiskyky

Tavaramerkkioikeuden traditionaalinen teht&va on erottaa eri elinkeinonharjoitta-
jien tavarat ja niiden kaupalliset 1dhteet toisistaan. Jotta erottaminen olisi kéytén-
nossa mahdollista, tulee merkin olla ominaisuuksiltaan sellainen, ettd sen avulla
todella kyetddn erottamaan tavaroita tai palveluja toisistaan. Erottamiskykya arvi-
oidaan ensisijaisesti merkin rekisterdinnin edellytyksena. Rekisterdinnin voidaan-
kin katsoa edellyttévéan erottamiskyvylta tiettya minimitasoa. Toisaalta myos sindnsa
erottamiskykyisten merkkien joukossa on erottamiskyvyltaan toisia heikompia tai
vahvempia merkkejd. Mitd omaperdisempi merkki on, sitd paremmin se kykenee
yksiloiméaan kaupallisen ldhteen ja erottamaan tuotteet toisistaan.

Erottamiskykya arvioidaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita mer-
killa halutaan suojata. Selvisti erottamiskyvyttomia merkkeja ovat tavaraa tai palve-
lua, tai sen ominaisuutta tai laatua kuvailevat merkit. Itse tuotetta kuvaavien ilmai-
sujen liséksi erottamiskyvyttominad pidetddn myos tavallisia markkinoinnissa kéay-
tettyjd ilmauksia, vaikka ne eivit kuvaisikaan itse tuotetta.

Erottamiskykyé arvioitaessa tarkastellaan, kykeneeko merkki tavaramerkinomai-
sesti yksiloimaan tuotteen, kun sité kédytetaan. Vaikka merkin omaperaisyys tai eri-
koisuus saattaa olla viite merkin korkeasta erottamiskyvystd, ei erottamiskyvyn
toisaalta voida katsoa puuttuvan pelkastdan siksi, ettd merkki ei ole kuvitteellinen
tai vahéisessdkdan madrin mielikuvituksellinen. Tavaramerkin ei nimittain tarvitse
olla luovan tyon tulos eika perustua omaperaiseen tai mielikuvitukselliseen tekijdan
vaan siihen, ettd merkki kykenee yksiloimaan tavarat tai palvelut markkinoilla suh-
teessa kilpailijoiden tarjoamiin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin. Merkki,
joka ei pysty toimimaan viittauksena sen ldhteeseen, ei ole erottamiskykyinen.

Erottamiskyvystd puhuttaessa voidaan erottaa toisistaan merkin alkuperdinen
erottamiskyky ja merkin saavutettu erottamiskyky. Alkuperainen erottamiskyky liit-
tyy merkin 1dht6kohtaiseen vahvuuteen erottaa tiettyja tuotteita toisistaan. Vahva
alkuperdinen erottamiskyky on merkeills, jotka eivat kuvaa lainkaan tuotetta tai
sen ominaisuuksia, esimerkiksi keksityilld sanoilla tai asiayhteydestaén irrotetuilla
yleissanoilla. Toisaalta myds sindnsa erottamiskykyinen mutta heikko merkki voi
kéyton kautta saavuttaa aiempaa vahvemman erottamiskyvyn. Alun perin kokonaan
erottamiskyvyton merkki voi tulla erottamiskykyiseksi kayton kautta.
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Direktiivin rakenne, jossa erottamiskykya edellytetdan seki 2 artiklassa (tava-
ramerkin muodostavat merkit) ettd 3 artiklassa (rekisterdinnin esteet), mutta
vain 3 artiklassa sdddetddn erottamiskykyiseksi tulemisesta, mahdollistaa tul-
kinnan, jonka mukaan 2 artiklan tarkoittamalla tavalla erottamiskyvyttomat
merkit eivat voisi tulla erottamiskykyisiksi mydskaan kayton kautta. EUT on kui-
tenkin katsonut, ettéd erottamiskyvylla tarkoitetaan direktiivin 2 ja 3 artikloissa
samaa asiaa (C-299/99 Philips). Jos muoto on tullut erottamiskykyiseksi, ja se
tayttaa erottamiskyvylle asetetut edellytykset, ei rekisterdintiestettd ole. Ei ole
olemassa sellaista tavaramerkkien ryhmaéa, joilla olisi erottamiskyky joko itses-
sédan tai kdyttdonsa perusteella, mutta joilla ei voitaisi erottaa tavaroita tai palve-
luja direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla (C-108/97 ja C-109/97 Windsur-
fing Chemisee).

Erottamiskyvysta ja tavaramerkin erottamisfunktiosta sdddetdan TMerkkil.1 §:n
2 momentissa, jonka mukaan tavaramerkin avulla on voitava erottaa elinkeinotoi-
minnassa lilkkeeseen lasketut tavarat ja palvelut toisen tavaroista ja palveluista.
Erottamiskyvysta sdddetddn myos TMerkkil. 13 §:ssd, jonka mukaan rekisterdita-
van tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista.
Kyseiseen pykalddn on otettu myos luettelo merkeistd, joita tulee kuvailevuutensa
johdosta pitdd erottamiskyvyttominé. Lainkohdan mukaan tavaran lajia, laatua, pal-
joutta, kayttotarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan
tai ainoastaan vahaisin muunteluin tai lisdyksin ilmaisevaa merkkii ei sellaisenaan
ole katsottava erottamiskykyiseksi. Téllaisia merkkeja kutsutaan siis kuvaileviksi
(deskriptiivisiksi) merkeiksi. Erottamiskyvylla on katsottava naissa sddnnoksissi tar-
koitettavan samaa asiaa.

EUT on todennut ettd mainittuja rekisterdintiesteita tulkittaessa on otettava huo-
mioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-ajatuksena.
Lahtokohtaisesti jokainen rekisterdintieste on itsendinen verrattuna muihin rekiste-
rointiesteisiin, ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen (C-299/99 Philips, C-53/01
- C-55/01 Linde ym.). Tama4 siitd huolimatta, ettd niiden soveltamisalat ovat ilmei-
sella tavalla paallekkaisia. Sellaiselta sanamerkiltd, joka kuvailee tavaroiden tai pal-
velujen ominaisuuksia, puuttuu vaistimatta myos erottamiskyky ndiden samojen
tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltad voi kuitenkin puuttua erottamis-
kyky muidenkin syiden kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia. Kay-
tdnnossd tdma tarkoittaa, ettd jos merkki on kuvaileva, se on myds erottamiskyvy-
ton. Mutta se, ettd merkki on katsottavissa erottamiskyvyttomaksi, ei valttamatta
tarkoita sitd, ettd se olisi kuvaileva.

EUT:n oikeuskéytdnnon mukaan pelkka sellaisten osien yhdistelm4, joista kukin
kuvailee haettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on kyseisten ominai-
suuksien osalta padsasntoisesti itsekin kuvaileva. Merkkia voidaan silti pitda erot-
tamiskykyisend, jos kokonaisvaikutelma on riittdvan kaukana edelld mainittujen
osien pelkdn yhdistelmén synnyttdmasta vaikutelmasta (ks. C-363/99 Koninklijke
KPN Nederland, C-265/00 Campina Melkunie ja C-273/o5 SMHV v. Celltech).

21



Kansallisessa oikeuskdytdnnodssd on kuitenkin hyviaksytty merkkejd, jotka epa-
suorasti kuvailevat tuotteen ominaisuuksia. Esimerkiksi merkkid MUSTA MAKIA ei
katsottu deskriptiiviseksi merkiksi lakritsipatukalle (KHO 1994 A 42). Rekisterdinti-
hetkelld erottamiskykyinen tavaramerkki voi myds ajan kuluessa menettié erotta-
miskykynsa (ks. esim. KKO 2005:118).

Epétavalliset merkit ovat erottamiskyvyn arvioinnissa muita ongelmallisempia.
Tavaramerkkeind pyritdédn aika-ajoin suojaamaan myos elementteja, jotka ovat ensi-
sijaisesti itse tuotteen ominaisuuksia. Erottamiskykyisina ei pidetd ainakaan funktio-
naalisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi vesipannun vihellysté tai hajuveden tuok-
sua. Sen sijaan esimerkiksi puhdistusaineeseen lisétty tuoksu ei ole osa tuotetta, vaan
epdolennainen lisdaine, joka voisi periaatteessa toimia tavaramerkkina. Toisaalta tuot-
teen ominaisuuksia ei yleensi pideté rekisterdintikelpoisina merkkeina (ks. 2.1.2.).

2.3 YHsinoikeuden saaminen

2.3.1 Yleista

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko rekistertimalla tai vakiinnuttamalla
Suoja on yhtéa vahva, saatiinpa se kummalla tavalla tahansa. Eri asia on, ettd rekis-
terdidyn merkin puolustaminen loukkauksia vastaan on kaytannossa helpompaa ja
yksinkertaisempaa.

2.3.2 Rekisterointi

Tavaramerkki rekisterdidddn Suomessa tekemalld sitd koskeva hakemus Patentti-
ja rekisterihallitukselle (PRH), joka toimii Suomen kansallisena rekisteriviranomai-
sena. PRH:ssa tavaramerkki- ja malliasioita kéasittelee tavaramerkki- ja mallilinja.
Rekisterdinti selkeyttda yksinoikeuden siséltod, koska merkin haltija saa rekiste-
roinnistaan rekisteriotteen, josta ilmenee saatu yksinoikeus. Toisaalta yksinoike-
uden sisélto on julkisen rekisterin kautta myos muiden elinkeinonharjoittajien tie-
dossa. Ndin kilpailijat ja muut tavaramerkistd kiinnostuneet voivat saada etuka-
teen tiedon voimassa olevien yksinoikeuksien siséllgista ja valttaa ristiriitojen syn-
tymista. Rekisterdinnin tuoma yksinoikeus on Suomessa voimassa tavaramerkin
hakemispaivasta.

Tavaramerkki voidaan rekister6ida Suomea koskevaksi kolmea tieta:

1.  kansallinen rekisterdinti tavaramerkkilain mukaisesti PRH:ssa;

2. kansainvilinen rekisterdinti Madridin poytékirjan mukaisesti WIPO:ssa, kun
Suomi on rekisterdinnin nimettynd maana eikéa rekisterdinnin voimassa olosta
ole kieltaydytty;

3. Euroopan unionin késittdva rekisterdinti yhteison tavaramerkkiasetuksen
mukaisesti OHIM:ssa.

Yhteison tavaramerkkiin yksinoikeus voidaan saada vain rekistersinnilla.
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2.3.3 Vakiinnuttaminen

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman
rekisterdintidkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. TMerkkiL. 2 §:n 3 momen-
tin mukaan merkkia pidetdén vakiintuneena, kun se on tdssid maassa asianomai-
sissa elinkeino- tai kuluttajapiireissé yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityi-
send merkkina.

Jotta merkki katsotaan vakiintuneeksi, sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema. Rat-
kaisevaa on tunnettuus asianomaisessa kohderyhméssa. Kohderyhmén tarkaste-
lussa voidaan ottaa huomioon, kenelle kyseista tuotetta markkinoidaan. Kohderyh-
mé&an luetaan yleensa myds tavaran jakelijat eli ne maahantuojat, tukkukauppiaat
ja vahittaismyyijat, joiden toimin tavara paatyy kuluttajalle. Vaikka merkki olisi ulko-
mailla tunnettu, ei talla periaatteessa ole merkitysté arvioitaessa vakiinnuttamista
Suomessa. Ulkomailla kaytossad oleva merkki voidaan kuitenkin tehdd myos Suo-
messa tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien tai television valityksella.

Edes asianomaisessa kohderyhmaéssa kaikkien ei tarvitse tuntea merkkia, jotta
sitd pidettaisiin vakiintuneena. Merkkia pidetdéan yleisesti tunnettuna, kun niin huo-
mattava osa kohderyhmasté tuntee merkin, etté sille on muodostunut merkittava
goodwill-arvo. Merkin "merkittiva goodwill-arvo” ei kuitenkaan ole vakiintumisen
edellytys, vaan kaytdnnossa arvioidaan, kuinka kauan ja kuinka laajalti merkkia
on kaytetty, paljonko resursseja on kaytetty merkin tunnetuksi tekemiseen ja mika
on merkin kohderyhma. Vastaavasti myds merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi
sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin. Goodwill-arvo
on ldhinna teoreettinen arviointimittari, joka voi kuvata varsinaisten arviointikri-
teerien tdyttymistd. Yleensd tunnettuutta pyritdan osoittamaan erityisin markkina-
tutkimuksin seka alan jarjestdjen, mainostoimistojen, kohdepiirin jasenten ja mui-
den vastaavien todistuksin. On kuitenkin vaikeaa osoittaa mitdan tarkkoja prosent-
tilukuja vahimmaisedellytykseksi sille, kuinka suuren osan kohderyhmista tulee
tuntea merkki, jotta sitd voidaan pitda vakiintuneena. Kaytdnnossa vakiintumisen
toteaminen on aina kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vai-
kuttavat seikat.

Tavaramerkkilain 2 §n 3 momentin sanamuoto edellyttad, ettd tavaramerkki
tulee yleisesti tunnetuksi nimenomaan haltijan tavaroiden tavaramerkkina. Oikeus-
kirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, ettd vakiintuminen ei edellytd, ettd kohde-
ryhma olisi tietoinen siitd, kuka merkin haltija on. Tavaramerkin kdyttdminen tuot-
teiden tunnuksena voi viitata alkuperddn myos anonyymisti.

TMerkkil, 2 §:n 2 momentin mukaan vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoi-
keus myos muuhunkin elinkeinotoiminnassa kaytettdvaan erityiseen tavaran tun-
nusmerkkiin, joka ei taytd kaikkia TMerkkil. 1 §:n 2 momentin edellytyksid. Hal-
lituksen esityksen Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekd yhteismerkkilain
1 §:n muuttamisesta (HE 302/1992 vp) mukaan vakiinnuttamisella voidaan niin
saada yksinoikeus vaikkapa erityiseen sisustukseen, mikali silld on kyky erottaa
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elinkeinonharjoittajan palvelut muiden palveluista. Kyse on poikkeuksesta TMerk-
kil.1 §:n 2 momentissa tavaramerkille asetetuista graafisen esittdmisen ja erottamis-
kyvyn vaatimuksista. Vakiinnuttamisen ongelmana on usein vakiintumisen naytta-
minen. Erityisen hankalaa voi olla osoittaa, ettd merkki on jo tiettynd ajankohtana
ollut vakiintunut.

2.4 YHKsinoikeuden sisalto

Johdanto

Tavaramerkinhaltijan oikeusasema muodostuu suojan sisillon ja yksinoikeuden
rajoitusten yhteisvaikutuksena. Jotta yksinoikeuden ala voidaan kuvata kattavasti,
on tarkasteltava mm. kielto-oikeuden siséltod, merkin erottamiskykyéd ja mahdol-
lista tunnettuutta, sekaannusvaaraa seka eriniisid suojan rajoituksia. Tavaramer-
kin suoma yksinoikeus on alueellisesti rajoitettu. Suomessa tapahtuneen rekiste-
roinnin tai vakiinnuttamisen kautta saavutettu yksinoikeus on voimassa ainoastaan
Suomessa kun taas yhteison tavaramerkki on voimassa koko EU:n alueella. Lisdksi
on otettava huomioon merkin haltijaan kohdistuvat velvollisuudet. Merkki on mah-
dollista menettaa passiviteetin tai kayttamattomyyden vuoksi.

Haltijalle kuuluva kielto-oikeus on yksinoikeuden keskeinen osa ja kattaa tava-
ramerkinomaisen kayton elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkilain 4 § sisdltda saan-
noksen yksinoikeudesta ja kielto-oikeuden piiriin kuuluvasta toiminnasta. Se sisal-
tda mm. esimerkkiluettelon luvattoman kayton tilanteista, maininnan kauttakulje-
tuksesta seka sddannoksen tavaroihin tehtavistd muutoksista. Lain 6 § laajentaa suo-
jaa sekoitettavissa olevista merkeistd my0s laajalti tunnettuihin merkkeihin, joilta
ei vaadita tavaralajien samankaltaisuutta.

TavaramerkKkidirektiivisséd kielto-oikeutta koskee 5 artikla, joka sditda sekaan-
nusvaarasta ja siséltaa esimerkkiluettelon luvattomasta kaytosté. Direktiivi mahdol-
listaa my®os laajalti tunnettujen merkkien suojan. Toisaalta kielto-oikeuteen liittyy
laheisesti se, ettei 4 artiklan mukaan voida rekister6idd merkkejd, jotka loukkaavat
aiempia tavaramerkkioikeuksia.

2.4.1 Suojan ala

Yleista

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisdltdad tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan
sen, etté elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa kayttaa tava-
roidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkid. Sddnnoksessé viitataan
kahteen edellytykseen. Ensimmaéinen edellytys koskee merkin kayttdmistd "elin-
keinotoiminnassa”. Toinen edellytys liittyy nimenomaan merkin "kaytto6n tavara-
merkking”, jolloin voitaisiin ajatella ettd muu kuin tavaramerkinomainen kaytto
olisi sallittua myos elinkeinotoiminnassa. Suojan alaa koskeva méarays sisiltyy
my0s tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohtaan. Lisdksi TMerkkil. 4 §:ssd ja
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tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa luetellaan yksinoikeuden kattamia
kayttotapoja. Kummassakin tapauksessa kyse on sanamuodon mukaisesti ainoas-
taan esimerkkiluettelosta.

Yksi ndkokohta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on huomioon otettavien
tekijoiden keskindinen riippuvuus ja erityisesti se, ettd tavaramerkkien samankal-
taisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuu-
teen, jotka ne kattavat. Niinp& tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen
vdhéisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittdva samankal-
taisuus ja painvastoin (C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer, C-39/97 Canon).

Kaytto elinkeinotoiminnassa

Elinkeinotoiminnan ké&sitettd ei méaédritelld nimenomaisesti tavaramerkkilain esi-
toissé tai muualla lainsdddannodssa. Sen sijaan oikeuskaytdnnossa seka perustusla-
kivaliokunnan lausunnoissa sitd on yleisella tasolla maéritelty. Sen keskeisina kri-
teereind voidaan pitaa tahtaamista taloudelliseen tulokseen seka toiminnan vastik-
keellisuutta: toimintaa tulee harjoittaa tulon tai muun taloudellisen hy6dyn hankki-
mistarkoituksessa. Yleensa téllaiseen toimintaan liittyy myos yrittajariski. Maarit-
telya voitaneen jossain maarin soveltaa myos tavaramerkkilain yhteydessé, joskin
lain erityispiirteisiin on syyta kiinnittd4 huomiota.

EUT viittasi elinkeinotoiminnan késitteeseen ratkaisussa C-zo06/o01 Arsenal FC,
jossa tuomioistuin mm. otti kantaa siihen, oliko jalkapallojoukkueen kannattajatuot-
teiden myynnissa ja markkinoinnissa kyse elinkeinotoiminnasta, vai ilmaisivatko
tuotteisiin liitetyt merkit ainoastaan Arsenal FC:n kannattamista, uskollisuutta sille
tai kuulumista siihen. EUT:n mukaan merkkid kaytettiin nimenomaan elinkeinotoi-
minnassa, "koska sitd kdytettiin taloudellisen hyédyn saamiseen tdhtddvdssd liiketoi-
minnassa eikd sitd siis kdytetty tdysin yksityisesti”.

Kaytto tavaramerkRina

EUT ja korkein oikeus ovat ratkaisuissaan C-206/01 Arsenal FC ja KKO 2005:143 lah-
teneet siitd, ettd kaytolla tavaramerkking tarkoitetaan tavaramerkin kéyttoa tava-
roiden tunnuksena. Tavaramerkin tulisi olla osoitus siitd, etta kaikki merkilla varus-
tetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vas-
taavan yrityksen valvonnassa. Tavaramerkin haltija voi siksi kdyttda kielto-oikeut-
taan ainoastaan niissé tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kéayttdisi merkkia, voisi
aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtéville ja erityisesti sen keskeiselle tehtévalle,
joka on tavaran alkuperidn takaaminen kuluttajalle (mm. KKO 2005:143, C-206/01
Arsenal FC).

Tietynlaiset kdyttomuodot, joissa merkkia kaytetdan puhtaasti kuvailevasti, on
oikeuskaytdnnossa suljettu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuo-
lelle, koska téllaisella kaytolla ei loukata mitdan niistd intresseistd, joita g5 artik-
lan 1 kohdalla on tarkoitus suojata. EUT:n mukaan ratkaisevaa on, kdytetaanko
merkkia "erottamaan tavarat ja palvelut tietystd yrityksestd perdisin olevaksi, eli
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tavaramerkkind, vai kdytetddnkd sitd muihin tarkoituksiin” (KKO 2005:143, C-63/97
Bayerische Motorenwerke AG, C-206/01 Arsenal FC, kohta 54 seka C-2/o00 Hdélterhoff).

Ratkaisussa C-2/00 Holterhoff EUT katsoi, ettei tavaramerkin kaytolla loukattu
mitdédn niistd intresseistd, joita direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan suo-
jata. Tuomioistuimen mukaan intresseihin ei kajottu tilanteessa, jossa maininta teh-
tiin puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa, kuvaamaan jalokivien hionnan tyyppia,
eika potentiaalinen asiakas voinut tulkita tavaramerkkid koskevan maininnan ilmai-
sevan tavaran alkuper#i. Ratkaisussa C-206/01 Arsenal FC EUT piti kannattajatuot-
teiden myyntié ja markkinointia sellaisena kayttona, joka loukkasi tavaramerkin hal-
tijan intressid, eikd ainoastaan merkkiné Arsenal FC:n kannattamisesta, uskollisuu-
desta sille tai kuulumisesta siihen.

2.4.2 Sekoitettavuus / sekaannusvaara

Yleista
Sekoitettavuutta koskevan TMerkkiL. 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien
katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai saman-
kaltaisia tavaralajeja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdméasta
elinkeinotoiminnassa
a) merkKkis, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekiste-
roity seka
b) merkki4, joka sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aihe-
uttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisaltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin valisestd mielleyhtymasta.
Tavaramerkkilaki eroaa ainakin kahdessa suhteessa direktiivin sidnnoksesta. Tava-
ramerkkidirektiivissd tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri tilanteissa erilainen
ja eritasoinen suoja. Suoja on vahvimmillaan merkkien ja tavaroiden ollessa identti-
set: jos sekd merkit ettd tavaralajit ovat samoja, ei suojan saaminen edellytd sekaan-
nusvaaran toteamista (ks. tavaramerkkidirektiivin 5 artikla seka direktiivin joh-
dantokappale 10 kohta). Toisaalta 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kdytetdén ter-
mii sekaannusvaara (vrt. sekoitettavuus), minka lisdksi siind on maininta mielleyh-
tymaéasta. Sekaannusvaara ja sekoitettavuus viittaavat samaan asiaan, ja selvyyden
vuoksi jatkossa tullaan kayttdméa&n termiéd sekaannusvaara.

Tavaramerkkilaki ja tavaramerkkidirektiivi eivat sisdlla tarkempia kriteereita sen
arvioimiseksi, milloin merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa. Tavaramerkkidirektii-
vin johdantokappaleen 10 kohdassa todetaan mm. ettd "sekaannusvaaran arviointi
riippuu lukuisista tekijéistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan
markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd
sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekd niithin yhdistettyjen
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tavaroiden tai palvelujen vdlilld". Tavaramerkkilain esitdiden mukaan tavaramerk-
kien sekoitettavuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajat saattavat merk-
kien perusteella erehtya luulemaan, ettd merkeilld varustetut tavarat ovat peraisin
samalta elinkeinonharjoittajalta (KM 1960:2). Myds EUT on ratkaisussaan C-39/97
Canon todennut, ettd sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, etta
kyseesséd olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai mahdolli-
sesti taloudellisessa etuyhteydessé olevasta yrityksestd. Sekoitettavuus ei ole ehdo-
ton rekisterdintieste, vaan aikaisemman tavaramerkin haltija voi antaa suostumuk-
sen myohemman merkin rekisterointiin.

Merkkien samankaltaisuus
Lahtokohta sekaannusvaaran arvioinnissa on aina se, ettd tavaramerkkeja tulee
vertailla tekemalld kokonaisarvio niiden visuaalisesta, foneettisesta ja kasitteelli-
sestd samankaltaisuudesta. Arvioinnin tulee perustua merkkien antamaan koko-
naisvaikutelmaan, jossa on erityisesti otettava huomioon tavaramerkkien erotta-
miskykyiset ja dominantit osat (C-251/95 Sabel/Puma). Sekaannusvaaran arviointi
on kokonaisharkintaa, jossa merkkien vélinen samankaltaisuus on yksi osatekija.
Myos tavaroiden ja palveluiden laatu sekd kohderyhmé vaikuttavat siihen, miten
merkkien samankaltaisuutta on arvioitava.

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdan sadnnoksia koskevassa EUT:n ratkaisukdytdnnossa on todettu, etta
késite "vaara mielleyhtymdstd” ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran kisitteelle, vaan
silla on tarkoitus tasmentia jalkimmaéisen kisitteen ulottuvuutta (C-251/95 Sabel/
Puma). EUT:n mukaan kyseisten sddnndsten sanamuodossa itsessdén on jo suljettu
pois se, ettd niité voitaisiin soveltaa myds siini tilanteessa, ettd yleison keskuudessa
ei ole sekaannusvaaraa. Pelkédstdan sen vuoksi, etté yleisolle voi tulla kahden tavara-
merkin valilla mielleyhtyma, ei tuomioistuimen mukaan voida siten katsoa, etta nai-
den tavaramerkkien vélilld on kyseisissad sddnnoksissa tarkoitettu sekaannusvaara
(C-251/95 Sabel/Puma, ks. myods KKO 2004:49).

Tavaralajien samankaltaisuus
Sekaannusvaaran toteamisen edellytyksena on tavaralajien samankaltaisuus. Ident-
tisetkddn merkit, jotka eivat tarkoita samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja, eivit ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa. Samankaltaisuuden arvi-
ointi perustuu sithen, ovatko tavarat siind méarin samankaltaisia, ettd keskivertoku-
luttaja saattaisi erehtya luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta 1dh-
teestd. Vahainenkin samankaltaisuus saattaa riittda. Tavaralajien samankaltaisuus-
arvioon vaikuttaa myos aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky (C-39/97 Canon
Kabushiki Kaisha). On huomattava, ett laajalti tunnettujen merkkien osalta ei edel-
lytet4 tavaralajien samankaltaisuutta (ks. 2.4.3. jaljempéana).

Suomessa sovelletaan Tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta tava-
ramerkkien rekisteréimisté varten koskevaa Nizzan sopimusta (SopS n:o 53/1973),
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joka on solmittu 15.6.1957 ja jota on tarkistettu vuosina 1967 ja 1977 sekd muutettu
vuonna 1979. Tavaramerkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan Nizzan
sopimuksen mukaista luokitusta. Tavaralajien samankaltaisuutta arvioitaessa ei ole
ratkaisevaa se, onko merkit rekisterdity samoihin tavaraluokkiin, vaan luokitus toi-
mii yleensa vain apuvélineend. EUT:n mukaan, harkittaessa ovatko tavarat tai pal-
velut samankaltaisia, kaikki naihin tavaroihin tai palveluihin liittyvat relevantit sei-
kat on otettava huomioon. Naitd seikkoja ovat mm. tavaroiden ja palvelujen luonne,
niiden kayttotarkoitus, niiden kayttotapa seka se, kilpailevatko ne keskenédéan vai
ovatko ne toisiaan tdydentavid (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha). Luokitus saattaa
kuitenkin vaikuttaa arviointiin esimerkiksi, kun tavaramerkin rekisterointi kohdis-
tuu kokonaiseen tavaramerkkiluokkaan (ks. C-363/99 Postkantoor, kohdat 111-113).
Euroopassa eri maiden tavaramerkkivirastoissa on vaihtelevia kdytant6ja sen suh-
teen, miten tavarat tai palvelut on kuvattava tavaramerkkihakemuksessa. Eridvista
luokituskaytannoistd seuraa myos erilaisia tulkintoja suojan laajuudesta. Luoki-
tuksen roolia yksinoikeuden sisillén maardytymisessi kisittelee ratkaisu C-307/10
IP TRANSLATOR, jossa EUT arvioi eri luokituskaytantdjen sallittavuutta direktiivin
valossa ja korosti, ettd tavaroiden ja palveluiden yksiléinnin on oltava riittdvan sel-
vad ja tasmallista.

Kokonaisarvioinnista

Kokonaisarvioinnin lahtékohta on, ettd vastakkain olevien merkkien erottamisky-
kyisten ja dominanttien osien liséksi on aina myds otettava huomioon merkkien
mahdollinen visuaalinen, foneettinen ja késitteellinen samankaltaisuus. Lisdksi huo-
miota kiinnitetddn mm. sithen, mika on merkkien erottamiskyvyn aste, mika on rele-
vantti yleiso ja sen tietotaso jne.

EUT:n mukaan ratkaisevaa kokonaisarvioinnissa on se, miten kyseisen tyyppis-
ten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja, jonka on katsottu olevan koh-
tuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, ymmartaa tavaramerkit. Toisaalta huomi-
oon tulisi ottaa se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus
verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hanen on turvauduttava siihen epatéay-
delliseen muistikuvaan, joka hénelld on tavaramerkeistd. On myos syytéd ottaa
huomioon, ettad keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (mm. C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer,
C-39/97 Canon, C-251/95 Sabel/Puma). Jos tavara on tarkoitettu vain asiantunti-
joiden kayttoon tai sen ostamiseen kiinnitetddn paljon huomiota tavaran kalleu-
den tai muun seikan vuoksi, vahdisemmatkin eroavuudet riittavat poistamaan
sekaannusvaaran.

Sitd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistd jaa yleisén muis-
tiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi osatekija. Sekaannusvaaran
toteamiselle ei kuitenkaan saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen merkin
osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkisté, on hallittava moniosaisesta mer-
kistd saatavaa kokonaisvaikutelmaa (C-3/03 P Matratzen Concord v. SMHV, kohta
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32, C-120/04 Medion AG). Sekaannusvaara on myds sitd suurempi, mité erottamisky-
kyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sekaannusvaaran kannalta ei ole merkitysta
silld, johtuuko korkea erottamiskyky merkkiin itseensa liittyvistd syistd vai siit4,
ettd se on tullut tunnetuksi yleison keskuudessa (C-251/95 Sabel/Puma, C-120/04
Medion AG).

2.4.3 Laajalti tunnetut tavaramerkit

Yleista

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan jdsenvaltiolla on oikeus sadé-
t4a myos laajalti tunnettujen merkkien suojasta. Jasenvaltion on talloin myonnet-
tdva ainakin yhté laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen
osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivit ole samankaltai-
sia. Jasenvaltio voi siis valita, ottaako se kayttoon itse periaatteen laajemman suo-
jan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta direktiivi sanelee suojan
sisdllon (KHO:2011:4, samoin C-408/01 Adidas-Salomon).

Voimassaolevan TMerkkil. 6 §:n 2 momenttiin sisdltyy mé&ardys laajalti tun-
netuista tavaramerkeistd. Laajalti tunnetun merkin haltija voi TMerkkil. 6 §n 1
momentin estdmatta kieltdd toista kéyttdmastd ilman hyvaksyttavaa syytd samaa tai
samankaltaista merkkis, vaikka tavaralajit eivat olisikaan samankaltaisia, jos mer-
kin aiheeton kaytto merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epéoikeu-
tettua hyvaksi kayttdmista taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle. Seka korkeimman oikeuden ettd EUT:n ratkaisukdytdnnon mukaan laajalti
tunnetun merkin suojan edellytyksena ei ole sekaannusvaaran olemassaolo tai tava-
ralajien samankaltaisuus.

EUT:n mukaan laajalti tunnetun merkin suojaa sovelletaan tilanteisiin, joissa
suoja syntyy sillg, etta riidanalaista merkkia kaytetdan aiheettomasti tavalla, jolla
kaytetddn epdoikeutetusti hyvdksi tavaramerkin erottamiskykya tai mainetta
taikka, joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Mainitut hai-
tat, jos niita syntyy, johtuvat merkkien tietynasteisesta samankaltaisuudesta, mista
syystd kohdeyleiso liittda ne yhteen, vaikkei sekoitakaan niité toisiinsa. Samankal-
taisuusvaatimus edellyttda erityisesti sellaisten osatekijoiden olemassaoloa kuin
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuus (C-408/01 Adidas-
Salomon, C-487/07 L'Oreal).

PRH on 15.8.2007 perustanut ns. laajalti tunnettujen tavaramerkkien luet-
telon. Luettelon tarkoitus on olla avuksi tehtdesséd tavaramerkkeja koskevia
ennakko- ja sekoitettavuustutkimuksia, mikd puolestaan auttaa vidhentdmidn
tavaramerkkiriitoja. Luettelolla ei kuitenkaan ole oikeusvaikutusta, vaan sen
tarkoituksena on helpottaa sen seikan toteen nédyttamistd, ettd merkki on Suo-
messa laajalti tunnettu, sekd edistda tietoisuutta merkin tunnettuudesta ylei-
sesti. Lisdksi tulliviranomaiset voivat kayttaa luetteloa tuotevddrennostapauk-
sien tutkinnassa.
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Laajalti tunnettuus

TMerkkiL. 6 §:n 2 momentin soveltamisen edellytyksené on, ettd merkki on tullut laa-
jalti tunnetuksi. Tama tarkoittaa, ettd merkittavan osan kohdeyleisosta on tunnet-
tava merkki. Huomioon tulisi ottaa kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimer-
kiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, kdyton intensiivisyys,
kesto ja maantieteellinen laajuus. Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu ja saada
laajalti tunnetulle merkille kuuluvaa suojaa, vaikka sité ei ole rekisterdity.

EUT:n oikeuskaytdnnossa on katsottuy, ettd tunnettuuden astetta ei voida méari-
telld esimerkiksi prosentuaalisena osuutena, vaan edellytyksen tédyttymista arvioi-
taessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat. Tdma ei kuiten-
kaan tarkoita, ettei prosentuaalisille luvuille tulisi antaa mitddn merkityst4, tai etta
niiden nayttdarvo olisi pienempi, vaan ettd mitdan yleisesti hyvaksyttavaa ja kaik-
kiin tapauksiin soveltuvaa kynnysta ei voida asettaa. Kysymys on kokonaisarvioin-
nista (C-375/97 Chevy). Yhteison tavaramerkki voi saada laajalti tunnetun merkin
suojaa, vaikka se olisi laajalti tunnettu vain yhden jasenvaltion alueella, jos kyseisen
jasenvaltion alueen voidaan katsoa muodostavan olennaisen osan yhteison aluetta
(C-301/07 Pago International).

Korkein oikeus kasitteli laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa merkkeja VOIMA-
RIINI ja OIVARIINI koskeneessa ratkaisussa KKO 2010:12. Kaikissa oikeusasteissa
todettiin, ettd vaikka Valio oli lopettanut VOIMARIINI -tunnuksen kédytén vuonna
2004, tunnus oli laajalti tunnettu kuluttajien keskuudessa. VOIMARIINI oli ollut lajis-
saan johtava tuote, jota oli markkinoitu télla tavaramerkilld vuodesta 1980 vuoteen
2004. Markkinatutkimuksen mukaan osallistuneista 87 prosenttia oli jollakin tavoin
tunnistanut merkin. Néaytto4d oli myos esitetty siitd, ettd kuluttajat yhdistivat OIVA-
RIINI -tunnuksen Valioon ja VOIMARIINI -tunnukseen laajan nimenmuutoskampanjan
seurauksena. Kun lisdksi markkinatutkimuksessa 79 prosenttia oli jollakin tavoin tun-
nistanut merkin lyhyesta kaytostaan huolimatta, myds OIVARIINI oli laajalti tunnettu.

MerkRien valinen yhteys

Direktiivin mukaan sekaannusvaara ei ole laajalti tunnettujen merkkien suojan edel-
lytys. Myos EUT on ratkaisuissa C-408/01 Adidas Salomon AG, C-487/07 L'Oreal ja
C-425/98 Marca Mode katsonut, ettei laajalti tunnettujen tavaramerkkien vahven-
nettu suoja edellyta sekaannusvaaraa, vaan suojan edellytykseksi riittaa pelkastaan
se, ettd kohdeyleiso yhdistda merkit toisiinsa ja myshemmin rekisteréidyn merkin
kaytto tarkoittaisi aiemman rekisterdinnin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeu-
denmukaista hyvéaksikayttod tai olisi niille haitaksi. Yleison mieltdma yhteys on vélt-
tdmaton edellytys laajalti tunnetulle merkille annettavalle suojalle, mutta se ei sel-
laisenaan riit4 haitan toteamiseksi (C-487/07 L'Oreal, ks. myos KHO 2011:4).

Se seikka, ettd myohempi tavaramerkki herattdd tavanomaisesti valistuneiden
sekd kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuu-
dessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkist4, tarkoittaa yhteyden olemassaoloa
(C-252/07 Intel Corporation, kohdat 60 ja 63). Merkittévii arvioitavia tekijoitd ovat
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mm. merkkien samankaltaisuuden aste, tavarat ja palvelut, joita varten tavaramer-
kit on rekisterdity, ndiden samankaltaisuuden aste seka kohdeyleiso. Tavaramerkin
ja merkin samankaltaisuutta koskeva vaatimus laajalti tunnettujen merkkien koh-
dalla edellyttd erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillén samankal-
taisuutta koskevien osatekijoiden olemassaoloa. Merkkeja TEFLON ja TEFLI pidet-
tiin lyhyind kokonaisuuksina niin erilaisina, ettei yhteinen etuliite TEF riittanyt
tuomaan TMerkkiL. 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkiyhteytta (KHO
2002:31). Ratkaisuun vaikutti mm. se, ettd merkin TEFLON sindnsi vahva erottamis-
kyky oli degeneroitumisen johdosta jossain méaarin heikentynyt.

Korkein hallinto-oikeus arvioi merkkien vilisen yhteyden olemassaoloa myds
ratkaisussa KHO 8.7.2011 421/2/09. KHO:n mukaan merkkien INGMARIINI ja VOI-
MARIINI valilla vallitsi sellainen samankaltaisuuden aste, ettd kohdeyleiso yhdisti
merkit toisiinsa. KHO katsoi myds, ettd Ingman pyrki hyétymé&an laajalti tunnetun
tavaramerkin VOIMARIINI maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta kayttamalla
samankaltaista merkkid INGMARIINI, ja ettd 6 §:n 2 momentin soveltamisedellytyk-
set tayttyivat. Rekisterdinti palautettiin PRH:lle kumottavaksi. Toisaalta ratkaisussa
KKO 2010:12 korkein oikeus katsoi, ettei merkkien VOIMARIINI / OIVARIINI ja ING-
MARIINI vélilla vallinnut TMerkkiL, 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteyttd. KKO
mukaan padtteet -MARIINI ja -RIINI viittasivat tdllaisen yhteyden olemassaoloon,
mutta antoivat ldhinna viitteen tavaran laatua kuvaavasta margariinista. Tunnus-
ten muut osat puolestaan vdhensivit samankaltaisuuden vaikutelmaa. Kokonais-
arvioinnissa merkit erosivat toisistaan seké foneettisesti ettd kirjoitusasun perus-
teella. KKO ja KHO péaatyivét eri lopputulokseen.

Epadoikeutettu hyvaksikaytto tai haitta

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan kielto-oikeus edellyttda myos, ettd kaytto
merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyvaksikayttoa
taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Suojaan on useim-
missa tapauksissa vaikutusta paitsi silla kohderyhmalla, jossa merkki on tunnettu,
myos tunnettuuden maaralld sekd merkin kattamilla tavaroilla ja palveluilla. Kor-
kein hallinto-oikeus on todennut, ettd merkkien vilinen yhteys ei sellaisenaan riita
sen toteamiseksi, ettd on kyse haitoista, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkeja on
tarkoitus suojella.

N&amai haitat, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejd on EUT:n mukaan tarkoi-
tus suojella, ovat tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta (ns. vesittymi-
nen), tamén tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta (ns. turmeltuminen) ja maini-
tun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettu hyvéksi kdyttdminen
(ns. vapaamatkustus) (ks. C-252/07 Intel Corporation seka C-487/07 L’Oreal, ks. myos
KHO 2011:4). EUT on lisiksi todennut, ettd yksikin néist4 haitoista riitt44, jotta sdan-
nosta voidaan soveltaa (ks. C-252/07 Intel Corporation seki C-487/07 L'Oreal).

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuu haittaa, kun tavaramerkin kyky yksi-
16ida tavarat tai palvelut heikentyy kolmannen toimesta tapahtuvan samankaltaisen
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merkin kayton johdosta. Tall6in tavaramerkin identiteetti ja sen maine yleison kes-
kuudessa heikkeneviat. Haitta ilmenee niin, ettei tavaramerkki endé synnyté vali-
tonta mielleyhtymaéd niihin tuotteisiin, joita varten sitd kaytetadn. Jos esimerkiksi
samantapaisia merkkeja kiytetdan paljon eri tavara- tai palvelulajien merkkein4,
kaikki ndmé& merkit ovat vaarassa vesittya.

Tavaramerkin maineelle aiheutuu haittaa, kun tavarat tai palvelut, joita varten
kolmas kayttdd samanlaista tai samankaltaista merkkid, voivat vaikuttaa yleis6on
siten, ettd kayttod vahentda tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tésté haitasta voi
synty4 esimerkiksi siiné tapauksessa, ettd kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai pal-
veluilla on sellainen luonne tai laatuy, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tun-
netun tavaramerkin imagoon. Néin voi olla mm. kun laajalti tunnetun merkin katta-
mat tuotteet ovat korkealaatuisia ja kalliita, mutta samankaltaisella merkilla myy-
daan selkedsti huonomman laatuista ja halpaa tuotetta.

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukainen hyvdksi kdyttd-
minen ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyotyyn, jonka kolmas on
saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytolla. Kasite kattaa myos tapa-
ukset, joissa tavaramerkin herattdma mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet
siirtyvat samanlaisella tai samankaltaisella merkilld varustettuihin tavaroihin silla
tavoin, ettd tunnettua tavaramerkkia kaytetdan selvasti hyvéksi. Vapaamatkustaja
pyrkii herattdméaan kuluttajien kiinnostuksen kayttamalld samankaltaista, aiemman
tuotteen tai palvelun positiivisiin ominaisuuksiin viittaavaa merkki, ja sdastaa ndin
omissa markkinointikustannuksissaan. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
hyvaksi kayttdminen voi siis olla epdoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankal-
taisen merkin kaytto ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, mai-
neelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle (C-487/07 L'Oreal).

Sita, onko merkin kaytto tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeutet-
tua hyvdksi kayttdmists, on arvioitava kokonaisuutena. Arvioinnissa tulisi EUT:n
mukaan ottaa huomioon muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamis-
kyvyn aste, kyseessa olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste seké kyseessa
olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Mita erottamis-
kykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava
aiheutuvan haittaa. Oikeuskaytdnnosta kay lisaksi ilmi, ettd mité valittomémpi ja vah-
vempi merkin herattdma mielikuva tavaramerkista on, sitd suurempi on vaara siita,
ettd merkin kaytto talla hetkella tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erotta-
miskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyvaksi kayttadmista taikka on niille haitaksi.
Lisaksi on huomattava, ettd téllaisen kokonaisarvioinnin yhteydessa voidaan myos
tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai turmeltumisen vaara.

Hyvaksyttava syy

Laajalti tunnetun merkin suojan myontdminen edellyttda, ettéd toisen samankaltai-
sen merkin kayttamiselle ei ole hyviksyttidvaa syyta (TMerkkil, 6 §:n 2 momentti).
N&in ollen samankaltaisen merkin kéyttdminen saattaa olla edelld mainituista
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tunnetulle merkille aiheutuvista haitoista huolimattakin sallittua, jos siihen on
hyvaksyttava syy. Hyvaksyttavalld syylla tarkoitetaan valttamatontd, esimerkiksi
lain vaatimaa syyta kayttda samaa tai samankaltaista merkkid. Hyvaksyttava syy voi
olla esimerkiksi tavaramerkin kaytto vertailevassa mainonnassa tai tavaran kaytto-
tarkoituksen tai ominaisuuksien kuvaileminen.

2.5 Yksinoikeuden rajoitukset

2.5.1 Yleista

Tavaramerkin tuottama yksinoikeus késittda tavaramerkinomaisen kayton elinkei-
notoiminnassa, mutta yksinoikeuteen on tehty muiden toimijoiden eduksi rajoituk-
sia, jotka perustuvat esimerkiksi nimeen kohdistuviin oikeuksiin sekd merkint6jen
informatiiviseen kayttoon. Tavaramerkin haltija ei yksinoikeutensa perusteella voi
monopolisoida kommunikatiivista kaytto4, joka perustuu luonnolliseen tarpeeseen
viitata esimerkiksi henkil66n, yritykseen, alkuperaén, tiettyihin ominaisuuksiin tai
kayttotarkoitukseen. Merkin haltijan oikeusasema muodostuu yksinoikeuden sisél-
16n ja rajoitusten suhteesta.

Tavaramerkkidirektiivissa yksinoikeuden rajoitukset siséltyvat 6 artiklaan. Siina
missa 5 artikla sddtda merkin haltijan yksinoikeudesta, 6 artikla esittda ne tilan-
teet, joissa kielto-oikeutta ei yksinoikeudesta huolimatta voi kadyttda. Artikla sisal-
tda kolme erillista rajoitusta, joille kaikille on liséksi yhteista vaatimus hyvén liike-
tavan noudattamisesta. Mikéli kaytto sopii joihinkin néistd kolmesta kdyton muo-
dosta ja on lisdksi hyvén liiketavan mukaista, tavaramerkin haltija ei voi kielta4 sita.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei siis
saa kieltéda toista kidyttdmaésta elinkeinotoiminnassa (1) omaa nime#én tai osoitet-
taan, (2) tavaroiden tai palvelujen lajia, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellistd alkuperad, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suorittamisajan-
kohtaa taikka muita tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavia merkintsja
tai (3) tavaramerkki, milloin sen kéyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, eri-
tyisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kdyttotarkoituksen osoittamiseksi, mikéli t&l-
lainen kéayttod tapahtuu hyvéaa litketapaa noudattaen. Suomen tavaramerkkilaki ei
talla hetkella sisdlla vastaavaa rajoitussdadnndsta. Laki sisaltaa kuitenkin kaksi sdadn-
nosta sellaisista merkin osista, jotka eivdt kuulu yksinoikeuden piiriin. Kyse ei ole
yksinoikeuden rajoituksista 6 artiklan tapaan, vaan ennemminkin siitd, etta yksin-
oikeus yhdistyy vain osaan merkin sisdltdmista elementeista. Naitd sdannoksia kési-
telldan erillisessa osiossa (ks. 2.6).

2.5.2 Oman nimen Kaytto

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin hal-
tija ei saa kieltaa toista kdyttamaésta elinkeinotoiminnassa omaa nime&an. Direktiivi
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on taltd osin tulkinnanvarainen, mutta oikeuskiytdnnossa on tdsmentynyt, ettd
sdannoksen soveltaminen ei rajoitu luonnollisten henkildiden nimiin (ks. C-245/02
Anheuser-Busch) vaan siddnnoksessa tarkoitetaan sekid henkilén omaa nimeé ettd
toiminimea. Edellytyksena kuitenkin on, ettd kayttd on hyvén liiketavan mukaista

TMerkkil, 3 §:n 1 momentin mukaan jokainen saa elinkeinotoiminnassa kayttaa
sukunimeé&an, osoitettaan tai toiminime&dan tavaroittensa tunnusmerkkina, jollei
sen kayttd ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavara-
merkkiin. Vaikka sddnnos muistuttaakin tavaramerkkidirektiivin sddnnostd oman
nimen kaytostd, siind on kyse eri asiasta. TMerkkil, 3 §:n 1 momentti ei ole varsi-
nainen rajoitussdinnos, se ei luo poikkeusta merkin haltijan yksinoikeuteen, vaan
nimen tai osoitteen kaytto tunnusmerkkind on sallittua vain, kun ei ole olemassa
sekaannusvaaraa aiempaan tunnusmerkKkiin. Ja kuitenkin sdannds rajoittaa jollakin
tavoin merkin haltijan oikeuspiirid. KKO:n mukaan 3 §:n 1 momentissa ei ole kysy-
mys tavaramerkkiin perustuvan oikeuden rajoituksesta, vaan toiminimen tuotta-
masta oikeudesta, joka sddnnoksestd ilmenevin tavoin vaistyy suhteessa aiempaan
oikeuteen, kuten tavaramerkkioikeuteen (KKO 2005:143).

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2005:143, ettei tavaramerkkilain 3 §:n
1 momentti vastaa tarkoitukseltaan eiké sisélloltdan tavaramerkkidirektiivin rajoi-
tussddnndsta, ja ratkaisi asian suoraan direktiivin nojalla. KKO vahvisti, ettd tava-
ramerkin haltijalle voidaan kansallisten sadnndsten nojalla antaa suojaa vain, jos
merkin aiheeton kaytto merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epa-
oikeutettua hyviksi kayttamista taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle
tai maineelle. Tapauksessa oli kysymys siité, oliko yritykselld oikeus kayttaa toisen
yrityksen Suomessa rekistersidyn tavaramerkin (Budweiser, Bud) kanssa sekoitet-
tavissa olevaa toiminimeédn (Budweiser Budvar) tavaroittensa tunnuksena. Ratkai-
sun mukaan toiminimen kaytto voidaan kieltda vain, jos toinen kayttad sitd hyvan
lilketavan vastaisesti. Ndin ollen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan séant6 oikeudesta
kéyttdd omaa nime&dan voi toimia kielto-oikeuden esteena.

EUT kisitteli tapauksessa C-17/06 Celine tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan kielto-oikeuden suhdetta. Tuo-
mioistuin katsoi, ettd mikali kolmas kayttda toiminimed, liikenimea tai myymalan
merkkié tavalla, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda direktiivin 5 artiklan 1
kohdan a alakohdan mukaisesti (ks. 2.4.1. kdytt6 tavaramerkkind), direktiivin 6 artik-
lan 1 kohdan a alakohta voi olla esteena tallaiselle kiellolle ainoastaan, jos kolmas
kayttaa toiminime&én tai litkenime&dan hyvaa lilketapaa noudattaen.

2.5.3 Kuvailevat merkinnat

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin
haltija ei saa kieltda toista kdyttdméastd elinkeinotoiminnassa kuvailevia merkin-
t6j4, eli tarkemmin tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaras, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistéd alkuperaa, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
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suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkint6ja. Myos kuvailevia merkint6ja, koskee edellytys hyvan liiketavan noudat-
tamisesta. Vastaavaa nimenomaista siadnnosté ei sisdlly Suomen tavaramerkkila-
kiin. Direktiivii implementoitaessa esitoissi (HE 302/1992) katsottiin, etti tavaroi-
den tai palveluiden ominaisuuksia osoittavien merkint6jen kaytén sallimista kos-
keva periaate vastasi tavaramerkkilain erottamiskykya koskevia sddnnoksia (silloi-
nen 13 §:n 1 momentti). Nykyisen TMerkkiL 13 §:n mukaan kuvaileva merkKki ei ole
erottamiskykyinen.

2.5.4 Kayttotarkoituksen osoittaminen

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkin hal-
tija ei saa kieltaa toista kayttdmasta elinkeinotoiminnassa tavaramerkkia, jos kayt-
tdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien,
kéayttotarkoituksen osoittamiseksi. Kielto on kuitenkin mahdollinen, mikali kaytto
ei tapahdu hyvai litketapaa noudattaen.

Tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa sdddetdan oikeudesta viitata toisen tavara-
merkkiin. Sen mukaan luvattomaksi kayttamiseksi katsotaan muun muassa se, etta
joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisdtarvikkeita tai muuta sellaista, mika sovel-
tuu toisen tavaraan, viittaa tdméan tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaan-
saamaan vaikutelman, etta liikkkeeseen laskettu tavara on ldht6isin tunnusmerkin
haltijalta tai ettd tdma on suostunut tunnusmerkin kayttdmiseen.

Korkein oikeus esitti ennakkoratkaisupyynnon ratkaisussa KKO 2006:17, jossa
arvioitiin tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentin suhdetta tavaramerkkidirektiivin 6
artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan. EUT totesi tuomiossaan (C-228/03 Gillette), ettd
tavaramerkin kayttdmisen hyvaksyttavyys riippuu tavaramerkkidirektiivin mukaan
siitd, onko tavaramerkin kdyttdminen tarpeen tavaran kayttétarkoituksen osoitta-
miseksi. Unionin tuomioistuin totesi, ettd tavaramerkkidirektiivissa mainitut lisa-
tarvikkeet ja varaosat ovat ainoastaan esimerkkeja tilanteista, joissa toisen tava-
ramerkkid voi kayttad. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltaminen ei
siten rajoitu ainoastaan tilanteisiin, joissa on kyse lisdtarvikkeista tai varaosista. Toi-
sen tavaramerkin kédyton on oltava tarpeen tavaroiden tai palveluiden kéayttotarkoi-
tuksen osoittamiseksi ja kdyton on tapahduttava hyvan liiketavan mukaisesti. Tava-
ramerkkiin viittaaminen on mydés kdytdnnossa oltava ainoa keino ilmaista tuotteen
kéayttotarkoitus. Korkein oikeus ratkaisi lopulta asian ohittamalla TMerkkiL. 4 §:n 2
momentin ja soveltamalla suoraan EU-oikeutta.

2.5.5 Hyva liiketapa

Hyva liiketapa, jonka noudattaminen on lisdedellytyksena kaikille kolmelle edelld
kasitellylle rajoitussddnnokselle, ilmentdd ennen kaikkea velvollisuutta toimia
lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejad kohtaan. Hyvan liiketavan
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mukaisuutta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon kaikki asiassa ilmen-
neet seikat. Hyvan liiketavan mukaisena ei voida pitda esimerkiksi sellaista kayttoa,
joka vahingoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykya tai mainetta, ellei
vastaajalla ole kaytolle hyvaksyttavaa syytd. Oikeuskédytdnnossa hyvéa liiketapaa
koskevaa vaatimusta on sovellettu esimerkiksi ratkaisuissa KKO 2005:143 ja KKO
2006:17 suoraan EU-oikeuden perusteella.

EUT:n oikeuskéytdnnon mukaan tavaramerkin haltija saa kieltdd merkin kdyton
ainoastaan, jos kayttoa voidaan pitda hyvén liiketavan vastaisena vaikka tunnus-
ten valilld olisikin sekaannusvaara (C-245/02 Anheuser-Busch, C-100/02 Gerolsteiner
Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, kappale 27). Hyvai liiketapaa koskevan edelly-
tyksen tdyttymista arvioitaessa on otettava huomioon mm. se, missd méarin kolman-
nen osapuolen tapa kayttdd nimeddn kohderyhméssa antaa ymmartad, ettd merk-
kien haltijoiden valilla on yhteys. Toisaalta tulisi kiinnittda huomiota siihen, missa
méaarin kolmannen olisi pitdnyt olla tietoinen siitd, ettd kdyttd ymmarretdan néin
(C-245/02 Anheuser-Busch, C-17/06 Céline).

EUT totesi ennakkoratkaisussa C-228/03 Gillette vakiintuneeseen oikeuskéytan-
toons4 viitaten, ettd tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyvaa
lilketapaa koskeva edellytys ilmaisee 1ahinnd velvoitteen toimia lojaalisti tavara-
merkin haltijan perusteltuihin intresseihin néhden. Arvioitaessa hyvéan liiketavan
mukaisuutta kaytettdessa toisen tavaramerkkis, on otettava huomioon ainakin se,
(i) miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on tdssi esitystavassa tuotu esiin,
(ii) miten tAma tavaramerkki on erotettu kolmannen tavaramerkisti tai tunnusmer-
kista, (iii) miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, ettd kuluttajat erottavat sen tava-
rat sellaisilla tavaramerkeilld varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole sek se,
(iv) esittddako kolmas mahdollisesti markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan
tai ominaisuuksiltaan kayttamalldan tavaramerkilla varustettua tavaraa.

Toiselle kuuluvan tavaramerkin kayttdminen ei ole hyvan liiketavan mukaista
erityisesti, jos kdyttdmisen perusteella voi syntya vaikutelma siita, ettd kayttdjan
ja tavaramerkin haltijan valilla on liikesuhde; kdyttdmisella heikennetdan tavara-
merkin arvoa hyodyntdmaélld perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykya tai
laajaa tunnettuutta; kayttdmiselld vahatelladn tai panetellaan tavaramerkkia tai;
kayttaja esittda oman tavaransa sellaisella tavaramerkilla varustetun tavaran jal-
jitelmina tai toisintoina, jonka haltija se ei ole. Listaa ei kuitenkaan ole pidettava
tyhjentdvand, vaan hyvén liiketavan vastaisuus voi tulla kyseeseen muunlaisissa-
kin tilanteissa.

Gillette-tapauksessa (KKO 2006:17) ei KKO:n mukaan pakkauksessa tai siihen
kiinnitetyssa tarrassa viitattu toisen tavaramerkkiin tavalla, joka oli omiaan aikaan-
saamaan vaikutelman, etti liikkeeseen laskettu tavara olisi 1ahtoisin tunnusmerkin
haltijalta tai ettd tdmé& on suostunut tunnusmerkin kayttdmiseen. Lisdksi tarrassa
oleva lyhyt yhteensopivuusilmoitus sisélsi kuluttajalle tarkedts tietoa eika tavan-
omaisessa ostotilanteessa kuluttajalla ole useinkaan mahdollisuutta tai halua pereh-
tya myyntipakkaukseen yksityiskohtaisesti. The Gillette Companyn tavaramerkkien
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kéyttamiselld ei myoskdan heikennetty tavaramerkkien arvoa hyodyntamalla perus-
teettomasti niiden erottamiskyky4 tai laajaa tunnettuutta.

2.6 Merkin osat, jotka eivat kuulu
yKsinoikeuden piiriin

Tavaramerkkilaki sisdltds kaksi sd&nnostd, joissa otetaan kantaa siihen, millaista
suojaa merkkiin siséltyville osille annetaan. Kyse ei varsinaisesti ole siitd, millaisia
merkkejd voidaan suojata tavaramerkkeind vaan siité, etté yksinoikeus yhdistyy vain
osaan merkin sisiltdmisté elementeistd. Namé pykailat eivat vastaa 6 artiklan rajoi-
tuksia, joita on késitelty edelld, vaan kyse on puhtaan kansallisista sdannoksista.

TMerkkil. 5 § mukaan yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin ei késité sellaista
merkin osaa, joka padasiallisesti tarkoittaa tavaran tai sen paillyksen kayttokelpoi-
suuden lisdamista tai muutoin sellaisen tehtavan tayttadmist4, joka ei ole ominaista
tunnusmerkille. Sddnnokselle ei loydy suoraa vastinetta tavaramerkkidirektiivista.
Sadnnos tarkentaa aiemmin esiteltyd rajanvetoa merkin ja tuotteen ominaisuuden
vililla (ks. 2.1.2.) ja toisaalta muodon suojaamista koskevia rajoituksia (ks. 2.1.5.).
Toisin kuin edellisissd sddnnoksissd, nyt on kuitenkin puheena yksinoikeuden ulot-
tuvuus, ei tavaramerkkisuojan saamisen edellytykset. Vaikka tavaramerkki koko-
naisuutena katsoen olisi suojattavissa, ei yksinoikeus téastd huolimatta aina koske
kaikkia merkin osia.

Rakenteeltaan samansisiltdinen maéaardys sisidltyy TMerkkil, 15 §:44n, jonka
mukaan rekisterdinnilld saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei késita sellaista mer-
kin osaa, jota ei sindnsa voida rekistertida. Sdannos vaikuttaisi olevan osittain paal-
lekkdinen TMerkkL 5 §:n kanssa, mutta se kattaa rekisterdintiesteitd laajemminkin.
Esimerkiksi tavaramerkin erottamiskyvyttomat tai kuvailevat osat eivét siksi saa
TMerkkiL 15 §:n mukaisesti tavaramerkkisuojaa. Edelld on todettu, etta vakiinnut-
tamalla voidaan saada yksinoikeus muuhunkin kuin rekisterdintikelpoiseen merk-
kiin (ks. 2.3.3.). Koska saannos kuitenkin koskee vain rekisteroityji tavaramerkkeja,
ei sddnndsten vilill4 ole ristiriitaa.

2.7 Rikaprioriteetti

TMerkkil, 7 § ilmaisee ns. aikaprioriteettisdannon. Jos useat vaativat rekisteréinnin
tai vakiintumisen perusteella yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat
toisiinsa sekoitettavissa, on etusija silld, joka voi vedota aikaisimpaan oikeuspe-
rusteeseen. Rekisterdidyn tavaramerkin mukaisen yksinoikeuden alkamisajankoh-
tana on hakemispéiva tai, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta, tatd aiempi
etuoikeuspaiva.

Aikaprioriteettisddnto ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan aikaisemman tavaramer-
kin haltija voi menettda oikeutensa vedota sithen. Nain voi tapahtua, jos aikaisem-
man merkin haltija on tietoinen my6hemman rekisterdidyn merkin kaytostd, eika
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héan tdstd huolimatta ryhdy toimenpiteisiin mydhemmé&n merkin kéyton kieltdmi-
seksi. Edellytyksena on, ettd myohempaéa tavaramerkkia on kaytetty tdssd maassa
yhtéajaksoisesti viiden vuoden ajan, ettd aikaisemman merkin haltija on ollut tietoi-
nen myohemman merkin kdytosté ja ettd rekisterdintid on haettu vilpittémé&ssa mie-
lessa (TMerkkil, 8 §). Saannoksen taustalla on ajatus siit4, ettd olisi kohtuutonta
kieltdd myohemmé&n merkin kayttd, mikéli se on aikaisemman merkinhaltijan vuo-
sia jatkuneen passiivisuuden seurauksena ehtinyt jo vakiintua markkinoilla. Jos
siis aikaisempi merkinhaltija pysyy passiivisena viisi vuotta rekisterdinnista lukien,
oikeus puuttua mycshemmé&n merkin kiyttoon menetetddn (ns. prekluusiosddnto).
Saannoksen soveltaminen edellyttds arviointia osapuolen vilpittémaésta tai vilpilli-
sestd mielestd sekd aikaisemman merkinhaltijan tietoisuudesta.

Tavaramerkkidirektiivin g artiklan 1 kohta sisaltaa vastaavan sadannoksen. Erona
tosin on, ettd artiklan 2 kohta sallii jisenvaltioiden sddtda prekluusiosta myds perus-
tuen nimenomaisesti laajalti tunnetun merkin suojaan tai suhteessa muuhun aikai-
sempaan oikeuteen, erityisesti kun kyseessi on oikeus nimeen, omaan kuvaan, teki-
janoikeus tai muu teollisoikeus.

Vakiintunutta tavaramerkkia koskee TMerkkil. g §:n sdanngs, jonka mukaan
aikaisemmin rekistertidyn tai vakiintuneen tavaramerkin haltija ei voi kieltdd myo-
hemmin vakiintuneen tavaramerkin kaytt64, ellei han kohtuullisessa ajassa ryhdy
toimiin my6hemmén merkin kayton estamiseksi (ns. passiviteettisddntd). Kohtuul-
linen aika riippuu muun muassa siitd, missa laajuudessa merkkeja on kaytetty,
ja onko myohemmaé&n merkin haltija ollut vilpittoméssa vai vilpillisessd mielessa.
Tavaramerkkidirektiivi ei sisdlla vastaavaa vakiintunutta tavaramerkkid koskevaa
passiviteettisadnnosta.

Prekluusio- ja passiviteettisd&dnnot tarkoittavat kdytdnnossa sitd, etta kaksi tava-
ramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa olevaa merkkia voivat esiintya rinnakkain
markkinoilla ja aikaisemman merkin haltijan on joissakin tilanteissa sallittava louk-
kaavan merkin rinnakkaiskaytto. Lisdksi TMerkkil, 8 §:n ja g §:n tarkoittamissa tapa-
uksissa voidaan maarats, ettd jotakin tunnusmerkkia tai kumpaakin niistd saadaan
kéayttad vain erityiselld tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisdamalla sithen
paikannimi tai tekemalld merkkiin muu selvennys (TMerkkiL 10 §).

2.8 Yhksinoikeuden sammuminen

Yksinoikeus tavaramerkkiin sammuu eli konsumoituu, kun merkin haltija saat-
taa tavaramerkillddn varustetut tuotteet vaihdantaan. Kun tavara on kerran las-
kettu liikkeeseen merkin haltijan toimesta tai suostumuksella, ei hin sen jédlkeen
pysty kieltdméaén tavaran jalleenmyyntid tai maahantuontia vetoamalla tavara-
merkkioikeuteensa. Tavaramerkkidirektiivin 77 artikla sisaltaéd pakollisen sddnnok-
sen alueellisesta sammumisesta ja kansallisesti sammumista sddntelee TMerkkil,
10 a §. Alueellinen sammuminen perustuu EU:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden
periaatteelle.
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EUT linjasi direktiivin sisdltod ratkaisussaan C-355/96 Silhouette. Direktiivin
sddnnosten mukaan sammumisvaikutus liittyy ainoastaan unionin sisdiseen mark-
kinoille saattamiseen. Kansalliset sadnnokset, jotka laajentavat sammumisvaiku-
tuksen ETA-alueen ulkopuolelle ovat tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vastaisia.
Tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoitettaisiin, jos jasenvaltioille olisi
jatetty mahdollisuus s&adtda tavaramerkkioikeuden sammumisesta sellaisten tuot-
teiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa. Padperiaatteena on
siis pidettdva, ettd tavaramerkinhaltija voi kieltdad rinnakkaistuonnin ETA-alueen
ulkopuolelta.

Sammumisen periaatetta ei kuitenkaan TMerkkiL 10 a §:n 2 momentin mukaan
sovelleta, jos merkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laske-
mista uudelleen liikkeeseen. Tallaisina tilanteina mainitaan erityisesti tapaukset,
joissa tavaroihin on tehty muutoksia tai niitd on huononnettu sen jalkeen, kun ne
on laskettu liikkeeseen. Sadnnoksesta kay toisaalta ilmi, ettei luetteloa ole tarkoi-
tettu tyhjentaviaksi. Oikeutettuja syitd vastustaa tavaroiden pitamista edelleen liik-
keella voi siis olla muitakin kuin ainoastaan ne tilanteet, joissa tavaroihin on tehty
muutoksia tai huononnuksia. Vastaava poikkeus siséltyy tavaramerkkidirektiivin 7
artiklan 2 kohtaan.

EUT on myo6s katsonut, ettei tavaramerkkioikeudesta johdu ehdotonta estetta
sille, ettd jakeluketjussa tuote pakataan uudelleen ja sithen kiinnitetdan oikeuden-
haltijan tavaramerkki. Tavaramerkin haltijalla on kuitenkin oikeus puuttua téllai-
seen menettelyyn tietyin edellytyksin. Tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etu-
kéteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille, ja uudesta pakkauk-
sesta tulee ilmetd, kuka on pakannut tuotteen uudelleen (yhdistetyt asiat C-427/93,
C-429/93 ja C-436/93 Bristol-Myers Squibb ym. kohdat 32-36 seki 47-49).

Korkein oikeus arvioi alueellisen sammumisen periaatteen soveltuvuutta ratkai-
sussa KKO 2003:88. KKO:n mukaan tavaramerkki on muun muassa osoituksena siit,
ettd tuote, sellaisena kuin se tarjotaan saataville, on perdisin tavaramerkin haltijalta
tai tdmé&n suostumuksella ja valvonnassa toimineesta lahteestd. Tavaramerkkioike-
udesta johtuu my0s tavaramerkilla suojattujen tuotteiden pakkausta koskevia rajoi-
tuksia. Vaikka tuotteen levittdmisoikeus olisikin sen liikkeelle laskemisen vuoksi
rauennut, voi tavaramerkin haltijalla timéan estdmaétté olla oikeus puuttua siihen,
miten tuotteet pakataan jakeluketjussa. Koska tavaroiden uudelleen pakkauksella
oli pyritty saamaan aikaan vaikutelma, ettd pakkaus oli ldht6isin tavaramerkin hal-
tijalta, oli vastaaja syyllistynyt tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

Ratkaisussa KKO 2011:7 oli kyse siit4, oliko uudelleen pakatun tuotteen ulko-
asu sellainen, ettd se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Tapauksessa pakkauksiin oli laitettu seké valmistajan etta rinnakkaistuojan tavara-
merkit, mille ei sindnsa korkeimman oikeuden mukaan ole estettd. Ratkaisevaa on
pakkauksista vélittyva kokonaisvaikutelma. Pelkdstdin se seikka, ettd jalleenmyy-
jalle koituu alkuperdisen tavaramerkin kayttdmisestd etua tavaramerkilld varus-
tettujen tavaroiden asianmukaisen markkinoinnin antaessa jalleenmyyjan omasta
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toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole perusteltu aihe vastustaa alkuperdisen
tavaramerkin kayttamista. Kyseessa olevista pakkauksista oli kuitenkin voinut syn-
tya kuluttajille virheellinen mielikuva ladkkeen kaupallisesta alkuperésta tai lagk-
keen valmistajan ja rinnakkaistuojan valisestd suhteesta.

Tavaramerkinhaltijan suostumuksen osalta EUT on todennut, ettei suostumusta
voinut olettaa annetuksi tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija oli antanut suostu-
muksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA-alueen ulkopuolella. Tdmén
jalkeen kolmannet olivat tuoneet tavarat ETA-alueelle ja saattaneet ne sielld mark-
kinoille. EUT totesi, ettei tdllaisessa tapauksessa suostumusta voida olettaa anne-
tuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomainen tai hiljainen ja suostumukseen
vetoavan elinkeinonharjoittajan on néytettdva suostumuksen antaminen toteen
(vhdistetyt asiat C-414/99 ja C-416/99 Zino Davidoff ja Levi Strauss).

2.9 Eraitd rekisterointimenettelyyn liittyvia
erityiskysymyksia

Tyoryhma on keskittynyt tyossddn TMerkkil, 1 lukuun, mutta on lisdksi kat-
sonut perustelluksi tarkastella muutamaa rekisterdintimenettelyyn liittyvaa
erityiskysymysta.

HakemuKksen sillensa jattdminen
Kun hakemus tavaramerkin rekisterdimiseksi on puutteellinen tai rekisteriviran-
omainen katsoo, ettei hakemusta muusta syysta voida hyvédksya, hakija velvoite-
taan valipaatoksessd antamaan lausuma tai tekemé&an oikaisu. TMerkkiL. 19 §:n 1
momentin mukaan hakijan on annettava lausumansa tai tehtdva oikaisu maé&ra-
ajassa uhalla, ettd hakemus jatetaan sillensa. Mikali vastausta valipaatokseen ei
anneta méaaraajassa, kasittelija tarkastaa valipaatoksen asianmukaisuuden ja tekee
sillensajattopaatoksen, jossa on valitusosoitus. P&aatds perustuu puhtaasti siihen,
onko hakija vastannut méarédajassa vai ei. Sillens&jatto koskee hakemusta koko-
naisuudessaan, joten sillensdjattod ei tehda osittaisena vaikka esimerkiksi rekis-
terdinnin este olisi kohdistunut vain osaan hakemuksen tavaroista tai palveluista.
Kansainvélisten rekisterdintien osalta menettely ei vastaa kansallista, koska eril-
lista paatosta ei anneta, ja vastaamattomuus johtaa rekisterdintisuojan menetyk-
seen vain niiden tavaroiden osalta, joita kieltdytymisilmoitus on koskenut (TMerk-
kil 56 b § 3 mom). Kyseinen pykél4d on muutettu vuonna 2000. Ennen muutosta
my0s kansainvélisten rekisterdintien osalta annettiin sillensajattopaatosta vas-
taava paitos, vaikka Madridin poytékirja ja sen soveltamissdannoét eivat téllaista
edellytténeet.

Vaite Kansainvalista rekisterdintid vastaan

Tavaramerkkiin voi olla Suomessa yksinoikeus myds kansainvalisen rekisterdéinnin
perusteella. Saatuaan ilmoituksen kansainvélisestd rekisterdinnista, joka koskee
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Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisterdinnille estettd ja, mikali
estetti ei ole, kuuluttaa kansainvalisen toimiston ilmoituksesta.

Kansainvélisten rekisterdintien vaitekasittelystd sdannelladn Madridin poytékir-
jan 5 artiklassa sekd tavaramerkkilain 56 c §:ssé ja 56 d §:ssi. Jos rekisterdintia vas-
taan tehddan Suomessa viite, se on annettava tiedoksi tekemalla alustava kieltay-
tymisilmoitus WIPOon. Tama4 ilmoitus tehdddn referoimalla véite, kertomalla mihin
tavaroihin tai palveluihin se kohdistuu ja mitka tavaramerkkilain pykalét ovat vait-
teen perustana. Rekisteriviranomainen ei vaitekieltaytymiselld ota kantaa itse vait-
teeseen. Kansainvélisen rekisterdinnin haltijalla on mahdollisuus vastata kieltayty-
miseen. Kuitenkin, koska ulkomaalainen hakija ei voi suoraan kommunikoida viras-
ton kanssa, hianen on hankittava ETA-alueelta oleva asiamies. Koska suuri osa vait-
teisté on aiheettomia, on luonnollista, etteivat merkinhaltijat katso aiheelliseksi rea-
goida vaitekieltdytymiseen. Vaiteasia ratkaistaan, vaikka vaitteeseen ei reagoida.

Kun viite hyvaksytdan tai hylatdan, PRH antaa paatoksen tiedoksi kansainvalisen
rekisterdinnin haltijalle ja vaitteentekijalle valitusosoituksineen. Kun péatos tulee
lainvoimaiseksi, PRH ldhettd4 ilmoituksen, jossa todetaan miltd osin kansainvalinen
rekisterdinti on voimassa Suomessa.
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3 Kayttajakysely

Ty6ryhmé toteutti osana toimeksiantoaan kyselyn (ks. Liite 2) tavaramerkkijarjes-
telmén toimivuudesta. Kyselyn kaytannon toteutuksesta vastasi Elinkeinoelamén
keskusliitto EK, ja se suoritettiin tammi- maaliskuussa 2012. Kyselyssa tiedusteltiin
seké yritysten ettd asiamiesten ndkemyksia tavaramerkkijarjestelmén toimivuu-
desta. Runsas 10 prosenttia yritysotannasta, eli vajaat 600 yritysta, vastasi yrityk-
sille suunnattuun kyselyyn. Asiamiehistéd kyselyyn vastasi runsas 70 prosenttia eli
26 asiamiestd. Yrityskyselyn vastaajista suurin osa, noin 75 prosenttia, oli pk-yrityk-
sid. Hieman yli 20 prosenttia oli isoja yrityksia ja alle 4 prosenttia mikroyrityksia.
Asiamieskyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat melko tasaisesti kokoluokit-
tain. Mikroyrityksell4 tarkoitetaan yleisesti yrityst4, jonka palveluksessa on vdhem-
mén kuin 10 tyontekijas seka yritystd, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma
on enintdin 2 milj euroa. Téssd tutkimuksessa kaytetyn yrityksen kokoluokituksen
mukaan mikroyritys on kuitenkin méaritelty tarkoittamaan yrityst4, jonka palveluk-
sessa on enintaan 5 tyontekijaa.

Kyselyyn vastanneiden voidaan katsoa olevan tyytyvaisid kansalliseen tavara-
merkkijarjestelméén ja kannattavan sen siilyttdmista. Vain mikroyritykset olivat
tasapuolisesti jarjestelmén sailyttdmisen ja muuttamisen kannalla, muista enem-
misto kannatti sailyttdmistd. Asiamiehistdkin 6o prosenttia oli tyytyvaisia jarjestel-
mén toimivuuteen, tosin samaan aikaan noin 770 prosenttia toivoi myos muutoksia.
Nykyinen estetutkimus, jossa viranomainen ottaa viran puolesta huomioon seka
absoluuttiset etté relatiiviset rekisterdinnin esteet, haluttiin pddasiassa sailyttaa.
Enemmistd vastaajista toivoi kdyttamaétta jadneiden tavaramerkkien hallinnollisen
kumoamisen mahdollistamista rekisteriviranomaisessa.

Seké asiamiehet ettd yritykset nostivat selkednd muutostarpeena esiin toimini-
men liian laajan tulkinnan rekisterdinnin esteené. Asiamiehet nakivéat kehitettavaa
myo6s mm. kansallisen ja EU-jarjestelmén harmonisoinnissa sekéd menettelyn selke-
ydessi, kestossa ja johdonmukaisuudessa. Yrityksissd kehityskohteina mainittiin
samoja asioita sekd mm. prosessin kustannukset ja valitusmenettelyn tehokkuus.
Toisaalta samoja kysymyksié saatettiin mainita niin kehityskohteina kuin sailytet-
tavindkin piirteina. Positiivisina ndhtiin mm. viraston asiantuntemus, menettelyn
nopeus, luotettavuus ja yksinkertaisuus seka palvelun taso.
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4 Pohjoismainen vertailu

Pohjoismaissa on perinteisesti tehty yhteistyota tavaramerkkien sdéntelyssd, ja
lakeja on valmisteltu yhdessa. Viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat niin ikdan
yhteydessa toisiinsa: paikoin muutostarpeita on myds pohdittu yhteispohjoismai-
sissa tapaamisissa. Keskusteltaessa tavaramerkkilain uudistamisesta tima pohjois-
mainen yhteys on siis perusteltua ottaa huomioon. Tyoskentelynsa tueksi tyoryhma
teetti IPR University Centerilla vertailun Pohjoismaiden tavaramerkkilaeista. Ver-
tailu on liitetty tdhan mietintéon (ks. Liite 3).

Pohjoismaissa on havaittavissa kolme pailinjaa tavaramerkkilakien uudistami-
sessa. Ensinndkin lakeja pyritdan selkeyttdmé&an. Erityisesti Ruotsin uusi tavara-
merkkilaki on hyva esimerkki tastd. Toiseksi tavoitteena on ollut lainsddddannon
ajanmukaistaminen ottaen huomioon EUT:n oikeuskaytanto. Suojamuodot on ero-
teltu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti, ja Ruotsin, Norjan ja Tanskan
pykéalat on muutenkin kirjoitettu artiklaa silmallapitden. Sddnnoksissa on huomi-
oitu direktiivin vaatimus siit4, ettd kun merkit ovat identtisia ja tavarat tai pal-
velut ovat samoja, sekaannusvaaraa ei tule edellyttda. Laajalti tunnettujen merk-
kien suoja (direktiivin 5 artikla 2 kohta) on sijoitettu muissa Pohjoismaissa tavalli-
sen sekoitettavuuteen perustuvan suojan yhteyteen, ja esimerkiksi Ruotsissa sana-
muotoa on muutettu EUT:n tulkintaa vastaavaksi. Yksinoikeuden rajoituksia koske-
vat sddnnokset on kaikissa vertailluissa laeissa yhdenmukaistettu tavaramerkkidi-
rektiivin 6 artiklan kanssa. Ruotsissa ja Norjassa sadnnokseen sisillytettiin myos
maininta siit4, ettei rekisterdinti kata merkin erottamiskyvyttomia tai sellaisenaan
rekisterdimiskelvottomia osia. Kolmas péalinja liittyy rekisteriviranomaisten menet-
telyihin. Pohjoismaissa on pohdittu muun muassa estetutkimusta ja sen laajuutta.
Erityisesti suostumuksenvaraisista rekisterdintiesteista on keskusteltu sen jalkeen,
kun Tanskassa paatettiin, ettei rekisteriviranomainen endéd huomioi niita viran puo-
lesta. Ruotsissa ja Norjassa estetutkimus kuitenkin siilytettiin ennallaan. Toinen
paljon pohdittu menettelykysymys on hallinnollisen kumoamisen mahdollisuus, ja
seka Ruotsissa, Tanskassa ettd Norjassa tdllainen menettely on sisillytetty tavara-
merkkilakiin. Vaikka maiden kumoamismenettelyt eroavat jonkin verran toisistaan,
niille ovat yhteistd mm. summaarinen luonne sekd merkinhaltijalle varattava tilai-
suus tulla kuulluksi.
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5 NyRytilan arvio ja tyoryhman
ehdotukset

5.1 Tavaramerkkilain 1 luvun rakenne

Tavaramerkkilain ajantasaistaminen edellyttdisi tyoryhman ndkemyksen mukaan
useita muutoksia lain 1 lukuun. Muutosten tekeminen tarkoittaisi nykyisten sdédn-
nosten jakamista osiin sekd uusien sddnndsten lisddmistd, ja toisaalta sis&llélli-
sesti katsoen sddnnoksia tulisi koota asiakokonaisuuksiksi. Tyoryhméan ndkemyk-
sen mukaan olisi tarkoituksenmukaista samassa yhteydessa selkeyttaa lain raken-
netta. Nykyinen TMerkkiL 1 luku ei ole rakenteeltaan niin selked ja ymmaérrettava
kuin voisi toivoa.

5.2 Merkit, jotka voivat muodostaa
tavaramerkin

Rekisteriin merkittivan tavaramerkin tulee olla esitettivissi graafisesti. Vakiinnut-
tamalla voi saada oikeuden kaikkiin niihin tunnuksiin, jotka voidaan rekisteroida.
Lisaksi vakiinnuttamalla on periaatteessa mahdollista saada oikeus myds sellaisiin
tunnuksiin, joita ei ole mahdollista rekisterdidd. Tavaramerkkilain sanamuoto ei
téalta osin edellytd muuttamista. Tyoryhma kuitenkin katsoo, ettd lakiin olisi syyta
ottaa nimenomainen tavaramerkin maéaritelma.

Tyoryhman ehdotus:
2 § Tavaramerkin mddritelmd

Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa elinkeinotoiminnassa kdytettdvd erotta-
miskykyinen merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Tavaramerkkind voi olla eri-
tyisesti sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran
muoto, ulkoasu tai pakkaus.

5.3 Erottamiskyky

Tavaramerkkilain 13 § kisittelee tavaran lajia, laatua ym. osoittavia merkkeja erot-
tamiskyvyttomina, kun taas tavaramerkkidirektiivin ja yhteisén tavaramerkkiase-
tuksen saannoksissa puhutaan erikseen merkeist4, joilta puuttuu erottamiskyky ja
erikseen merkeistd, jotka muodostuvat tavaran lajia, laatua ym. osoittavista merkin-
noisté. Lain muotoilu ei vastaa direktiivin sanamuotoa. Suomessa tavaramerkkilain
13 §:std kay ilmi, ettei kuvailevaa merkkia ole pidettdva erottamiskykyisena. Tama
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on edesauttanut sitd, ettei kyseinen sddnnds ole kdytdnndssé aiheuttanut suurempia
tulkintavaikeuksia. Toisaalta merkki voi olla erottamiskyvyton myods muusta syysta.
Oleellista on, etta sdannoksestd kdy selvasti ilmi, ettd merkki voi olla erottamisky-
vytdn muullakin perusteella kuin kuvailevuuden johdosta.

Tavaramerkkilain 13 §:ssé viitataan erottamiskykyyn myods muodon suojaamista
koskevien rajoitusten osalta: "Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava mydskddn merk-
kid, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi vdlttdmdttémdstd tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta.”
Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ei viitata erottamisky-
kyyn vaan kielletdédn rekisterdimésta tavaramerkkejd, jotka muodostuvat yksin-
omaan tietynlaisesta muodosta.

Kuten edelléd on todettu, olisi muodon suojaamista koskevat rajoitukset tarkeda
erottaa erottamiskykya koskevista sddannoksista omaksi pykaliakseen (ks. 5.2 ja 5.7).
Lisdksi lain 1 lukuun sijoitettaisiin erottamiskykya koskeva uusi sddnnos, joka sisél-
téisi erottamiskyvyn méadritelman. Vaikka nyt ehdotettava sdannos ei sisélla mainin-
taa asiasta, on luonnollisesti otettava huomioon, ettd merkki voi tulla erottamisky-
kyiseksi myos kayton kautta.

Tydryhméan ehdotus:
3 § Erottamiskyky

Tavaramerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos elinkeinotoiminnassa sen
avulla voidaan erottaa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

5.4 YHKsinoikeuden saaminen

5.4.1 Rekisteradinti ja vakiinnuttaminen

Yksinoikeus saadaan rekisterdimalla tai vakiinnuttamalla tavaramerkki. Tyoryhmé&n
nikemyksen mukaan tavaramerkkilain tdtd koskevat sidnnokset eivit sindnsa edel-
lytd muuttamista. Tyoryhmé kuitenkin katsoo, ettéd se, miten yksinoikeus voidaan
saavuttaa, olisi tarkeaa tuoda laissa selkeammin esiin jasentamall4 1 lukua niin, etta
rekisterdintia ja vakiinnuttamista koskevat erilliset perdkkaiset pykalat.

Tyoryhméan ehdotus:
4 § Yksinoikeuden saaminen rekisteréimdlld
Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteréimdlld se tavaramerkki-

rekisteriin.
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5 § Yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisterdinticikin, kun merkki
on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myds muuhun kuin 2 §:ssd tarkoi-
tettuun elinkeinotoiminnassa kdytettdvddn erityiseen tavaran tunnusmerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tdssd maassa on asianomaisissa
elinkeino- tai kuluttajapiireissd yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisend
merkkind.

5.4.2 Alueellinen vakiinnuttaminen

Tunnusmerkkilainsdaddntotyoryhmé (2001) ehdotti, ettd tavaramerkkilakiin lisat-
taisiin sddnnos alueellisesta vakiinnuttamisesta. Se piti tdrkeédna, ettd Suomen lain-
sdddannossd seurattaisiin pohjoismaista linjaa. Tunnusmerkkilainsaadéntotyoryh-
man mukaan alueellisessa vakiinnuttamisessa olisi riittavas, ettd merkki on tun-
nettu paikallisesti ja alueellisesti vakiintunut merkki tuottaisi vain alueellista suo-
jaa. Tunnusmerkkilainsdadantotyoryhméan ehdotuksen mukaan alueelliseen tava-
ramerkkiin ei voitaisi vedota rekisteréidyn merkin mitdt6imiseksi, mutta aikai-
sempi sama tai samankaltainen alueellisesti vakiinnutettu merkki olisi rekisterdin-
nin suostumuksenvarainen rekisterdintieste. Sa4annos alueellisesta vakiinnuttami-
sesta sisaltyi tyoryhméan ehdotuksen 3 §:n ja 15 §:n. Pohjoismaista sekd Ruotsin etta
Norjan tavaramerkkilakeihin sisédltyy méardykset alueellisesta vakiinnuttamisesta.
Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain (SFS 2010:1877) 1 luvun 7 § ja 8 § siséltavat
vakiinnuttamista koskevat maaraykset. Ruotsissa merkin on kuitenkin tullut vakiin-
tua alueellisesti merkittdvassd osassa maata.

Nykyinen malli, jossa tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi koko maassa, on
hyvin selked. Muiden toimijoiden ei tarvitse huolehtia mahdollisista rajatuilla alu-
eille vakiintuneista merkeisté ja merkin saatavuus on ndin helpompi selvittda. Myos
oikeussaantojen selkeys itsessddn on otettava huomioon. Alueellinen vakiinnuttami-
nen monimutkaistaisi kasitteisttd, joka jo ennestdan on asiaan perehtymattomalle
hankalasti hallittavissa.

Alueellinen vakiinnuttaminen saattaisi olla merkityksellistd ldhinna pienille ja
keskisuurille yrityksille, jotka toimivat pienelld alueella, eivédtka ole rekisterdineet
tunnustaan. Téllaisten yritysten keskuudessa on kuitenkin tarke&a lisatd tietoi-
suutta tavaramerkeista ja niiden rekisterdinnista. Myos alueelliseen vakiinnuttami-
seen perustuva oikeus olisi pantava taytantoon vaitemenettelyssa tai tuomioistuin-
prosessissa, mika edellyttaa yrityksiltd seurantaa ja resursseja.

On myods pohdittava sitd, missd méarin alueellinen vakiinnuttaminen laajen-
taisi suojaa nykytasosta. Alueellisesti vakiintunut merkki ei esimerkiksi voi olla
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vaiteperuste yhteison tavaramerkkid vastaan, joten se saisi joka tapauksessa suo-
jaa vain kansallisia rekisterdintejd vastaan. Lisdksi on huomioitava, ettei tallakaan
hetkelld ole mahdollista rekisterdida tavaramerkkia, joka on sekoitettavissa sellai-
seen aiempaan tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen kayttda elinkeinotoiminnas-
saan, mikali hakija on ollut tietoinen tastd aiemmasta kaytosta ja rekisterdintia vas-
taan tehddéan viite (TMerkkiL 14 § 1 momentin 7 kohta). Alueellinen vakiinnutta-
minen ratkaisisi siis 1dhinné tilanteen, jossa aiemman alueellisesti vakiintuneen
merkin haltija ei kykene osoittamaan rekisterdinnin haltijan tietoisuutta kaytosta.
Vakiintumisen osoittaminen saattaa kuitenkin olla hankalaa, mika heikentas vait-
teen menestymismahdollisuuksia. Suojan kapea-alaisuutta on punnittava suhteessa
mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin.

Edella kuvatuin perustein tyéryhma ei ehdota alueellisen vakiinnuttamisen mah-
dollistamista Suomessa.

5.5 Yksinoikeuden sisaltod

5.5.1 Sekaannusvaara

Tavaramerkkidirektiivissd tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri kollisiotilan-
teissa erilainen ja -tasoinen suoja. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan edellytysten tayttyessa, eli merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset, suoja
on vahvimmillaan. Jos seka merkit etta tavaralajit ovat samoja, suoja on ehdoton. Tal-
lainen sd4nnos on sisallytetty myos muiden Pohjoismaiden tavaramerkkilakeihin.

Tavaramerkkidirektiivissd kaytetdan termia sekaannusvaara, kun taas tavara-
merkkilaissa on kaytetty termié sekoitettavuus. Vaikka tavaramerkkilaissa kaytet-
tya kasitettd on oikeuskaytdnnossa tulkittu direktiivin mukaisesti, tulisi selkeyden
vuoksi mieluummin kéyttas direktiivin mukaista termiéd sekaannusvaara. Talla ei
kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa nykytilaa, vaan kyse on puhtaasti terminologi-
sesta valinnasta. Tama selkeytys sekd muutokset 1 lukuun tulisi kuitenkin ottaa joh-
donmukaisesti huomioon myo6s muualla tavaramerkkilaissa.

Tavaramerkkidirektiivi sisdltdd myos lausuman, joka selkeyttdsd sekaannusvaa-
ran suhdetta ns. assosiaatiovaaran kasitteeseen: "mikdli kdytté aiheuttaa yleisén
keskuudessa sekaannusvaaraa, joka sisdltdd myos vaaran merkkien vdlisestd mielle-
yhtymdstd”. Tassa suhteessa kansallista lakia on oikeuskaytdnnossa tulkittu direk-
tiivin mukaisesti. EUT:n mukaan késite "vaara mielleyhtymdstd” ei ole vaihtoehto
sekaannusvaaran kasitteelle, vaan silla on tarkoitus tdsmentaa jalkimmaisen kéasit-
teen ulottuvuutta. Tuomioistuimen mukaan kyseisten sddnndsten sanamuodossa
itsessdan on jo suljettu pois se, ettd niité voitaisiin soveltaa myos siina tilanteessa,
ettd yleison keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Pelkdstdan sen vuoksi, etta ylei-
solle voi tulla kahden tavaramerkin valilla mielleyhtym4, ei tarkoita, ettd ndiden
tavaramerkkien vililla on kyseisissa sdannoksissa tarkoitettu sekaannusvaara (KKO
2004:49, C-251/95, Sabel/Puma).
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Ensinndkin tyéryhma suosittaa, ettd kansalliseen lakiin lisdttéisiin direktiivia
vastaava pykald yksinoikeuden sisallostd, jossa on erillinen sdannos siitd, ettei nayt-
toa sekaannusvaarasta edellytetd, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Toiseksi
lakiin tulisi myds sisdllyttdd maininta siitd, ettd sekaannusvaara pitdé sisilldan vaa-
ran merkkien vilisestd mielleyhtyméastd. Assosiaatiovaara olisi yksi tekija koko-
naisarvioinnin osana, mutta ei ratkaiseva tekija sellaisenaan. Kolmanneksi tavara-
merkkilaissa tulisi tydryhméan ndkemyksen mukaan kayttdd yhdenmukaisesti ter-
mia sekaannusvaara.

Tydryhméan ehdotus:
7 § Yksinoikeuden sisdlto

Lain 4 §n ja 5 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin sisdltdd sen,
ettd merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kdyt-
tdmdistd elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena
1)  merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavara-
merkki; tai
2)  merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki,
atheuttaa yleisén keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisdltdd myos
vaaran merkin ja tavaramerkin vdlisestd mielleyhtymdstd.

[.]

Kdyttdmiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun muassa:
1)  merkin paneminen tavaroihin tai niiden pddllyksiin; tai
2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoimi-
nen tdllaista tarkoitusta varten merkkid kdyttden; tai
3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kdyttden taikka
maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi; tai
49 merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa tai mainonnassa.

Edelld 3 momentissa tarkoitetuksi merkin kdyttdmiseksi elinkeinotoiminnassa
katsotaan myds suullinen kdyttdminen.

5.5.2 Laajalti tunnetut merkit

Laajalti tunnetun merkin haltija voi TMerkkil, 6 §:n 2 momentin mukaan vedota
merkkien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien
sekaannusvaara ei kuitenkaan ole tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan
mukaisen suojan edellytys, vaan suojan saannin arviointiperusteet on tyhjentéavasti
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lueteltu artiklassa. Tavaramerkinhaltijan on ndytettavé, ettd h&dnen tavaramerkkinsa
on laajalti tunnettu tdssi maassa, ettd loukkaajalla ei ole kaytt6on hédnen suostu-
mustaan, ja ettd merkin aiheeton kaytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epédoikeudenmukaista hyvéaksikayttdad taikka on haitaksi merkin erot-
tamiskyvylle tai maineelle. Tavaramerkin rekisterointi ei ole edellytys suojan saa-
miselle. Nykyisen tavaramerkkilain sanamuoto viittaa edellytykseen (sekoitetta-
vuuteen), jonka soveltaminen on EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin sdannos-
ten virheellista tulkintaa.

Laajalti tunnetun merkin suojan myontaminen edellyttdd myos, ettd toisen saman-
kaltaisen merkin kayttdmiselle ei ole aihetta. Direktiivissd ei tarkemmin eritelld,
mitd kayton aiheettomuudella tarkoitetaan, vaan kasitteen siséltoa on tarkennettu
EUT:n tulkinnoilla. Ruotsin, Norjan ja Tanskan tavaramerkkilaeissa laajalti tunnet-
tuja merkkeja koskeva ja 5 artiklan kohtaa vastaava sd&nnds on sijoitettu samaan
pykélaan suojan normaalimuotojen kanssa.

Tyoryhma katsoo, ettd tavaramerkkilain sddnnds laajalti tunnettujen merk-
kien suojasta tulisi muuttaa vastaamaan paremmin direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa
Nykyiseen verrattuna sddnnoksen sanamuotoa olisi hyva tdsmentéé poistamalla viit-
taus sekoitettavuuteen seké selkeyttdmaélld suojan saamisen edellytykset direktiivin
5 artiklan 2 kohtaa vastaaviksi.

Tyoryhméan ehdotus:
7 § Yksinoikeuden sisdlto

[..]

Jos tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssd maassa ja merkin aiheeton kdytté mer-
kitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvdksi kdyt-
tdmistd taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, merkin
haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hédnen suostumustaan kdyttdmdstd elin-
keinotoiminnassa merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tdmd tavara-
merkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivdt ole samoja tai samankaltai-
sia kuin ne, joita varten tavaramerkki on suojattu.

[.]

5.6 Yksinoikeuden rajoitukset

Suomen tavaramerkkilakiin ei sisdlly nimenomaisia rajoitussadnnoksia. Tdméan
seurauksena korkein oikeus on direktiivin 6 artiklan mukaisia rajoituksia kos-
kevissa ratkaisuissaan (KKO 2005:143 ja KKO 2006:17) joutunut soveltamaan
suoraan EU-oikeutta. Voimassa olevaa tavaramerkkilakia on siten aihetta
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tdydentdd sisdllyttdmailla lakiin nimenomaiset direktiivin 6 artiklaa vastaavat
rajoitussdannokset

5.6.1 Oman nimen Raytto

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisala ei rajoitu
luonnollisten henkil6iden nimiin. Toisaalta toiminimen tai liikenimen tarkoituksena
ei lahtokohtaisesti ole erottaa tavaroita ja palveluja toisistaan. Nimen tavanomaista
kayttod ei siten voida katsoa "tavaroita tai palveluja varten” tapahtuneeksi kiy-
toksi, eika se voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta. Tavaramerkkilaista
ei nimenomaisesti ilmene tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
vastaavaa rajoitusta. TMerkkiL, 3 §:n mukaan oman nimen kayttd on sallittu vain,
ellei se ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo rekisterdityyn tavara-
merkkiin. Sdannoksessa ei ole kyse yksinoikeuden rajoituksesta samalla tavoin kuin
6 artiklan tapauksissa, vaan toiminimen tuottamasta oikeudesta, joka vaistyy suh-
teessa aiempaan oikeusperusteeseen nojautuvaan oikeuteen, kuten tavaramerkki-
oikeuteen. Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain 1 luvun 11 §:ssé ei ole viittausta
sekaannusvaaraan vaan hyvain liiketapaan: "Ensamridtten till ett varukdnnetecken
hindrar inte att ndgon annan, ndr det sker i enlighet med god affdrssed, i ndringsverk-
samhet anvdnder... sin firma, sitt namn eller sin adress”.

EUT:n oikeuskaytdnnon valossa on selvai, ettd tavaramerkkidirektiivi rajoittaa
tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta enemmaén kuin TMerkkiL. 3 §. Tavaramerkkidi-
rektiivin 6 artiklan rajoitussadnnokset tulisi tyoryhméan ndkemyksen mukaan toteut-
taa my0s tavaramerkkilaissa lisadmalla niitd vastaava pykéla 1 lukuun. Taman pyké-
lan yhtend osana olisi oikeus kayttdd omaa nimed, toiminime&, aputoiminimed, tois-
sijaista tunnusta tai osoitetta hyvén liiketavan mukaisesti.

5.6.2 Kuvailevat merkinnat

Nykyisen TMerkkil. 13 §:n mukaan kuvaileva merkki ei ole erottamiskykyinen. Tava-
ramerkkilaki ei kuitenkaan sisdlla tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b ala-
kohtaa vastaavaa sddnnostd, jonka mukaan kuvailevien merkintdjen kayttoa ei saa
kieltda, mikali se tapahtuu hyvaa liiketapaa noudattaen. Kuten edella on todettu,
tyoryhma katsoo, ettd tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan sddnnokset tulisi toteuttaa
myos tavaramerkkilaissa lisadmalla niita vastaava pykala 1 lukuun.

5.6.3 Kayttotarkoituksen osoittaminen

TMerkkiL 4 §:n 2 momentissa sdaddetdaan oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin,
mutta tavaramerkkilaki ei sisélla tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan c
alakohtaa vastaavaa sddnnosté, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltda
toista kayttamasta elinkeinotoiminnassa tavaramerkkis, jos kdayttdminen on tarpeen
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tavaran tai palvelun kéyttétarkoituksen osoittamiseksi. Tavaramerkkidirektiivin 6
artiklan sdannokset tulisi tyoryhman ndkemyksen mukaan toteuttaa myods tavara-
merkkilaissa lisaamalla niita vastaava pykala 1 lukuun.

5.6.4 Hyva liiketapa

Hyvan liiketavan edellytys merkitsee ennen kaikkea velvollisuutta toimia lojaa-
listi tavaramerkin haltijan perusteltuja intresseja kohtaan (ks. edella 2.5.5.). Kor-
kein oikeus on soveltanut hyvaéa liiketapaa koskevaa vaatimusta ratkaisuissaan
KKO 2005:143 ja KKO 2006:17 suoraan EU-oikeuden perusteella, silla 6 artiklaa vas-
taava rajoitus puuttuu tavaramerkkilaista. Jalkimmaisessad tapauksessa tuomiois-
tuin totesi nimenomaisesti, ettd 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sdannds nimen kay-
tostd on sekd tarkoitukseltaan ettd sisédlloltdan toisenlainen kuin TMerkkil, 3 §:n 1
momentti, jossa ei ole kysymys tavaramerkkiin perustuvan oikeuden rajoituksesta,
vaan toiminimen tuottamasta oikeudesta. Nain tuli arvioitavaksi myos hyva liiketapa
- EUT:n oikeuskaytannon pohjalta.

Tavaramerkkidirektiivin sdannos hyvésté liiketavasta viittaa ainoastaan hyvan
lilketavan vaatimukseen, mutta ei sekaannusvaaraan: "Tavaramerkin haltija ei saa
kieltdd toista kédyttdmdstd elinkeinotoiminnassa ... omaa nimeddn tai osoitettaan ...
jos hdn kdyttdd niitd hyvdd liiketapaa noudattaen.” Direktiivin lisdksi viittaus hyvaan
liilketapaan 16ytyy esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain 1 luvun 11 §:sté: "Ensamrdt-
ten till ett varukdnnetecken hindrar inte att ndgon annan, ndr det sker i enlighet med
god affiirssed, i ndringsverksamhet anvdnder...”

Jotta tavaramerkkilaki olisi yhdenmukainen EU-oikeuden kanssa, 1 lukuun tulisi
tyoryhmén ndkemyksen mukaan lisita 6 artiklan mukainen sdiannos, joka sisaltaisi
kolme edelld tarkemmin késitelty4 rajoitusta ja niille kaikille yhteisen vaatimuksen
hyvén liiketavan noudattamisesta.

Tyoryhman ehdotus:
8 § Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tunnusmerkkiin ei estd toista kdyttdmdstd elinkeinotoiminnassa
hyvdn litketavan mukaisesti:

1)  omaa nimeddn, toiminimeddn, aputoiminimeddn, toissijaista tunnus-
taan tai osoitettaan;

2) tavaroiden lgjia, laatua, mddrdd, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muita
tavaroiden ominaisuuksia osoittavia merkintdjd;

3) tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran, erityisesti
lisdtarvikkeiden tai varaosien, kdyttétarkoituksen osoittamiseksi.
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5.7 Merkin osat, jotka eivat kuulu
yKsinoikeuden piiriin

TMerkkilL, 5 § ja 15 §:n 1 momentti koskevat molemmat sellaisia merkin osia, jotka
eivat kuulu yksinoikeuden piiriin. Tyoryhma katsoo, ettd lain 15 §:n sddnnos olisi
mahdollista sijoittaa myos lain 1 lukuun. Koska pykala sisdltda myos sdannoksen
erottamislausumista, se kuitenkin puoltaa paikkaansa rekisterdintimenettelya kos-
kevassa 2 luvussa. Niilta osin ei tydryhméan ndkemyksen mukaan siis ole aihetta
muutokselle.

Yksinoikeutta ei voi vakiinnuttamallakaan saada sellaiseen merkkiin, joka muo-
dostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi valttdmattémaéstd tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavasta muodosta. TMerkkil. 5 § ja 15 § eivét tdysin vastaa tatd ajatusta, joten
lakiin olisi tyoryhméan ndkemyksen mukaan lisdttdva uusi korvaava pykéla. Sen
liséksi, ettd nykyinen sdannos koskee merkin osia, ei ole selvaa onko téllainen yksin-
oikeuden piiriin kuulumaton elementti vakiinnutettavissa. Uusi pykald merkitsisi
siis tarkennusta vallitsevaan oikeustilaan.

Tydryhméan ehdotus:
6 § Yksinoikeuden piiriin kuulumattomat tunnusmerkit

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan
tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi vdlt-
tdmdttomdstd tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta.

5.8 Alkaprioriteetti

Aikaprioriteetin osalta tavaramerkkilaki ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa, mutta
sddnnosten muotoilu ja osin myds siséltd eroavat toisistaan. Molemmat sisdltavit ns.
prekluusiosddnnon: mikali aikaisempi merkinhaltija pysyy passiivisena viisi vuotta
rekisterdinnisté lukien, oikeus puuttua myshemmin rekister6idyn merkin kédyttoon
menetetddn, jos rekisterdintia on haettu vilpittéméssa mielessa. Direktiivin g artik-
lan 2 kohta sallii jasenvaltioiden myos sdatda prekluusiosta perustuen nimenomai-
sesti laajalti tunnetun merkin suojaan tai suhteessa muuhun aikaisempaan oikeu-
teen, erityisesti kun kyseessé on oikeus nimeen, omaan kuvaan, tekijanoikeus tai
muu teollisoikeus.

Tavaramerkkilain sddnnokset ovat yhdenmukaisia tavaramerkkidirektiivin
11 artiklan 3 kohdan kanssa, eika taltd osin ole tarvetta muutoksille. Kansallisen
prekluusiosddnnon sisaltava TMerkkil, 8 § viittaa kuitenkin merkkien sekoitetta-
vuuteen, jota laajalti tunnetulta merkiltd ei direktiivin mukaan edellytetd suojan
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toteuttamiseksi. Kaytdnnossa tdma ei aiheuta suuria ongelmia, koska laajalti tun-
netun merkin tapauksessa vaatimus vilpittomasta mielesta voi tayttya vain harvoin.
Samalla kun selvennetédan laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksia sekoitetta-
vuusvaatimuksen osalta (ks. 5.5.2), tulisi kuitenkin selkeyttdd myos suojan suhdetta
prekluusiosdantdon poistamalla viittaus sekoitettavuuteen.

Hyvin tunnettuja merkkeja koskevan WIPO:n suosituksen mukaan merkin halti-
jalla tulee olla vdhint&an viisi vuotta aikaa ryhtyé toimiin myohemman merkin kay-
ton kieltdmiseksi. Viiden vuodan ajanjakso lasketaan siitd, kun haltija on tullut tie-
toiseksi kaytostd. Nyt kohtuullista aikaa ei ole madritelty laissa, eikd oikeuskéytan-
nostdkasn ole saatavissa selkeda johtoa. WIPO:n suosituksen mukaan ja pohjoismai-
sen kaytdnnon valossa tyoryhmé ehdotta, ettd laissa sdddettdisiin nimenomaisesti,
ettd kohtuullinen aika, jossa haltijan tulee reagoida myohemman merkin kéyttoon,
on laajalti tunnettujen merkkien kohdalla viisi vuotta.

Tyoryhméan ehdotus:
11 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (rekisteréidyt tavaramerkit)

Yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin sdilyy aikaisemman oikeuden rin-
nalla, jos rekisterdintid on haettu vilpittémdssd mielessd ja aikaisemman oikeu-
den haltija on yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan rekisteréintipdivdn jdlkeen salli-
nut tdssd maassa myéhemmdn tavaramerkin kdytén tdstd tietoisena. Jos tavara-
merkkid on kdytetty ainoastaan osassa niistd tavaroista, joita varten se on rekis-
terdity, yksinoikeus voi kdsittdd vain ndmd tavarat.

12 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (vakiintuneet tunnusmerkit)

Yksinoikeus vakiintuneeseen tunnusmerkkiin sdilyy aikaisemman oikeuden rin-
nalla, jos aikaisemman merkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimen-
piteisiin myéhemmdn merkin kdyton estdmiseksi.

Jos aikaisempi tunnusmerkki on lagjalti tunnettu tdssd maassa, kohtuullisena
aikana pidetddn viittd vuotta siitd, kun aikaisemman tunnusmerkin haltija sai tie-
tdd mydhemmdn merkin kdytdstd.

5.9 Yhksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkkidirektiivin 77 artikla sisiltaa pakollisen sddnnoksen alueellisesta sam-
mumisesta. Kansallinen sdadnnos sisaltyy TMerkkiL 10 a §:n, jonka mukaan tavara-
merkin haltija ei saa kieltda tavaramerkin kdyttdmista niissé tavaroissa, jotka haltija
tai hdnen suostumuksellaan joku muu on tata tavaramerkkia kayttaen laskenut liik-
keeseen Euroopan talousalueella. TMerkkiL 10 a § pohjautuu yhteisésammumisen
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periaatteelle ja vastaa direktiivin 7 artiklan pakottavaa sddnnosta. Nykytilan muut-
tamiselle ei siis ole tarvetta.

5.10 Viranomaisen estetutkimus

PRH tutkii hakemuksen johdosta relatiiviset ja absoluuttiset esteet tavaramerkin
rekisterdinnille. Absoluuttisia esteitd ovat mm. erottamiskyvyn puute, merkin har-
haanjohtavuus tai yleisen jarjestyksen ja hyvén tavan vastaisuus. Relatiivisia eli
suostumuksenvaraisia esteitd on useampia, joista tarkein on sekaannusvaara aiem-
paan tavaramerkkiin tai toiminimeen. Yhteista relatiivisille esteille on, etté este pois-
tuu mikali se, jonka oikeutta este suojaa, antaa suostumuksensa. Seka absoluuttiset
ettd relatiiviset esteet otetaan huomioon viran puolesta edellyttien, etta esteet tule-
vat rekisteriviranomaisen tietoon. PRH tutkii esimerkiksi, onko haettu merkki sekoi-
tettavissa aiempaan tavaramerkkiin tai toiminimeen, ja jos este havaitaan, se huomi-
oidaan edellyttamattd aiemman oikeuden haltijan aktiivisuutta. Kansallinen menet-
tely poikkeaa tésséa esimerkiksi yhteison tavaramerkkijarjestelméstd: OHIM ei viran
puolesta hylkda hakemusta relatiivisen esteen perusteella, vaan aiemman oikeuden
haltijan on tehtéva vaite rekisterdintid vastaan. Mikali PRH havaitsee rekisteroin-
tiesteen, se antaa tdmén tiedoksi vilipdatokselld. Jos hakija ei kykene poistamaan
estetts, esimerkiksi hankkimalla tarvittavan suostumuksen tai kaventamalla tavara-
ja palveluluetteloaan, hakemus hylataan.

Kauppa- ja teollisuusministerion asettama tunnusmerkkilainsdadantotydryhma
pohti estetutkimusta vuoden 2001 muistiossaan. Tyoryhméa harkitsi sitd mahdol-
lisuutta, ettd rekisteriviranomainen ei enda ottaisi relatiivisia esteitd huomioon
viran puolesta. Muistiossa katsottiin kuitenkin, ettd tdllainen jarjestelm& edellyt-
téisi oikeudenhaltijoilta aktiivisuutta ja mittavaa seurantaa. Suomessa ei vield ole
muodostunut téllaista valvonnan perinnettd, joten sen jarjestaminen ja jalkikateiset
riidat tulisivat muistion mukaan lisidmé&an oikeudenhaltijoiden kustannuksia. Tun-
nusmerkkilainsdadantdtyoryhmaé katsoi myos, ettéa tdllainen rajoitetumpi estetutki-
mus vaikuttaisi haitallisesti tavaramerkkien arvoon ja siirtaisi painopistetta rekis-
terdinnistd vaitemenettelyyn. Tyoryhmaé oli erityisen huolissaan pienista ja keski-
suurista yrityksistg, joille seurannan ja aktiivisen reagoinnin jarjestdminen olisi mit-
tava toimenpide. Kokonaisuutena menettelyn muuttamisen hyodyt olivat tyéryhmén
mukaan vahaisid suhteessa haitallisiin vaikutuksiin. Nain tunnusmerkkilainsdadén-
totyoryhma paétti, ettei se esitd rekisterdintimenettelyyn muutoksia relatiivisten
rekisterdintiesteiden osalta.

Rekisterdintiesteiden tutkiminen oli Pohjoismaissa melko yhtendists, kun-
nes Tanska vuonna 1999 siirtyi soveltamaan uusia sddnnoksia. Nykyadn Tans-
kan rekisteriviranomainen tutkii sekd absoluuttiset etta relatiiviset rekisterodin-
nin esteet ja laatii tutkimusraportin. Relatiivista estettd ei kuitenkaan huomioida
viran puolesta, vaan merkki voidaan hakijan toiveesta rekistertida vaikka tallai-
nen este olisi havaittu. Vaitteen johdosta relatiiviset esteet huomioidaan, mutta
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rekisteriviranomainen ei automaattisesti ota yhteyttéd aikaisemman oikeuden halti-
jaan. Tanskassa muutoksen taustalla oli halu yhdenmukaistaa menettely yhteison
tavaramerkin hakumenettelyn kanssa.

Tanskan uudistuksen jalkeen Pohjoismaissa on kayty paljon keskustelua este-
tutkimuksesta, sekd yhteispohjoismaisissa tapaamisissa ettd kansallisesti. Ruot-
sin tavaramerkkikomitean mietinnossé esitettiin, etté viran puolesta tapahtuvasta
relatiivisten esteiden tutkimisesta tulisi luopua seké tavaramerkkien ettd toimini-
mien kohdalla. Lausuntokierroksella esitys sai kuitenkin osakseen laajaa vastus-
tusta ja hallituksen esityksessa puollettiin lopulta vallinneen jarjestelmén sailytta-
mistd. Ndin my6s Ruotsin uuden tavaramerkkilain mukaan viranomainen ottaa rela-
tiiviset esteet huomioon viran puolesta. Ruotsissa katsottiin, ettd kaventunut este-
tutkimus olisi vaikuttanut erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muun muassa
lisddamalla hakemuskustannuksia. Myos Norjassa viranomainen tutkii relatiiviset
esteet. Tietyt relatiiviset esteet huomioidaan kuitenkin viran puolesta vain, mikali
ne tulevat viranomaisen tietoisuuteen esimerkiksi yleisten edellytysten tutkimisen
yhteydessa tai kolmannen kautta.

Tyoryhma katsoi, etta relatiivisten esteiden rooli estetutkimuksessa oli syyta
ottaa uudelleen esille, ja selvittda onko tilanne mahdollisesti muuttunut vuoden
2001 jalkeen. Tyoryhmaé katsoi tarpeelliseksi kysya asiasta myds yrityksilta ja asia-
miehiltd. Enemmisto kayttajakyselyyn osallistuneista isoista seké pienista ja kes-
kisuurista yrityksista kannatti nykyista jarjestelmad, jossa seka absoluuttiset etta
relatiiviset esteet tutkitaan ja molemmat otetaan huomioon viran puolesta. Asiamie-
hista yli puolet kannatti nykyisen menettelyn siilyttdmista. Vajaa kolmasosa vastan-
neista asiamiehista toivoi, etta relatiiviset esteet tukittaisiin, mutta vain absoluutti-
set esteet otettaisiin huomioon viran puolesta ja loput rajoittaisivat tutkinnan vain
absoluuttisiin esteisiin.

Vaikka Tanskassa muutoksen taustalla oli halu yhdenmukaistaa kansallinen ja
yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettely, tydryhma ei née tarvetta ottaa mallia
OHIM:n jarjestelmésta. Laaja estetutkimus palvelee yritysten (erityistesti pienten ja
keskisuurten yritysten) etua, vihentaa jalkikéiteisia riitaisuuksia ja parantaa jérjes-
telmé&n ennakoitavuutta. Vallitsevan menettelyn edut ovat suuremmat kuin sen mah-
dolliset haittavaikutukset, misté osoituksena on myds se, ettd Ruotsissa ja Norjassa
ei lopulta paadytty muutosten kannalle. Kun liséksi kayttajat ovat selkedsti nykyi-
sen menettelyn puolella, ei tyoryhma esitd muutoksia nykyisen rekisterdintimenet-
telyn estetutkimukseen.

5.11 Tavaramerkin hallinnollinen Kumoaminen

Vaiteajan kuluttua tavaramerkkirekisterointia ei paasaantoisesti voida poistaa hal-
linnollisessa menettelyssd muutoin kuin merkin haltijan pyynnostd. Nain on, ellei
virasto saa ilmoitusta kansainvalista rekisterdintia tai yhteison tavaramerkkia kos-
kevasta hakemuksesta, jonka suojan alkamispdiva on aikaisempi kuin suomalaisen
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rekisterdinnin suojan alkamisp&iva (TMerkkiL 52 §:n 1 ja 2 momentti). Hallinnollinen
kumoaminen olisi kuitenkin my&s monissa muissa tilanteissa perusteltu vaihtoehto.

Muissa pohjoismaissa hallinnollinen kumoaminen on jo mahdollistettu. Tans-
kassa kuka tahansa voi hakea tavaramerkin hallinnollista kumoamista, mikali jokin
kumoamisperusteista tayttyy. Norjassa hallinnollinen kumoaminen on mahdollista
esimerkiksi kayttamattoméan tai erottamiskyvyttomaéksi tulleen merkin kohdalla.
Viimeisimp&ana Ruotsin uuteen tavaramerkkilakiin lisattiin mahdollisuus hallinnol-
liseen kumoamiseen. Menettely on vaihtoehtoinen tuomioistuimessa nostettavalle
kumoamiskanteelle. Tamé&n katsottiin olevan yksinkertainen tapa poistaa rekis-
teristd esimerkiksi kayttdmattomia tai hylattyja merkkeja ja parantavan pienten
ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hakea kumoamista. Hallituksen esityk-
sessd tuotiin myos esiin, ettd pohjoismaisen lainsddddnnon yhtenevéaisyys puolsi
hallinnollista kumoamista. Tdmé& on vahva argumentti myds pohdittaessa Suomen
menettelya.

Hallinnollinen kumoaminen sai kannatusta myo6s kyselytutkimuksessa. Enem-
misto kysymykseen vastanneista yrityksistad puolsi hallinnollisen kumoamismenet-
telyn mahdollistamista kayttdméattd jadneiden merkkien kohdalla. Asiamiehista
menettelyn kdyttoonottoa kannatti 76 prosenttia vastaajista.

Tunnusmerkkilainsdddantotyoryhma kasitteli hallinnollista kumoamista muis-
tiossaan ja puolsi sen mahdollistamista. Muistio késittelee laajalti tarvetta hallin-
nolliselle kumoamiselle, mahdollisia kumoamisperusteita ja itse menettelya. Tama
tyoryhma yhtyy pddosin tunnusmerkkilainsdadantdtydoryhmén kantaan, ja peruste-
luiden sekd menettelyn luonnehdinnan osalta viitataan Tunnusmerkkilainsdadan-
totyoryhmén muistioon (Kauppa- ja teollisuusministerion tyoryhmé- ja toimikunta-
raportteja 6/2001 s. 52-57). Muutoksenhaun osalta tyoryhmé kuitenkin poikkeaa
Tunnusmerkkilainsdddantotyoryhméan ehdotuksesta ja esittds, ettei hallinnollista
kumoamista koskevaan paatokseen saisi hakea muutosta. Olisi kuitenkin kohtuul-
lista, ettd kumotun tavaramerkin haltija voisi méardajassa saattaa asian uudelleen
késiteltavaksi, jotta tiedonkulun puute tai muu huolimattomuus ei johtaisi lopulli-
seen oikeudenmenetykseen.

Varsinainen muutoksenhaku ei tydoryhméan ndkemyksen mukaan olisi nédissa
tilanteissa tarkoituksenmukaista, silla paatos tavaramerkin kumoamisesta voidaan
perustaa vain joko muodollisiin seikkoihin (tavaramerkin haltija ei ole vastannut
madraajassa) tai sithen, ettd vastauksessa on vedottu seikkaan, jolla selvisti ei ole
vaikutusta asian ratkaisemiseen. Niissd tapauksissa, joissa hallinnollista kumoa-
mista koskeva hakemus hylataan, muutoksenhaulle tai uudelleen kisittelylle ei
sen sijaan olisi tarvetta, silld hakijalla on kéytettavissddn mitdtointikanne yleisessa
tuomioistuimessa.

Tavaramerkkilakiin tulisi tyoryhmén nédkemyksen mukaan lisata pykalat hal-
linnollisesta kumoamisesta. Néistd ensimmaiinen koskee hakemusta rekisterdin-
nin kumoamiseksi hallinnollisessa menettelyssd, toinen vastapuolen kuulemista
ja hakemuksen tiedoksiantoa seki kolmas asian ratkaisemista. Ehdotetut pykéalat
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vastaavat muutoksenhakua lukuun ottamatta Tunnusmerkkilainsdddantotyoryh-
méin ehdotusta. Muutoksenhausta sdddetddn "Asian ratkaiseminen” -pykélan kol-
mannessa momentissa.

Tyoryhman ehdotus:
§ Rekisterdinnin kumoamista hallinnollisessa menettelyssd koskeva hakemus

Sen jdlkeen kun tavaramerkki on lainvoimaisella pdctokselld rekisterdity, rekis-
teriviranomainen voi hakemuksesta kumota rekisteréinnin kokonaan tai osittain,
jos tavaramerkilld ei endd ole haltijaa tai kumoamiselle on muu 25 §:ssd tai 26
§:ssd mainittu peruste.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksiloity vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus
vdlittomdsti perustuu. Hakemuksessa on yksiloitdvd tavaramerkki, jota hake-
mus koskee.

Hakemuksesta on lisiksi suoritettava hakemusmaksu. Hakemus katsotaan teh-
dyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

Hakemuksessa on ilmoitettava tavaramerkin haltijan nimi ja osoite taikka hdnen
laillisen edustajansa tai asiamiehensd nimi ja osoite. Hakemuksessa on liséksi
ilmoitettava hakijan nimi ja osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voi-
daan toimittaa.

Muutoin hakemuksen tulee tdyttdd ne vaatimukset, joista sdddetddn 58 §n
nojalla valtioneuvoston asetuksella.

Jos hakemus on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus tdydentdd sitd, jollei
tdydentdminen ole asian kdsittelyn kannalta tarpeetonta. Jos hakija ei noudata
hénelle annettua tdydennyskehotusta, hakemus raukeaa.

Jos hakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton, hakemus on hyldttdvd.

§ Vastapuolen kuuleminen ja hakemuksen tiedoksianto

Tavaramerkin haltijalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla
kuulluksi mddrdajassa. Rekisteriviranomaisen on kehotettava merkin haltijaa
vastaamaan, myontddko vai kiistddko hdn vaatimuksen rekisteréinnin kumoami-

sesta. Merkin haltijalle on samalla ilmoitettava, ettd rekisteréinti voidaan kumota,
jos hdn jdttdd vastaamatta.
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Rekisteriviranomainen huolehtii kehotuksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto voi-
daan uskoa hakijan tehtdvdksi, jos rekisteriviranomainen ei saa annettua keho-
tusta tiedoksi. Hakijan toimittamaan tiedoksiantoon sovelletaan oikeudenkdymis-
kaaren sddnnéksid asianosaisen toimittamasta tiedoksiannosta soveltuvin osin.

Jos tiedoksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa toimitettua, asia raukeaa.

Mitd téssd sdddetddn tavaramerkin haltijasta, koskee soveltuvin osin niitd, jotka
on merkitty rekisteriin panttioikeuden tai kdyttoluvan haltijoiksi.

§ Asian ratkaiseminen

Jos tavaramerkin haltija ei ole antanut pyydettyd vastausta, ei ole vastaukses-
saan esittdnyt perustetta kiistdmisensd tueksi tai vetoaa ainoastaan sellaiseen
seikkaan, jolla selvdsti ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, rekisteréinti voi-
daan kumota kokonaan tai osittain vaatimuksen mukaisesti.

Jollei asiaa voida 1 momentissa mainitulla perusteella ratkaista tai asia muu-
toin on epdselvd, rekisteriviranomaisen on hyldttdvd hakemus rekisterédinnin
kumoamisesta.

Téssd pykdldssd tarkoitettuun pddtékseen ei saa hakea muutosta. Edelld 1
momentissa tarkoitetun pdctéksen tavaramerkin haltija voi kuitenkin hakemuk-
sella saattaa uudelleen kdsiteltdvdksi rekisteriviranomaisessa. Mainittu hakemus
on tehtdvd 30 pdivdn kuluessa pddtéksen tiedoksisaannista.

5.12 Tavaramerkkilain 2 lukuun tehtavat
tekniset muutokset

Tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettujen muutoksien johdosta on tarpeen tehda
erditd muutoksia myds lain 2 luvun sddnnoksiin. Nama 2 lukua koskevat muutok-
set voidaan valmistella virkatydné ja ne tulisi toteuttaa yhtdaikaisesti lain 1 lukuun
tehtdvien muutosten kanssa.

Tyoryhmén ehdotus yksinoikeuden sisdlldstéd ja sekaannusvaarasta aiheuttaa
muutostarpeen voimassa olevan lain sddnnoksiin relatiivisista rekisterdintiesteista.
On perusteltua, ettd merkkien sekaannusvaaraa arvioidaan jatkossakin samoin kri-
teerein seka loukkaustilanteissa etté rekisterdintimenettelyssa. Myos tavaramerkki-
direktiivi edellyttas tatd. Taman vuoksi voimassa olevan lain 14 §:ssé olevat sekoit-
tavuutta koskevat saannokset, erityisesti 14 §:n 1 momentin 6 kohta, tulisi saattaa
yhdenmukaiseksi sen kanssa, mita tyoryhméan ehdottamassa yksinoikeuden sisaltoa
koskevassa pykaladssd sdddetddn sekaannusvaarasta. Laista tulisi kdyda ilmi, etta
aikaisempi merkki muodostaa rekisterdintiesteen samoin edellytyksin kuin merkin
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kielto-oikeuteen voidaan vedota. Tyoryhmédn ndkemyksen mukaan tavaramerkki-
lain 2 luvussa tulisi siten vaihtoehtoisesti joko toistaa yksinoikeuden sisaltoa kos-
keva sdannos tarvittavin muutoksin tai sdatda siitd, ettd merkin rekisterointi voi-
daan estéé, jos merkin kdyttdminen loukkaisi aikaisempaa oikeutta. Ruotsin ja Tans-
kan laeissa on menetelty ensiksi mainitun vaihtoehdon mukaisesti, kun taas Norjan
tavaramerkkilaissa on noudatettu jalkimmaista vaihtoehtoa.

Toinen valttdmaton muutos liittyy voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 4 ja 6
kohtien viittaussdannoksiin. Naissad kohdissa olevat viittaukset lain 3 §:n 3 moment-
tiin olisi korvattava uusilla sddnnoksillg, silld tyoryhmén esityksen mukaisesti voi-
massa oleva 3 § kumottaisiin kokonaisuudessaan ja korvattaisiin uudella rajoitus-
sdannoksella. Kyseisilla viittaussdannoksilla on merkitysta tavaramerkkien rekis-
terdintien kannalta, silld niiden johdosta rekisterdinnin suostumuksenvaraiseksi
esteeksi on voimassa olevan lain mukaan katsottu sellaiset aputoiminimet ja toissi-
jaiset tunnukset, jotka ovat erottamiskykyisid. Tdsta vaatimuksesta ei ole syyta luo-
pua, silla toiminimi- ja kaupparekisterissdannosten johdosta kaupparekisteriin mer-
kitddn usein tavaramerkkioikeudelliselta kannalta erottamiskyvyttdmia nimia. Tava-
ramerkin hakijan kannalta olisi kohtuutonta, jos erottamiskyvyton aputoiminimi tai
toissijainen tunnus muodostaisi tavaramerkin rekisterdinnin esteen, jos haettava
merkKki olisi sekoitettavissa téllaiseen erottamiskyvyttoméan tunnukseen. Tavara-
merkkilain 14 §:n mainituissa kohdissa voitaisiin viittauksen sijasta sd4dtda suoraan
erottamiskykyisyyden vaatimuksesta.

5.13 Eraitad rekisterointimenettelyyn liittyvia
erityiskysymyksia

Trademark Law Treatyn edellyttdmat lainsdaddantdmuutokset
Suomi on allekirjoittanut WIPO:n puitteissa neuvotellun Singaporen kansainvélisen
tavaramerkkilainsddddnnon harmonisointisopimuksen (Trademark Law Treaty eli
TLT), joka sisaltdi lahinna teknisluonteisia madrayksia rekisterdintimenettelysta.
Suomi ei ole viela ratifioinut sopimusta, mutta allekirjoituksen myota olisi aiheellista
harkita sen 14 artiklan edellyttdmia muutoksia tavaramerkin hakemusmenettelyyn
jo ennen ratifiointia. Sopimuksen mukaan tavaramerkin hakijalla pitéisi olla mahdol-
lisuus saada hakemuksensa uudelleen kasittelyyn siindkin tapauksessa, ettd asia jaa
sillensé hakijan oman laiminlydnnin seurauksena, jos hakija ei vastaa viranomaisen
valipaadtokseen maardajassa. Sopimus mahdollistaa erilaisia malleja uudelleenkésit-
telyn toteuttamiseksi sekd maksujen perimisen hakemuksen ottamisesta uudelleen
késiteltavéksi. Kyseinen méarays olisi myds omiaan tuomaan joustavuutta hakemus-
menettelyyn, jossa hakija nykyisin on sidottu noudattamaan méaéraaikoja tasmalli-
sesti: pienikin viivastyminen hakijan puolelta aiheuttaa hakemuksen sillensa jaami-
sen, mité voidaan joissakin tapauksissa pitdd hakijan kannalta kohtuuttomana.
TLT:n edellyttdmien muutosten toteuttamiseksi on ajateltavissa useita vaihtoeh-
toja. Tyoryhmékatsoo, ettd Suomessatulisikokonaanluopuasillensajattopaatoksesta,
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mutta lisdtd mahdollisuus uudelleenkasittelyyn. Hakemus katsotaan rauenneeksi,
jos vastausta ei anneta maaraajassa, mutta hakijalla olisi mahdollisuus saattaa asia
uudelleen kisiteltdvaksi kahden kuukauden kuluessa valipadtosmadraajan paat-
tymisestd. Tama vaihtoehto vastaa pddosin tunnusmerkkilainsdddantdtyéryhmén
ehdotuksen 2 luvun 20 §:ssd esitettya: "Jollei hakija noudata tdydennyskehotusta,
hakemus raukeaa’..."Rekisteriviranomainen voi ottaa rauenneen hakemuksen uudel-
leen kdisiteltdvdksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa vdlipdcdtéksessd mddrédtyn
ajan pddttymisestd sitd pyytdd sekd tdydentdd tai muuttaa hakemustaan ja saman
ajan kuluessa suorittaa uudelleenkdsittelymaksun...”

Raukeaminen on viranomaisen tydméaéran kannalta yksinkertaisempi menettely
kuin sillens&jatto. PRH voisi luopua sillenséjattopasatosten tekemisestd, lahettdmi-
sestd ja lainvoimaisuusvalvonnasta, mutta toisaalta menettelyyn olisi yhdistetta-
vissd PRH:n epévirallinen Kkirje, jolla ilmoitettaisiin hakemuksen raukeamisesta ja
uudelleenkasittelymahdollisuudesta. Nykyisin hakija yleensd huomaa vasta sillen-
sajattopaatoksen saadessaan, ettei ole muistanut vastata valipaatokseen. Termina
raukeaminen antaisi etenkin ei-asiantuntijalle selkedn kuvan hakemuksen statuk-
sesta. Sivullisen kannalta saattaisi olla jossain méaarin hankalaa, ettei rauenneiden
ilmoitusten osalta ole varmaa, palautetaanko ne késittelyyn vai ei, mutta toisaalta
késittelyyn ottaminen voisi tapahtua vain tietyn maardajan sisalla.

Muun muassa patenttilaista, hyddyllisyysmallioikeudesta annetusta laista ja
mallioikeuslaista 16ytyy mahdollisuus sillensa jatetyn hakemuksen uudelleen
kasittelyyn. Uudelleen késittely ei siis olisi teollisoikeudellisessa kontekstissa vie-
ras tai uusi. Esimerkiksi patenttilain (15.12.1967/550) 15 §:n 3 momentin mukaan:
"Sillensd jitetty hakemus otetaan uudelleen kdsiteltdvdksi, jos hakija neljin kuukau-
den kuluessa vdlipddtoksessd mddrdtyn ajan pdcdttymisestd antaa lausumansa tai
ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja samassa ajassa suorittaa
vahvistetun maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen kdsiteltdvdksi.” Vastaavan-
lainen maardys loytyy lain hyodyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800) 13 §:sta.
Mallioikeuslain 14 §:n sddnnos vastaa sisalloltadn edellisida mutta sisdltda lyhyem-
méan madraajan. Lisdksi hakemus voidaan ottaa uudelleen kasittelyyn vain yhden
kerran.

Mallioikeuslain sddnnos ja tunnusmerkkilainsdddantotyoryhméan ehdotus sisal-
tavat maarayksen siitd, ettd uudelleen kisittely voi tapahtua vain kerran. Sdannos-
ten tarkoituksena on estda menettely, jossa hakija passtdisi hakemuksensa toistu-
vasti raukeamaan. Tall6in mychemmén tavaramerkin hakijan kannalta olisi epasel-
vad, onko uudelle rekisterdinnille olemassa estetta vai ei.

Tyoryhma kuitenkin esittda, ettd hakemuksen voisi saada uudelleen késitelta-
véksi, ellei PRH:1la ole erityisia syitd hylatd pyyntod. Uudelleenkésittelymahdolli-
suuden rajoittaminen yhteen kertaan ei ole tarpeen, kun rekisteriviranomainen voi
kayttda harkintavaltaa ja antaa kdytdnnossa vain yhden valipd&toksen muodolli-
silla ja yhden vélipaatoksen asiallisilla perusteilla. Kdytdnnossa tdma tarkoittaa,
ettd hakija voi saattaa asian madrdajassa yhden kerran uudelleen kisiteltavaksi
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muodollisen vélipdatoksen jilkeen ja, mikali asia etenee, vield yhden kerran mah-
dollisen asiallisen valipaatoksen jalkeen. Ellei asia raukea, se paattyy hakemuksen
hylkdamiseen tai hyvaksymiseen, eikd useampia mahdollisuuksia uudelleen kisit-
telyyn endéd tule. Myds tunnusmerkkilainsdddéntotydryhméan ehdotuksen mukaan
rekisteriviranomainen "voi ottaa” rauenneen hakemuksen uudelleen kasiteltavaksi.
Ilman masdraysts, joka rajoittaa uudelleenkasittelyn vain kertaluonteiseksi, tdma
mahdollistaisi tapauskohtaisen harkinnan mahdollisten toistuvien uudelleenkisit-
telypyyntojen varalta seka joustavan hakemusmenettelyn.

Tyoryhmén ndkemyksen mukaan olisi kohtuullista, ettd uudelleen kasittelysta
peritddn maksu, silld hakijalla on mahdollisuus valttda maksu vastaamalla mé&a-
rdajassa tai pyytdmalla masrdajan pidentdmistd ennen sen paattymisté. Toisaalta
uudelleenkasittelyn jarjestdmisestd aiheutuu viranomaiselle kustannuksia, jotka
maksulla pitdisi pystya kattamaan.

Vaite kansainvalista rekisterdintid vastaan

Kansainvilisten rekisterdintien kasittelyssd pddsadntoné on, ettei kansainvilista
rekisterdintimenettelya kayttavan hakijan tulisi joutua huonompaan asemaan kuin
kansallista hakemusmenettelya kayttavan. Menettelyyn sovelletaan Madridin poyta-
kirjaa. Kansainvéliseen rekisterdintiin tehtévastd vaitteesti ja sen perusteella tehta-
véasta alustavasta kieltdytymisestd saddetdan TMerkkiL. 56 d §:ssd, jonka 1 momentti
kuuluu seuraavasti:

Jos rekisteriviranomainen tehdyn vaitteen jédlkeen toteaa, ettei kansainvilisen
rekisterdinnin kohteena oleva tavaramerkki tayta timan lain mukaisia rekisterdin-
tiedellytyksid, se ilmoittaa kansainvaliselle toimistolle, ettei kansainvilinen rekiste-
rointi ole voimassa Suomessa, siten kuin 56 b §:n 1 momentissa sdddetaan.

Pykéalan sanamuoto on aiheuttanut tulkintaongelmia tilanteessa, jossa kansain-
vélisen rekisteroinnin haltija ei ole vastannut vaitteen johdosta lahetettyyn alusta-
vaan kieltdytymiseen.

Kansainvilisen rekisterdinnin haltijan ei tulisi menettda oikeuttaan vain sillg,
ettei tdma reagoi tietoonsa saatettuun viitteeseen. Tavaramerkkilain sdannosta
on syyta selventéd, koska nykyiset 56 d § 1 ja 2 momentti eivat tarkoita viitteen
johdosta tehtavaa paatostd vaan alustavaa kieltaytymisté, jossa virasto ei vield ole
ottanut mitddn kantaa viiteasiaan. Nykyinen sanamuoto ei anna oikeaa késitysta
ilmoituksen luonteesta, vaan antaa ymmartaa, etté virasto on jo vaitteen johdosta
todennut, ettei tavaramerkki tayta rekisterdintiedellytyksid. Pykéldssd tulee sel-
keésti ilmaista, ettd kyse on vaitettd koskevasta ilmoituksesta, ja etta rekisterivi-
ranomainen paattia erikseen siitd, onko rekisterdinti voimassa Suomessa ja missa
laajuudessa.

Ehdotettavan selvennetyn pykéaldn 1-3 momentit ovat tunnusmerkkityoryhman
mietinnossa esitetyn pykalan mukaisia (vaitemenettely 46 §). Neljattd momenttia
on muutettu hieman, koska merkintéda rekisteriviranomaisen pitdiméaén luetteloon
ei tehda itse paatoksestd vaan sen lopputuloksesta. Nykyiseen pykélaan verrattuna
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ehdotuksesta on jatetty pois méaréajat, jotka virastolla on véitettd koskevan ilmoi-
tuksen tekemiseen. Niitd koskevat sddnnokset ovat Madridin sopimuksessa ja poy-
takirjassa ja niihin liittyvissa yhteisissa saannoissa.

Tyoryhman ehdotus:

56d§

Rekisteriviranomainen ldhettdd ilmoituksen vditteestd ja sen perusteluista kan-
sainvdliselle toimistolle.

Rekisteriviranomaisen tulee tehdyn vditteen johdosta, jos rekisterdinti ei tdytd
tdmdin lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksid, tehdd pdctds, ettd kansainvdli-
nen rekisterdinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Rekisteriviranomaisen on hyldttdvd vdite, jos kansainvdliselle rekisteréinnille ei
ole Suomessa estettd.

Jos rekisteriviranomainen pdcdttdd, ettd kansainvdlinen rekisterdinti ei ole voi-
massa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitd merkinndn
pitdmdcdnsd luetteloon ja kuuluttaa, kun pdctés on tullut lainvoimaiseksi.

5.14 Tavaramerkkikyselyssa esiin nousseita
Rysymyksia

Toiminimi tavaramerkin rekisterdintiesteena

Yhdeksi kritiikin kohteeksi tavaramerkin kayttajakyselyssa nousi toiminimien laaja
suoja-ala ja niiden tavaramerkin rekisterdinnille muodostamat rekisterdintiesteet.
Kaupparekisteriin on mahdollista ilmoittaa toimialaksi ns. yleistoimiala, esimerkiksi
"kaikki laillinen liiketoiminta”. Yleistoimialojen salliminen on kaupparekisterikéy-
tdnnossa johtanut niiden yleistymiseen, mitd tavaramerkkien haltijat ja tavaramerk-
kiasiamiehet ovat pitdneet ongelmana. Kysymys yleistoimialan kéytostd on ensisi-
jaisesti toiminimijarjestelmad koskeva kysymys, minka liséksi silld on myos eraita
yhtidoikeudellisia vaikutuksia.

Kysymysta voi lahestyd myos siitd ndkokulmasta, missd maéarin rekisterdityjen
toiminimien ja erityisesti ns. yleistoimialojen tulisi muodostaa tavaramerkin rekis-
terdintiesteitd. Talta osin on kuitenkin todettava, ettd kyse on tunnusmerkkien kes-
kindisesta sekoitettavuudesta: siksi ratkaisevaa ei ole ainoastaan kumpaa oikeutta
ollaan rekisterdiméssa, vaan tulisi tarkastella laajemmin tavaramerkin ja toimini-
men keskindistd suhdetta ja niiden valista sekoitettavuutta.

Tyoryhman tehtavaksianto on koskenut tavaramerkkilain uudistustarpeiden sel-
vittdmistd. Tdmén tehtdviaksiannon rajauksen vuoksi tydoryhma on jattdnyt edelld
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mainittujen 1dhinné toiminimilakiin liittyvien kysymysten tarkastelun tehtava-
kentténsa ulkopuolelle. Tyoryhma kuitenkin katsoo, ettd muun ohella edelld mai-
nitut kysymykset kaipaisivat l1ahempé&a tarkastelua. Tamé on perusteltua myos sen
valossa, ettd valtioneuvoston IPR -strategiaa koskevaan periaatepaatokseen sisiltyy
kirjaus toiminimilain uudistamistarpeiden selvittdmisesta. Tyoryhméan ndkemyksen
mukaan mainitulta osin kysymys on oman selvitystyonsa vaativasta asiasta.

Jathkotoimet

Tyoryhman muistiossa on keskitytty tarkastelemaan tavaramerkkilain 1 luvun
uudistustarpeita. Lain 1 luvun uudistamisesta aiheutuvien muutosten vaikutuksia
lain muihin lukuihin tai muuhun lainsdddént6on on tarkasteltu vain poikkeukselli-
sesti. Muistiota ei lain 1 luvun uudistamisen kannalta ole laadittu hallituksen esityk-
sen muotoon, eika se sisilla kaikkia hallituksen esitykseltd vaadittavia jaksoja (esi-
merkiksi vaikutusarviointi). Tam&n vuoksi muistion ja siiti saatavan lausuntopalaut-
teen pohjalta vaaditaan viela jatkovalmistelu ennen kuin hallituksen esitys tavara-
merkkilain 1 luvun uudistamiseksi on annettavissa.
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Liite 1
Tydéryhman pykaldehdotukset

1 Ehdotus tavaramerkkilain 1 luvuksi "Yleiset maaraykset”

1 § Soveltamisala

Tdssd laissa sdddetddn yksinoikeuden saamisesta tavaramerkkiin ja muihin tunnus-
merkkeihin kdytettdvdksi tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa sekd
yksinoikeuden sisdlldstd.

Téssd laissa on myds sddnnoksid yhteison tavaramerkistd ja tavaramerkkien kan-
sainvdlisestd rekisterdinnistd. Yhteison tavaramerkilld tarkoitetaan yhteisén tavara-
merkistd 26. pdivdnd helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
mukaisia tavaramerkkejd. Tavaramerkkien kansainvdliselld rekisterdinnilld tarkoite-
taan, mitd lain 10 luvun 53 §:ssd sdddetddn.

Mitd tdssd laissa sdddetddn tavaroista, on vastaavasti voimassa myés palveluista.

2 § Tavaramerkin mddritelmd

Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa elinkeinotoiminnassa kdytettdvd erottamisky-
kyinen merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Tavaramerkkind voi olla erityisesti
sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran muoto, ulko-
asu tai pakkaus.

3 § Erottamiskyky
Tavaramerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos elinkeinotoiminnassa sen avulla
voidaan erottaa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

4 § Yksinoikeuden saaminen rekisteroimdlld
Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisterdimdlld se tavaramerkkirekisteriin.

5 § Yksinoikeuden saaminen vakiinnuttamalla
Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisterdintidkin, kun merkki on tul-
lut vakiintuneeksi.
Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myds muuhun kuin 2 §:ssd tarkoitet-
tuun elinkeinotoiminnassa kdytettdvddn erityiseen tavaran tunnusmerkkiin.
Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tédssd maassa on asianomaisissa elin-
keino- tai kuluttajapiireissd yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisend merkkind.

6 § Yksinoikeuden piiriin kuulumattomat tunnusmerkit

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi vdlttdmdttomdstd
tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
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7 § Yksinoikeuden sisdilto

Lain 4 §:nja 5 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin siscltdd sen, ettd mer-

kin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kdyttdmdstd elinkei-

notoiminnassa tavaroittensa tunnuksena

1) merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki; tai

2)  merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisén keskuu-
dessa sekaannusvaaran, joka sisdltdd myds vaaran merkin ja tavaramerkin vdli-
sestd mielleyhtymdstd.

Jos tavaramerkki on lagjalti tunnettu tdssd maassa ja merkin aiheeton kdytté merkit-

see tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvdksi kédyttdmistd

taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, merkin haltijalla on

oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kdyttdmdistd elinkeinotoiminnassa

merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tdmd tavaramerkki, vaikka tavarat,

joita varten merkki on, eivdt ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tava-

ramerkki on suojattu.

Kdyttdmiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun muassa:

1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden pdcdllyksiin; tai

2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tdllaista
tarkoitusta varten merkkid kdyttden; tai

3)  tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kdyttéden taikka maahan-
tuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi; tai

4)  merkin kdyttdminen litkeasiakirjoissa tai mainonnassa.

Edelld 3 momentissa tarkoitetuksi merkin kdyttdmiseksi elinkeinotoiminnassa katso-

taan myéds suullinen kdyttdminen.

8 § Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tunnusmerkkiin ei estd toista kdyttdmdstd elinkeinotoiminnassa hyvdn lii-

ketavan mukaisesti:

1) omaa nimeddn, toiminimeddn, aputoiminimeddn, toissijaista tunnustaan tai
osoitettaan;

29 tavaroiden lgjia, laatua, mddrdd, kdyttétarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muita tavaroiden ominaisuuk-
sia osoittavia merkintdjd;

3)  tavaramerkkid, milloin sen kdyttdminen on tarpeen tavaran, erityisesti lisdtarvik-
keiden tai varaosien, kdyttotarkoituksen osoittamiseksi.

9 § Oikeuksien sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tavaroissa, jotka
haltija tai hdnen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan
talousalueella tétd tavaramerkkid kédyttden.
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Mitd 1 momentissa sdcddetddn, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vas-
tustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin on tehty
muutoksia tai niitd on huononnettu sen jdlkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

10 § Aikaisemman oikeusperusteen etusija

Jos useat vaativat yksinoikeutta tunnusmerkkeihin, jotka ovat 7 §:ssd tarkoitetulla
tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on silld, joka voi vedota aikaisempaan oikeus-
perusteeseen, ellei muuta johdu siitd, mitd 11 tai 12 §:ssd sdddetddn.

11 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (rekisteréidyt tavaramerkit)
Yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin sdilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos
rekisterdintid on haettu vilpittomdssd mielessd ja aikaisemman oikeuden haltija on
yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan rekisteréintipdivdn jélkeen sallinut tdssd maassa
my6hemmdn tavaramerkin kdytén tdstd tietoisena. Jos tavaramerkkid on kdytetty aino-
astaan osassa niistd tavaroista, joita varten se on rekisteréity, yksinoikeus voi kdsit-
tdd vain ndmd tavarat.

12 § Passiivisuudesta aiheutuva oikeudenrajoitus (vakiintuneet tunnusmerkit)
Yksinoikeus vakiintuneeseen tunnusmerkkiin sdilyy aikaisemman oikeuden rinnalla, jos
aikaisemman merkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myo-
hemmdn merkin kdytén estdmiseksi.

Jos aikaisempi tunnusmerkki on laajalti tunnettu tdssd maassa, kohtuullisena aikana
pidetdidn viittd vuotta siitd, kun aikaisemman tunnusmerkin haltija sai tietdd mychem-
mdn merkin kdytostd.

13 § Tunnusmerkin kdyttorajoitukset

My6hemmdn tunnusmerkin haltija ei saa 11 ja 12 §:ssd tarkoitetuissa tapauksissa kiel-
tdd aikaisemman merkin kdyttdmistd, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei voida endd
vedota myéhempdd tavaramerkkid vastaan.

Jos 11 tai 12 §:ssd tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan kohtuulliseksi, voidaan mdd-
rdtd, ettd toista tunnusmerkkid tai kumpaakin niistd saadaan kdyttdd vain tietylld
tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisddmdlld siihen paikannimi tai haltijan
nimi taikka rajata sen kdytté koskemaan tiettyjd tavaroita tai tiettyd aluetta.

14 § Tavaramerkin ilmoittamisvelvollisuus erdissd tapauksissa

Sanakirjan, kdsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan tietosisdltdisen painotuotteen
tekijd, pddtoimittaja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisterdidyn tavaramer-
kin haltijan pyynnéstd huolehtimaan siitd, ettei tavaramerkkid toisinneta julkaisussa
ilmoittamatta, ettd merkki on rekisterdity. Mitd edelld sdddetdcdn, sovelletaan myos jul-
kaisun levittdmiseen tietoverkon vdlitykselld tai muulla sdhkdiselld tavalla.
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Joka laiminlyé noudattaa, mitd 1 momentissa séddetddn, on velvollinen myétdvaikut-
tamaan siihen, ettd oikaisu julkaistaan silld tavoin ja siind laajuudessa kuin on kohtuul-
lista, sekd kustantamaan tdllaisen oikaisun.

Tavaramerkin rekisteréintid koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvolli-
suus voidaan katsoa aina tdytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitddn
tunnus®.

2 Ehdotus tavaramerkkilain 56 d §:n muuttamiseksi:

56d§
Rekisteriviranomainen ldhettdd ilmoituksen vditteestd ja sen perusteluista kansainvd-
liselle toimistolle.

Rekisteriviranomaisen tulee tehdyn vditteen johdosta, jos rekisteréinti ei tdytd tdmdn
lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksid, tehdd pdcités, ettd kansainvdlinen rekiste-
réinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Rekisteriviranomaisen on hyldttdvd vdite, jos kansainvdliselle rekisterdinnille ei ole
Suomessa estettd.

Jos rekisteriviranomainen pddttdd, ettd kansainvdlinen rekisterdinti ei ole voimassa
Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitd merkinndn pitdmddnsd
luetteloon ja kuuluttaa, kun pddtds on tullut lainvoimaiseksi.

3 Ehdotus hallinnollista kumoamista koskeviksi pykaliksi

§ Rekisterdinnin kumoamista hallinnollisessa menettelyssd koskeva hakemus

Sen jélkeen kun tavaramerkki on lainvoimaisella pdcdtékselld rekisterdity, rekisteri-
viranomainen voi hakemuksesta kumota rekisteréinnin kokonaan tai osittain, jos tava-
ramerkilld ei endd ole haltijaa tai kumoamiselle on muu 25 §:ssd tai 26 §:ssd mainittu
peruste.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksiléity vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus vdlit-
témdisti perustuu. Hakemuksessa on yksiléitdvd tavaramerkki, jota hakemus koskee.

Hakemuksesta on lisdksi suoritettava hakemusmaksu. Hakemus katsotaan tehdyksi
vasta, kun maksu on suoritettu.

Hakemuksessa on ilmoitettava tavaramerkin haltijan nimi ja osoite taikka hdnen lail-
lisen edustajansa tai asiamiehensd nimi ja osoite. Hakemuksessa on lisdksi ilmoitettava
hakijan nimi ja osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa.

Muutoin hakemuksen tulee tdyttdd ne vaatimukset, joista sdcddetddn 58 §:n nojalla
valtioneuvoston asetuksella.

Jos hakemus on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus tdydentdd sitd, jollei
tdydentdminen ole asian kdsittelyn kannalta tarpeetonta. Jos hakija ei noudata hdnelle
annettua tdydennyskehotusta, hakemus raukeaa.

Jos hakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton, hakemus on hyldttdvd.
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§ Vastapuolen kuuleminen ja hakemuksen tiedoksianto

Tavaramerkin haltijalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi mddrdajassa. Rekisteriviranomaisen on kehotettava merkin haltijaa vastaa-
maan, myoéntddké vai kiistddkd hdn vaatimuksen rekisteréinnin kumoamisesta. Mer-
kin haltijalle on samalla ilmoitettava, ettd rekisterdinti voidaan kumota, jos hdn jdttdd
vastaamatta.

Rekisteriviranomainen huolehtii kehotuksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto voidaan
uskoa hakijan tehtdvdksi, jos rekisteriviranomainen ei saa annettua kehotusta tiedoksi.
Hakijan toimittamaan tiedoksiantoon sovelletaan oikeudenkdymiskaaren sddnnoksid
asianosaisen toimittamasta tiedoksiannosta soveltuvin osin.

Jos tiedoksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa toimitettua, asia raukeaa.

Mitd tdssd sdddetddn tavaramerkin haltijasta, koskee soveltuvin osin niitd, jotka on
merkitty rekisteriin panttioikeuden tai kdyttéluvan haltijoiksi.

§ Asian ratkaiseminen
Jos tavaramerkin haltija ei ole antanut pyydettyd vastausta, ei ole vastauksessaan esit-
tdnyt perustetta kiistimisensd tueksi tai vetoaa ainoastaan sellaiseen seikkaan, jolla
selvdsti ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, rekisterdinti voidaan kumota kokonaan
tai osittain vaatimuksen mukaisesti.
Jollei asiaa voida 1 momentissa mainitulla perusteella ratkaista tai asia muutoin on
epdselvd, rekisteriviranomaisen on hyldttdvd hakemus rekisterdinnin kumoamisesta.
Téssd pykdldssd tarkoitettuun pddtdkseen ei saa hakea muutosta. Edelld 1 momen-
tissa tarkoitetun pdcdtdksen tavaramerkin haltija voi kuitenkin hakemuksella saattaa
uudelleen kdsiteltdvdksi rekisteriviranomaisessa. Mainittu hakemus on tehtdvd 30 pdi-
vdn kuluessa pdcdtéoksen tiedoksisaannista.
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TavaramerkKijirjestelmdn toimivuutta koskeva selvitys
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Tavaramerkkikyselyn 2012 tulokset graafeina esitettyna



1. Selvityksen tarkoitus

Ty6ryhma halusi yrityksille ja asiamiehille suunnatun kyselyn avulla selvittaa tavara-
merkin haltijoiden ja hakijoiden kasityksia nykyisen tavaramerkkien rekisterointijarjes-
telman toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista. Kyselyn tarkoituksena oli sel-
vittda myos kayttajien mielipiteita ja kokemuksia muun muassa Patentti- ja rekisteri-
hallituksen (PRH) suorittamasta rekisteréinnin esteiden tutkimuksesta.

2. Kysely yrityksille ja asiamiehille tavaramerkkijirjestelmin toimivuudesta

EK tiedusteli tydryhmén toimeksiannosta jasenyrityksiltdan tavaramerkin haltijoiden
ja hakijoiden sekéa asiamiesten kasityksia nykyisen tavaramerkkien rekisterdintijarjes-
telmén toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista mm. Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen (PRH) suorittamasta rekisteréinnin esteiden tutkimuksesta. My6s asiamies-
kysely toteutettiin EK:n toimesta ja kysely lahetettiin asiamiehille tydryhman laatiman
yhteyshenkil6listauksen mukaan.

2.1 Kyselyn toteutus

Yritys- ja asiamieskysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2012 ja kumpikin kysely
sisalsi 14 monivalintakysymysta. Ty6éryhma vastasi kysymysten laadinnasta.

Yrityskyselyn aineisto kerattiin séahkoisella kyselylomakkeella, joka toimitettiin otok-
seen poimittuihin EK:n jasenyrityksiin séhkopostitse tammikuussa 2012. Taman li-
saksi lahetettiin useita muistutuksia. EK:n jasenyritysten maéra on n. 16000 ja ne
tyollistavat noin miljoona palkansaajaa. Otoksen kooksi tuli osoite- ym. tavoitetta-
vuuspuutteet huomioon ottaen noin 5000 yritystd, joiden yhteenlaskettu henkil6sto-
maéra on n. 800000.

Kyselyyn vastasi vajaat 600 yritysta eli runsas kymmenen (10) prosenttia otoksesta.
Raportointia varten aineisto jaettiin henkildstomaaran mukaan viiteen osaan: 1-5, 6-
25, 26-100, 101-250 seka yli 250 palkansaajaa tyéllistaviin yrityksiin. Analysointia
varten ei tehty katovirheen oikaisua, vaan tulokset raportoitiin kokoluokittain.

Asiamieskysely toteutettiin myods tammi-maaliskuussa 2012. Aineisto kerattiin sah-
koisella kyselylomakkeella, joka toimitettiin sahkdpostitse tammikuussa 2012. Kyse-
lyn lisdksi asiamiehille Iahetettiin muutama muistutus. Asiamiesotos sisélsi 36 vas-
taajaa ja kyselyyn vastasi 26 asiamiesta eli runsas seitsemankymmenté (70) prosent-
tia otoksesta.

2.2 Yrityskyselyn luotettavuus ja yleistettivyys

Yrityksille kohdennetun tavaramerkkikyselyn tulosten luotettavuuden arvioinnissa
tulee ottaa huomioon mm. se, etté perusjoukon maarittely ei ole yksiselitteinen. Tie-
dossa ei ollut niiden yritysten todellista mééraé, joita kyselyn aihepiiri koskee.

Aineiston perusteella voidaan kuitenkin tehda karkeita arvioita. Noin puolet vastaajis-
ta ilmoitti, etta heilla ei ole kaytdssaan yhtaan tavaramerkkia tai he eivéat vastanneet
kysymykseen lainkaan. Tassa tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty, kuinka laajaa
osaa yrityksia tavaramerkkijarjestelma koskee. N&in ollen ei myéskaan voida tilastol-
lisesti patevasti osoittaa, etta tulkinta "ei koske noin puolta EK:n jasenyrityksista” olisi



oikea vaan tulkintaan tulee suhtautua varauksellisesti. Kyselyn tuloksia tuleekin ko-
konaisuutena tarkastella suhteessa EK:n jasenyrityksistd poimittuun ndytteeseen.

Edell& mainittu, noin viideltdkymmenelté (50) prosentilta vastaajista saatu ilmoitus
(ettei heilla kaytdssa yhtaan tavaramerkkia tai eivat vastanneet kysymykseen) seka
kyselyn yleisesti alhainen vastausprosentti kertovat suuntaa-antavasti siita, ettei iso
osa yrityksista, varsinkaan pienistd, ole tavaramerkkiasioiden kanssa tekemisissa.
EK:ssa toteutettuihin vastaavantyyppiseen (suunnilleen sama otos ja sama kyselyn
laajuus) tydelaméapuolen kyselyihin saadaan normaalisti vastauksia tuplasti enem-
man eli reilulta tuhannelta yritykselté.

Kokoluokittain tarkasteltuna saatujen vastausten naytetté koskevat tulokset ovat hy-
vin selkeat. Tallbin ne voidaan ainakin suuntaa-antavina yleistaa koskemaan myds
koko EK:n jasenkenttd& seka yksityisen sektorin yrityksia pienimpié yrityksia lukuun
ottamatta. Pienimmé&n yrityskokoluokan naytteen pienuuden vuoksi tulosten yleistet-
tavyyteen on syyta suhtautua varauksella. Mikali kokoluokittainen tarkastelu jatettai-
siin pois, yleisjakauma noudattaisi isojen yritysten jakaumaa johtuen siitd, etta isoilla
yrityksill& on suurin painotus mm. henkildstoméaéran tai liikevaihdon mukaan tarkas-
teltuna. Yrityskyselyn kokoluokittaiset tulokset on esitetty liitteessa graafeina.

2.3 Asiamieskyselyn tulosten luotettavuus ja yleistettavyys

Asiamiesten vastaukset voidaan yleistaéd vahvasti koskemaan koko asiamieskenttaa.
Tulokset on esitetty liitteessa graafeina.

3. Tuloksia
Yrityskysely

Vastaajista alle 4 prosenttia oli mikroyrityksia (enintédén 5 tydntekijaa), hieman yli 20
prosenttia EU-maérittelyn mukaisia isoja yrityksia (yli 250 tyontekijad) ja loput noin 75
prosenttia pienia ja keskisuuria eli pk-yrityksia. Yrityksista lahes 40 prosenttia toimi
teollisuudessa ja lahes 50 prosenttia palvelualalla, loput reilu 10 prosenttia muilla
sektoreilla.

Isoista yrityksista [&hes 80 prosentilla on liiketoimintaa Suomen ulkopuolella ja mikro-
ja pk-yrityksilla reilulla enemmistdlla ei ole. Niilla yrityksilla, joilla on liikketoimintaa
ulkomailla, isoilla yrityksilla selkealla enemmistdlla on liiketoimintaa kuudessa tai
useammassa maassa, kun taas tata pienemmissa yrityksissa vain korkeintaan kah-
dessa maassa.

Kaikista vastanneista yrityksistd enemmistolla isoista (yli 250 tydntekijad) yrityksista
oli kaytossa tai rekisterdityna vahintdan 10 tavaramerkkid kun taas pk-yrityksilla ylei-
sin vastaus oli, ettei niilla ole lainkaan tavaramerkkeja tai niitd on korkeintaan kaksi.

Isoista yrityksista 70 prosenttia oli kayttanyt asiamiesta rekisterdinneissa, muista yri-
tyksista enemmistd ei ollut kayttanyt asiamiesta.

Isot yritykset ovat selkeasti aktiivisempia hakemaan tavaramerkkirekisteréinteja kuin
mikroyritykset tai pk-yritykset. Isoista yli 90 prosenttia oli hakenut rekisterdintia Suo-
messa ja yli 80 prosenttia yhteisttavaramerkkia tai kansainvalista rekisterdintia. Mik-
royrityksista vain neljannes oli hakenut Suomessa merkkia eika kukaan naisté ollut



hakenut yhteis6- tai kansainvalista rekisterdintia. Muista pk-yrityksistd enemmistolla
oli haettuna kansallinen rekisterdinti, mutta ei yhteiséntasoista tai kansainvalista re-
kisterointia.

Niista yrityksista, jotka olivat osanneet vastata kysymykseen (muu vastaus kuin "ei
0saa sanoa”), kansalliseen rekisterdintijarjestelmaan oli tyytyvainen selked enemmis-
t6 isoista ja pk-yrityksisté kun taas mikroyritysten ndkemykset jakaantuivat tasan jar-
jestelmaan tyytyvaisten ja jarjestelmaan muutoksia toivovien kesken.

Nykyjarjestelmasta toivottiin sailytettavan erityisesti seuraavat asiat: hakumenettelyn
helppous ja luotettavuus, rekisteriviranomaisen asiantuntemus, palvelun hyva taso
sek&a mahdollisuus saada palvelua suomen kielella ja rekisterdinnin esteiden tutkinta.

Nykyjarjestelmasta toivottiin muutettavan erityisesti seuraavat asiat: prosessi lyhy-
emmaksi, joustavammaksi ja edullisemmaksi, valitusmenettelyn tehostaminen, toimi-
nimen liian laaja tulkinta rekisterdinnin esteenda (toiminimen osittaisen kumoamisen
mahdollistaminen), kayttamattdmien tavaramerkkien kumoamisen helpottaminen ja
yhdenmukaisempi menettely muiden EU maiden kanssa.

Niissa yrityksissd, jotka olivat osanneet vastata hallinnollista kumoamismenettelya
koskevaan kysymykseen (muu vastaus kuin "ei osaa sanoa”), enemmistd kustakin
kokoluokasta kannatti hallinnollisen kumoamismenettelyn mahdollistamista kaytta-
matté jadneiden merkkien kohdalla.

PRH:n estetutkimusta kasittelevien kysymysten kohdalla enemmisté isoista ja pk-
yrityksisté kannatti vaihtoehtoa yksi eli absoluuttisten ja relatiivisten esteiden tutkimis-
ta viran puolesta ja niiden ottamista huomioon rekisterdinnin esteena. Mikroyrityksis-
ta alle 30 prosenttia kannatti tata vaihtoehtoa yksi kun taas reilu 40 prosenttia kan-
natti vaihtoehtoa kaksi, jossa absoluuttiset ja relatiiviset esteet tutkitaan virastossa,
mutta vain absoluuttiset esteet otetaan huomioon rekisterdinnin esteena. Niista yri-
tyksista, jotka osasivat vastata estetutkimusraportin maksullisuutta koskevaan kysy-
mykseen (muu vastaus kuin "en osaa sanoa”), suurempi osa mikro- ja pk-yrityksista
ei olisi valmis maksamaan estetutkimusraportista, mutta yrityskoon kasvaessa mak-
suhalukkuus lisdantyi. Suurimmista pk-yrityksista (yli 100 tyontekijad) ja isoista yri-
tyksista (yli 250 tyontekijad) vastaavasti suurempi osa vastanneista olisi valmis mak-
samaan raportista ja pienempi osa haluton maksamaan siita.

Asiamieskysely

Asiamieskyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat kokoluokittain suhteellisen tasai-
sesti: 36 prosenttia yrityksista oli mikroyrityksia (enintdan 5 tyontekijad), loput pk-
yrityksié (36 prosenttia 6-20 henkilda tydllistavia ja 28 prosenttia vahintdan 21 henki-
164 tyollistavia).

Asiamiestoimistoista yli 70 prosenttia hoitaa vuosittain yli 100 tavaramerkkiin liittyvaa
toimeksiantoa ja suojauksia haetaan aktiivisesti seké kansalliselta, Euroopan yhte-
naismarkkinavirastolta (OHIM) ettd muiden maiden rekisteriviranomaiselta. Enem-
mistod asiamiehista (60 prosenttia) on tyytyvadinen nykyiseen kansalliseen rekisteréin-
tijarjestelmaén, mutta samalla reilu 70 prosenttia vastaajista toivoisi sitd muutettavan.



Lahes 70 prosenttia vastaajista ndkee jarjestelméassa myos asioita, jotka he erityises-
ti toivoisivat sailytettavan.

Sailytettavina seikkoina vastaajat nékevéat erityisesti menettelyn nopeuden, yksinker-
taisuuden, joustavuuden, viraston asiantuntemuksen ja hyvan palvelun seka relatii-
visten esteiden tutkinnan. Muutoksia toivottiin kdytanndssa vastaaviin asioihin kuin
mit& toivottiin sailytettdvan kuten esim. menettelyn selkeyteen, kestoon ja johdonmu-
kaisuuteen seka relatiivisten esteiden viran puolesta tutkimiseen. Naiden lisdksi muu-
toksia toivottiin myds toiminimen liian laajaan tulkintaan rekisteréinnin esteena (eli
toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollistamiseen), kayttamattémien tavara-
merkkien hallinnollisen kumoamisen mahdollistamiseen, muutoksenhakujarjestelméan
ja viraston tietojarjestelmien kehittdmiseen seké kansallisen ja EU-jarjestelméan har-
monisointiin.

Hallinnollisen kumoamismenettelyn mahdollistamista kayttamatta jaaneiden merkkien
kohdalla kannatti 76 prosenttia vastaajista. Kukaan vastaajista ei valinnut "en osaa
sanoa” vaihtoehtoa.

Lahes 70 prosenttia vastaajista suosittaa CTM-hakemusta haettavaksi 2-3 maassa,
28 prosenttia 4-5 maassa ja loput yli vildessé maassa.

PRH:n estetutkimuksen kohdalla selked enemmistd (56 prosenttia) asiamiehista
kannatti vaihtoehtoa yksi, jossa seka relatiiviset ettd absoluuttiset esteet tutkitaan ja
otetaan viran puolesta huomioon ja reilu 30 prosenttia vaihtoehtoa kaksi, jossa abso-
luuttiset ja relatiiviset esteet tutkitaan virastossa, mutta vain absoluuttiset esteet ote-
taan huomioon rekisterdinnin esteend. Enemmistt vastaajista (52 prosenttia) ei olisi
valmis maksamaan estetutkimusraportista, vain 12 prosenttia olisi valmis maksa-
maan ja 36 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan (vastasi vaihtoehdon "en
0saa sanoa”).
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Johdanto

Ty6- ja elinkeinoministerid antoi maaliskuussa 2012 IPR University Centerille toimeksiannon laatia
vertailu Pohjoismaitten tavaramerkkilaeista. Vertailu liittyy tavaramerkkilain uudistamiseen, jota
valmistellaan ty6- ja elinkeinoministeritn asettamassa tyéryhmassa. Vertailun on IPR University
Centerissa laatinut oikeustieteen ylioppilas Hilma-Karoliina Markkanen. Vertailun tekemiseen on
osallistunut myds IPR University Centerin tietoasiantuntija Soile Manninen. Tydsté on vastannut IPR
University Centerin paasihteeri Marja-Leena Mansala. Vertailun loppuun on liitetty taulukko (Liite 1)
eri Pohjoismaiden lainsaadénndista kasitellyilté osin.



1. Ruotsi

Ruotsissa toteutettiin vuonna 2011 tavaramerkkilain kokonaisuudistus. Uusi tavaramerkkilaki
(2010:1877) tuli voimaan 1.7.2011 ja siind yhdistettiin aikaisemmin voimassa ollut tavaramerkkilaki
(1960:644) ja yhteismerkkilaki (1960:645). Samassa yhteydessd muutettiin myds toiminimilakia
(1974:156). Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttdd lakia ja saada aikaan ymméarrettava ja
johdonmukainen kokonaisuus. Uusi laki jaettiin kappaleisiin, joiden sisalla pykaldinti on juokseva.
Selkeytta lisattiin my6s otsikoimalla jokainen pykéld erikseen, kuten aiemmin jo Tanskan
tavaramerkkilaissa oli tehty. Kokonaisuudistukseen liittyvia lainvalmisteluasiakirjoja ovat
tavaramerkkikomitean mietinté "Ny varumadrkeslag och &ndringar i firmalagen” SOU 2001:26,
hallituksen esitys 2009/10:225 ja elinkeinovaliokunnan mietintd 2010/11 NU:6.

1.1 Suojan sisélto ja laajuus

Suojan perusluonne

Vanhassa tavaramerkkilaissa (VML, 1960:64) yksinoikeuden sisaltéa koskeva saanndés oli lain 4 §,
jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa kdyttda sekoitettavissa olevaa merkkia
tavaroidensa tunnuksena. Lain 6 §:ssa maériteltiin sekoitettavuudelle asetetut kriteerit.
Kokonaisuudistuksessa tavoitteeksi asetettiin  yksinoikeuden sisdltéd koskevien normien
muotoileminen yhdenmukaisiksi tavaramerkkidirektiivin® sdannosten kanssa.

Vuoden 1960 tavaramerkkilaissa ei ollut nimenomaista sdéénnosté tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan
la-kohdan mukaisesta tilanteesta, jossa sekda merkit ettd tavarat tai palvelut, joita merkki koskee,
ovat samanlaisia (double identity). Tavaramerkkikomitean mietinnssé (SOU 2001:26) ja hallituksen
esityksessa (2009/10:225) todettiin, ettd laki tulisi muotoilla siten, ettei mitd&n nimenomaista
sekaannusvaaraa vaadita suojan saamiseksi tallaisessa tilanteessa.?

Direktiivin 5 artiklan 1b-kohdan mukaisen sekaannusvaaran osalta uudessa tavaramerkkilaissa
paadyttin komitean mietinndn mukaiseen sanamuotoon * direktiivin 5 artiklan 1b-kohdan
sanamuodon® sijasta. Tallaisessa tilanteessa merkki on sama tai samankaltainen, kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten oleva toinen merkki. Tavaramerkkikomitean mietinnén
mukainen sanamuoto antaa tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa selkedmmaén kuvan siitd4, mité

L VML 6 §:n ja tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1b-kohdan yhdenmukaisuudesta kts. SOU 2001:26 s. 250, jossa
todetaan ettd sekoitettavuusarvioinnissa painotetaan nykyan aikaisempaa enemman vanhemman merkin
tunnettuutta.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadanndn lahentamisesta
2008/95/EY (EUVL L 299, 8.11.2008)

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 121

“»om det finns en risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och innehavaren av varukénnetecknet” SOU
2001:26s. 51

% tecken som p& grund av sin identitet eller likhet med varumarket och identiteten eller likheten hos de varor
och tjanster som téacks av varumarket och tecknet kan leda till forvéxling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumérket.”



EUT:n oikeuskdytannon ® mukaan on otettava huomioon, kun arvioidaan onko edellytetty
sekaannusvaara olemassa.’

Laajalti tunnettujen merkkien suoja

Tavaramerkkidirektiivin ruotsinkielisessa versiossa laajennetun suojan edellytyksena on, ettd merkki
on tunnettu jasenvaltiossa.® VML:n (1960:664) 6 §:ssa laajennetun suojan saamisen edellytykseksi oli
asetettu vaatimus, jonka mukaan tavaramerkin tulee olla laajalti tunnettu tassa maassa (vél ansett
har i landet). Uuden tavaramerkkilain esitdissa paadyttiin muuttamaan sanamuotoa talta osin ja
saattamaan se vastaamaan EUT:n linjaamaa tulkintaa®, jonka mukaan ollakseen laajalti tunnettu
merkin tulee olla tunnettu suuressa osassa sitd kohderyhmaéd, jolle merkilla varustetut tavarat on
suunnattu.’® Lain nykyisen 10 §:n sanamuoto kuuluu: ett varukannetecken som hér i landet &r ként
inom en betydande del av omsattningskretsen”.

Vakiinnuttaminen

Vaikka tavaramerkkidirektiivi koskee ainoastaan rekisterdityja tavaramerkkejd, Ruotsissa on katsottu
jo aiemmin, etta suojan sisallén tulisi olla samanlainen my6s muiden suojattujen merkkien osalta.'*
Ruotsissa on ollut Suomen kanssa melko samanlainen jarjestelmé tavaramerkin vakiinnuttamisen
osalta. Edellytyksend on jo aikaisemmin ollut, ettd tavaramerkki on ollut merkittavilté osin tunnettu
tuotteiden merkkina siina piirissa, jolle tuotteet on suunnattu (omsattningskretsen). *?

Ruotsissa on kuitenkin alueellinen vakiinnuttaminen mahdollista ja suoja on talléin koskenut vain
aluetta, jolla merkki on vakiintunut."® Uudessa tavaramerkkilaissa ei muutettu aikaisempaa saéntelyé
talta osin. Tavaramerkkilain uudistuksessa lakiin lisattiin vaatimus, jolla tiukennettiin rekisterdinnin
estdmisen kriteereitd alueellisesti vakiintuneen merkin perusteella. Téllaisen esteend toimivan
merkin tulee olla vakiintunut merkittévéssi osassa maata."

Yksinoikeuden rajoitukset

Vanhassa tavaramerkkilaissa (1960:644) yksinoikeuden rajoituksia koskevat s&éédnnokset oli sijoitettu
eri pykéliin. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1a- ja 1b-kohtia asiallisesti vastaava saannds oli VML 3
8. Sen mukaan kuka tahansa voi kayttda hyvaa liikketapaa noudattaen tavaroidensa tunnuksena
sukunimedén, osoitettaan tai toiminime&an. Pyk&la sisélsi myds muita tavaroiden laatua ja
ominaisuuksia kuvaavia merkint6j4, eli asiallisesti direktiivin 6 artiklan 1b-kohtaa vastaavan kohdan.
Direktiivin 1 c-kohtaa vastaava sdannds sen sijaan I0ytyi lain 4 §:std. Lakiuudistuksen yhteydessa
tavoitteena oli yksinkertaistaa rajoituksia koskevia sédnndksia ja muotoilla ne vastaamaan paremmin
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan sanamuotoa.'

© esim. asia C-39/97 Canon, tuomion 17 kohta

" Regeringens proposition 2009/10:225 s. 122

8det ar kant i den medlemsstaten” 5 art. 2. kohta

® C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA 14.9.1999

1% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 125

yvarumarkeskommitténs forslag SOU 2001:26 s. 264

12 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 99

13 VML 1 kap. 7 §: "Om varukannetecknet 4r inarbetat endast inom en del av landet, galler ensamrtten endast
inom det omradet.”

!4 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 416 VML 2 kap. 8 § 2 mom. 3-kohta
!5 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 130



Uudessa laissa 6 artiklan 1 kohtaa kokonaisuudessaan vastaava sddnnds on sijoitettu 1 luvun 11
8:4an, jonka mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei kasitd sellaista merkin osaa, jolta puuttuu
erottamiskyky.'® 11 §n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei estd toista kayttamasta hyvaa
liiketapaa noudattaen elinkeinotoiminnassaan toiminimedan, nime&an tai osoitettaan. Myds
tavaroiden laatua, maaréd, alkuperdd ym. kuvaavien merkintjen kayttdminen on sallittua. Toisen
tunnusmerkin kayttdmistd vastaavan 2 momentin 3 kohdassa on korostettu erityisesti merkin
kayttoa lisdosien ja varaosien tunnuksina, silld 6 artiklan 1c-kohdan mukainen merkitys on suurin
juuri naissa tapauksissa.'’

Tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 2 kohtaa vastaava saannés otettiin uudistuksessa my6s mukaan
lain 11 8:48n. Se mahdollistaa tavaroiden tai palveluiden maantieteellistd alkuperdd osoittavan
merkin tai merkinnan rekisterdimisen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1c- kohdasta poiketen.®
Téllaista merkkia koskeva yksinoikeus ei kuitenkaan rajoita kolmatta kayttdmastd merkkia hyvaa
liiketapaa noudattaen. Rekisterdinnilla ei voida mydsk&d&n estdd kolmatta kayttdméastd merkkid,
mikéli tall& on oikeus kéyttaa tatd maantieteellistd nimeé tavaroidensa tai palveluidensa tunnuksena.

VML (1960:664) 15 8§ sisélsi jo ennestadn yleisen periaatteen siitd, ettei rekisterdinnill4 saavutettava
suoja ké&sitd sellaista osaa tavaramerkistd, joka ei sellaisenaan ole rekistergintikelpoinen.
Tavaramerkkikomitea oli katsonut mietinndssaan, etta periaatteen tulisi selkeyden vuoksi ilmeté
lakitekstista kuten aikaisemminkin. Komitean mietinndssa oli todettu kuitenkin, ettd vastaavan
periaatteen tulisi koskea rekisterdityjen tavaramerkkien ohella myods muita tunnusmerkkej, ja etta
taman tulisi iimeta selkeasti lakitekstista.'® Lain entinen sanamuoto “som inte kan registreras ensam
for sig” korvattiin sanamuodolla "som saknar sarskiljningsformaga”.

1.2 Rekisterointi

Hakemuksen sisaltévaatimukset

Uuden tavaramerkkilain tavoitteena oli selventda ja yksinkertaistaa erityisesti myds rekisterdintia
koskevia menettelysaannoksia. Uuteen lakiin ei otettu laissa aikaisemmin ollutta s&&nndsta siita, etta
hakemuksen tulisi olla nimenomaan kirjallinen.? Viranomaiselle varattiin mahdollisuus antaa
tarkempia menettelyohjeita ja maarayksia hakemuksen sisallén suhteen, erityisesti silméll&pitaen
esimerkiksi sahkoistd hakemusta.? Entisia lain ja asetuksen tasoisia sa&nnéksia muun muassa
yhteisdmerkista yhdistettiin uuteen tavaramerkkilakiin siten, ettd keskeiset sddnnokset hakemuksen
sisaltbvaatimuksista ilmenevat nyt uudesta laista.

Entinen yhteisdmerkkeja koskenut vaatimus siitd, ettd hakijan tulisi olla elinkeinonharjoittajien
yhtymad, jatettiin pois uudesta laista. Jatkossa kaikki yhdistykset, yritykset ja yhteenliittymét voivat
hakea tallaisia merkkeja ja olla niiden haltijoita. ?2

18 »Ensamratten till ett varukannetecken ger inte nagot sjalvstandigt skydd for en del av kannetecknet som
saknar sarskiljningsformaga”

7 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 130

18 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 132

19 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 132

%0 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 144

*! Regeringens proposition 2009/10:225 s. 144

22 Regeringens proposition 2009/10:225 s. 80



Hakemuksen osittainen hylkdaminen

Tavaramerkkidirektiivin 13 artiklassa saadetaan, etta ”jos tavaramerkin rekisterdinnin esteet taikka
tavaramerkin menettamis- tai mitattdmyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja,
joita varten tavaramerkkid on haettu tai joita varten se on rekistergity, rekisterdinnin epédéminen
taikka menettaminen tai mitattdmyys koskee vain naitd tavaroita tai palveluja”.?®. Artikla on
sovellettavissa myds hakemusmenettelyyn, joten rekisteriviranomaisena toimivalla Patent- och
registreringsverket:lla (PRV) tulisi olla mahdollisuus hyl&ta tavaramerkkihakemus vain osittain niiden
tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivat ole hyvaksyttavissa. Tavaramerkkilakia on muutettu
aikaisemmin siten, ettd osittainen rekisterdinnin kumoaminen on ollut mahdollista.?* TAllgin ei
kasitelty kuitenkaan lainsdddannén muuttamista niin, ettd myds hakemuksen osittainen
hylkaaminen olisi ollut mahdollista.® Uuteen tavaramerkkilakiin lisattin hakemuksen osittaisen
hylkaamista koskeva 2 luvun 18 8, jonka mukaan hakemus voidaan hylaté kokonaan tai osittain,
mikéli se sisaltdd 2 luvun 17 8:n mukaisen puutteen tai esteen.

Julkaisupéivasté laskettavaa véiteaikaa pidennettiin kolmeen kuukauteen entisen kahden kuukauden
sijaan, jolloin vaiteaika vastaa yhteison tavaramerkin véiteaikaa®.

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteréinnissa

Vuoteen 1999 asti tavaramerkin rekisterdinnin esteiden tutkiminen oli Pohjoismaissa melko
yhtendistd, kunnes Tanskassa siirryttiin soveltamaan esteiden tutkimista koskevia uusia sadnnoksia,
joiden mukaan patenttiviranomainen ei automaattisesti hylkdd hakemusta relatiivisten esteiden
perusteella.”’

Tavaramerkkikomitean — mietinndssd  suositettiin  luopumista  viranomaistoimintoisuudesta
relatiivisten esteiden tutkimisen osalta niin tavaramerkkien kuin toiminimienkin suhteen.?
Hyotynakokulmista huolimatta muutos aiheutti Ruotsissa lausuntokierroksella laajaa vastustusta,
joten hallitus paatyi esityksessadn puoltamaan jarjestelman sailyttamista entisellaan.? Jarjestelman
muuttamisen relatiivisten esteiden tutkimisen osalta katsottiin vaikuttavan erityisesti pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin muun muassa niiden hakemuskustannusten noustessa.*’ Ruotsissa padyttiin
sdilyttdmaan voimassaoleva menettely, jossa viranomainen ottaa myds relatiiviset esteet huomioon
viran puolesta. Tdmén katsottiin takaavan oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden, sekd tekevan
uusiin merkkeihin investoimisen varmemmaksi ja houkuttelevammaksi.®! PRV tutkii siten edelleen
seka pakolliset etté relatiiviset esteet vanhan jarjestelméan mukaisesti eli oma-aloitteisesti.

7| de fall da registreringshinder eller grunder for upphavande eller ogiltighetsforklaring foreligger endast for
en del av de varor eller tjanster for vilka varumarket har ansokts eller registrerats, skall vagran att registrera,
upphava eller ogiltigforklara varumarket endast avse dessa varor eller tjanster.”

2425 b § VML (1960:644) prop. 1992/93:48 s. 100 f

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 146

8 Neuvoston asetus (EG) nro 207/2009 26.2.2009

Z Tunnusmerkkilainsaadantotydryhman muistio 6/2001s. 39, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 88
% varumarkeskommitténs forslag SOU 2001:26 s. 167

%% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 97

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 94

®! Regeringens proposition 2009/10:225 s. 94



Singaporen konventio

Menettelykysymyksia koskevan Singaporen konvention (Singapore Treaty on the Law of Trademarks,
TLT) tavoitteena on muun muassa Yksinkertaistaa hakumenettelyitd ja véhentada
rekisterdintikustannuksia. Sopimus siséltdd saannoksia esimerkiksi hakemusmenettelyssa sallituista
muotovaatimuksista jasenvaltioissa. Sopimus saatettiin Ruotsissa voimaan kokonaisuudistuksen
yhteydessa.

1.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen

Tavaramerkin  kumoaminen on ollut mahdollista vanhan tavaramerkkilain mukaan joko
tuomioistuimen péétokselld tai PRV:n tehtyd kumoamispdatoksen rekisterdintid vastaan tehdyn
véitteen perusteella, mikali rekisterdintia vastaan on ollut olemassa esteitd. ¥ Uuteen
tavaramerkkilakiin lisattiin mahdollisuus hallinnolliseen kumoamiseen esimerkiksi tilanteissa, jossa
tavaramerkkirekisterdinnilla halutaan puhtaasti estdd muita kayttamasta tavaroiden tunnuksena
merkin kanssa samanlaista tai sitd muistuttavaa merkkia pitdaméalla merkki rekisterissa
(defensivregistrering). ** Hallinnollisen rekisterdinnin kumoamisen katsottiin olevan nopea ja
yksinkertainen tapa kumota muun muassa tavaramerkkirekisterissa olevat kayttaméattomat tai
hylatyt merkit, jotka ovat syntyneet elinkeinonharjoittajan Iluovuttua toiminnastaan. **
Tuomioistuinkasittelylle vaihtoehtoisen menettelyn katsottiin myds parantavan monien pienten ja
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hakea rekisterdidyn merkin kumoamista. ** Ruotsissa
katsottiin my®6s, ettd pohjoismaisen lainsd&ddannén yhtenevaisyyden séilyttdminen puolsi kyseista
jarjestelmad, silla Tanskassa ja Norjassa hallinnollinen kumoaminen oli ollut mahdollista jo
aikaisemmin. %

Aiemmin  kumoamismahdollisuuden varaamista vain  tuomioistuimelle oli  perusteltu
oikeusturvasyilla, joiden merkityksen ei nytkaan katsottu vahentyneen.*” Hallituksen esityksessé
korostettiin oikeusturvavaatimuksen térkeyttd mutta todettiin, ettd oikeusturvalle asetettavat
korkeat vaatimukset voidaan saavuttaa myos muotoilemalla kumoamismenettely PRV:ssa siten, etta
se tayttdd ndma vaatimukset.

Uuden tavaramerkkilain 3 luvun 5 §:n mukaan kanne tavaramerkin kumoamiseksi voidaan nostaa
tuomioistuimessa, tai vaihtoehtoisesti tavaramerkin kumoamista voidaan hakea PRV:Ita lain 3 luvun
6 - 19 §:ien mukaisesti. Kumoamismenettely on summaarinen ja merkki voidaan kumota vain, mikali
merkinhaltija ei vastusta sita.*

Menettely

Merkin kumoamista koskeva hakemus tehddén PRV:lle, jonka on pyydettéva hakijaa tdydentdmaan
hakemusta, mikéli siind on puutteita. Mikali hakija ei tdydennd hakemusta, tulee PRV:n hylata
hakemus. Samoin PRV:n tulee hylatd hakemus, mikali hakija ei maksa hakemusmaksua. Mikali

¥ VML 21 § (1960:664)

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

* Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 221

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 222

¥ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 222

% Regeringens proposition 2009/10:225 s. 223, Varumarkeskommitténs forslag SOU 2001:26 s. 286
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hakemus osoittautuu perusteettomaksi, kasitelldén se kuin merkinhaltija olisi vastustanut sit&. PRV:n
otettua asian tutkittavaksi sen tulee lain 3 luvun 10 §:n mukaan pyytéa tavaramerkinhaltijaa PRV:n
asettaman méadréajan kuluessa lausumaan asiasta. Asia voidaan ratkaista, vaikka tavaramerkin haltija
ei lausuisi asiasta.

Tavaramerkkilain 3 luvun 13 §:n mukaan PRV:n tulee informoida hakijaa, miké&li tavaramerkin haltija
vastustaa kumoamishakemusta kokonaan tai osittain. T&ll6in hakija voi halutessaan pyytaa asian
siirtamistd toimivaltaiselle karajaoikeudelle kuukauden kuluessa saatuaan tiedon merkinhaltijan
vastustamisesta, jolloin asian kasittelyd jatketaan normaalisti /  normaalina (?)
tuomioistuinprosessissa/na. Merkinhaltijalla on mahdollisuus hakea 16 8:n mukaista takaisinsaantia
kuukauden kuluessa kumoamispéétoksestd, mikali merkki on kumottu hallinnollisessa menettelyssa.
Hallinnollinen kumoaminen tulee lainvoimaiseksi, jos takaisinsaantia ei ole haettu sille varatussa
ajassa.*®

1.4 Salassapito

Ennen kokonaisuudistusta Ruotsin lainsaadanndssa*® ei ollut tavaramerkkia koskevia saannoksia
salassapidosta. PRV:II4 ei ollut siten mahdollisuutta maarata esimerkiksi tiettyja tietoja salassa
pidettaviksi tavaramerkkia tai toiminimed koskevan rekisterdintiasian yhteydessa. Jos esimerkiksi
rekisterintia  koskevassa asiassa valitettiin  yleiseen tuomioistuimeen, tulivat yleiset
salassapitosdannokset sen sijaan sovellettavaksi. Salassapidon ei tulisi kuitenkaan riippua siita,
kasitteleekd sita rekisteriviranomainen vai tuomioistuin.** Lakiuudistuksen yhteydessa offentlighet —
och sekretesslagenin 31 lukuun lisattiin asiaa koskeva uusi 22 a 8.

¥ VML 3kap. 18 §
“0 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ym.
*! Elinkeinovaliokunnan mietintd 2010/11:NU6 s. 10
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2.Norja

Norjassa asetettiin 1990-luvun lopulla tydryhmé ottamaan osaa pohjoismaalaiseen tavaramerkkilain
uudistushankkeeseen. Tyéryhman (Varemerkeutredningen Il) mietinté NOU 2001:8 johti hallituksen
esitykseen tavaramerkkilain uudistamiseksi ja uusi laki* tuli voimaan 1. heindkuuta 2010. Uuden lain
esikuvana on ollut joiltain osin Tanskan tavaramerkkilaki vuodelta 1992, jota muutettiin vuonna
2009, ETA-maana Norja oli velvollinen implementoimaan tavaramerkkidirektiivin, vaikka se ei ole
Euroopan unionin jdsenmaa. Norjan uudistuksessa pyrittin modernisoimaan ja selkeyttdmaan
vanhan tavaramerkkilain systematiikkaa, mutta lakiuudistus ei sisaltanyt suuria materiaalisia
muutoksia olemassa olevaan lainsaadantoon.* Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin myds, ettd sen
jalkeen maan lainsdadantd tayttaa Singaporen sopimuksen asettamat vaatimukset, jotta Norja voisi
siten liittya sopimukseen.*®

2.1 Suojan sisalto ja laajuus

Uudistuksessa asetettiin  tavoitteeksi suojan siséltda ja laajuutta koskevan s&&nnoksen
muotoileminen  tavaramerkkidirektiivin  sanamuotoa  lahemmin  vastaavaksi. “® Uuden
tavaramerkkilain 4 § muistuttaakin suuresti direktiivin 5 artiklaa ja pykalan 1 momentti vastaa
artiklan 1a- ja 1b- kohtia. Ns. double identity -tapauksessa sekaannusvaaraa ei edellyteta, toisin kuin
artiklan 1b-kohtaa vastaavassa tapauksessa. 4 §:n a-kohdassa samanlaisilla merkeilla tarkoitetaan
myds toisistaan eroavia merkkeja, joiden osalta eroavuuden voidaan katsoa olevan niin olematon,
ettei silla keskivertokuluttajan nakokulmasta ole merkitysta.*” Taman on katsottu olevan relevanttia
nimenomaan tuotevaarenndksia ajatellen. Hallituksen esityksessa lausutaan myds nimenomaisesti,
ettei téllaisessa tilanteessa suojan saamiseksi edellytetd minkaanlaista ndyttéa sekaannusvaaran
olemassaolosta. *®

Direktiivin 1b- kohtaa vastaavassa 5 §:n b-kohdassa merkinhaltijalle annetaan oikeus kielt44 toista
kayttamasta identtistd tai samanlaista merkkid samojen tai samanlaisten tavaroiden tunnuksena.
Edellytyksend suojan saannille tissd tapauksessa on, ettid sekaannusvaara on olemassa. *°
Sekaannusvaaran arvioinnissa kiinnitetddn huomiota ensinnékin siihen, olisiko merkittava osa niista
kuluttajista, jolle tavarat tai palvelut on suunnattu, voinut erehtyd merkin suhteen (direkte
forveksling).*® Epasuoralla sekaannusvaaralla tarkoitetaan puolestaan, etta kuluttajat erehtyisivat
luulemaan merkkien valilla olevan kaupallisen yhteyden.®* Sekaannusvaaran kannalta ei vaadita sité,
ettd kuluttajat olettaisivat tavaroiden tai palveluiden olevan perdisin samalta valmistajalta.’ Sen

“2 . OV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
“% LBK nr 90 af 28/01/2009 Varemzerkeloven

* Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 5 ja 39

“% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 5

*® Varemerkeutredningen Il NOU 2001:8 s. 54

T Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

“ Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

VML 4.1 §:n b-kohta: "s&fremt det er risiko for forveksling”

% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

*! kts. ylla. Hallituksen esityksessa viitattu talta osin tapauksiin C-251/95 Sabel ja C-39/97 Canon
%2 Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42
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sijaan sekaannusvaaraan ei vield riitd mielleyhtyman muodostuminen toisiaan muistuttavien
merkkien valille.>

Hyvin tunnettuja tavaramerkkejé koskevan laajennetun suojan osalta lain 4 §:ssé edellytetéan, etta
tavaramerkki on “velkjent her i riket” saadakseen suojaa hyvin tunnettuna tavaramerkkina.
Ollakseen hyvin tunnettu, merkin tulee olla tunnettu suuressa osassa sitd ryhméa, jolle tuotteet tai
palvelut on suunnattu (omsetningskretsen).* Tavaroiden tai palveluiden osalta saannéksessé
mainitaan nimenomaisesti saman tai samanlaisen merkin kéyttdminen samanlaisia tai erilaisia
tavaroita tai palveluita varten.®® Samanlaisuutta vaaditaan loukkaavan merkin ja laajaa suojaa
nauttivan merkin valilld, mutta s&&nnoksessé ei hallituksen esityksen perusteluiden mukaan
edellytetd sekaannusvaaraa. Riittavaa on, ettd asiakaskunta, jolle tavara tai palvelu on suunnattu luo
yhteyden merkkien vélille "link”.%®

Norjassa oikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa rekisterdinnilla tai vakiinnuttamalla. Merkin
katsotaan 3 §:n mukaan vakiintuneen silloin ja niin kauan (sa lenge), kun se on hyvin tunnettu (god
kjent) tavaroiden tai palvelujen erityisend tunnuksena kohderyhméssa.® Hallituksen esityksen
perusteluissa korostetaan, ettd ilmaisulla ”s& lenge” tarkoitetaan, etta vakiintuneen merkin suoja
kestda niin kauan, kuin se on vakiintunut erityiseksi merkiksi tavaroiden tunnuksena, eik& siten ole
suoraan riippuvainen esimerkiksi siité, lakkaako merkin kéytto vai ei.*® Mikali merkki on vakiintunut
alueellisesti, koskee yksinoikeus vain taté aluetta.

Oikeuksien sammuminen

Norjassa on aikaisemmin noudatettu oikeuksien sammumisen osalta kansainvalisen sammumisen
periaatetta. Mietinndssédén tavaramerkkitydryhma ehdotti siirtymista tavaramerkkidirektiivin 7
artiklan mukaiseen alueelliseen sammumiseen. Tavoitteena oli luoda artiklaan nahden neutraali
saannos, jota kuitenkin tulkittaisiin yhtenevéisesti EUT:n oikeuskdytdnnon kanssa.® Hallituksen
esityksessa todettiin, ettd Norja oli ETA-maana velvoitettu siirtymédan tavaramerkkidirektiivin
mukaiseen alueellisen sammumisen periaatteeseen.”® Uusi alueellisen sammumisen periaatteen
siséltdva saédnnos on lain 6 §.

Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeuden rajoituksia koskeva 5 § vastaa sanamuodoltaan l&heisesti direktiivin 6 artiklan 1
kohdan sanamuotoa. Yksinoikeutta rajoittavat kdyttémuodot on jaettu pykaldssa direktiivin lailla
alakohtiin a - ¢. Lainkohdan mukaan tavaramerkkirekisterdinti ei kasita sellaista osaa merkista, joka
ei ole sellaisenaan rekisterdintikelpoinen.®* 5 §:n a-kohdan mukaan merkinhaltija ei voi kielt44 toista
kayttamasta elinkeinotoiminnassaan hyvaa liiketapaa noudattaen nimedan, toiminimeaan tai
osoitettaan. Pykadlan b-kohdan mukaan yksinoikeudella suojattu merkki ei esta toista kayttamasta
tavaran tai palvelun laatua, luonnetta, maardd jne. kuvaavia tietoja. Saman kohdan mukaan

%8 ts. ylla. Hallituksen esityksessa viitattu talta osin tapauksiin C-251/95 Sabel ja C-425/98 Adidas/Marca Mode
% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 43 Hallituksen esityksessa viitattu talta osin tapaukseen C-375/97 Chevy

% »et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag”

% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 43

*7 »det i omsetningskretsen her i riket for slikte varer eller tjenester det gjelder, er god kjent som noens szerlige
kjennetegn”

5 Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 42

% varemerkeutredningen Il NOU 2001:8 s. 54, Asia C 355-96 SILHOUETTE jne.

% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 18

81 »omfattar ikke slik del av et varemerke som det ikke ville vaere adgang til & registrere seerskilt”
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mydskadn maantieteellistd merkintad koskeva rekisterdinti ei esté toista kayttdmastd merkkid, kun
kayttd tapahtuu hyvéd liiketapaa noudattaen. Hyvéan liiketapaan sisdltyy velvollisuus ottaa
huomioon myés merkinhaltijan oikeutetut intressit ja edut.®? 5 &n c-kohdan mukaan merkin
kayttaminen on myods sallittua, mikali se on valttamatontd tavaroiden tai palveluiden
kayttotarkoituksen selvittamiseksi.

2.2 Rekisterdinti

Aikaisemmin tavaramerkin rekisterdinti oli voimassa kymmenen vuotta rekisterdintipdivasta
laskettuna. ® Lakimuutoksen jalkeen 10 vuoden maardaika lasketaan 32 §n mukaan
hakemuspaivasté. Norjassa pidennettiin Ruotsin tavoin tavaramerkkié vastaan tehtévélle vaitteelle
varattua maaraaikaa aikaisemmasta kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.®

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteréinnissa

Tavaramerkkityéryhman mietinndssa uudistuksen kannalta erddksi keskeiseksi kysymykseksi nousi
se, pitéisikd virallistoimintoisuutta rekisterdintiesteiden tutkinnassa vahentaa.
Tavaramerkkity6ryhman mietinndssé todettiin, ettd jarjestelma jossa rekisteriviranomainen tutkii
oma-aloitteisesti myos relatiiviset esteet, soveltuu edelleenkin paremmin Norjan kaltaiseen maahan,
jossa pienet ja keskisuuret yritykset ovat madradvassa osassa elinkeinoelamassa.® Taman lisaksi
mietinndssa katsottiin, etta toisenlainen menettely ei olisi prosessiekonomisesti jarkeva, silla siihen
siirtyminen aiheuttaisi varsin dramaattisen vaitteiden méaéran kasvun, joka puolestaan vaatisi suuren
tyépanoksen.®®

My®s hallituksen esityksessé on puollettu relatiivisten esteiden tutkimisen sailyttdmistd. Esityksessa
on vahvistettu, ettd Patenttivirasto tutkii relatiiviset esteet olemassa olevan kdytannén mukaisesti.
Asia on kirjattu lain 20 §:an.®” Mikali rekisterdinnille on muita kuin 16 §:ssa mainittuja relatiivisia
esteitd, Patenttivirasto arvioi niiden merkityksen rekisterdinnille vain, jos se tulee tietoiseksi ndista
seikoista esimerkiksi tutkiessaan 14 §:n mukaisia yleisi& vaatimuksia tai kolmannen tuodessa
téllaisen seikan viraston tietoisuuteen.

2.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen (administrativ overprgving)

Ennen lakiuudistusta tavaramerkin kumoaminen hallinnollisesti oli mahdollista vain muutamissa
harvoissa erikseen saannellyissa tilanteissa.®® Nykyinen menetelma mahdollistaa tavaramerkin
hallinnollisen kumoamisen esimerkiksi tilanteessa, jossa merkki on menettényt erottamiskykynsa
degeneroitumisen takia (36 8) tai jossa merkkia ei ole kaytetty 37 8:ssé vaaditulla tavalla (bruksplikt).
Uusi menettely mahdollistaa kayttovelvoitteen vaikutuksen toteutumisen paremmin myds
kdytanndssda, kun kayttdamattdméat merkit voidaan poistaa ilman Kkallista ja raskasta

%2 Ot.prp.nr.98 2008-2009 s.44

% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 7

* VML 08/2012 26 §, NOU 2001:8 s. 54

% varemerkeutredningen Il NOU 2001:8 s. 55
% Varemerkeutredningen Il NOU 2001:8 s. 30
®7 Ot.prp.nr. 98 2008-2009 s. 15, 55-56 ja 102
% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 19
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tuomioistuinmenettelyd. * Hallinnollisella kumoamismenettelylld haluttiinkin luoda edullinen ja
nopea vaihtoehto raskaammalle tuomioistuimessa kéytavalle kumoamismenettelylle.”® Hallinnollista
kumoamista koskeva s&&nnds on lain 40 §:ssd. 38 8:n mukaan myos rekisterdinnin osittainen
kumoaminen on mahdollista, mikéli kumoamisperuste koskee vain osaa niistd tavaroista tai
palveluista, joita varten merkki on rekisterdgity.

Vaatimusta hallinnollisesta kumoamisesta ei voida lain 40 §8:n mukaan tehda, ennen kuin vaiteaika
on kulunut umpeen ja mahdolliset valitusasiat on tuomioistuimessa lopullisesti ratkaistu. Vaatimus
on esitettéva Patentstyretille kirjallisesti ja sen tulee siséltédé hakijan nimi- ja osoitetiedot, tiedot siita
mita rekisterdintia vaatimus koskee, perusteet vaatimukselle, seka vaatimusten tueksi tarpeelliset
asiakirjat.

Lain 41 8:ssd madritelladn tuomioistuinkasittelyn ja hallinnollisen kumoamisen valinen suhde.
Hallinnollista kumoamista koskevaa vaatimusta ei kasitelld, ennen kuin asiaa koskeva kasittely
tuomioistuimessa on lainvoimaisesti ratkaistu. Hallinnollista kumoamista vaatinut osapuoli ei voi
mydskaan menettelyn aikana nostaa asiaa koskevaa kannetta tuomioistuimessa.

Mikali hallinnollista kumoamista koskevan hakemuksen esittda joku muu kuin tavaramerkin haltija,
Patentstyret antaa merkinhaltijalle tiedon asiasta mahdollisimman pian ja varaa télle tilaisuuden
lausua mielipiteenséd. Kumoamista hakevan on annettava hakemus tiedoksi Kkaikille rekisteriin
merkityille lisenssinhaltijoille. Mikali hakija ei tayta tiedonantovelvollisuuttaan edes Patentstyretin
asettaman mééraajan jalkeen, hakemus hylat&én.

49 §n mukaan Patentstyretin paatokseen tyytymétdn osapuoli voi hakea siihen muutosta
Patentstyretin toiselta osastolta. Kirjallinen valitus on 50 8:n mukaan toimitettava kahden
kuukauden kuluessa siit4, kun tieto paatoksestd l|&hetettiin. Lain 52 8§ koskee valitusta
tuomioistuimeen toisen osaston paatoksesta ja se on tehtdva myods kahden kuukauden kuluessa
ratkaisun toimittamisesta.

% Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 19
7 Ot.prp.nr.98 2008-2009 s. 22
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3. Tanska

Tanskassa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus ensimmaisend Pohjoismaista ja uusi
tavaramerkkilaki™ tuli voimaan 1. tammikuuta 1992. Tanskan tavaramerkkilaki oli ensimmainen
pohjoismaisista tavaramerkkilaeista, joka saatettiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia.
Tanskan ja muiden pohjoismaiden lainsdaddannot erosivat siten jonkin aikaa huomattavasti
toisistaan. Lakia on sittemmin muutettu esimerkiksi vuonna 2009 ja viimeisin lakimuutos astui
voimaan vuoden 2012 alussa. Islannin tavaramerkkilaki uudistettiin myéhemmin tanskalaisen mallin
mukaisesti. Vuoden 2009 lakimuutoksella pyrittiin tehostamaan piratismin vastaista toimintaa ja
samalla my®s sanktioita tehostettiin.”® Nykyisin rikosoikeudelliset saannokset on muotoiltu niin, etté
my0s torkedn tuottamuksellisesta teosta voidaan rangaista. Taman liséksi myds rangaistusten
asteikkoa kovennettiin.”

3.1 Suojan sisalto ja laajuus

Tanskassa yksinoikeussuojan siséltda ja laajuutta koskeva lain 4 § muistuttaa muotoilultaan
l&heisesti tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa, ja suojan sisaltd on jaettu artiklan tavoin kolmeen eri
tilanteeseen. Lainkohdassa erotetaan suojan saannin kannalta ensinnakin tilanne, jossa merkit ja
tavarat ovat samanlaiset. Toisaalta tilanteessa, jossa merkki ja tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia, edellytetddn sekaannusvaaraa merkkien vélilla (der er risiko for forveksling).
Sekaannusvaaraan kuuluu, ettd voidaan olettaa merkkien valilla olevan yhteyden (herunder at det
antages, at der er en forbindelse med varemaerket). Sekoitettavuusarviointi tapahtuu kokonaisuuden
perusteella ja siihen kuuluu olennaisena osana muun muassa merkkien samankaltaisuuden (meerke-
lighed) ja tavaroiden samankaltaisuuden arvioiminen (vare-lighed).”

Laajalti tunnettujen merkkien suojasta séddetddn 4 8§:n 2 momentissa, jossa nimenomaisesti
mainitaan, ettd edelld 1 momentissa lausuttu ei estd merkinhaltijaa kieltimastd merkin kanssa
erilaisia tavaroita varten olevan merkin kayttamista (ogsa for varer eller tjenesteydelser af anden
art). Edellytyksenad on, ettd téllaisen laajalti tunnetun merkin kdyttdminen vahingoittaa merkin
erottamiskykyd (seerpreeg) ja mainetta (renommé). Toinen edellytyksistd on 4 §&n 3 momentin
mukaan merkin erottamiskyvyn tai maineen aiheeton hyvaksikaytto.

Vakiinnuttaminen

Tanskassa yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa 3 8:n 1 momentin 2-kohdan mukaan myés
vakiinnuttamalla. Vakiinnuttaminen koskee niitd tavaroita tai palveluita, joita varten merkki on
otettu kayttdon (er taget i brug) edellyttden, ettd merkin voidaan katsoa olevan jo alun perin
erottamiskykyinen. " Alueellisen yksinoikeussuojan saaminen ei ole Tanskassa kuitenkaan

L LBK nr 109 24/01/2012

"2 Forslag til Lov om andring af varemaerkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt
forskellige andre love 2008/1 LSF 6

73 2008/1 LSF 6 1.2: 1. ja 2. kappale

™ Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 28-29

"® Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103
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mahdollista.”® Merkin vakiintumista arvioidaan samoin kuin erottamiskykya merkin rekisterdinnin
yhteydessa.”’

Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeuden rajoituksia koskeva tavaramerkkilain 5 § vastaa sanamuodoltaan ja muotoilultaan
laheisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Yksinoikeuden haltija ei siis voi kieltdd toista
kayttamasta hyvéa liiketapaa noudattaen nime&&n tai osoitettaan, tavaroiden laatua kuvaavia
merkintdja tai itse tavaramerkkid, milloin sen k&yttdminen on valttdmatontd tavaran
kayttotarkoituksen osoittamiseksi. Jako vastaa sisélténsa ja sanamuotonsa osalta direktiivin 1a - 1c-
kohtia.

3.2 Rekisterointi

Hakemuksen sisaltévaatimukset

Vaatimus tavaramerkkihakemuksen kirjallisesta (paperilla toimitettavasta) muodosta poistettiin jo
vuonna 1996. Nykyaan valtaosa hakemuksista tapahtuu sahkoisesti.”® Lain 12 §:n mukaan
hakemuksen tulee sisaltaa kuvaus merkista, hakijan nimi tai toiminimi ja ne tavarat tai palvelut, joita
varten rekisterdintia haetaan. Haettava merkki on esitettava riittavalla tarkkuudella graafisesti.”

Virallistoimintoisuuden laajuus rekisteréinnissa

Tanskassa muutettiin tavaramerkin rekistergdintiesteiden viranomaistutkintaa vuodesta 1999 lahtien
yhteison oikeuden jarjestelman mukaiseksi. Uudistuksen taustalla vaikutti muun muassa yhteison
tavaramerkkihakemusten suuri maara kansallisiin tavaramerkkihakemuksiin  verrattuna.
Rekisteriviranomaisena toimiva Patent- og Varemarkestyrelsen tutkii nykydan ensin seka
absoluuttiset ettd relatiiviset rekisterdintiesteet, jonka jalkeen virasto laatii eraanlaisen
tutkimusraportin (segningsrapport).2" Mikali tutkimuksessa havaitaan jonkin absoluuttisen esteen
olemassaolo, hakijalle annetaan mahdollisuus tietyn ajan kuluessa lausua tésta mielipiteensa.

Mikali taas tutkimuksessa havaitaan jonkun relatiivisen esteen olemassaolo, saa hakija ratkaista
haluaako han, etta haettu merkki rekisterdidaan.®” Mikali hakija ei peruuta hakemustaan, ottaa
Patent- og Varemaerkestyrelsen kantaa rekistergintiin, mutta se ei automaattisesti hylk&da hakemusta
relatiivisten esteiden perusteella.®®

Patent- og Varemerkestyrelsen ei ota automaattisesti yhteyttd aikaisempien rekisterdintien
haltijoihin, mutta mikali tavaramerkkid vastaan tehdaan vaite, voidaan relatiiviset esteet tutkia siina
yhteydessé. Rekisterdinnin haltijalla on mahdollisuus kuitenkin saada maksua vastaan tieto, mikali
taman tavaramerkkirekisterdinti tulee esille viraston laatimassa tutkimusraportissa.®

76 SOU 2001:26 s. 229, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103

7 SOU 2001:26 s. 229, Regeringens proposition 2009/10:225 s. 103

78 Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 160

™ wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 161-162

8 50U 2001:26 s. 165 (Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemaerkeloven & Feellesmzerkeloven med
kommentarer, 2 uppl., 1998, s. 9)

8 \Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 23

¥ Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 23

¥ Regeringens proposition 2009/10:225 s. 88

8 \Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 23
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3.3 Kumoaminen

Hallinnollinen kumoaminen (administrativ ophavelse)

Vuoden 1992 uudistuksella luotiin Patentdirektoratille mahdollisuus kumota kéyttaméattdmat merkit
rekisteristd hallinnollisella menettelylld. Talld haluttiin varmistaa erityisesti kayttévelvollisuuden
(bruksplikt)  tehokas toteutuminen. ® Tavaramerkkilain 30 &ssa ® on  saannds
tavaramerkkirekisterdinnin hallinnollisesta kumoamisesta rekisterdintiprosessin jalkeen. Mikéli jokin
lain 28 §:n kumoamisperusteista téyttyy, voi kuka tahansa hakea patenttiviranomaiselta
rekisterdinnin kumoamista. Perusteina on mainittu muun muassa, ettei merkkié ole kaytetty lain 25

8:n edellyttdmalla tavalla, tai ettd merkki on menettanyt erottamiskykynsa.

Edellytyksend hallinnolliselle kumoamiselle ei ole oikeudellisen intressin olemassaolo, mutta asian
luonteesta johtuu, ettd hakemuksen peruste tulee mainita ja perustella. ¥ Merkin kumoamista
hakee yleensa kilpailija, jolle kumoamisesta on valitontd hyotyd, mutta myds merkinhaltija voi
periaatteessa tehda hakemuksen. Hakemusta ei kuitenkaan voida tehdd anonyymisti, vaan hakija on
voitava tunnistaa.® Merkinhaltijalle on varattava tilaisuus esittdd mielipiteensa hakemuksen
johdosta.

Pykalaan lisattiin vuonna 2001 saannds, jolla varmistettiin, ettei Patent- og Varemaerkestyrelsen
kasittele asiaa samanaikaisesti tuomioistuimen kanssa (30 § 2 mom.). % Patent- og
Varemeerkestyrelsen hylk&& hallinnollista kumoamista koskevan hakemuksen, mikali t4t4 ennen on
samassa asiassa nostettu kanne tuomioistuimessa.

P&atds merkin kumoamisesta kokonaan tai osittain julkaistaan, kun paatos on lopullinen. Pééttkseen
voidaan hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta 46 8§:n mukaisesti
(Patentankenaevnet ja yleinen tuomioistuin). Tdmén ajan kuluessa myds valitusmaksu on maksettava
sen uhalla, ettd valitus muutoin hylataan.

% patentdirektoratet: Lovforslagenes behandling i Folketinget 1990-1991 Varemaerkelov (1991-06-06 nr. 341)
s. 2

% stk. 1 koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2012

8 \Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 287, 288

® Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 288

8 Forslag til lov om &endring af patentloven og varemaerkeloven 2000/1 LSF 14

% \Wallberg, Varemaerkeret 4.udgave s. 289
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4. Yhteenveto

Kaikkien vertailussa tarkasteltavien pohjoismaiden tavaramerkkilakien muutoksilla on pyritty
saattamaan lainsaadantd tavaramerkkidirektiivid vastaavaksi. Direktiivin harmonisoinnin on tullut
kasittdd sellaiset kansalliset sadnndkset, jotka suoralla tavalla voivat vaikuttaa tavaroiden ja
palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen unionin alueella. **

Suojan perusluonnetta koskevat pykalat vastaavat Ruotsin, Norjan ja Tanskan laeissa hyvin paljon
toisiaan. Ne on kaikki kirjoitettu silméllapitden tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa ja suojamuodot on
eroteltu sen mukaisesti. Suoja on vahvin artiklan 1 kohdan a-kohdassa tarkoitetussa double identity-
tapauksessa, jossa merkit ja tavarat ovat samanlaiset, eiké sekaannusvaaraa nimenomaan edellyteté
suojan saamiseksi. Laeissa kdytetdan kasitettd sekaannusvaara (en risk for forvéxling ja risiko for
forveksling). Sekaannusvaara taas on sen sijaan nimenomaisesti suojan saannin edellytyksenad 1b-
kohdan mukaisessa tilanteessa, jossa merkki on sama tai samankaltainen, sekd tavarat/palvelut ovat
samoja tai samankaltaisia.

Kaikissa maissa myos laajalti tunnettuja merkkeja koskeva ja 5 artiklan 2 kohtaa vastaava saannds on
sijoitettu samaan pyk&ld&n suojan normaalimuotojen kanssa. Ruotsissa sanamuotoa muutettiin
vastaamaan EUT:n tulkintaa ja laajalti tunnetulla tarkoitetaan, ettd merkki on tunnettu suuressa
osassa sité kohderyhmaa, jolle merkilla varustetut tavarat on suunnattu. Termi& omsattningskretsen
vastaavaa termia omsetningskretsen on kaytetty myds Norjassa, mutta Tanskassa vaatimuksena on
edelleen "velkend her i landet”. Suomessa ei suojamuotoja ole voimassa olevassa tavaramerkkilaissa
eroteltu direktiivin mukaisesti.

Sekaannusvaaran arvioinnissa on muun muassa Tanskassa korostettu kokonaisarviointia, jossa
otetaan huomioon niin merkkien, kuin tavaroiden/palveluidenkin samankaltaisuus. Norjassa on
sekaannusvaaran arvioinnissa painotettu merkkien ja tavaralajien kokonaisarvioinnin ohella
kuluttajien mahdollisuutta erehtyd luulemaan, ettd merkkien valilla vallitsee kaupallinen yhteys.
Suomessa sen sijaan puhutaan vain sekoitettavuudesta.

Yksinoikeuden rajoituksia  koskevat s&&nnokset on kaikissa maissa yhdenmukaistettu
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kanssa ja esimerkiksi Ruotsissa uudistuksessa yhdistettiin eri
pykalissé olleet sadnndkset yhdeksi sédnndkseksi. Ruotsissa ja Norjassa sddnnokseen on sisallytetty
periaate siitd, ettei rekisterdinti kata merkin sellaista osaa, jolta puuttuu erottamiskyky
(sarskiljningsformaga) tai jota ei voida sellaisenaan rekisterdida. Tanskassa vastaavassa 5 §:ssé ei
tata periaatetta ole ilmaistu, vaan siind erotetaan vain merkinhaltijan yksinoikeutta rajoittavat
kayttomahdollisuudet. Ensimmdisend mainitaan kolmannen nimen, toiminimen tai osoitteen
kayttaminen (Tanskassa lakitekstissd mainitaan vain nimi ja osoite). Toiseksi yksinoikeutta voi
rajoittaa tavaroiden laatua kuvaavien merkintéjen kayttaminen, joka on kaikissa maissa kirjoitettu
samalla tavalla. Kolmannessa tilanteessa on kyse merkin kdyttdmisestd, mikéli se on valttdmatonta
tavaroiden kayttotarkoituksen kuvaamiseksi, ja kaikissa maissa on nimenomaisesti korostettu
saannoksen merkitysté lisé- ja varaosien kannalta. Suomen tavaramerkkilaissa vastaava saantely on
sijoitettu eri pykaliin (4 8,5 §, 13 §, 15 §).

°! Regeringens proposition 2009/10:225 s. 76
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Tanska on verratuista maista ainoa, jossa tavaramerkkiviranomainen ei tutki viran puolesta myos
relatiivisia rekisterdintiesteitd. Ruotsissa ja Norjassa paadyttiin sdilyttdmaan menettely entiselldén ja
maiden patenttiviranomainen tutkii edelleen sekd absoluuttiset ettd relatiiviset esteet. Kaikissa
maissa on mahdollistettu merkin kumoaminen patenttiviranomaisen suorittamassa hallinnollisessa
menettelyssé. Yhteistda kumoamismenettelyille ovat summaarinen luonne ja merkinhaltijalle
varattava mahdollisuus mielipiteensd lausumiseen. Norjassa kumoamista hakevan tulee myos
informoida rekisteriin merkittyjd ja tunnettuja lisenssinhaltijoita silla uhalla, ettd kumoamista
koskeva hakemus muutoin hylataan.
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Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on antanut tavaramerkkidirektiivin kansalli-
sen taytantoonpanon jalkeen useita ennakkopaatoksis, joiden johdosta nykyinen
tavaramerkkilaki ei kaikilta osin vastaa tavaramerkkidirektiivin tulkintaa. Tubryhma
ehdottaa tdman johdosta muutoksia tavaramerkkilain 1 lukuun, minka lisdksi tyo-
ryhma on arvioinut myos eraitd muita muutostarpeita nykyiseen tavaramerkkilakiin.
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