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Tavaramerkeilld on nykyaikaisilla markkinoilla yhd suurempi merkitys yritysten immateriaalisena
varallisuuserdnd. Ne ovat elinkeinonharjoittajan viline tavaransa ja palvelunsa erottamiseen toisten
elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista. Tavaramerkin haltija saa rekisterdinnin tai
vakiinnuttamisen kautta itselleen yksinoikeuden merkin kéyttoon ja voi ndin ollen kieltdd muita
kayttamastd samaa tai sithen sekoitettavissa olevaa merkkid elinkeinotoiminnassa.

Merkin haltijan yksinoikeuteen on kuitenkin rajoituksia, jotta kilpailu ei védristyisi liikaa.
Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan mairittévit rajoitukset konkretisoituvat siis tilanteissa, joissa
joku muu kuin merkin haltija saa kayttdd suojattua tavaramerkkid ilman, ettd kyseessd olisi
tavaramerkin loukkaus. Tutkimuskysymys kuuluu: Misséd tilanteissa elinkeinonharjoittajan on
sallittua kéyttdd toisen tavaramerkkid?

Tutkielmassa keskitytddn merkin kayttoon elinkeinotoiminnassa, joten ulkopuolelle on rajattu
esimerkiksi kdyttd internetissd. Suomen tavaramerkkilaissa ei toistaiseksi ole nimenomaista
sadnnostd yksinoikeuden rajoituksista, mutta EU:n tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY, kodifioitu
toisinto) 6 artiklan 1 kohdassa on listattu, erditd kéyttotilanteita, joissa toisen tavaramerkin kéytto
on oikeutettua kilpailun edistimiseksi. Tutkielmassa kdytetddn péddasiassa oikeusdogmaattista eli
lainopillista tarkastelutapaa. Oikeuspoliittista ldhestymistapaa sivutaan puolestaan kisiteltdessd
keskustelua tavaramerkin suojan laajuudesta.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kielto-oikeuden rajoitussddnndsten mukaan merkin haltija ei voi
kieltdd toista kdyttimadstd elinkeinotoiminnassa omaa nimedén (myds toiminimedin), tavaroiden
laatua, kéyttotarkoitusta tai muuta ominaisuutta osoittavaa merkintdd sekd merkkii, silloin kun sen
kdyttd on tarpeen tavaroiden tai palveluiden kéyttotarkoituksen osoittamiseksi. Kaikki edelld
mainitut kdyttotilanteet ovat sallittuja vain, mikéli niissd toimitaan hyvia liiketapaa noudattaen.

Tavaramerkkien perinteisten sekaannustapausten ulkopuolelta on EUT:n ratkaisukdytinnostd saatu
selville, ettd sallittua on esimerkiksi ilmoittaa tuotteiden yhteensopivuudesta, mikali toisen merkin
kayttd on ainoa tapa kertoa kohdeyleisdlle tuotteen kayttdtarkoituksesta. Myos tietyn merkkisten
tavaroiden huolto- ja korjauspalveluissa on sallittua, ilman ettd syntyy vddrdd kisitystd yritysten
vélilldi mahdollisesti vallitsevasta liikeyhteydestd, ilmoittaa toisen merkkid kéyttden omien
palveluiden luonne. Samoin puhtaasti kuvailevia merkintdjé tuotteiden valmistustapaa osoitettaessa
on saanut kayttdd, kunhan asiakkaille ei tuotteiden valmistajan alkuperdstd tule virheellistd
késitysta.
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Tavaramerkin kéyttd on myo0s tietyin edellytyksin sallittu vertailevassa markkinoinnissa. Laissa
sopimattomasta menettelystd ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin
sadannosten mukaan sallittu vertaileva markkinointi ei saa olla muun muassa totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa, eikd siind saa véhitella tai kdyttdd epdoikeutetusti toisen tunnetun merkin mainetta
hyvéksi.

Tavaramerkeille annettava laaja suoja ei parhaalla mahdollisella tavalla edisté kilpailua. Ratkaisuja
tulisikin tehdd sen valossa, ettd jatkossakin suojaa annetaan alkuperdtehtdville eikd laajasti
investointeja tukevasti, jolloin tavaramerkki toteuttaa olennaista tehtdvddnsd tuotteiden
erottamitarkoituksessa. Silloin myds muille toimijoille jdisi vapaammat kddet kéyttdd erilaisia
merkkejd markkinoilla.
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1 Johdanto

1.1 Taustaa

“Let’s get ready to rumble” -huudahdus on kuuluisan yhdysvaltalaisen kehdkuuluttaja Michael
Bufferin tunnusomainen tapa saattaa ottelut kdyntiin. Bufferin yhti6 on rekisterdinyt sanamerkin ja
lisensioi sitd eri medioissa ja tuotteissa. Hén on lehtitietojen mukaan ansainnut yli 400 miljoonaa
dollaria erilaisilla lisenssisopimuksilla. Tavaramerkkid on variaatioineen lisensioitu muun muassa

vakuutustuotteille (“Let’s get ready to bundle”’) ja juustotuotteille ("Let s get ready to crumble”).!

Tavaramerkit voivat siis olla yrityksille merkittdvd omaisuuserd. Tavaramerkkioikeuksista voi
muodostua yrityksille jopa jatkuva tulonlihde, kuten ylli olevasta esimerkisti voi nihda.?
Viimeisten vuosikymmenien aikana tavaramerkkien merkitys onkin lisddntynyt olennaisesti
elinkeinotoiminnassa. > Sen lisidksi, ettd elinkeinonharjoittaja erottaa tavaramerkilldsn omat
tuotteensa tai palvelunsa muiden vastaavista, voi tavaramerkkiin yhdistyd esimerkiksi laatu- ja
kilpailufunktio sekd yrityksen goodwill.* Niin sanottuun brindi-ajattelukeskeiseen liiketoimintaan

siirtymisen johdosta on yrityksen immateriaalioikeuksien suojelu noussut yhi merkittavimmaksi.’

Tavaramerkkilain (myoh. TMerkkil, 10.1.1964/7) mukaan tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus
tunnusmerkin kayttoon ja tdlld on oikeus kieltdd muita kdyttdmastd tavaroittensa tunnuksena
samanlaista tai helposti sekoitettavissa olevaa merkkii elinkeinotoiminnassa.® Elinkeinonharjoittaja
voi siis yksinoikeutensa perusteella kieltdi toista elinkeinonharjoittajaa toimimasta tietylld tavalla ja
saada kielto-oikeudestaan tdytdntdonpanokelpoisen ratkaisun. Merkin haltijan oikeudellista suoja-
alaa onkin luonnehdittu kuvitteelliseksi immateriaaliseksi tontiksi, jonka sisdlld muiden toiminta-

vapaus on rajoitettua tietyin edellytyksin.’

" Innanen & Jiske 2014, s. 24.

% Innanen & Jikse 2014, s. 24.

> Palm 2004, s. 291.

4 Mansala 2007, s. 591.

> Palm 2004, s. 291.

® Tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin merkitsee sité, etti elinkeinotoiminnassa kukaan
muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kéyttdd sithen sekoitettavissa olevaa merkkia tavarassa tai sen

paillyksessd, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, mukana myds suullinen kdyttdminen.
’ Pakarinen 2006, s. 46.



1.2 Tutkimuskysymys ja sen rajaukset

Tavaramerkin haltijalla ei yksinoikeudestaan huolimatta ole absoluuttista oikeutta kieltdd
kaikenlaista samanlaisen tai samankaltaisen merkin kéyttod. Tutkielman aiheena onkin ajantasaisen
lainsdddédnnon ja oikeuskdytdnnon avulla selvittdd, mitkd ovat nditd merkin haltijan kielto-oikeuden
rajoituksia, jotka médrittelevét tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan. Rajoitukset konkretisoituvat
siis tilanteissa, joissa joku muu kuin merkin haltija on oikeutettu kéyttimdin suojattua
tavaramerkkid ilman, ettd kyseessd olisi tavaramerkin loukkaus. Tutkimuskysymys kuuluu siis
seuraavasti:

Missd tilanteissa elinkeinonharjoittajan on sallittua kayttdd toisen tavaramerkkid?

Tarkastelun péddpaino on erityisesti tilanteissa, joissa tavaramerkkid kéytetddin muussa kuin
perinteisessd tavaroiden erottamistarkoituksessa, eli tarkoituksessa osoittaa kohdeyleisdlle omien
tuotteiden alkuperd. Nditékin tavaramerkkioikeuden “ytimen” tilanteita tosin kdyddén hieman lipi
sekoitettavuuden ja sekaannusvaaran késittelyn yhteydessi. Joissain tarkasteltavissa tilanteissa on
myo0s ollut epdselvdd, onko kyseinen kéyttd ollut varsinaista alkuperdd osoittavaa kiyttod vai ei.
Tutkielmassa tarkastellaan esimerkiksi tilanteita, joissa toisen suojattua merkkid kéytetdén
yhteensopivuusmerkinndissd, tuotteiden valmistustapaa kuvailevissa merkinndissa tai fanituotteissa

osoittamassa kannatusta.

Suomen tavaramerkkilaissa ei toistaiseksi ole nimenomaista sadnndstd yksinoikeuden rajoituksista,
mutta EU:n tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY, kodifioitu toisinto) 6 artiklan 1 kohdassa on
listattu, tosin ei tyhjentdvésti, erditd kdyttotilanteita, joissa toisen tavaramerkin kayttd on oikeutettua
kilpailun edistamiseksi. Tyossé painottuvatkin erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen® (my®h.

EUT) ennakkoratkaisut tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Tutkielmassa kasitelldédn vain elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa merkin kayttod. Sen laajuuden
vuoksi on ulkopuolelle rajattu esimerkiksi tilanteet, joissa toisen tavaramerkkid kéaytetddn
internetissd tai parodian yhteydessd. Erityisesti internetissd tavaramerkin kéyttotavat saattavat
vaihdella paljonkin muihin kayttdtapoihin ndhden, jolloin se vaikuttaa my0s tavaramerkin suojan

saamaan sisdltoon.” Parodiasta ei ole varsinaista lainsdddintod, mutta oikeuskiytinndssd se on

¥ Huom. ennen Lissabonin sopimuksen (1.12.2009) voimaantuloa virallinen nimi oli Euroopan yhteiséjen tuomioistuin.
Tutkielmassa kdytetddn nykyistd nimed myos viitattaessa lahteisiin ajalta ennen Lissabonin sopimusta.
? Ks. Pihlajarinne 2009, passim. seki esim. Vainikka 2011, passim.



sananvapauden perusteella usein oikeutettua. Tavaramerkkiparodia tulee todennédkdisimmin
sallituksi, mitd taiteellisemmat tai informatiivisemmat tarkoitusperidt ovat kyseessd, toisin kuin

silloin, jos aikeena on myynnin edistéminen."

Tuotteiden tai palveluiden tuottaja voi merkittdvésti laajentaa tavaramerkin arvoa franchising-
toiminnalla sekd lisenssejd myontdmalld, mutta tdllaiset tapaukset on myds rajattu kasittelyn
ulkopuolelle: tarkastelussa ovat nimenomaan merkin kéayttdtilanteet, joissa osapuolilla ei ole
mink&énlaista liikeyhteyttd. Tavaramerkkioikeuden sammumista ja rinnakkaistuontia koskevia

tilanteita ei myoskéaédn késitelld tutkielmassa.

Vertailevan markkinoinnin yhteydessd voidaan myds tormitd toisen tavaramerkin kayttoon
liittyviin ongelmiin.'' Varsinaisessa vertailevassa mainonnassa toisen tavaramerkkiin viittaaminen
onkin sallittua tietyin edellytyksin.'? Tutkielmassa kisitelldén siis suppeasti myds sopimatonta
kilpailua koskevaa sdintelyéd tavaramerkkioikeuden lisdksi. Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan
médrittely myos muualla kuin tavaramerkkilainsdédddnndsséd on tarpeen, silld esimerkiksi Euroopan
unionin tuomioistuin ndyttdd perustavan ratkaisujaan seikkoihin yli oikeudenalarajojen. Lisdksi
teollis- ja tekijdnoikeustapausten kdsittelyjen siirryttyd markkinaoikeuden piiriin on hyvin
mahdollista, ettd ratkaisukdytdnnossd hyoddynnetddn tulkintoja myods tavaramerkkilainsdddédnnon
ulkopuolelta. Myos tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 6. perustelukappaleessa on annettu tilaa
véiljemmille tulkinnoille toteamalla, ettd direktiivi ei estd jdsenvaltioita soveltamasta

tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsdadantonsi saannoksia.

Tavaramerkkioikeudessa on oikeudenloukkausvaatimusten osalta aiemmin keskitytty enimmékseen
tarkastelemaan vaatimuksen esittdvin merkinhaltijan oikeussuojaa ja sen riittdvyyttd, jolloin
riittivén laajan suojan tarpeellisuutta on korostettu.'” Viime aikaisessa oikeuskirjallisuudessa on
kuitenkin alettu kyseenalaistaa suojan laajenemistrendid ja huomiota on kiinnitetty enemmaén
muidenkin tahojen intresseihin, esimerkiksi juuri tavaramerkkien uusien kiyttétapojen ja -
ympéristdjen mydtd. Tutkielmassa pyritddnkin antamaan painoarvoa juuri tavaramerkkisuojan

kilpailullisille vaikutuksille ja toisen merkin kayttéjéan nikokohdille.

' Sormunen 2012.

"' Salonen 2006b, s. 1005.

"2 Tiili 1983, s. 173. Vertailevassa mainonnassa tulee olla selvi pyrkimys kilpailevia tuotteita koskevien tiettyjen
faktojen vertailemiseen.

"* Pakarinen 2006b, s. 16.



1.3 Lahdeaineisto ja metodi

Suomen oikeuskirjallisuudessa on tavaramerkkioikeutta késitelty jo melko kohtuullisesti. Aiemmin
on kirjoitettu erityisesti tavaramerkkien sekoitettavuudesta'® ja tuoreempaa lihdeaineistoa edustavat
puolestaan esimerkiksi Taina Pihlajarinteen vuonna 2010 ilmestynyt “Toisen tavaramerkin sallittu
kaytto” sekd Katja Weckstromin EU:n tavaramerkkioikeuden rajoja kasitteleva véitoskirja vuodelta
2011. Kilpailullista ndkdkulmaa aiheeseen tuovat muun muassa kolmenkymmenen vuoden takaa
Virpi Tiilen ja Kirsti Rissasen kirjoitukset, Jukka Palmin véitoskirja 2000-luvun alusta sekd
englantilainen ja yhdysvaltalainen immateriaali- sekd markkinaoikeuteen painottuva kirjallisuus.
Tutkielmassa hyddynnetdin myos asiantuntijakirjoituksia, joissa tavaramerkkisuojaa on sivuttu

viime vuosina useastikin.

TyoOssd pddpaino on Euroopan unionin ratkaisukdytdnnélld, silld kansallista lakia on EU-
lainsdddédnnon etusijaperiaatteen mukaan tulkittava EUT:n ratkaisujen valossa. Merkittdvid
ylemmén asteen tavaramerkkioikeuden ratkaisuja on mukana my6s Suomen ja Ruotsin
oikeuskdytannostd. Tulkintasuuntauksia tavaramerkkioikeudellisissa kysymyksissd voidaan ottaa

muiden Pohjoismaiden ratkaisuista, silld maiden tavaramerkkilait ovat siséllollisesti 1dhella toisiaan.

Tutkielmassa kdytetddn péddasiassa oikeusdogmaattista eli lainopillista tarkastelutapaa. Tallaisella
oikeustieteelliselld tutkimuksella pyritdén tyydyttimisn kiytinnon tarvetta. ' Tutkielmassa
tarkastelussa ovat Suomen tavaramerkkilain sekd EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen
tavaramerkin suoja-alaa koskevat sddnnokset, joiden tulkintaa pyritddn oikeuskirjallisuuden avulla
avaamaan. Oikeuspoliittista ldhestymistapaa sivutaan puolestaan késiteltdessd keskustelua

tavaramerkin suojan laajuudesta.

1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielmassa kisitelldén ensiksi tavaramerkkien funktioita, eli merkkien yhteiskunnallisia tehtdvié.
Funktioiden maédrittely ja merkitys on olennaista tarkasteltaessa tavaramerkin oikeudellisen suoja-

alan muodostumista. On katsottu, etti merkeille annettava suoja on pitkilti riippuvainen siité,

' Salmi ym. 2008, s. 79 - 80.
'S Husa 1995, s. 134.



kuinka niiden eri funktioita painotetaan. Tarkastelussa ovat sekd oikeuskirjallisuuden ettd Euroopan

unionin tuomioistuimen nikdkannat tavaramerkin tehtiviin.

Kolmannessa luvussa katsotaan, mitd tavaramerkin oikeudellisesta suoja-alasta on sdéddetty seké
kansallisella ettd EU:n tasolla. Myds kansainvilisten konventioiden  ohjeistukset
tavaramerkkisuojasta otetaan huomioon. Samassa luvussa pohjustetaan myos sitd, mitéd
tavaramerkin suoja-ala tarkoittaa eri intressien ndkokulmasta. Tdmid onkin tirkedd tutkielman
aitheen ymmartdmiseksi. Etenkin juuri kilpailulliset vaikutukset ja muiden elinkeinonharjoittajien

nékokohdat ovat olennaisessa asemassa tarkasteltaessa merkin haltijan kielto-oikeuden rajoituksia.

Tutkielman neljdnnessd luvussa paneudutaan tavaramerkkioikeuden kehitykseen. Kansallisen
tavaramerkkioikeutemme l1dhtokohdat ovat kasittelyssd ensimmadisend. Euroopan unionin oikeudella
on suuri merkitys kansallisiin oikeustulkintoihin, joten on tarpeen tarkastella, mitd tdma
harmonisointitavoite pitdd sisdllddn ja kuinka se konkreettisesti vaikuttaa kansallisella tasolla.
Tavaramerkkioikeus myds kehittyy jatkuvasti, mistd esimerkkind ovat ajankohtaiset uudistukset
tavaramerkkilain sekd EU:n tavaramerkkisddntelyn osalta. Myds tavaramerkkiasioiden
ratkaisutoiminnan puolella on koettu muutoksia kun teollis- ja tekijanoikeusasiat siirtyivit vuonna

2013 markkinaoikeuden piiriin.

Viides luku sisdltdd kdytdnnon esimerkkejé siitd, miten yksinoikeuden voi saavuttaa ja mitkd ovat
puolestaan esteitd tavaramerkkisuojan saamiselle. Oikeuskdytintod esitellddn liittyen etenkin
tapauksiin, joissa on arvioitu sekaannusvaaran mahdollisuutta. Luvussa tarkastellaan myds
vaihtoehtoisia rekisterdintimenetelmié seké sitd, kuinka suojan voi joissain tapauksissa saada myds

vakiinnuttamalla, ilman rekisterointia.

Kun tavaramerkin suoja-ala on tullut edellisten lukujen kautta ymmarrettivammaksi, tarkastellaan
kuudennessa luvussa varsinaisia tilanteita, joissa toisen tavaramerkkid on sallittua kayttdd, eli
milloin merkin haltijan kielto-oikeus todellisuudessa rajoittuu. Tdmédn luvun pohjana ovat etenkin
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan nimenomaiset rajoitussddnnokset, mutta koska niissd luetellut
tapaukset eivit tyhjentdvisti esittele kaikkia sallittuja toisen tavaramerkin kdyttdmahdollisuuksia,
on avuksi otettu juuri EUT:n ratkaisukdytdnnon tulkinnat kyseisistd sddnnoksistd. Témin jélkeen

tehdddn johtopéétokset tutkielmasta.



2 Tavaramerkkien funktioista

2.1 Funktioiden tarpeesta

Tavaramerkkien historia ulottuu tiettdvisti antiikin ajalle, jolloin tavaramerkin kaltaisia merkkeja
on kiytetty muun muassa karjan polttomerkinnéssd sekd saviruukuissa ja laatoissa ilmaisemassa
niiden alkuperid.'® Tavaramerkkien kiyttd 2000-luvulla poikkeaa merkittivisti historiallisesta
kaytostd; merkin tehtdvd oli alkujaan sidoksissa siihen, miten se konkreettisesti yksildi tietyn
elinkeinonharjoittajan tai tuotteen laadun. Reilu sata vuotta sitten merkkien yhteys tuotteiden
mainontaan ja markkinointiin ei ollut vield lainkaan olennaista.'” Nyky#sn tavaramerkeilld voidaan
ndhdd useita eri funktioita tarkastelutavasta riippuen. Tavaramerkkien funktiot voidaan ndhda
syntyviksi siitd vuorovaikutuksesta, joka muodostuu merkin haltijan tavasta kdyttdd
tavaramerkkidén ja niistd assosiaatioista, jotka kohdeyleisdlle ilmenevit sen saadessa kosketuksen

merkkiin.'®

Tavaramerkin funktiot toimivat tavaramerkkioikeudellisen analyysin apuvélineind. Niiden avulla
voidaan eritelld tunnusmerkkioikeuden suojan tarvetta, sisltéd ja suojan vaikutuksia.'” Nain ollen
sellaisille  tavaramerkin  toiminnoille, jotka eivdt vastaa tavaramerkille laissa ja
tavaramerkkidirektiivissd madriteltyd yhteiskunnallista tehtdvdd eli funktiota, ei ole pidetty
tarpeellisena antaa suojaa.”’ Tavaramerkin eri tehtivien merkityksestd merkinhaltijalle kuuluvan
suoja-alan mairittelysséd onkin kuvaavasti esitetty sekd oikeuskirjallisuudessa ettd -kdytdnndssa: ...
The trade mark is a creature of commerce and hence the reason for its protection may only be
defined by reference to its functions.””’ On kuitenkin my6s painotettu, ettei tavaramerkin funktioita

tai muita kisitteitd saisi suoja-alaa arvioitaessa kiyttad siten, ettd ratkaisu johdetaan niistd suoraan.”

Funktioiden jaotteluja on useampia hienojakoisuudesta riippuen. Méadritelmien yksityiskohdista ei

olla tiysin yksimielisid, jolloin mydskdin funktioiden asemaa osana oikeudellista argumentaatiota

' Diamond 1983, 223 - 229.

7 palm 2002, s. 13, 15.

** Pehrson 1981, s. 25.

' Pihlajarinne 2010, s. 45.

2% pakarinen 2006, s. 30.

2 Pickering 1998, s. 34, tuomari Laddie J. ELVIS PRESLEY -ratkaisussa.

*? Palmin mukaan tillainen mekanistinen ratkaisutapa ei aina ota riittivisti huomioon erilaisia tulkintavaihtoehtoja ja
ratkaisujen seurauksia. Hin nikee, ettd tulkintastandardeja olisi hahmotettava erottelemalla suojatason vaikutukset
yksinoikeuden haltijan, kilpailijoiden seké kuluttajien kannalta. Palm 2004, s. 298.



ei voida pitdd yhtd merkittdvdnd kuin tunnusmerkkioikeudellisten peruskésitteiden, kuten
esimerkiksi erottamiskyvyn.”> Yhden tavaramerkin mahdollisia oikeudellisia funktioita kisittelevin
luokittelun on tehnyt muun muassa William Cornish. Hinen mukaansa tavaramerkki voi toimia
alkuperdn osoittajana (origin function) taikka laadun tai takuun ilmaisijana (quality or guarantee
function). Tavaramerkilld voi olla myds itsendinen kommunikaatiofunktio (investment or

advertising function).”* Seuraavassa tarkastellaan lihemmin funktioiden méadrittelya.

2.2 Erottamisfunktio

Tuotteiden tai palveluiden yksildimisen tarve on tavaramerkkien olemassaolon perusta.” Kun
kuluttaja nékee tiettyd tavaramerkkid kédytettdvdn jonkun tavaran tai palvelun yhteydessd, olettaa
hin todennidkoisesti, ettd tdmd tuote tai palvelu on perdisin tietyltd yritykseltd, hénelle joko
ennestddn tutulta tai tuntemattomalta elinkeinonharjoittajalta.’® Erottamisfunktiolla siis viitataan
tavaramerkin kykyyn yksiloidd elinkeinonharjoittajan tuote tai palvelu ja erottaa se muista liikkeelle
lasketuista tuotteista tai palveluista. >’ Tavaramerkkilain 1 §:ssi mainitaan myds tima

erottamistehtiva.

2.3 Alkuperéfunktio

Tavaramerkkien kéyttd mahdollistaa informaation antamisen tuotteista — jos tavaroita ei ole
varustettu merkeilld, pysyvit ne tuntemattomina kuluttajille.”® Tavaramerkin alkuperdtehtdivilli
viitataankin siihen, ettd tietylld tavaramerkilld varustetuilla tuotteilla ja palveluilla on sama yhteinen
alkuperd. Nykyisin tdmi ldhde on usein anonyymi, koska kuluttaja ei vilttimattd voi tehda
padtelmid merkin konkreettisesta alkuperistd. >’ Tuotteen alkuperilld voidaan tarkoittaa joko
todellista alkuperdéd tai kaupallista 1dhdettd, joka siséltdd laajemmin myds esimerkiksi tavaran

markkinoijan ja jakelijan sen valmistajan lisiksi.’® Tavaramerkkilaissa ei ole erikseen sdannoksii

3 Pihlajarinne 2010, s. 45-46.

** Cornish ym. 2003, s. 587.

%> Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 10.
2% Salmi ym. 2008, s. 50.

2T Tiili 1972, s. 232.

¥ Salmi ym. 2008, s. 51.

¥ Tiili 1972, s. 232.

3% Nordell 2004, s. 80.



merkin tehtdavéstd alkuperdn osoittajana. Tavaramerkkisddntelyssd ei mydskdén vaadita sitd, ettd

merkinhaltijan identiteetin tulisi varmistua tavaramerkin perusteella.’’

Tavaramerkki voidaan luovuttaa, se voidaan lisensoida, sekd se voi toimia pohjana mm.
franchising-toiminnalle.’® Tavaramerkki voi viitata myos useampaan eri alkuléhteeseen, mikili se
on lisensoitu useammalle taholle.” Lisensointitapauksissa tavaramerkin haltijalla on ainakin
potentiaalinen mahdollisuus kontrolloida lisenssin haltijan tuotantoa ja toimintaa, vaikkei se
tosiasiallisesti ndin tekisikddn. My0s kuluttajat todennékoisesti olettavat merkin haltijan jollain
tavalla kontrolloivan lisenssin haltijan liiketoimintaa. Talloin alkuperdfunktion toteutuminen
merkitsee lhinnd takuuta merkin haltijan potentiaalisesta kontrollimahdollisuudesta.’* Merkin
haltijan intressissd onkin yleensd sdilyttdd tuote alkuperdisen kaltaisena ja sellaiseksi
tunnistettavissa. Tietynlainen poikkeus tdstd on kuitenkin se, etti toimija voi halutessaan

markkinoida samaa tuotettaan eri merkeilld, jolloin on kyse merkkidifferoinnista.>

Esimerkiksi suklaapatukkaa “Snickers” on aiemmin myyty Englannissa nimelld “Marathon” ja
Ranskassa nimelld “Snickers”. Muun muassa Internetin lisddntyneen kéyton sekd Euroopan
yhdentymisen myotd merkinhaltijat kayttdvdat kuitenkin yhd enemmédn samaa merkkid kaikkialla.

Nykyiin omistajayritys myykin suklaapatukkaa EU:n alueella vain “Snickers”-merkill4.’®

2.4 Laatu- tai garantiafunktio

Laatu- tai garantiafunktiosta puhutaan, kun tavaramerkki luo kuluttajien mielessd kyseiseen
tuotteeseen liittyvid laatuodotuksia. Tyytyméton kuluttaja ei valitse uudelleen pettymyksen
aiheuttanutta tuotetta, kun taas tyytyvéinen ostaja voi kokeilla lisdksi muitakin samanmerkkisid
tuotteita tai palveluita.”” Garantiafunktiota ei mainita tavaramerkkilaissa, eikd merkin haltijalla ole
oikeudellisesti katsoen myoOskddn velvollisuutta pitdd tuotteiden laatua tasaisena. Luonnollisesti
tuotteen hyviksi havaittu laatu on kuitenkin avainasemassa tavaramerkkiuskollisuuden

syntymisessd. Juurikin téllaisen kilpailuedun vuoksi yritykset pyrkivit kdytdnnossd takaamaan

3! Vainikka 2011, s. 163.

*? Tavaramerkkidirektiivin 8 artikla, yhteisGtavaramerkkiasetuksen 17 ja 22 artiklat.
¥ Tiili 1972, s. 232 - 233, Salmi et al. 2008, s. 51.

** Pihlajarinne 2010, s. 58.

3> Haarmann 2014, s. 301.

%% Salmi ym. 2008, s. 52.

*7 Salmi ym. 2008, s. 53.



tuotteensa laadun.*®

Erottamis-, alkuperd- ja laatufunktioiden itsendisyydestd ja suhteesta toisiinsa ei vallitse tdyttad
yksimielisyyttd. Esimerkiksi Palm néyttdd rinnastavan termit erottaminen ja alkuperd, jolloin
erottamisfunktio toimisi anonyymin alkuperin osoittajana.” Levin ja Pihlajarinne taas kannattavat
alemmin esitettyd, jonka mukaan erottamisfunktio ainoastaan yksiloi ja erottaa tuotteet muista
tuotteista; anonyymin lihteen osoittaa vasta alkuperifunktio.* Jotta alkuperiitehtivi voi toteutua, on
tavaramerkin kyettivd erottumaan muista merkeistd - erottamisfunktio on siis edellytys tdhén.
Laatufunktio taas on sidoksissa alkuperdfunktioon, silld sen edellyttimé kuluttajan kisitys tietysta
laatutasosta vaatii tietoisuuden tavaroiden yhteisestd ldhteestd. Niin perustellen voidaan todeta
erottamisfunktion olevan edellytys alkuperitehtdvin toteutumiselle, ja laatufunktion toteutumiseen

tarvitaan alkuperéfunktion olemassaolo."

2.5 Itsenaisté liikearvoa suojaavat tehtavit

Tavaramerkilla voidaan ndhda olevan reaalitaloudellisessa mielessa itseisarvo silloin, kun tédllainen
itsendinen arvo eli mainos- tai litkearvo voidaan arvioida rahassa ottamatta huomioon
tavaramerkilld varustettuja tuotteita tai yritystd merkin takana, eli tavallaan ndistd irrallisena.*
Samaisesta merkin itsendisestd roolista tuotteesta riippumattomana objektina (merchandising
function) on oikeuskirjallisuudessa puhunut muun muassa Wilkof. Kuluttaja saattaa tilldin siis
hankkia tuotteen ensisijaisesti merkkiin liitettdvdn statuksen ja mielleyhtymien eikd niinkdin

. . Cq . . 43
ominaisuuksien tai hinnan vuoksi.

Wilkof toteaa: At some point, the trade mark itself may be seen as the object of the custom,
either because of a desire by a purchaser to be identified with the sponsor or source of the
mark, or because of the status or cachet that the mark itself is perceived to project. The trade

mark no longer serves to sell the goods, but it serves to sell itself.”*

¥ Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012,s.11.
3% Palm 2002, s. 17-18.

* pihlajarinne 2010, s. 49.

*! Pihlajarinne 2014, s. 49-50.

2 Castrén 2000, s. 315.

* Wilkof ja Burkitt 2005, s. 39.

* Wilkof ja Burkitt 2005, s. 39.



Jo 1920-luvulla yhdysvaltalainen Frank I. Schechter nosti esille tavaramerkin itseisarvon ja
perinteistd laajemman suojan. Hinen mukaansa tavaramerkin ensisijainen tehtdvd on toimia
tehokkaana aseena markkinoinnissa ja vasta toissijaisesti identifioida tuotteen kaupallista 1dhdettéd
tai alkuperdd. Nakemyksessd korostettiin myos sitd, ettd merkki itsessdéin luo omaa goodwillid, eli
esimerkiksi mainetta tai tunnettuisuutta, eikd ainoastaan symboloi anonyymin kaupallisen ldhteen
liikearvoa. ** Teoria on saanut my®os kritiikkid osakseen. Muun muassa Palm on todennut, ettei
nidkemyksessd ole huomioitu laajan suojan kilpailullisia ja markkinoiden toimintaan liittyvié

nikokohtia vaan keskitytty on vain merkin haltijan asemaan.*®

Tétd tavaramerkin itseisarvoa heijastelevaa tehtdvad on kuvattu oikeuskirjallisuudessa monella eri
nimelld. Kaytettyjd termejd ovat esimerkiksi kilpailu-, investointi-, mainos-, markkinointi- ja
kommunikaatiofunktio."’ Yhteisti niille kaikille on se, etti merkkiin sijoitetut investoinnit voivat
itsessddn olla suojaamisen arvoisia, vaikkei kohdeyleisd erehtyisikdén esimerkiksi merkin

kaupallisesta alkuperisti tai laadusta.*® Eri nimityksilld onkin vain vihisid vivahde-eroja.*’

Kilpailufunktiossa voidaan ndhda yhdistyvin edelld mainitut erottamis-, alkuperé- sekd laatufunktio
ja se voikin olla merkin haltijalle yksi tdrkeimmistd funktioista. Merkin perusteella on helppo
erottaa tuotteet toisistaan markkinoiden suuresta samankaltaisten tuotteiden valikoimasta. Samalla
merkilld varustetuilta tuotteilta odotetaan samaa laatutasoa ja niiden odotetaan olevan samaa
alkuperdd. Kun jo aiemmin mainittu merkkiuskollisuus on saavutettu, on kilpailijoiden vaikea saada
kuluttajaa muuttamaan ostokdyttdytymistién, jotta tdmé valitsisikin toisen tuotteen hyvina havaitun
sijaan. Sen vuoksi voidaan katsoa, ettd tavaramerkki toimii symbolina haltijansa tuotteiden

markkinoinnin edistimisessi.>’

Tavaramerkkien on myds sanottu olevan keskeinen osa elinkeinonharjoittajan yritysstrategiaa. Kun
tavaramerkkejd suojataan ja merkkejd vahvistetaan, on mahdollista hankkimisen ja sdilyttdmisen
lisdksi myds vallata markkinaosuuksia. Kilpailufunktion ymmaértiminen voidaankin nédhda

yrityksille tirkeini strategisena tuotannontekijina.”'

*> Schechter 1970, s. 337 ja Palm 2002, s. 27.

¢ palm 2002, s. 27.

*7 Pihlajarinne 2009 s. 117 - 118 ja s. 117 alaviite.

* Cornish ym. 2003, s. 587.

* Esimerkiksi Palmin mukaan Cornishin luokittelun “investment or advertising function” voisi olla suomeksi
madriteltynd moderni kommunikaatiofunktio. Palm 2002, s. 15. Pihlajarinne taas kdyttdd suoraa kdanndsta investointi-
tai mainosfunktio. Pihlajarinne 2010, s. 51.

" Haarmann 2014, s. 301.

> Salmi 2008, s. 54 - 55.
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Mainosfunktiolla tarkoitetaan juurikin sitd, ettd tavaramerkki itsessdén vetdd kuluttajia puoleensa
merkin alkuperisti tai laadusta riippumatta.®® Sen syntyyn voi vaikuttaa esimerkiksi merkin
vetovoimainen ulkonikd tai arvokas ideasisiltd.” Tavaramerkit ovatkin keskeisid yritysten
apuvilineitd mainonnassa ja markkinoinnissa. On my0s sanottu, ettd tavaramerkit edesauttavat
markkinoita rationalisoimalla tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista.>* Merkilli voidaan nihdi

olevan siti vahvempi mainosarvo, miti vahvempi sen mainosfunktio on.”

Perinteisesti tavaramerkin mainosfunktiolla on tarkoitettu merkin olevan elinkeinonharjoittajalle
arvoa tuova viline merkin itsessddin  vetdessd kuluttajia  puoleensa. Kuluttajien
merkkitavarauskollisuus onkin usein sidoksissa laadun lisdksi mainosfunktioon ja merkkiin itseensé
kohdistuvaan vetovoimaan.’® Modernimpi kisitys korostaakin juuri luvun alussa mainittua merkin
roolia tdysin itsendisend tuotteesta riippumattomana ilmiéna.”” Tavaramerkilld voidaan nihdd myos
olevan kommunikaatiofunktio, silla sen avulla yritykset yksildivét tavaroitansa ja palvelujansa, jotta

he saisivat kontaktin kuluttajiin ja heidin kanssaan syntyisi kommunikointimahdollisuus.™

My0s Pohjoismaissa on nidhty tarvetta tavaramerkin kommunikaatiofunktion korostamiseen.
Levinin mukaan pohjoismaiset tavaramerkkilait suojaavat perusteellisesti tavaramerkin alkuperi- ja
erottamistehtdvad, mutta erityisesti mainos- ja laatufunktio kaipaisivat parempaa suojaa. Kuten
Cornishkin aiemmin on todennut, tulisi Levinin mielestd merkkiin sijoitettuja investointeja ja
yleensdkin merkkid itsessddn suojata paremmin riippumatta siitd, kuinka kuluttajat erottavat

tavaramerkit toisistaan.>’

2.6 Taloudelliset intressit nykyaikaisilla markkinoilla

Taloudellinen funktio tarkoittaa téssd sitd, ettd tavaramerkit ovat elinkeinonharjoittajan aineetonta

pasomaa.®® Tavaramerkkejid voidaankin hyodyntid taloudellisesti joko niiden luovutuksilla tai

>? Pihlajarinne 2009 s. 117 - 118 ja's. 117 alaviite.
>3 Pihlajarinne 2009, s. 118.

>* Salmi 2008, s. 55.

> Castrén 2000, s. 315.

% Ks. Tiili 1972, 232 ss. ja Palm 2002, s. 19.

> Palm 2002, s. 19.

*¥ Salmi 2008, s. 55.

> Levin 1994, s. 528 ja Palm 2002, s. 29.

69 Salmi 2008, s. 56.
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lisensoinneilla. Tavaramerkin taloudelliseen funktioon viittaa my0s se, ettd merkkiin on
panostettava jatkuvasti, jotta sen erottuminen ja sen edustama mielikuva sekd tavaran tai palvelun
laatu pysyisi ylld ja vahvistuisi.®’ Merkin haltija voi my&s sidstdd markkinointikuluissaan, kun se
pystyy jo olemassa olevilla ja tunnetuilla tavaramerkeillddn edistimdin uusien tuotteidensa
vakiintumista markkinoilla. Tavaramerkkien voidaankin sanoa olevan poikkeuksellinen osa

yrityksen varallisuutta, silli mitd enemmén niitd kdytetéén, siti enemmin niiden arvo kasvaa.®”

My0s julkisasimies Poiares Maduron ratkaisuehdotuksessa yhdistetyissd asioissa C-238/08 (Louis
Vuitton Malletier), C-237/08 (Viaticum), C-238/08 (CNRRH) mainitaan tavaramerkin edistdvin
innovaatiota ja kaupallisia investointeja sen ohella, ettd se ehkiisee kuluttajia johtumasta harhaan.
Tavaramerkki siis suojaa haltijansa tuotteeseen tai palveluun tekemid investointeja ja luo ndin
taloudellisen kannusteen jatkaa innovointia ja taloudellisia panostuksia tulevaisuudessakin. ®
Wilkofin mukaan tavaramerkin varallisuusoikeudellinen arvo puolestaan kytkeytyy siithen arvoon,
joka johdetaan tietyn merkin assosioimisesta tiettyihin tuotteisiin ja tillaisen assosioinnin tuloksena
syntyneeseen goodwilliin, toisin kuin patentin tai tekijanoikeuden kohdalla, missd tdmi arvo

johdetaan keksinnosti tai teoksesta.**

Tavaramerkkien kaytto ja kilpailullinen rooli on muuttunut esimerkiksi merkkien globaalin kdyton
lisddnnyttyd sekd markkinointiajattelun muututtua asiakaskeskeisemmaéksi, jolloin juuri
tuotemerkkiuskollisuus on korostunut. ® Tavaramerkin varaan rakentuvalla brindilli pyritdén
tavaramerkkiuskollisuuteen, misséd korostuvat esimerkiksi eldmintyylistd viestivét asiat. Brindin

merkitys ulottuukin paljon laajemmalle kuin pelkki tavaramerkin kisite alkuperén ilmaisijana.®®

International Trademark Association (INTA) on maédritellyt brandin seuraavasti: A brand is a
trademark (or combination of trademarks) that, through promotion and use, has acquired significance in
distinguishing the source or origin of the goods or services offered under the trademark from those

offered by others in the marketplace.”®’

°! Oker-Blom IPRinfo 2011.

62 Salmi 2008, s. 57.

63 Julkisasiamies Poiares Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissi asioissa C-238/08 (Louis Vuitton Malletier), C-237/08
(Viaticum), C-238/08 (CNRRH) kohta 96.

* Wilkof 2005, s. 24.

% palm 2002, s. 22.

% Sumroy ym. 2005, s. 164.

87 INTA 2015, kohdassa ”What is a brand?”.
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Vaikka tavaramerkkid ja brandid késitellddn usein samaa asiaa tarkoittavina, tulisi brandi kuitenkin
ymmirtdd kokonaisvaltaisesti rajoittumatta yrityksen nimeen tai tavaramerkkirekisterdinteihin.®®
Briandin on esimerkiksi katsottu olevan se lisdarvo, jonka kohderyhmd on valmis maksamaan
tuotteesta tai palvelusta verrattuna geneerisiin tuotteisiin tai palveluihin. Vahva brdndi voi myds
varmistaa tuotteiden kysynndn myds tulevaisuudessa. Brindiin liitettdvdit mielikuvat ja
mielleyhtymat kehittdvét tunnesiteitd kuluttajiin ja voivat olla omiaan kannattavuuden lisdédmisessé
— toisaalta negatiivinen julkisuus voi yhtd lailla heijastua suoraan yrityksen liiketoimintaan siti

heikentien.®’

Myo6s Oker-Blomin mukaan perinteinen oikeudellinen ajattelu on joutunut tekeméédn tilaa
brindiajattelulle. Tavaramerkin luonteen onkin sanottu muuttuneen rationaalisesta ja fyysisestd
emotionaaliseksi ja psyykkiseksi’”’. Pakarisen mukaan tavaramerkeille pyritiéin markkinoinnissa
luomaan oma merkityssisédltonsid ja symbolinen arvonsa, jotka ovat irrallaan tuotteesta. Kuluttajat
saattavat valita tuotteita rakennettujen merkki-imagojen perusteella ja nédin voidaan hakea vaikkapa
tiettyd statusta tai yhteisollisyyttd. Vaikka markkinointiin on aina liittynyt mielikuvien myymisté,

on briindien luominen noussut suureen rooliinsa vasta viime vuosikymmenilld.”"

Taloudellisilla panostuksilla tavaramerkkiin sekéd sen funktioilla on jatkuva yhteys. Merkin haltijan
on oltava ajan tasalla muun muassa markkinaosuuksista, trendeistd, tavaramerkin vaikutuksista
ostopiitoksiin seké kuluttajien suhtautumisesta merkkiin.”” Tavaramerkkien arvoja onkin ryhdytty

miédritteleméin ja erilaisia arviointimenetelmii on kehitetty.”

Kansainvilinen standardisoimisjirjestd ISO on julkaissut vuonna 2010 brindin arvonmaédritysté
koskevan standardin ISO 10668. Standardi on yleisluontoinen suositus, jossa kdyddédn ldpi kolme eri
nikokulmaa brindin arvonmiiritykseen: taloudellinen, kéyttdytymisperusteinen ja oikeudellinen. Sen
avulla yrityksen johdon kannattaa esimerkiksi sddnnollisin viliajoin miérittdd bréndin tai tavaramerkin
arvo. Tamin voi tehdi joko vertaamalla sitd samoilla markkinoilla toimiviin muihin tavaramerkkeihin
ja niiden arvoon tai laskemalla kuinka suuret ovat merkkiin kéytetyt investoinnit. Keritty tieto voi olla

hyodyksi esimerkiksi tavaramerkin tunnettuuden osoittamiseksi mahdollisessa konfliktitilanteessa.”

% Jnnanen & Jiske 2014, s. 24.

% Innanen & Jiske 2014, s. 26.

70 Oker-Blom 2008, s. 47 ja siini oleva sitaatti Charles Gielensin artikkelista “Harmonization of Trade Mark Law in
Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council” 1992 E.1.P.R 264.

! Pakarinen 2006, s. 23 - 24.

72 Oker-Blom IPRinfo 2011.

7 Salmi 2008, s. 57.

" Oker-Blom IPRinfo 2011.
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Tunnetuilla tavaramerkeilld on nykyajan markkinoilla siis huomattava kaupallinen arvo. Téllainen
goodwill-arvoa heijasteleva luku on sitd suurempi, mitd tunnetummaksi merkki positiivisessa
mielessd tulee kohdeyleison keskuudessa.”” Esimerkiksi vuoden 2014 arvokkain merkki on
Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittaisen tutkimuksen mukaan ollut teknologiajitti Apple huikealla
lahes 119 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvollaan. Toista vuotta listan kirjessd ollut Apple on
syrjdyttdnyt muun muassa sitd ennen yli vuosikymmenen ykkdspaikkaa pitdneen Coca-Colan, jonka

arvo on ollut vuonna 2014 reilu 80 miljardia dollaria.”

Maailman kymmenen arvokkainta merkkid vuonna 2014.

Merkki Arvo (milj. dollaria) | Kotimaa
Apple 118,863 USA
Google 107,439 USA
Coca-Cola 81,563 USA
IBM 72,244 USA
Microsoft 61,154 USA

GE 45,480 USA
Samsung 45,462 Eteld-Korea
Toyota 42,392 Japani
McDonald’s 42,254 USA
Mercedes-Benz | 34,338 Saksa

Ks. Interbrand-konsulttiyrityksen vuosittainen tutkimus, www.interbrand.com.

Elinkeinonharjoittaja, joka on panostanut esimerkiksi tuotekehittelyyn, laadun tarkkailuun ja
markkinointiin, voi puutteellisella tavaramerkkinsd suojauksella joutua tilanteeseen, jossa tehdyistéd
investoinneista ei pahimmassa tapauksessa saada lainkaan tuottoa. Tavaramerkkeihin liittyy siis
suuria taloudellisia intressejd, joiden suojauksesta tulee huolehtia osana menestyvédn yrityksen

strategiaa.”’

> Haarmann 2014, s. 302.
’® Business Insider UK
" Salmi 2008, s. 59.
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2.7 Tavaramerkin tehtiavat EUT:n mukaan

Kuten seuraavissa luvuissa tullaan toteamaan, EU:n oikeudella on suuri vaikutus kansallisiin
oikeustulkintoihin. Siten on mielenkiintoista sekd valttimitontdkin huomioida Euroopan unionin
tuomioistuimen kanta tavaramerkkien tehtdviin. EUT on painottanut tavaramerkin olennaista
tehtdvdd (essential function) tavaran kaupallisen alkuperdn yksiloijand maéadritellessdin
tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden suoja-alaa tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleessa.
Tdméa suuntaus on havaittavissa toistuvasti unionin tuomioistuinten tavaramerkkioikeudellisissa
ratkaisuissa.”® My0s englantilaisessa viimeaikaisessa oikeuskirjallisuudessa on paidytty toteamaan
oikeusjirjestelmien painottavan edelleen tavaramerkin funktiota tuotteiden alkuperdn osoittajana,

vaikkakin kisitteen sisdltd ndyttiisi koko ajan laajenevan.”

Esimerkiksi ennakkoratkaisussa Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin
Pathe Communications Corporation, C-39/97 on EUT, monen muun tapauksen ohella, painottanut,
ettd alkuperitehtdvadn kuuluu se, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut tuotteet on tuotettu yhden ja
saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Tdmdn on ndhty olevan vélttamétonta,
jotta tavaramerkki voisi toimia keskeisessd tehtdvdssddn  viddristyméttomén kilpailun
jirjestelmassi. *° Niin my6s laatufunktio voidaan nihdd EUT:n mukaan yhteni suojattavista

tehtdvistd, tosin osana laajalti ymmérrettyi alkuperéfunktiota.®'

Unionin tuomioistuimen kéytdnndssd on kuitenkin viime aikoina voitu ndhdd myos tavaramerkin
kommunikaatiofunktion korostuneen kaupallisen alkuperdn osoittamisen liséksi; tavaramerkin
luoman yksinoikeuden varallisuusoikeudellinen rooli on painottunut yrityksen yksittdisend
omaisuuserdnd. Tavaramerkin varallisuusoikeudellinen luonne onkin ilmennyt EUT:n kdytinnossa
erityisesti siten, ettd merkin markkinointiin kdytetyt investoinnit voivat merkitd laajempaa suojaa.
Panokset markkinointiin ovat olennaisessa asemassa madriteltdessa esimerkiksi sitd, onko merkki

tarpeeksi tunnettu padstikseen nauttimaan niin sanottujen laajasti tunnettujen merkkien suojaa.**

78 Pakarinen 2006, s. 46, 48.

7 Phillips ym. 2005, s. 124.

%0 Asia C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation,
kohta 28.

¥! pihlajarinne 2010, s. 61.

%2 Pakarinen 2006, s. 48 ja asia C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14.9.1999, kohta 27.
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EUT on esimerkiksi asiassa C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA ohjeistanut tietyn
tunnettuustason saavuttamisen arvionnissa, ettid kaikki asiassa merkitykselliset seikat on huomioitava.
Naiitd ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kédyttdmisen intensiivisyys,
maantieteellinen laajuus ja kesto sekd se, kuinka paljon yritys on kiyttinyt varoja tavaramerkin

tunnetuksi tekemiseen.

EUT:n ennakkoratkaisun asiassa C-487/07 (L'Oréal)® voidaan nihdi vahvistavan ja selkeyttivin
sitd aikaisempaa oikeuskdytintod, joka on varovasti suuntautunut suojaamaan myos tavaramerkin
muita funktioita kuin vain alkuperédfunktiota. Ratkaisussa katsottiin, ettd vaikka kyseessd ei ollut
sekaannusvaaran®* mahdollisuus tai alkuperifunktion vaarannus, voi tavaramerkkiloukkauksesta
olla kyse tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, jos kéyttamiselld
vaarannetaan tai voidaan vaarantaa edes yksikin tavaramerkin muista tehtivistd.*> Suunnan on nihty
toisaalta olleen tervetullut*, mutta on myos katsottu, ettd identtisyyssuojan antaminen pelkéstiin
investointi- tai mainosfunktion vahingoittamisen perusteella voisi johtaa huolestuttavan laajaan

tavaramerkkisuojaan®’.

%3 Asia C-487/07 L'Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV,
Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd.

% Sekaannusvaarasta tarkemmin luvussa 3.1.1 seki 5.2.2.

% Sunila 2010 kohdassa "My®onteisempi kanta...”.

% Sunila 2010 kohdassa "My®onteisempi kanta...”.

%7 Pihlajarinne 2010, s. 235.
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3 Tavaramerkin suoja-alan saantelysta ja lahtokohdista

3.1 Tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin mukainen suoja

3.1.1 Identtisyys ja sekaannusvaara

Tavaramerkkioikeus on harmonisoitu keskeisiltd osin EU:n tavaramerkkidirektiivilld (95/2008).
Téssd yhteydessd onkin perusteltua késitelld Suomen tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin
sadnnoksid yhdessd, silld tavaramerkkidirektiivi tdydentdd tavaramerkkisuojan miéritelméd siltd
osin, mitd tavaramerkkilain sddnnoksistd jid uupumaan. Eurooppaoikeudellisen etusijaperiaatteen
vuoksi tavaramerkkidirektiivin ja sen perusteella annetun Euroopan unionin tuomioistuimen
ratkaisukdytdnnon voidaan katsoa médrittelevén rajat tavaramerkkisuojan laajuudelle — yksittdisessé
jasenvaltiossa ei siis voida tehdd ratkaisuja tdsti linjasta poiketen. * Siten Suomenkin
oikeusjérjestelmén on omaksuttava tavaramerkkidirektiivin tulkintojen mukainen ratkaisukaytinto.
Luvussa 4.2 paneudutaan perusteellissemmin EU:n harmonisointitavoitteeseen sekd EUT:n tirkedin

rooliin sddnndsten tulkitsijana.

Tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan oikeus tavaramerkkiin on juurikin elinkeinotoimintaan liittyva
oikeus”’. Merkin haltijalla on yksinoikeus kiyttid tavaramerkkizdn elinkeinotoiminnassa tiettyjen
tavaroiden tai palveluiden tunnusmerkkind. Sddnnoksen mukaan siis kukaan muu ei saa varustaa
tuotteitaan tunnusmerkkiin sekoitettavissa olevalla merkilld. TMerkkiL:n 6.1 §:ssd lausutaan, ettéd
tunnusmerkkien on katsottava olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai
samankaltaisia tavaralajeja. Yksinoikeuden pddsddntond on siis lahtdkohtaisesti suojan antaminen

kilpailurelaatiossa.”'

Laissa ei kuitenkaan selitetd, mitd sekoitettavuudella tarkoitetaan. Oikeuskirjallisuudessa paljon
késitellyssd niin sanotussa perinteisessd sekoitettavuusopissa, johon tukeutuen tavaramerkkilain
kyseiset sdadnnokset on aikoinaan rakennettu, tarkoitetaan sekoitettavuudella sitd, ettd toiseen

sekoitettavissa oleva merkki antaa védrdn kuvan tuotteen (anonyymistd) alkuperdst.

#22.10.2008 annetulla yhteison tavaramerkkidirektiivilld (kodifioitu toisinto) on kumottu yhteisén
tavaramerkkidirektiivi 1104/1989, kuitenkaan merkitsemaéttd siséllollisid muutoksia sdéntelyyn. Pihlajarinne 2009, s. 24.
% Pihlajarinne 2010, s. 24.

% Kappaleessa 6.1 paneudutaan syvemmin siihen, miti tarkoittaa “kéyttd elinkeinotoiminnassa”.

’! Drockila 1986, s. 136.
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Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei tavaramerkkilain mukainen sekoitettavuus ole
kasitteellisesti riippuvainen siitd, ettd kuluttajat tuntisivat merkin haltijan identiteetin’>. Tdméin
mukaan sekoitettavuus ndyttdisi aiheuttavan haittaa ostajalle, mutta pohjimmiltaan vahingon kérsii
sen merkin haltija, johon timi (uusi) merkki on sekoitettavissa.”® Sekoitettavuussuojan on katsottu
olevan tavaramerkkisuojan tarkein osa — erottamis- ja alkuperdfunktio ovat siis siind padasialliset

suojaa saavat tehtvit.”*

Suomalaisessa oikeuskdytinndssd on oikeuskirjallisuuden mukaan sekoitettavuuden késitteen
tulkinnassa perinteisesti noudatettu niin sanottua identiteettielimysoppia, jonka mukaan
samankaltaisten merkkien tulee muistuttaa niin paljon toisiaan, ettd niiden perusteella saattaa syntya
tillainen identiteettielamys.” Erityistd painoarvoa on tunnusmerkkien vertailussa annettu merkkien

erottamiskyvylle ja erottamiskyvyltdéin vahvat merkit ovat saaneet laajempaa suojaa.”

Téllaisen identiteettielimykseen johtavan mielleyhtymédn tai assosiaation kisitettd ei kuitenkaan
esiinny lainkaan tavaramerkkilaissa. Castrén on titen kyseenalaistanut sen, saako merkin haltija
TMerkkiL:n 4 §:n nojalla lainkaan suojaa tapauksissa, joissa kohdeyleisd ei suoranaisesti sekoita
merkkejd keskenddin niiden eroavaisuuksien vuoksi, mutta voi erehtyd luulemaan niiden olevan
samalta elinkeinonharjoittajalta — ostaja voisi esimerkiksi luulla merkin jonkinlaisena tavaramerkin
muunnoksena kuuluvan tiettyyn samaa valmistesarjaa yksiloivddn merkkisarjaan. Télloin kyseessé

olisi niin sanottu vilillinen sekaannusvaara.”’

EU:n tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tavaramerkin perussuoja on jaettu kahtia.

Merkin haltija voi sen mukaan kieltdd muita kdyttdmasti elinkeinotoiminnassa

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten

” Castrén 1998, s. 6.

% Haarmann 2014, s. 358.

% Pihlajarinne 2010, s. 29.

* Drockila 1986, s. 134.

% palm 2002, s. 135. Erottamiskyvysti lisid kappaleessa 5.1.

7 Castrén 1998, s. 11. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on erotettu erilaisia sekaannusvaaran kisitteiti. Suppean
sekaannusvaaran on katsottu sisdltivan vdlittomdn sekaannusvaaran, jossa kuluttajat luulevat tiettyd merkkié toiseksi
samankaltaisuuden ollessa niin suuri. Merkkien myds uskotaan olevan samasta yrityksestd perdisin. Myos vdlillinen
sekaannusvaara sisiltyy suppean kisitteeseen, mutta siind merkkejé ei sekoiteta keskendén — syntyy ainoastaan késitys,
ettd merkit ovat perdisin samasta yrityksestd. Sekaannusvaara laajassa mielessd taas merkitsee sitd, ettd ostajat
ymmartdvit kyseessd olevan eri yritykset merkkien takana, mutta saatetaan erehtyd luulemaan yrityksilld olevan
taloudellisia tai organisatoorisia suhteita. Suppea sekaannusvaara siis kytkeytyy alkuperdfunktioon, mutta
sekaannusvaarassa laajassa mielessd késitettynd ei tdlld funktiolla ole asiassa merkitystd. Drockila 1986, s. 109 - 110
ldhteineen.
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kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity; ja

b) merkkié, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisdltid my0s vaaran merkin ja tavaramerkin

vilisestd mielleyhtymésta.

Tavaramerkkidirektiivin mukaan suojaa voi saada siis joko identtisyyteen tai sekaannusvaaraan
perustuen. Niin sanottu identtisyyssuoja on absoluuttinen eikd sen soveltamisessa edellytetd

mahdollisen sekaannusvaaran arviointia.”®

Suomen tavaramerkkilaissa ei siis eritelld identtisyyteen ja sekaannusvaaraan perustuvaa suojaa,
mutta sekoitettavuus-késitteen on katsottu sisdltivdn sekd identtisyyssuojan ettd suojan
sekaannusvaaran perusteella. Esimerkiksi Pakarinen on katsonut, ettd vaikka Suomen
tavaramerkkilain sdddoksid ei tavaramerkkidirektiivin harmonisoinnin johdosta muutettu
sekoitettavuuden osalta, on késitteiden jo lahtdkohtaisesti katsottava olevan yhdenmukaisia, koska
direktiivin kyseinen kohta on siltd osin edellyttinyt kansallisten sdddosten taydellistd
harmonisointia.”” Asiasta on kuitenkin oltu my&s eri mieltd ja uuteen tavaramerkkilakiin onkin

suositettu terminologian yhdenmukaistamista selkeyden vuoksi.

Ty6- ja elinkeinoministerion alainen tavaramerkkityoryhméd on esittinyt muistiossa tavaramerkkilain
uudistamisesta, ettd tavaramerkkilaissa tulisi selkeyden vuoksi kéyttdd direktiivin mukaista termié
sekaannusvaara. Suosituksissa esitettiin myds, ettd kansalliseen lakiin liséttdisiin direktiivid vastaava
pykald yksinoikeuden sisdllostd, jossa on erillinen sddnnds siitd, ettei ndyttdd sekaannusvaarasta
edellytetd, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Lakiin tulisi myds siséllyttdd maininta siitd, ettd
sekaannusvaara pitdd sisdllddn vaaran merkkien vélisestd mielleyhtyméstd. Assosiaatiovaara olisi siis

yksi tekiji kokonaisarvioinnin osana, mutta ei ratkaiseva tekiji sellaisenaan.'"’

%8 pakarinen 20064, s. 49.
% Pakarinen 20064, s. 49.
100 N Tuistio tavaramerkkilain uudistamisesa s. 47 - 48.
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3.1.2 Laajennettu tavaramerkkisuoja

Kun merkkié kdytetdén tavaroissa tai palveluissa, jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, eivit edelld mainitut sddnnokset voi tulla sovellettaviksi. Talloin
suojaa voi saada ainoastaan, mikéli tavaramerkkilain 6.2 §:n ja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2
kohdan laajennetun tavaramerkkisuojan edellytykset tiyttyvit.'’' Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan

2 kohta kuuluu siis seuraavasti:

“Jasenvaltio voi my0s sddtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan
elinkeinotoiminnassa kéyttaiméstd merkkié, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka
tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu téssd jdsenvaltiossa ja
merkin aiheeton kdyttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi

kayttdmisti taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Kaikki jdsenvaltiot ovat ottaneet laajennetun tavaramerkkisuojan kéyttoon kansallisessa
lainsdddannossdédn, vaikka se onkin direktiivin mukaan niille vapaaehtoista. Jos ja kun laajennettu
suoja on omaksuttu, tulee sitd antaa 5 artiklan 2 kohdan edellyttimdssd laajuudessa —
valintamahdollisuus liittyy siis vain siihen, otetaanko laajennettu suoja kdyttdon, mutta ei sen

sisiltoon. %2

Suomen tavaramerkkilain 6.2 §:n sddnnds vastaa pitkélti direktiivin mukaista tilannetta laajalti
tunnettujen merkkien osalta, mutta toisin kuin direktiivissd, TMerkkiL:ssa tulee sekoitettavuus
tarkasteltavaksi tdssikin yhteydessi.'”’ Pihlajarinteen mukaan kyseinen viittaus sekoitettavuuteen
tulisi poistaa lainkohdasta, silli se ei vastaa tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa eikd EUT:n

1% Uuteen tavaramerkkilakiin onkin suositettu,

tulkintaa laajennetun tavaramerkkisuojan sisallosta.
ettd kyseinen edellytys sekoitettavuudesta poistetaan ja suojan saamisen edellytykset selkeytettdisiin

direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa vastaaviksi.'®

' pihlajarinne 2010, s. 36.

192 pihlajarinne 2010, s. 37 ja asia C-408/01 Adidas Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.,
kohta 20.

193 Haarmann 2014, s. 359.

1% pihlajarinne 2009, s. 128.

195 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 49.
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Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen laajennetun tavaramerkkisuojan on katsottu
EUT:n ennakkoratkaisun C-292/00 (Davidoff)'"® mukaan koskevan my®s tilanteita, joissa kyseiset
tavarat ovat identtisié tai samankaltaisia. Tdlloin laajennettu tavaramerkkisuoja koskisi siis kaikkia
tilanteita, joissa on kisilld laajalti tunnetun tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn
vahingoittaminen.'"” Tillainen laajennus sdznnoksen tulkintaan vaikuttaakin erittdin loogiselta.
Olisi erikoista, jos samojen tavaralajien ollessa kyseessd suoja olisi heikompi, kuin tilanteessa, jossa

tavarat eivit kilpaile keskendin.

Laajalti tunnetuista merkeistd on tehty Suomessa luettelo, jota Patentti- ja rekisterihallitus pitda yll4.
Merkki voidaan lisdtd luetteloon merkinhaltijan hakemuksesta, mutta tédllainen merkintd ei tuota
oikeusvaikutuksia — sen voidaan vain ndhda ilmaisevan viranomaisen késityksen merkin pitdmisesta

laajalti tunnettuna. '*®

Rekisteriin pddsemisen edellytyksend on osoitettava ndyttdd merkin
tunnettuudesta. Téllaisia tapoja ovat esimerkiksi markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset,

merkin kiyton intensiivisyys, kesto sekd maantieteellinen laajuus.'®

3.1.3 Yksinoikeuden rajoitusten saantelysta

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohta sisdltid nimenomaisen sddnnoksen rajoituksista
tavaramerkkiin. Suomen tavaramerkkilaissa téllaista sddnnoOstd ei vield toistaiseksi ole. Direktiivin

sadnnoksen mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttdmastd elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeddn tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrdé, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita

tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintdja,

c) tavaramerkkid, milloin sen kidyttdminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti
lisdtarvikkeiden tai varaosien, kdyttotarkoituksen osoittamiseksi, jos hén kéyttdd niitd hyvéa

litketapaa noudattaen.

1% Asia C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid SA

17 Pihlajarinne 2014, s. 153.

1% Haarmann 2014, s. 358.

19 patentti- ja rekisterihallitus 2011, kohdassa “Luetteloon ottamisen...” .
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Témai sddnndskohta onkin erityisen tirked tutkielman kannalta. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentdva,
joten EUT:n tulkintoja sdénnoksistd onkin syyté tarkastella ldhemmin. Voidaan my0s katsoa, ettd
direktiivissd mainitut tilanteet ovat sellaisia, joissa tulkintaongelmia ei vilttimattd esiinny

paljoakaan.

Tavaramerkkilain 4.2 §:n voidaan myds katsoa muodostavan poikkeuksen merkin haltijan
yksinoikeuteen kéyttdd tunnustaan vain omassa markkinoinnissaan. Tdmi tulee siis kyseeseen
esimerkiksi juuri varaosien tai lisitarvikkeiden kdyton kohdalla. Sddnndksen tulkintaa tarkastellaan

ldhemmin luvussa 6.3.

3.2 Kansainvalisen tason sdantelysta

3.2.1 Pariisin yleissopimus minimisuojan maarittajana

Tavaramerkkisuojan laajuutta tarkastellessa on kansallisen sddntelyn liséksi tarpeen taustoittaa, mité
suojasta on sdddetty kansainviliselld tasolla. Immateriaalioikeuksien voidaan katsoa olevan
perinteisesti kansainvédlinen oikeudenala, koska niitd on suojattu jo pitkddn kansainvilisten

teollisoikeudellisten sopimusten avulla. '

Tarkeimmét ndistd tunnusmerkkejd kansainvalisesti
suojaavista valtioiden vilisisti konventioista ovat Pariisin sopimus sekd TRIPS-sopimus.'"
Kansainvilinen sopimus voi velvoittaa valtiolta tiettyd suojan tasoa, vaikka aineettomien oikeuksien

suoja médrdytyykin loppujen lopuksi kansallisen lain mukaan. ''?

Tdhdn periaatteeseen luo
merkittdvan poikkeuksen ylikansallisen luonteen omaava yhteison tavaramerkkijirjestelmi, jota

kisitellaan tarkemmin luvussa 4.2.1.

Merkittivimpané kansainvéalisend sopimuksena voidaan siis pitdd Pariisin yleissopimusta (SopS n:o
43/1975) vuodelta 1883, joka on tarkistettu viimeksi Tukholmassa vuonna 1967. Se suojaa
teollisoikeudet kansainvélisesti, miké ei tarkoita varsinaista kansainvélistd suojajirjestelméiéd vaan

sitd, ettd sopimusvaltiot ovat velvoitettuja noudattamaan niin sanotun minimisuojan ja toisista

"% pihlajarinne 2014, s. 18.
" Oesch 2010, s. 29.
2 0esch 2010, s. 31.
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valtioista perdisin olevien oikeuksien kunnioittamisen periaatteita.'"> Sopimusvaltiot voivat myos
suojaa hakiessaan kiyttdd hyvéksi konventioprioriteettia, jolloin esimerkiksi tavaramerkkisuojaa
yhdessd sopimusvaltiossa hakenut voi kuuden kuukauden kuluessa hakea suojaa muissa
sopimusvaltioissa ensimméisen hakemuksen etuoikeudella.''* Pariisin konventiota on ollut tarkoitus
uudistaa, mutta muutokset ovat osoittautuneet hankaliksi viime vuosikymmenind muun muassa sen
vuoksi, ettd sopimusmaita on runsaasti ja niilld on ollut eridvid intressejd. Esimerkiksi

kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden néikokohdat on nihty vastakkaisina.'"

Pariisin sopimukselle on pédédsdéntdisesti ominaista territorialiteettiperiaate, eli muissa maissa
suojattujen teollisoikeuksien vaikutukset eivdt ulotu toiseen liittomaahan. Tunnusmerkkioikeuden

kohdalla voidaan kuitenkin nojautua pitkélti rajoitetulle universaliteettiperiaatteelle, jota ilmentda

mm. Pariisin sopimuksen 6bis artikla:''®

1. Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsddddnté sen sallii, tai asianomistajan
vaatimuksesta epddmddn tai julistamaan mitdttomdksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin
rekisteréinnin ja kieltdmddn sen kdyton, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jdljitelmd
tai kddnnds toisesta merkistd, jonka asianomainen rekisterointi- tai kdyttomaan viranomainen
katsoo olevan siind maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilélle, jolla on oikeus saada hyvikseen
tdstd yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitd kéytettdvin samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa.
Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tdillaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai

siihen sekoitettavissa oleva jdljitelmd.

2. Kanteen nostamiseksi sanotunlaisen rekisteroinnin mitdttomdksi julistamiseksi on varattava
vihintddn viiden vuoden aika rekisterointipdivistd. Liittomailla on oikeus mddrdtd aika, jonka

kuluessa merkin kdyton kieltdmistd on vaadittava.

3. Mitattomdksi  julistamista koskevan kanteen tai kdytén kieltimistd koskevan vaatimuksen
esittaminen eivdt ole mddrdaikaan sidottuja, jos rekisterdinti on tapahtunut tai merkkid on kdytetty

vilpillisessd mielessd.

Artiklalla pyritin tavallaan estimién tavaramerkkien “varkaudet” kansainvilisilla markkinoilla.'"’
Saddnnoksen soveltamisala rajoittuu yhtdaltd yleisesti tunnettuihin ja toisaalta samoihin tai

samankaltaisiin tavaroihin. Huomioitavaa on se, ettd tdsséd artiklassa “yleisesti tunnettu” tarkoittaa

3 Oesch 2010, s. 29 seki alaviite.

' Pihlajarinne 2014, s. 19 - 20.

15 Oesch 2010, s. 29 - 30.

"1 evin 2004, s. 347 ja Oesch 2010, s. 34.
"7 Levin 2004 s. 347 ja Oesch s. 35.
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vain sitd, ettd merkki on tunnettu liikketoiminnassa tai kaupankdynnissé yrityksen tunnuksena. Se ei
siis tarkoita samaa, kuin niin sanottu laajalti tunnettu merkki. Artiklan soveltumisala voidaankin
ndhdé rajoittuneempana kuin useimmiten kansallisessa oikeudessa, jossa tunnetun merkin suoja voi

ulottua myds kilpailurelaation ulkopuolelle.''®

3.2.2 TRIPS-sopimuksen maaraykset

TRIPS-sopimus eli sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista
(sopimussarja n:o 5/1995 liite 1 C) on nostanut immateriaalioikeuksien suojan uudelle tasolle
kansainvilisessd mielessd. Sopimus tehtiin Marrakeshissa vuonna 1994 Maailman kauppajirjeston
(World Trade Organisation) perustamis- ja liitdnndistoimien yhteydessd. TRIPS-sopimus pyrkii
takaamaan aiempaa tehokkaampia suojan toteuttamisen keinoja ja muita immateriaalioikeuksien
suojan vahvennuksia. Sopimuksen taustalla voidaan erityisesti pitdd teollisuusmaiden
tyytymittomyyttd sithen, ettd niiden suojattuja merkkejd kéytettiin laajamittaisesti hyviksi,

esimerkiksi tavaramerkki- ja tekijanoikeuspiratismin muodossa.'"”

Esimerkiksi Aasian markkinoilla on tavaramerkkirekisterdintien hakeminen vilpillisessé tarkoituksessa
valitettavan yleinen ilmid. Téllaisen “tavaramerkkitrollauksen” uhriksi on joutunut muun muassa
kenkdsuunnittelija Minna Parikka, joka on kdynyt jo puolitoista vuotta oikeustaistelua omaa nimedin
kantavasta tuotemerkistd. Kiinalainen yritys, joka ei edes valmista kenkid, oli rekisterdinyt
tavaramerkin Minna Parikka jo vuonna 2007, ennen kuin suunnittelija itse oli siirtynyt Aasian
markkinoille."*’ Kiinassa padsdantond on niin sanottu first to file —malli eli ensimmdiseni rekisterdintii
hakevalla on vahvempi oikeus. Vuonna 2014 Kiinan tavaramerkkilainsdddéntd on uudistunut, ja

mukaan on otettu sdinndksia “vilpillisen mielen" hakemuksien kumoamisesta.'>'

TRIPS-sopimuksella onkin onnistuttu luomaan aiempaa konkreettisempia oikeudellisia vilineitd
kansallisiin lakeihin torjumaan immateriaalioikeuksien hyvaksikdyttdd, esimerkiksi sanktioiden
muodossa. Se on tuonut myds aiempien keskeisten periaatteiden lisdksi valtioiden viliseksi
velvoitteeksi suosituimmuuskohtelun (most favoured nation). Tdméd merkitsee sitd, ettd valtion
antaessa jonkun sopimusvaltion kansalaiselle tietyn edun, on etu annettava muillekin sopimuksen

hyviksyneille maille, jolloin sopimusvaltiot eivit padse suosimaan tiettyd maata tai maaryhmaa.'>

8 Oesch 2010 s. 35 - 36.

"9 HE 296/1994 vp. ja Oesch 2010, s. 30.
120 Takala 2015.

121 Nieminen 2015.

122 Oesch 2010, s. 31.
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Kansallisten tuomioistuinten tulee yhteison oikeuden nojalla soveltaa kansallisia oikeussddntdjaian
mahdollisimman pitkélle sopimuksen asianomaisten madrdysten sanamuotoa ja tarkoitusta

noudattaen, vaikka sopimuksen maréyksilli ei olekaan niin sanottua valitonti oikeusvaikutusta.'>’

TRIPS-sopimuksen 16 artiklan kohdat 2 ja 3 liittyvét Pariisin sopimuksen 6bis artiklaan ja
merkitsevit sen soveltamisalan laajennusta. Kohdista ensimmaéisessd on my0s tismennys tunnetun
tavaramerkin mairitelméén. Sen mukaan tavaramerkin tunnettuutta ratkaistaessa on huomioitava
kohderyhmin tietoisuus tavaramerkistd, mihin sisdltyy jisenmaassa myynninedistdmisen tuloksena
saavutettu tietoisuus merkistd. Merkin kayttd ei siis ole ratkaisevaa, vaan ainoastaan se, kuinka

tunnettu tavaramerkki on jisenmaassa.'**

TRIPS-sopimuksen 17 artiklan mukaan “jdsenet voivat sdédtdd rajoitetuista poikkeuksista
tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien kisitteiden kayttd lojaalilla tavalla
edellyttiden, ettd sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien
osapuolien oikeutetun edun”. Jdsenvaltiot voivat siis artiklan mukaan tehdd rajattuja poikkeuksia
tavaramerkkisuojaan, mutta ehtona niille on, ettd merkin haltijan ja muiden tahojen perustellut
intressit otetaan huomioon.'*> Témin voidaan siis néhdi olevan kansainvilinen “ohjenuora”, kun

yksinoikeuksien rajoitukset tulevat tarkasteluun.

3.2.3 Muita normistoja

Muuttuvat kansainvéliset markkinat, etenkin teknis-taloudellisen kehityksen tuomat haasteet, ovat
luoneet tarpeita perinteisid konventioita nopeammin reagoiville kansainvilisille normeille.
Téllaisilla niin sanotuilla soft law -normeilla, joilta puuttuu virallinen velvoittava oikeudellinen
asema, on pyritty tyydyttdmdin kansainvilistd normien muutostarvetta. Immateriaalioikeuden alalla
tillaisia normeja edustavat esimerkiksi WIPO:n (World Intellectual Property Rights)

126 Quositusten tarkoitus on siis antaa

asiatuntijakomitean valmistelemat suositukset.
arviointiperusteita ja ohjeita niiden kohteena olevien kysymysten ratkaisutilanteissa. Vaikka soft
law -normeilla ei ole sopimusten kaltaista sitovuutta ja siten suoranaista harmonisointi-

mahdollisuutta, on huomattava, ettd niitd noudattamattomiin maihin kohdistuu yleensé poliittista

123 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 14. Ks. esim. EUT ratkaisu C-245/2 Anheuser-Busch Inc, kohta 54

jass.

124 Jokitaipale 2000, s. 87 - 88. Ks. my6s Kur, Anette: Trips und das Markenrecht GRUR Int 1994 s. 994,
'2 pihlajarinne 2010, s. 27.

126 pihlajarinne 2014, s. 21.
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painetta.'?’

WIPO:n suosituksessa yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojasta (Joint Recommendation
concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, 20-29.9.1999) maiiritelldin
tekijoitd, joiden kautta arvioidaan merkin yleisesti tunnettuutta. Nditd ovat muun muassa merkin
tunnettuus kohdepiirissdin, sen kdyton kesto, laajuus sekd maantieteellinen alue. Painoarvoa saavat
my0Os esimerkiksi merkin markkina-asemaa heijastelevat toteutuneet rekisterdinnit tai

menestykselliset toimenpiteet suojan saamiseen taloudellisen arvon lisdksi.'*®

WIPO on myoskin antanut suosituksen tunnusmerkkioikeuksien suojasta internetissd (Joint
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property
Rights in Signs on the Internet, 10.3.2001), jonka tarve on vain kasvanut teknologian kehittyessé.
Muista uudentyyppisistd normistoista voidaan mainita muun muassa URDP-ratkaisusddnnosto
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) liittyen verkkotunnusten rekisterdintiin.'*
Téssd tutkielmassa ei kuitenkaan laajuuden vuoksi paneuduta sinéinsd erittdin ajankohtaiseen ja
mielenkiintoiseen aiheeseen eli tunnusmerkkien kayttoon digitaalisessa kiyttoymparistossd, silld se

voi poiketa paljonkin perinteisesti tavaramerkin kaytostd elinkeinotoiminnassa.'*

3.3 Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala tavaramerkkisdéantelyn

ulkopuolella

Tavaramerkin kayttdd elinkeintoiminnassa sdddelldin my6s markkinaoikeudellisilla sdadadoksillé.
Kyseeseen tulevat siis 1&hinnd sopimatonta menettelyé elinkeinotoiminnassa sekd kuluttajansuojaa
koskevat siadokset.'’! Kansainviliselld tasolla on vilpillisti kilpailua pyritty ehkiiseméin jo
vuonna 1900, jolloin Pariisin sopimukseen liséttiin vilpillisen kilpailun ehkédisemistd koskeva 10 bis
artikla. Suomen laki vilpillisen kilpailun ehkéisemiseksi (34/1930) annettiin vasta kolmekymmenta
vuotta myShemmin. Kyseinen vilpillistd kilpailua koskeva laki on kuitenkin korvattu

kuluttajansuojalain sddtdmisen jilkeen lailla sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa

"2 Pihlajarinne 2014, s. 21 - 22.

128 Oesch 2010, s. 36.

12 pihlajarinne 2014, s. 21 - 22.

" Tunnusmerkkien suojasta internetissi ovat kirjoittaneet esim. Pihlajarinne 2009 (viitdskirja) sekd Vainikka 2011,
"*! Pakarinen 2006b, s. 74.
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(22.12.1978/1061, mydh. SopMenL)."*?

Toisen tavaramerkkid on sallittua kéyttdd vertailevassa markkinoinnissa tietyin edellytyksin.
Vertailevasta markkinoinnista sdddetdéin laissa sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa
seki EU:n harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevassa direktiivissi (2006/114)",
SopMenL:n 2 a §:n 1 momentin sekd harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin
2 artiklan 2c¢ kohdan mukaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epasuorasti tunnistaa kilpailija tai

kilpailijan markkinoima hyddyke, voidaan pitdi vertailevana markkinointina.

SopMenL:n kyseinen sddnnds on tullut voimaan vuonna 2008, jolloin vertailevaa markkinointia
koskevat sdadokset siirrettiin kuluttajansuojalaista (20.1.1978/38, myoh. KSL) SopMenL:iin niiltd
osin, kuin siintely kosketti enemmin elinkeinonharjoittajan kuin kuluttajan roolia."** Aiemmin
KSL 2 luvun 4a §:ssé on ollut vertailevaa mainontaa koskeva sddnnos, johon SopMenL 2.3 §:sséd on
ollut viittaus. Ennen nimenomaista sdédnnosti vertailevaan markkinointiin sovellettiin SopMenL:n

1-2 §:44 kun kyse on ollut elinkeinonharjoittajien vilisestd suhteesta.'>

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 4 artiklan mukaisesti vertaileva

mainonta on sallittua seuraavissa tilanteissa:

1. Se ei ole harhaanjohtavaa;

2. Siind verrataan samoja tarpeita tyydyttdvid tai samaan tarkoitukseen aiottuja tavaroita tai
palveluja;

3. siind vertaillaan puolueettomasti nédiden tavaroiden tai palvelujen yhtd tai useampaa
olennaista, merkityksellistd, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirretté, joihin voi kuulua
myos hinta;

4. siind ei véhitelld tai panetella kilpailijan tavaramerkkid, kauppanimed, muuta erottavaa
tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

5. alkuperdnimitykselld varustettujen tuotteiden osalta vertailu kohdistuu kussakin tapauksessa

tuotteisiin, joiden nimitys on sama;

1*2 Pakarinen 2006b, s. 75.

133 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 piivini joulukuuta 2006 , harhaanjohtavasta
ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto). Direktiivilld 2006/114 on kumottu ja kodifioitu direktiivi
harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 84/450 siihen tehtyine muutoksineen.

“YHE 32/2008, s. 14.

13 Pihlajarinne 2010, s. 223.
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6. siind ei kiytetd epdoikeutetusti hyviksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai
muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperénimitysta;

7. siind ei esitetd tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jdljitelmind tai
toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kaupallinen nimi;

8. siind ei aiheuteta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa mainostajan ja kilpailijan
vélilld tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten, muiden erottavien

tunnusten, tavaroiden tai palvelujen vililla.

SopMenL:n 2 a §:n sddnndkset sallitusta vertailevasta markkinoinnista ovat pitkilti yhdenmukaisia

direktiivin sddnndsten kanssa, joten niité ei ole syytd avata tdssé erikseen.

Edelld mainitun lainsdéddédnnon lisdksi elinkeinonharjoittaja voi myos pyytdd Keskuskauppakamarin
litkketapalautakunnalta arviota siitd, onko jokin menettely SopMenL:n vastaista. Liiketapalautakunta
lukeutuu osaksi elinkeinoeldmén itsesddtelyd eikd sen pditoksid voida pakolla laittaa tdytdntoon. On

kuitenkin tavanomaista, etti sopimattomaksi katsotuksi menettelysti useimmiten luovutaan.'*®

3.4 Tavaramerkkisuojan laajuuden lahté6kohdista

3.4.1 Suoja-ala merkin haltijan nakdokulmasta

Tavaramerkit voidaan ndhdé yritysten tdrkednd kilpailuvdlineend. Merkkiin tehtyjen investointien
vuoksi elinkeinonharjoittajan intressissd on tietenkin, ettd hyoty merkille saadusta lisdarvosta sdilyy
hinell itsellddn siten, etteivit kilpailijat pysty hyddyntimidn titd merkin liikearvoa'’. Myos
kilpailumekanismin toimivuus edellyttdd, ettd toiminnasta aiheutuva hyoty tulee juuri toimintaa
harjoittavan yrityksen hyvéksi. Mikali merkkeja ei yksilditdisi markkinoilla, kenenkéén intressissé

ei olisi tehdi parempia tuotteita kuin muut tekevit."®

Kilpailevat yritykset voivat yrittdd hyotyd markkinoilla jo tunnetun merkin markkinointiin tehdyisté

panostuksista valitsemalla pitkdlti samanlaisia elementtejd sisaltavid merkkejd, mikéli lain mukaan

136 pakarinen 2006b, s. 76.
137 pakarinen 2006b, s. 19.
138 Rissanen 1978, s. 173 - 174.
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hyvin samankaltaisten merkkien kaytto sallitaan eli suoja-ala pidetdén kapeana. Kilpailija voisi siis
taten kdyttdd hyvéksi toisen elinkeinonharjoittajan vahvan ja tunnetun merkin imagoa kulkemalla
tamin “vanavedessd”. Elinkeinonharjoittajan kannalta suoja-alan arvioinnissa on siis kyse
kiytannossd siitd, pystyyko tdméd saamaan itse maksimaalisen hyddyn tavaramerkkid koskevaan
markkinointiin tekemistddn investoinneista vai pddsevitkd Kkilpailijat mahdollisesti hydtymédin

tehdyistd panostuksista.'>

3.4.2 Suojan laajuuden kilpailulliset vaikutukset

Kuten edelld on todettu, tavaramerkkien suojaus ja juurikin mahdollisimman laaja sellainen on
merkin haltijoiden intressissd. Markkinoilla on kuitenkin muitakin toimijoita, joiden intressissid on
harjoittaa liiketoimintaa ja edistdd myyntidin omien tavaramerkkiensd avulla. Yhden toimijan
saama laaja yksinoikeus tiettyyn merkkiin rajoittaa automaattisesti muiden mahdollisuuksia toimia

markkinoilla. Seuraavassa tarkastellaan siis tavaramerkin vaikutuksia kilpailuun.

Taloustieteen ndkokulmasta tavaramerkit voivat muodostaa tietynlaisen monopolin. Muun muassa
yhdysvaltalaisen Harvardin-koulukunnan edustajat ovat jo 1930-luvulla painottaneet taloustieteen
ndkokulmaa tavaramerkkien kilpailullisesti epdedullisista vaikutuksista. Keskusteluissa on esitetty
esimerkiksi vdite, ettd tietyn standardisoidun tuotteen onnistuneella differoinnilla, eli ndennéisten
erojen luomisella, ja merkkitavarauskollisuuden saavuttamisella tavaroiden tuottaja voi eristda
tuotteen kilpailulta ja ndin ollen pystytddn luomaan keinotekoisia esteitd markkinoille tulolle.
Tilloin kyseessd on siis negatiivinen monopoli. '*" Tavaramerkin suoja-ala tulisi Harvardin
edustajien mukaan pitdd kapeana, jotta kilpailijoilla olisi muun muassa mahdollisuus tuoda

markkinoille edullisempia tuotevaihtoehtoja.'*'

Niékemyksen mukaan kilpailijoiden pitdisi siis saada
mahdollisimman vapaasti hyodyntdd toisten merkkien kanssa samankaltaisia elementtejé
markkinoinnissaan.'** Laajan merkkisuojan voidaan lisiksi nihdd vaikeuttavan uusien tuotteiden

markkinoille tuloa siten, etti kiytettivissi olevien vetovoimaisten tunnusten valikoima pienenee.'*

Kun markkinoille tulee uusi suuret resurssit omaava kilpailija, on havaittu, ettd kaikkien

markkinaosapuolten markkinointikustannukset nousevat. Monikansallisten yritysten markkinoille

139 pakarinen 2006b, s. 19.
0 McClure 1979, s. 330.
1 palm 2002, s. 40 - 41.
2 palm 2002, s. 35.

3 palm 2002, s. 33.
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tulon voidaankin sanoa koventaneen kilpailua.'** On siis huomioitava, ettd koveneva kilpailu ei
tallaisessa tapauksessa vilttimattd johdakaan kuluttajahintojen alenemiseen juuri kohonneiden
markkinointikustannusten vuoksi. Osaltaan uusien tuotemerkkien markkinoille tuloa on
vaikeuttanut myds véhittdiskaupan ketjuuntuminen — valmistajalta tai maahantuojalta saatetaan
edellyttdd yhd suurempia panostuksia markkinointiin, jotta tuote hyviaksyttdisiin kaupan
valikoimiin.'* T#lldin yritykset joutuvat valitettavasti eri asemaan riippuen mahdollisuuksista
panostaa mainontaan ja markkinointiin. Kilpailun ei siten voida aina katsoa olevan niink&dn
riippuvainen tuotteiden tosiasiallisista ominaisuuksista, kuten hyvistd laadusta, vaan panostukset

ndkyvyyteen ndyttivit saavan enemméin painoarvoa.

Immateriaalioikeuksien luomat yksinoikeudet on katsottu poikkeuksena kilpailun vapauden
padsddntoon myos mahdollisesti sen vuoksi, ettd kilpailumekanismin toimintaedellytyksiin kuuluu
nimenomaan jokaisen yrityksen vapaus osallistua tuotantoprosessiin ja valita siind
menettelytapansa, yrityksen vapaus etsid asiakkaita sekd asiakkaan vapaus tehdd oma valintansa.
Tunnettu tavaramerkki onkin voitu ndhdé rajoittavana tekijdnd asiakkaan mahdollisuuteen tehda

. 146
oma valintansa.

Vastakkaista ndkokulmaa taloustieteissd edustaa puolestaan Chicagon-koulukunta, joka puoltaa
merkinhaltijan intressien laajaa suojausta. Tavaramerkilld suojataan sitd kilpailuetua, jonka
merkinhaltija on saavuttanut onnistuneella markkinoilla ja panostuksillaan siithen. Mahdollinen
monopoliasema ndhdédén siis positiivisena asiana. Chicagon-koulukunnan mukaan merkkien laaja
jdljittely voi johtaa niiden markkinointiarvon ansiottomaan hyddyntdmiseen (free-riding) ja

vesittymiseen (dilution).'*’

Myo6s Oker-Blom toteaa, ettd vaikka investointien vaikutuksesta hinnat
todenndkoisesti nousevatkin, voidaan positiivisena nidhdd se, ettd tdmd voi puolestaan johtaa

suurempiin panostuksiin tutkimusten ja tuotekehittelyjen osalta.'*®

"4 Esimerkiksi kun Procter & Gamble toi Saksan markkinoille terveyssidemerkin “Always”, kohosivat alan

markkinointikustannukset kaksin- ellei jopa kolminkertaisiksi. Nousu ei siis johtunut vain lanseeraavan yrityksen
mainoskampanjasta, (joka itse asiassa kustansi enemmén kuin tuotteesta saadut myyntitulot ensimmiisend vuonna
yhteensd), vaan muidenkin alan toimijoiden oli panostettava markkinointiin séilyttddkseen markkinaosuutensa. SOU
2001:26, s. 142 seka alaviite.

> Pakarinen 2006, s. 22 - 23.

146 Rissanen 1978, s. 176.

7 palm 2002, s. 41.

¥ Oker-Blom 2011, s. 156.
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3.4.3 Tavaramerkit kuluttajien kannalta

Yhdysvaltalaisen tavaramerkkioikeuden pohjana voidaan pitdd ajatusta siitd, ettd kuluttajia tulee
suojata sekaannusvaaralta (likelihood of confusion). Tavaramerkin ensisijainen etu kuluttajille
olisikin juuri etsintd- ja ostopditdskustannusten (search costs) alentuminen, kun niiden ei tarvitsisi
kuluttaa aikaa tuotteiden vertailuun — tunnetun tavaramerkin voi kuluttuja 16ytéd helposti kaupan

hyllyltd. '+

Kuluttajan ostopddtostd helpottavat aiemmat kokemukset tuotteista — positiiviset
kokemukset tietyistd tavaramerkeistd ovat omiaan luomaan merkkiuskollisuutta. Tunnetuilta
tavaramerkeiltd odotetaankin samantasoista laatua kuin on aiemmin koettu, muutoin jo saavutettu

merkkiuskollisuus voi kadota.

Tavaramerkit voidaankin n&hdd olevan informaation antajan ominaisuudessa, kun valinta eri
tuotteiden vililld tehdddn nopeammaksi ja helpommaksi. Ostaja voi siis tehdd valinnan tuotteen
ominaisuuksiin perustuen. Tavaramerkkien on katsottukin korjaavan erdélld lailla tiedon
epasymmetriaa — kun myyjin tietoisuus tavaran laadusta on suurempi kuin ostajan, voi
tavaramerkki auttaa kuluttajaa valitsemaan haluamansa laatuisen tuotteen. Toisaalta on myds
korostettu, ettd tiedon antaminen tulee erottaa tavaramerkkien vaikutuksesta taivutella ja suostutella
kuluttajia."”® Tavaramerkit eivit myoskédn sellaisenaan viliti suoraa informaatiota esimerkiksi
tavaran laadusta tai todellisesta alkuperéstd, vaan informaation tarjoaminen liittyy kohderyhmin
aikaisempiin kokemuksiin samaisen merkin tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta, joita se

hyodyntid ostopaitosti tehdessdzn. !

Tavaramerkkien voidaan ndhdd olevan myds tietylld tapaa kuluttajien vallankdyton vilineitd, silld
merkkeihin liittyvét arvot ja mielikuvat ohjaavat paljon kulutuskayttdytymistd. Tiettyd merkkid on
esimerkiksi helppo boikotoida, jos valistunut kohdeyleiso saa tietoa vaikkapa sen takana olevan
yrityksen eettisesti arveluttavista toimintatavoista. Tavaramerkin tulee téllaisessa tilanteessa voida

vilittdd myos kriittistd informaatiota.'>*

Kuluttajien kannalta tavaramerkkeihin siis siséltyy sekd negatiivisia ettd positiivisia ominaisuuksia.

Merkit voivat juuri helpottaa ja nopeuttaa kuluttajien valintoja, mutta toisaalta investoinnit

' Landes — Posner 1987, s. 232.

10 pihlajarinne 2010, s. 73 alaviitteineen.
! Pihlajarinne 2010, s. 73 - 74.

152 Ks. Pakarinen 2006, s. 24, 26.
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merkkeihin ja markkinointiin ndkyvdt vidistdméttd hintojen nousussa. My0s tuotteiden
keinotekoinen erilaistaminen saattaa tehdd tuotteiden vélisten tosiasiallisten laatuerojen

S . 153
havainnoimisesta vaikeampaa.

3.4.4 Eri intressien tasapainottelusta

Tavaramerkkioikeudessa maédritelldén liiketoimintaan, kilpailuun ja markkinointiin liittyvid
sallittuja ja ei-sallittuja keinoja. Siten tavaramerkin oikeudenhaltijoilla ei voi ldhtokohtaisesti olla
olemassa yhtd selkedd yhteistd intressid. Kun tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa méairitelldin, on
kyse aina kahden elinkeinonharjoittajan vélisestd ristiriidasta — toki samalla voi olla kyse seikoista,

joihin liittyy myds yleisempi intressi, kuten kilpailun ohjaustavoite."**

Tavaramerkkisuojan laajuus ja sen vaikutus kilpailuun jakaa edelleen mielipiteitd. Perinteistd
tavaramerkkisuojaa on kritisoitu liian kapeasta katsantokannasta suoja-alan kattaessa vain
tavaramerkin alkuperd- ja erottamistehtdvin. Mikéli loukkauksen kriteeriksi asetetaan vain se,
kuinka merkin anonyymi alkuperd ymmaérretdéin kohdepiirissd, saattaa merkin varallisuus-
oikeudellinen arvo ja sen luoma tavaramerkkiuskollisuus joutua hyvéksikdytetyksi markkinoilla

muiden toimijoiden kiyttiessd samankaltaisia merkkeja. >

Nykyédédn vallitseva ajattelutapa
ndyttddkin korostavan tavaramerkille annettavaa laajaa suojaa, missd investoinnit ja merkin

itseisarvo painottuvat argumentteina.'>

Investointikeskeistd tavaramerkkisuojaa on puolestaan kritisoitu muun muassa silld, ettei merkin
itseisarvon suojaamisella ole sellaisia kilpailua tehostavia vaikutuksia, joita perinteiselld
sekoitettavuuteen liittyvélld suojaamisella on. Kilpailijoiden tulo markkinoille voidaan ndhda sitd
vaikeampana ja kalliimpana, mitd laajemmin huomio kiinnittyy merkin haltijan aseman

: : 157
suojelemiseen.

Tavaramerkkioikeudesta, kuten my0s esimerkiksi patenttioikeudesta, aiheutuu sosiaalisia

kustannuksia, toisin sanoen monopolikustannuksia. Tédllaisia ovat siis yrityksen toiminnasta toisille

153 Palm 2002, s. 33.

154 pakarinen 2006b, s. 19.

155 palm 2002, s. 31.

1 pihlajarinne 2010, s. 77 lihteineen.
157 palm 2002, s. 310.
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158

aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Laajentuvasta tavaramerkkisuojasta aiheutuu enemmaén

sosiaalisia kustannuksia muun muassa sen vuoksi, ettd my6s muiden kuin kilpailijoiden on néhtiva

enemmin vaivaa varoessaan loukkaamasta tavaramerkkioikeutta.'>’

Tavaramerkkisuojan laajuudesta paéstién tuskin koskaan yksimielisyyteen, silld kukin taho puoltaa
omien intressiensd etuja. Julkisasiamies Sharpstonin toteamus eri intressien tasapainottelusta

tapauksen C-252/07 (Intel) ratkaisuehdotuksessaan kiteyttdd osuvasti tilanteen haasteellisuuden:

”On kuuluisien tavaramerkkien haltijoiden erityisen edun mukaista luoda mahdollisimman laaja
suojavyohyke tavaramerkkiensd ympdérille, ja markkinoiden muiden toimijoiden edun mukaista on pitaa
tuo suojavydhyke mahdollisimman suppeana. Julkisen edun mukaista on tdllaisten paradoksaalisesti
herkkien tavaramerkkien suojaamisen ohella myds estdd johtavia elinkeinonharjoittajia — jotka yleisesti
ottaen omistavat tuollaiset tavaramerkit — kdyttdméstd vddrin mainittua suojaa muiden, heikompien
toimijoiden haitaksi. Tulkinnassa on mahdollisuuksien mukaan tavoiteltava oikeaa tasapainoa

mainittujen etujen vilille.”'®

1% pihlajarinne 2010, s. 72.

1% pihlajarinne 2010, s. 72 ja alaviite.

1% Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus tapauksessa C-252/07, Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd,
kohta 32.
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4 Tavaramerkkioikeuden kehityksesta

4.1 Suomen tavaramerkkioikeuden lahtokohdista

Varhaisin suomalainen tavaramerkkid koskeva laki on vuodelta 1889, jolloin annettiin asetus
tavaraleiman suojelemisesta. Tavaraleima-asetukseen tehtiin useita osittaisuudistuksia sen
voimassaoloaikana, esimerkiksi liittyminen Pariisin yleissopimukseen vuonna 1921 aiheutti
muutoksia asetukseen. Vuonna 1953 annetulla lailla otettiin tavaraleima-asetuksen piiriin myds
rekisterdimittomét merkit, jotka olivat alun perin saaneet rajoitettua suojaa vain rikoslain
sadnnoksin ja vuodesta 1930 ldhtien myds vilpillisen kilpailun ehkdisemiseksi annetun lain
sadnnoksin. Elinkeinoeldmén paineiden johdosta tavaramerkkilainsdddédnndssd toteutettiin
kokonaisuudistus uudella tavaramerkkilailla (10.1.1964/7), johon voimassa oleva tavaramerkkilaki

edelleen perustuu.'®!

Tavaramerkkilakiin on jouduttu tekemddn monia osauudistuksia kansainvalisistd sopimuksista
johtuen. Euroopan talousalueeseen liittyminen 1990-luvulla velvoitti Suomen harmonisoimaan
tavaramerkkilakinsa EU:n tavaramerkkidirektiivin pakottavien médrdysten mukaiseksi. Muutokset

saatettiin voimaan lailla 25.1.1993/39, mikd tapahtui siis jo ennen Suomen EU-jdsenyytti.'®*

Tavaramerkkien suojaamista on perinteisesti arvioitu ensisijaisesti kansallisella tasolla.
Kansainviliset sopimukset ovat tavanomaisesti luoneet raamit kansalliselle lainsdddannolle
immateriaalioikeuden alalla, mutta sddntelyn tulkinta péitetddn lopulta kansallisesti. Palmin
mukaan tulkinnassa voidaan yleensd nihdé olleen havaittavissa niitd elinkeinopoliittisia linjauksia,
jotka kussakin maassa ovat olleet oman teollisuuden kannalta toivottavia. Télloin luonnollisesti
sellaiset maat, joissa tavaramerkkejd hyodyntdvét yritykset ovat olleet tdrkedssd roolissa, ovat
suosineet laajempaa suojaa toisin kuin maat, joissa oman teollisuuden intressissd ei ole laaja

c 163
tavaramerkkisuoja.

Suomessa tavaramerkin suojaa on perinteisesti korostettu muiden mannereurooppalaisten maiden

mukaisesti. Ennen vuoden 1964 tavaramerkkilakia maassamme vallitsikin erittdin laaja

1! Salmi ym. 2008, s. 73 - 76.
12 Salmi ym. 2008, s. 76.
16 palm 2002, s. 113.
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merkinhaltijan suoja — merkin rekisterdinti oli voimassa “absoluuttisena immateriaalioikeutena”

164

ilman mainintoja tavaraluokituksista. Nykyédén kielto-oikeus rajoittuu tavanomaisesti

samanlajisiin tuotteisiin.

4.2 Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus

4.2.1 EU:n harmonisointitavoitteesta

Tavaramerkkioikeus on oikeudenalana pysynyt pitkdén etupdéssd kansallisena oikeutena, erityisesti
siitd syystd, ettd tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus littyy ldhtokohtaisesti vain tiettyyn
maantieteelliseen alueeseen (ferritoriaalinen oikeus).'® Raja on perinteisesti kulkenut kansallisia
rajoja pitkin, mikd on vaikeuttanut yhdentyvissd Euroopassa kansallisten tavaramerkkilakien ja
EY:n perustamissopimuksen'® kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien madrdysten

yhteensovittamista.'®’

Euroopan  unionin  neuvosto  sddti  vuonna 1988  ensimmdisen  jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddéntdjen ldhentdmistd koskevan direktiivin 89/104/ETY, josta siis nykydin
voimassa kodifioitu toisinto. Sen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa EU:n jdsenvaltioiden
tavaramerkkilait sellaisilta osin, jotka vélittomimmin vaikuttivat sisimarkkinoiden toimintaan. Sen
sijaan  jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon tdydellistd harmonisointia ei katsottu

tarpeelliseksi.'®®

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkki on osa sitd vidristyméttomén kilpailun
jérjestelmdd, jonka Iluomiseen ja ylldpitdmiseen perustamissopimus pyrkii. Tavaramerkki-
oikeudellinen yksinoikeus voidaan kuitenkin katsoa erddksi poikkeukseksi kilpailun vapauden
saannosti. "% Lainsdddantd, joka luo kansallisia yksinoikeuksia, on kylli sallittua, mutta sen

soveltamisessa on huomioitava, ettei tavaroiden vapaan liikkuvuuden tai kilpailunvapauden

' Hakulinen 1954, s. 25.

19 pakarinen 2006, s. 43.

1% Lissabonin sopimuksen voimaantulon jilkeen EY:n perustamissopimusta on muutettu, ja nimi on nykyéin sopimus
Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia méardyksié (entinen EY 28-30
artikla) ei muutettu, mutta ne numeroitiin uudelleen SEUT 34-36 artiklaksi.

17 Alanen 2002, s. 197 - 198.

1% Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 3. Perustelukappale; Salmi ym. 2008, s. 87 - 88.

19 Weckstrom 2005a, s. 700.
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periaatteita loukata tarpeettomasti.' * Perustamissopimuksen mukaan muun muuassa sellaiset kiellot
ja rajoitukset, jotka ovat perusteltuja "teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi”, ovat
sallittuja tavaroiden kansallisina vienti- ja tuontirajoituksina. Tdmédn sddnndskohdan ympérille
onkin muodostunut varsin laaja Euroopan unionin oikeuskdyténtd, jonka vaikutukset kansallisen

tason tavaramerkkioikeuteen ovat olleet merkittivii.'”!

Tavaramerkkioikeutta voidaan pitdd osana sitd lainsddddntdd, joka pyrkii sdédtelemédédn
markkinaosapuolten toimintaa médrittelemadlla sallittuja ja ei-sallittuja markkinointi- ja
kilpailukeinoja.'’* Rissasen mukaan tavaramerkkilaki omaa yleisesti ottaen kilpailua edistivin
vaikutuksen, silld sen avulla turvataan mahdollisuus yhden kilpailukeinon tehokkaaseen kéyttoon

edistien samalla menekkii. '

Huomiota on hyvd kiinnittdd sithen, ettd Suomessa
tavaramerkkidirektiivin sdénnokset saatettiin voimaan nimenomaan tavaramerkkilain sdénndsten
avulla, mutta erdissd muissa jasenvaltioissa tdmi toteutui markkinointia koskevan lainsdddannon
vilitykselld. Jasenmaissa markkinoinnin lainsdddéntd tunnusmerkkioikeudellisissa kysymyksissé

vaihtelee vielid huomattavasti.'”*

Samaan aikaan, kun tavaramerkkioikeuden kansallisia sdddoksid on harmonisoitu, on luotu myos
yhteison tavaramerkkiasetuksella'” tavaramerkkijirjestelmé, joka on koko unionin aluetta koskeva
monikansallinen yhteison tavaramerkki ja sithen liittyvd rekisterdintijérjestelmd. Myods sen
tarkoituksena on edistdd yhteison perustamissopimuksen tavoitteita.'’® Tillaisen koko EU:n alueella
voimassaolevan yhtendisten oikeuksien jdrjestelmdn luomista on perusteltu muun muassa myds

EU:n kilpailukyvyn parantamisella.'”’

Yhteison tavaramerkkid koskeva jirjestelmd luo yrityksille mahdollisuuden valmistaa ja myyda
tuotteitansa ja palveluitansa koko Euroopan unionin alueella. Tavaramerkkien suojaamisstrategiat
Euroopassa ovat jirjestelmén voimaantulon my&td muuttuneet huomattavasti, esimerkiksi valtio

178

valtiolta tehdyt suojaamiset ovat viahentyneet. "~ Yhteison tavaramerkkiéd koskevan lainsdédddnnon ei

ole tarkoitus syrjdyttdd kansallisia tavaramerkkijarjestelmid, vaan ne pysyvit rinnakkain

170 Mansala 2001, s. 16.

7! yon Troil 2012, s. 44.

172 pakarinen 2006a, s. 48.

173 Rissanen 1978, s. 149.

17* Weckstrom 2005a, s. 698 ja TemaNord 2002, s. 13.

17> Neuvoston asetus (EY) N:0 40/94, annettu 20 piivini joulukuuta 1993, yhteisén tavaramerkisti.
170 pakarinen 2006a, s. 44 ja Yhteison tavaramerkkia koskeva asetus.

77 Pihlajarinne 2014, s. 23.

178 Salmi ym. 2008, s. 97.
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voimassa. '”’ Lisdd pohdintaa kansallisten ja yhteison tavaramerkkijirjestelmien suhteesta

kappaleessa 5.3.3.

Kansallisen oikeuden ja yhteison oikeuden padmaddrdt eroavat toisistaan, minkd voidaan ndhda
aiheuttavan ristiriitoja lainkohtien tulkinnassa juuri kansallisen tason ratkaisutoiminnassa. EU-
oikeudellisella sdéntelylld pyritdin harmonisoimaan sisdmarkkinat, kun taas kansallisen sdéntelyn
tavoitteena on kansallisten markkinoiden toimivuus. EU:ssa lainsdétdja seuraa kansainvélistd
ndkokulmaa jisenvaltiothin ndhden, missd perinteiset kansallisesti jaetut markkinat pyritdin
yhdistimain. Kansallisen tason ratkaisutoiminnassa keskitytdin ennemmin eri markkinatoimijoiden
vilisiin suhteisiin kansallisilla markkinoilla, esimerkiksi tavaramerkkioikeudellisen suojan ja muun
kansallisen markkinaoikeudellisen lainsdddédnnon suhteeseen. EU:n sdadoksiin on jétetty kuitenkin
lilkkkumavaraa, jotta  jdsenvaltiot  voisivat implementoida  sddnndkset  kansalliseen
oikeusjérjestelmédnsi. Normien yleisyyden taso sekd aukollisuus jattavét paljon tulkintatilaa, mihin

ei varsinkaan Suomessa ole totuttu. '*°

Korkein lainsdddédntdvalta tavaramerkkioikeuden alalla kuuluu tavaramerkkidirektiivin ja
yhteisomerkkiasetuksen myotd unionille, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin toimii vahvana
saannosten tulkitsijana. Tulkintalinjaukset ovat l&htdisin perustamissopimuksesta, minkd johdosta
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukdytinndssd ilmenevid periaatteita on pidettavé tarkedssa
roolissa oikeusldhteend.'®' Kiytinnossd EU:n ja EUT:n tulkintalinjauksia ei siis voida koskaan

jittad kokonaan arvioinnin ulkopuolelle tunnusmerkkioikeuden alalla.'™

4.2.2 Euroopan unionin tuomioistuimen roolista saannosten tulkitsijana

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on tirked rooli EU:n lainsdddannén
tulkinnoissa. Sen antamat ennakkoratkaisut eivét kuitenkaan ole muodollisesti sitovia suhteessa
kansallisiin tuomioistuimiin, eivdt edes itse unionin tuomioistuimeen. Ennakkoratkaisupyynnon
tehnyt kansallinen tuomioistuin muodostaa tdstd kuitenkin poikkeuksen, eli ratkaisu sitoo sitd myds
muodollisesti. EUT néyttdd kuitenkin pitdytyvin kuitenkin pddsddntoisesti aiemmin

omaksumassaan ratkaisulinjassa, minkd voi tulkita korostavan sen antamien tulkintaratkaisujen

7% Salmi ym. 2008, s. 100.
180 Weckstrom 2005a, s. 699 - 701 ja Mylly 2001, s. 75-76 seki Nugent 1994, s. 216.

181 Weckstrom 2005a, s. 698 seki Nugent 1994, s. 216 ja Weatherhill ym. 1999, s. 996.
182 palm 2002, s. 54.
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arvovaltaista asemaa.'®’

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettd unionin tuomioistuimen ratkaisulla on oltava merkitysta
kaikkien jdsenvaltioiden kaikille kansallisille tuomioistuimille, eli sen ei pidd rajoittua ainoastaan
ennakkoratkaisua pyytineeseen tuomioistuimeen ja kyseisen asian osapuoliin.'™ Vaikka EUT on
painottanut ratkaisukdytdnnossdin kokonaisarvion merkitystd aina kyseisessd tilanteessa, voisivat
hyvin toisistaan poikkeavat ratkaisut viedd pohjan koko jdrjestelmdlti. Etenkin unionin
tuomioistuimen tulisi pysytelld aiemmassa ratkaisulinjassaan, jotta jonkinlainen ennakoitavuus

sdilyisi.

Immateriaalioikeuksia voidaan tarkastella suppeassa merkityksessd, jolloin tarkoitetaan
yksinoikeuksia, sekd laajassa merkityksessd, jolloin késite sisdltdd my0s suojan sopimatonta
menettelyd vastaan.'® Tavaramerkkioikeudessa EUT:n tulkintalinjauksia tulee tulkita juuri laajassa
merkityksessd, silld tulkintakdytdntd ylittdd perinteiset oikeudenalarajat. Ratkaistavat asiat
arvioidaan perustamissopimuksen periaatteiden mukaisesti kokonaisuutena huomioiden kaikki

186

asiaan vaikuttavat tekijat. ~ Vaikka Suomen ja EU:n tavaramerkkioikeudellinen sédéntely ovat

sindllddn samansiséltoisid, kansallinen ratkaisukdytintd ei ole aina pédtynyt EU-oikeuden

7

paimédrien mukaiseen tulkintaan. '*”  Asia voikin olla muuttumassa teollisoikeustapausten

ratkaisutoiminnan siirryttyd markkinaoikeuden piiriin.

4.3 Tavaramerkkisdantelyn ja ratkaisutoiminnan muutoksista

4.3.1 Tavaramerkkilain uudistamisesta

Tavaramerkkidirektiivin implementoinnissa Suomen tavaramerkkilakiin on selvésti ollut puutteita.
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon valossa tavaramerkkilain sddnnokset
poikkeavat moneltakin osin tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta. Tyo- ja elinkeinoministerion
alainen tavaramerkkitoimikunta onkin julkaissut muistion tavaramerkkilain uudistamisesta

(38/2012), jolla pyritddn korjaamaan néitd puutteita. Tarkoituksena on uudistaa tavaramerkkilakia

133 Joutsamo ym. 2000, 93 - 94.

8% Anderson 1995, s. 307 - 308.

185 Valtonen 1996, s. 242.

18 Weckstrom 2005a, s. 700. Ks. myds C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 Bristol-Myers Squibb [1996] E.C.R. I-3457,
kohta 48.

137 Weckstrom 2005a, s. 715.
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siten, ettd se vastaisi paremmin tavaramerkkidirektiivin sddnnoksid ja viimeaikaista EUT:n

oikeuskiytantoa.'*®

Muistiossa tavaramerkkilain uudistamisessa on keskitytty nimenomaan tavaramerkkilain
ensimmdisen luvun muutoksiin.  Erityisesti tdmédn tutkielman aihepiirid = koskettavia

muutosehdotuksia ovat muun muassa seuraavat:

- sekaannusvaaran késitteen lisdys lakiin terminologian selkeyttdmisen vuoksi
- nimenomaisten yksinoikeuden rajoitusten lisdys sekd
- tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan sd&nndsten implementointi mm. hyvén liiketavan ja

kayttotarkoituksen osoituksen osalta.'®

Keskuskauppakamari on katsonut lausunnossaan (10.11.2014) tavaramerkkilain ja rikoslain 49
luvun 2 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esityksen muotoon kirjoitetusta luonnoksesta, ettd
ehdotetut tavaramerkkilain 1 lukua koskevat muutokset olisi tarpeellista toteuttaa pikaisella
aikataululla."”® Muutoksia ei ole kuitenkaan vield pantu tiytintoon. Tyo- ja elinkeinoministerion

lainsdddéantohankehaun mukaan arvioitu valmistumisajankohta olisi syksy 2015.

4.3.2 EU:n tavaramerkkiuudistuksesta

Tavaramerkkilainsdddantd on uudistuksen kohteena myds EU:n tasolla. Euroopan parlamentti,
neuvosto sekd komissio ovat péddsseet huhtikuun 2015 lopulla yhteisymmaérrykseen alustavasta
sopimuksesta EU:n tavaramerkkijérjestelmén uudistamisesta, joka sisdltdd tavaramerkkidirektiivin
sekd -asetuksen muuttamisen. Sopimuksen tarkoituksena on ldhentdd jdsenmaiden sééntelyitd
keskenizn.'”! Neuvottelutulos edellyttis vield vahvistusta Euroopan parlamentilta. Hyviksynnin
jdlkeen asetus tulee voimaan tietyn médrdajan kuluessa julkistamisen jdlkeen ja on sellaisenaan
suoraan sovellettavaa oikeutta EU-jdsenmaissa. Direktiivi tulee kuitenkin saattaa kansallisesti

tiytantoon, ja timi tyd alkanee Suomessa tyd- ja elinkeinoministeriossi syksylld 2015,

'8 pihlajarinne 2014, s. 132.

'8 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, 47 ss.

"% Aalto-Setild 2015a.

PIIPR University Center 2015.

12 Thtivuori 2015, kohdassa  Elinkeinoelimi on péosin...”.
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Uudistuksella on pyritty aiempaa tehokkaampaan tavaramerkkijirjestelméén, joka auttaisi osaltaan
vauhdittamaan innovaatiotoimintaa, kasvua sekd kilpailukykyd Euroopassa. Séddntelyd on myds
koitettu modernisoida ja tavaramerkkien rekisterdintid yksinkertaistaa niin, ettd ne vastaisivat

nykyistid paremmin yritysten tarpeisiin.'”

Alustavassa sopimuksessa ehdotetut uudistukset koskevat muun muassa tavaramerkkihakemuksen
kustannusten laskua sekd oikeusvarmuuden lisdystd luomalla esimerkiksi uusia mahdollisuuksia
puuttua védrennettyjen tavaroiden kauttakuljetukseen EU:n alueella. Myds OHIMin toiminnan
jérjestdmiseen ja hallinnointiin olisi tulossa parannuksia. Viraston uudeksi nimeksi tulisi jatkossa

"European Union Intellectual Property Office".'**

4.3.3 Teollis- ja tekijanoikeusasioiden keskittymisesta markkinaoikeuteen

Vuonna 2013 toteutettiin teollis- ja tekijdnoikeusasioiden (IPR-asioiden) oikeudenkdynti- ja
valitusjirjestelmén uudistus, kun niihin liittyvdt riita-asiat sekd turvaamistoimet keskitettiin
markkinaoikeuden piiriin. Samalla Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettiin ja
muun muassa tavaramerkkiasioissa tehdyistd pddtoksistd valitetaan nykyddn markkinaoikeuteen,
josta on valitusmahdollisuus edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tekijén- ja teollisoikeuksiin

liittyvit rikosasiat késitelldan kuitenkin edelleenkin kérdjaoikeuksissa.'”

Teollisoikeuksien myontdmisen ja kéyttimisen tehostaminen, alan asiantuntemuksen lisddminen
tuomioistuimessa sekd tuomioistuinkésittelyn korkea laatu ja nopeus ovat olleet hallituksen

esityksen mukaan uudistuksen tavoitteina.'*®

Markkinaoikeuden kokoonpano poikkeaakin siitd,
mitd kérdjdoikeuksissa on totuttu nidkeméédn. Lahtokohtaisesti pdatoksenteko tapahtuu 3-jdseni-
sessd, ammattituomareista koostuvassa kollegiossa. Nididen lisdksi sivutoimisia teknisid

asiantuntijoita voidaan kiyttia kokoonpanojen taydennyksena.'”’

Markkinaoikeuden ensimmaéisen asteen antamasta riita-asiasta valitetaan korkeimpaan oikeuteen,

mikali asialle saadaan valituslupa. Valitusluvan saaminen [PR-asioissa on kédytinndssé ollut erittdin

'3 Thtivuori 2015, kohdassa ” Elinkeinoelimi on pézosin...”.

14 IPR University Center 2015.
195 Nikula 2012, s. 6.

96 HE 124/2012, s. 21.

7 Nikula 2012, s. 7.
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harvinaista, joten tdmi tarkoittanee kiytdnnOssd sitd, ettd riita-asiat kdsitellddn péddasiassa vain
kertaalleen tuomioistuimessa. Kérdjdoikeuksien paitoksistd on aiemmin voinut valittaa ainakin
kerran hovioikeuteen.'*® Tekijin- ja teollisoikeuksiin liittyvien riita-asiat kisitelldznkin melko
lyhyessd ajassa, ja lopullinen pédtds saadaan huomattavasti nopeammin kuin aiemmin.
Oikeudenkdynnin merkitys markkinaoikeudessa korostuu, silld pditds jdd hyvin todenndkoisesti
pysyviksi.'”” Kisittelyn nopeus ja asiantuntevuuden lisiys ovat muutoksessa ehdottomasti hyvii
puolia, mutta toisaalta yritysten oikeusvarmuuden voidaan néhdd heikentyvdn, kun kiytinnossd

riita-asioiden mahdollisuus uudelleen kasittelyyn on harvinaisempaa.

IPR-tuomioistuimen ensimmadistd vuotta arvioidessa on katsottu, ettei toiminta ole ldhtenyt kdyntiin
aivan odotetusti. Patenttiriitoja on tullut vireille vain seitsemidn kappaletta ja kuluneen
toimintavuoden aikana markkinaoikeudessa on pantu vireille vain kaksi tekijanoikeudellista riita-
asiaa. Suurimman yksittdisen jutturyhmédn muodostavatkin tavaramerkkeihin liittyvét valitukset ja
riidat, joita on ollut ensimmaiiseni toimintavuotena lihes kolmesataa. Yhtend vaikuttavana seikkana
on mahdollisesti se, ettd teollis- ja tekijanoikeudellisiin asioihin liittyvét sopimusriidat kulkeutuvat
vieldkin usein markkinaoikeuden sijasta késiteltdviksi perinteistd reittid kardjdoikeuksiin, mika

johtuu vanhojen sopimusten oikeuspaikkalausekkeista.**’

198 Nikula 2012, s. 6.
199 Nikula 2012, s. 7.
200 A alto-Setild 2015b.
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5 Yksinoikeuden sisallosta

5.1 Suojan saamisen edellytyksista

Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada rekisterdinnilld tai
vakiinnuttamalla.  Rekisterditdvdn  tunnusmerkin  tulee olla  graafisesti  esitettdvissa.
Tavaramerkkilain 1.2 §:n (sekd tavaramerkkidirektiivin 2 artiklan) mukaan se voi olla sana (mukaan
lukien henkilonnimi), kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen pééllyksen muoto.
Tavaramerkeistd yleisimpid ovat sanamerkit, kuviomerkit tai ndiden yhdistelmistd muodostuneet
merkit eli ns. logot sekd kirjainmerkit ja iskulauseet. Epétavallisempia tavaramerkkejd ovat
esimerkiksi juuri tavaran tai pakkauksen muoto (esim. Toblerone-suklaan pakkaus) seka tietty véri
(esim. oranssi viri Fiskarsin saksille) tai #inimerkki.*' Sanamerkkii voidaan pitd4 vahvimpana
merkkind siind mielessd, ettd sana itsessddn saa abstraktilla tasolla suojaa, riippumatta kyseisen

sanan graafisesta muotoilusta.”**

Teknologian kehitys on johtanut uudentyyppisten tavaramerkkien tarpeeseen, jolloin
lainsaddénndlld ja suojamuotojen kehitykselld voi olla vaikeuksia pysyé ajan tasalla.””® Esimerkiksi
tapauksessa C-421/13 (Apple) Euroopan unionin tuomiostuimen ratkaistavaksi tuli kysymys siit4,
voiko myymaéldn ulkoasun rekisterdidd tavaramerkkini. Punninnassa olivat erityisesti graafisen
esittdmisen vaatimus ja erottamiskyvyn arviointi. Apple Inc. haki rekisterdintid lippulaiva-
myyméldnsd (flagship store) ulkoasua esittdville kolmiulotteiselle piirrokselle. EUT:n mukaan
kyseessd olevan kaltainen kuvio, jossa myymaldtilan sisustus kuvataan jatkuvana linjojen, rajojen ja
muotojen kokonaisuutena, voi muodostaa tavaramerkin silld ehdolla, ettd se kykenee erottamaan

yrityksen tavarat tai palvelut muiden vastaavista.”"*

EUT korosti tapauksessa vield sitd seikkaa, ettd tavaroiden myymaéldtilan sisustuksen esittdminen
pelkélld piirroksella voidaan rekisterdidd tavaramerkiksi palveluille, jotka koostuvat Kyseisiin

tavaroihin liittyvistd palveluista, mutta eivit liity kiintedsti tavaroiden myyntiin. Esimerkiksi pelkét

291 pihlajarinne 2014, s. 136 - 137.

292 Innanen & Jiske 2014, s. 72.

2% Innanen & Jiske 2014, s. 101.

2% Innanen & Jiske 2014, s. 102 seki asia C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt.

42



kuluttajan ostohalukkuuteen kannustavat suoritukset eivit lukeudu “palveluihin” — kuitenkin vaikkapa

tuote-esittelyt mainitunlaisissa myymilitiloissa voidaan siséllyttia palvelu-kisitteen piiriin.*"’

Kuten edelld esitetystd tapauksesta ilmenee, tulee tunnusmerkin olla erottamiskykyinen, jotta sen
voi rekisterdidd — onhan tavaramerkin keskeinen tehtdvid erottaa elinkeinonharjoittajan tuotteet
muiden tavaroista. °° TMerkkiL:n 13 §:n sekd direktiivin 3 artiklan ¢ kohdan mukaan
erottamiskykyiseksi ei voida katsoa tunnusta, joka muun muassa ilmaisee tavaran lajia, laatua,
paljoutta, kiyttotarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa. Toimija ei siis voi saada

markkinoilla yksinoikeutta suoraan tuotteen tai palvelun ominaisuuksia kuvailevaan merkkiin,

207

jolloin puhutaan niin sanotusta yleisen vapaanapidon tarpeesta Merkin erottamiskyvyn

arvionnissa tulee lain mukaan kiinnittdd huomiota kaikkiin asianhaaroihin; erityishuomio kohdistuu

merkin kdyton kestoon seké laajuuteen.

MAO:304/15 “SUOMEN PAKASTETUIN JAATELO”

Markkinaoikeuden ratkaisussa oli kyse siitd, ettd valittajayrityksen mukaan tavaramerkin “SUOMEN
PAKASTETUIN JAATELO” hyviksyminen rekisteriin antaa haltijalleen tiysin kohtuuttoman aseman
suhteessa nyt kysymyksessd olevan tavaramerkin kanssa samankaltaisia merkkejd vastaan.
Markkinaoikeus katsoi merkin olevan tavaramerkkilain 13  §:ssd  edellytetylld tavalla
erottamiskykyinen. Siten perusteita rekisteréidyn merkin kumoamiseksi tavaroiden "jaételot" osalta ei
ollut. Ratkaisua perusteltiin muun muassa silld, ettd jditelojen ominaisuutta ilmaiseva sana
“pakastetuin” ei ole yleisessd kdytdssd alan tuotteiden markkinoinnissa, eikd keskivertokuluttaja siten
tunnista sanan "pakastetuin" osoittavan tuotteen ominaispiirrettd. Mainoslauseen luonteinen ilmaisu
mielletddnkin todenndkoisesti pikemminkin sanaleikiksi kuin jddteloiden konkreettiseksi vertailuksi.
Tapauksessa eridvdn mielipiteen esittdnyt tuomari painotti ilmaisun olevan suoraan kysymyksessd
olevia tavaroita kuvailevaa, mikd onkin huomionarvoista. Nékemykseen sanan “pakastetuin”

kuvailevuudesta jadtelon ominaisuutena on helppo yhtya.

Yleisen vapaanapidon tarve on puhututtanut viime aikoina myds esimerkiksi teleoperaattori Elisan
hakiessa tavaramerkkirekisterdintejd sanoille “VIIHDE”, “PERHE” ja “KIRJA”. Naéistd etenkin

ensimmaéinen on saanut paljon mediahuomiota osakseen.

Elisa saisi tdlloin hakemuksensa mukaan tavaramerkin, jonka mydta yhtiolld olisi jatkossa yksinoikeus
kayttdd sanaa “viithde” kaupallisessa kéytossd kdytannossd kaikkialla, johon internet ja tiedonsiirto

tavalla tai toisella siséltyvit. ELISA VIIHDE -niminen palvelu on tuttu monelle suomalaiselle, mutta

205 Asia C-421/13.
206 Rissanen 1978, s. 149.
27 Kilpimaa 2014, s. 6.
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haettava merkki on pelkkd VIIHDE, ei ELISA VIIHDE.”” Sanojen rekisterdintikelpoisuutta on epéilty
jyrkasti*”’, mutta tutkielman tekovaiheessa PRH:n sivuilta tarkastettuna tavaramerkkirekisterdinnin ovat
saaneet sanat “vithde” (11.2.2015) ja “kirja” (15.5.2014). Kummastakin rekisterdinnistd on kuitenkin
viéite vireilld, kuten hyvin todenndkoisesti oli odotettavissa. Sanan “perhe” rekisterdintihakemuksen
PRH oli kuitenkin hyldnnyt haetussa tavaraluokassa 9 (eli esim. tietokoneohjelmat ja sovellukset, joita
kiytetddn puhelimissa ja muissa kddessd pidettdvissd elektronisissa laitteissa). Mikili rekisterdinnit
jaavat voimaan, voi merkin erottamiskyvyn arvioinnin katsoa saavan yllattavin tulkinnan geneeristen
ilmausten suhteen ja ndin merkinhaltijan yksinoikeuden laajuus tulisi rajoittamaan tarpeettomasti

kilpailijoiden toimintaa markkinoilla.

Tavaramerkkilain 13 §:ssd mainitaan rekisterdintiesteend myos se, ettd merkki ei saa muodostua
yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttiméttomaistd tai
tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Samat sddnnokset 10ytyvdt myods yhteison
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklasta otsikon “Ehdottomat hylkédysperusteet” alta. EUT onkin ottanut
kantaa kyseiseen seikkaan esimerkiksi Lego-palikoiden rekisterdintid koskevassa asiassa C-48/09 P.
Yhtid on vuosien varrella pyrkinyt valvomaan oikeuksiaan tavaramerkkirekisterdintien kautta,

koska se ei ole voinut endd vedota patenttien tuomaan yksinoikeuteen®'.

Lego Group oli saanut yhteisén tavaramerkkirekisteréinnin "kolmiulotteiselle punaiselle merkille" eli
Lego-palikalle vuonna 1999. Kanadalainen, myoskin samantapaisia lasten rakennuspalikoita
valmistanut, Mega Brands Inc. oli vaatinut rekisterdinnin julistamista mitdttdmaksi. OHIMin
mitittdmyysosasto sekd myohemmin OHIMin valituslautakunta padtyivit merkin mitdtdimisen
kannalle, silld niiden mukaan tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vélttdmattomastd tavaran muodosta. EUT arvio vuonna 2010 annetussa ratkaisussaan, ettd kyseessé oli
mahdollinen monopoli teknisiin ratkaisuihin, eikd titd tullut tavaramerkilld sallia. Lego-palikan muoto
oli EUT:n mukaan yksinomaan teknisten vaatimusten sanelema. Siten se rajoittaisi liikaa kilpailevien
yhtididen mahdollisuuksia saattaa markkinoille riittdvdn erilaisia, mutta kuluttajien kannalta

toiminnallisesti houkuttelevia ratkaisuja ja tuotteita.”'"

Kun uutta tuotetta tai palvelua ollaan tuomassa markkinoille, voidaan ndhdéd houkuttelevana kayttia
tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkid, joka vélittomasti ilmentdd nididen ominaisuuksia

kuluttajille. Kuvailevuuden sijaan voidaan uusia tavaramerkkejd luotaessa pyrkid siihen, ettd

2%% Tréskbick 2013.

299 Esimerkiksi kauppaoikeuden professori Oesch on antanut asiasta kommentin, jossa hin on epiillyt viihde-sanan
erottamiskykyd. Kyseisen sanan tulemista erottamiskykyiseksi vakiinnuttamisen kautta hén on verrannut sanan “sokeri”
kayttoon. Teittinen 2013 kohdassa ”Sama kuin sokeria kayttdisi”; Traskbéack 2013.

1% Heino 2011, kohdassa "Lego turvautui...”.

11 Asia C-48/09 P Lego Juris A/S v. Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) ja Heino
2011.
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kuluttajissa syntyisi suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai

ominaisuuksista. Tillaisen suggestiivisen merkin voi siis rekisterdida.>'?

Tavaramerkkioikeudellisella erottamiskyvylld on tyypillisesti ndhty kolme vahvuusastetta.
Erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit, jotka ovat hyvin omaperdisid ja keksittyjd,
muodostavat ensimmdisen asteen. Toisen asteen heikosti erottamiskykyiset tavaramerkit ovat
yleensd ldhelld yleiskielisid ilmauksia ja geneerisid muotoja, mutta vield rekisterditdvissd. Téllaiset
tavaramerkit saavat suojaa ldhinna identtisié tai hyvin samankaltaisia merkkeja vastaan. Viimeisen

asteen suggestiiviset merkit voivat tilanteesta riippuen olla hyvinkin erottamiskyisié tai toisaalta

niiden erottamiskyky voi olla hyvin heikko.*"

MAO:75/14 (Hoivamestari)

PRH oli hylédnnyt osittain tavaramerkin Hoivamestari rekisterdintihakemuksen erottamiskyvyttoméana.
Markkinaoikeuden mukaan sanaa "hoivamestari" kokonaisuutena arvioiden ei kysymyksessd olevassa
kohdeyleisossd vilittomasti ja asiaa enemmén pohtimatta yhdistetty kysymyksessé olevien palvelujen
tiettyihin ominaispiirteisiin. Yhteys sanamerkin Hoivamestari ja kyseisten Iuokan 44 (mm.
ladkinnélliset palvelut) palvelujen vililld oli liian epdselvd ja epamdérdinen, jotta sanamerkkid voitiin
pitdd kuvailevana niille palveluille. Sanamerkki antoi markkinaoikeuden mukaan vain suggestiivisen
viitteen néistd palveluista ja ndin ollen sitd voitiin kokonaisuutena arvioiden pitdd riittdvan
erottamiskykyisend, jotta kohdeyleisd sen perusteella yksiloi silld suojattujen kysymyksessd olevien

palvelujen alkuperédn ja erotti ne muiden yritysten palveluista.

Tavaramerkkid haettaessa harkinnan merkin erottamiskyvystd tekee rekisteriviranomainen. Eri
maissa merkin erottamiskyvyn osalta pdddytdén usein eri lopputuloksiin, koska kdytdnnoissd voi
olla paljonkin vaihteluita. Kohdemaan kielelld on myds merkitystd erottamiskyvyn arvioinnissa;
Suomessa on katsottu osattavan englantia melko hyvin, joten tddlld englanninkielinenkin kuvaileva

sana voi ja4da ilman erottamiskykya.”*

MAO:889/14 “PROCOOK”

Tapauksessa oli kyse siitd, voitiinko kansainvélistd rekisteréintia PROCOOK pitdé erottamiskykyisend
luokkien 8 ja 21 tavaroille, eli esimerkiksi veitsille ja muille keittiovélineille. Valittaja, Procook
Limited, vaati, ettd markkinaoikeus kumoaa PRH:n péditoksen sekd palauttaa asian PRH:lle
kansainvélisen rekisterdinnin PROCOOK hyviaksymiseksi Suomea koskevaksi. Valittaja vetosi

merkkinsd olevan ldhinnd suggestiivinen sanamerkki, jonka oli katsottava olevan erottamiskykyinen.

12 Kilpimaa 2014, s. 6.
I Kilpimaa 2014, s. 7.
2" Innanen & Jiske 2014, s. 76.

45



Patentti- ja rekisterihallitus oli katsonut, ettd suomalainen keskivertokuluttaja ei hallinnut englannin
kielioppisdantojd taydellisesti, mutta tunnisti kysymyksessd olevan merkin osat "pro" ja "cook" sekd
niiden muodostaman yhdyssanan merkityssisdllon. Markkinaoikeus totesi kohderyhmédnd olevan
suomalaiset kuluttajat, jotka ymmérsivdt kansainvilisen rekisterdinnin PROCOOK tarkoittavan
ammattimaista ruuanlaittoa, ammattilaiskokkia tai vaihtoehtoisesti "kokkiystévéllistd". Sana ilmaisi
kysymyksessé olevien tavaroiden lajia, laatua tai kdyttdtarkoitusta. Markkinaoikeus ratkaisi asian siten,

ettd kansainvilistd rekisterdintid PROCOOK ei voitu pitdé erottamiskykyisena.

Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa kahden
tavaramerkin vélilld on riitatilanne. Konfliktitilanteessa voikin péétyd tarkasteluun kysymys siitd,
onko kiistanalainen tavaramerkki ollut alunperinkdén erottamiskykyinen ja ndin ollen
rekisterdimiskelpoinen.  Tuomioistuin ~ voi  myds  pddtyd  mitdtdimddn  alkuperdisen
rekisterdimisviranomaisen péddtoksen tavaramerkin rekisterdinnistd vedoten siihen, ettd merkki on
vailla erottamiskykyé suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisterdity.”"”> Niin
tapahtui muun muassa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuoreessa ratkaisussa T-359/12
(Louis Vuitton Malletier v. Sisdmarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), jossa

tarkastelussa oli Louis Vuittonin ruutukuvion rekisterdimiskelpoisuus.

Louis Vuitton Malletier oli saanut kyseessd olevalle ruutukuviolleen, jossa beige ja kastanjanruskea
véri vaihtelevat, yhteison tavaramerkkirekisterdinnin vuonna 1998. Viliintulija Nanu-Nana Handels-
gesellschaft mbH fiir Geschenkartikel & Co. KG vaati vuonna 2009 merkin rekisterdinnin mitétointiad
muun ohessa silld perusteella, ettd merkki on kuvaileva ja siltd puuttuu erottamiskyky. Kyseesséd oleva
ruutukuvio oli oikeudenkin mukaan alunperin erottamiskyvyton ja tapauksessa arvioitiin, oliko se

my6hemmin tullut erottamiskykyiseksi.

Tuomiossa katsottiin aiemman oikeuskdytdnnon mukaisesti, ettd tavaramerkin erottamiskykya on
tarpeen arvioida kahdelta suunnalta. Merkkid on verrattava ensinndkin niihin tavaroihin tai
palveluihin, joille rekisterdintid on haettu ja toisekseen on tarkasteltava sitd, miten ndiden
tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja
huolellisista keskivertokuluttajista muodostuva kohdeyleisé mieltdd tavaramerkin. Kuluttajien
tarkkaavaisuusaste voidaan kuitenkin ndhdé vaihtelevan riippuen kyseessd olevien tavaroiden tai
palveluiden tyypisti.?'® Ratkaisussa todettiin, ettd keskivertokuluttajan voi olla vaikea mielti
tavaran ulkoasusta muodostunut kolmiulotteinen merkki tuotteen alkuperdd osoittavaksi

tavaramerkiksi, kun graafinen tai sanallinen osatekijd puuttuu. Niin ollen kolmiulotteisen merkin

I Kilpimaa 2014, s. 7.
216 Asia T-359/12, kohta 19.
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(jonka arviointiperusteita sovellettiin my0s tapauksen kaksiulotteiseen ruutukuvioon) erottamiskyky

on vaikeampi osoittaa toteen.*!’

Kyseessi olevassa ratkaisussa annettiin painoarvoa erityisesti markkinatutkimukselle. Niin sanotusti
paivittdistavarana kaytettdvin tuotteen ollessa kyseessd, tulee markkinatutkimuksen koskea
tavallisia keskivertokuluttajia, laajalti niilla alueilla, joille suojaa halutaan ja tutkimuksen koskea

nimenomaan kyseistd merkkia. *'®

Kantajan ei ndhty antaneen riittdvdd ndytt6d merkin
erottamiskykyiseksi tulosta kdyton perusteella koko unionin alueella, joten tuomioistuin hylkisi

kanteen ja merkin mititointi jai voimaan.*”

5.2 Rekisterointiesteista

5.2.1 Absoluuttiset ja relatiiviset esteet

Tavaramerkkilain 14 §:ssd on listattu esteitd tavaramerkin rekisterdinnille. Rekisterdinnin este voi
olla absoluuttinen (ehdoton), jolloin merkki on erottamiskyvyton, yleisen jérjestyksen tai hyvén
tavan vastainen taikka yleisod harhaanjohtava.”*’ Esimerkiksi ratkaisussa KHO:2009:1474 muun
muassa vaatteille ja peleille haetun merkin “Serialkiller” katsottiin olevan hyvén tavan vastainen —
kyseisen ominaisuuden arvioinnissa ei ole siis katsottu esimerkiksi vieraskielisyydenkéddn

vaikuttavan lieventdvina seikkana.

Harhaanjohtavuus liittyy kohdepiirinsd nikokulmasta erityisesti laatu- tai garantiafunktioon.?'
Merkki, joka on harhaanjohtava, ilmoittaa virheellisesti tavaran laadun, alkuperdn tai muun
vastaavan objektiivisesti todettavissa olevan ominaisuuden. Sen voidaankin katsoa loukkaavan
yleistd etua, erityisesti kohderyhmaansi kuuluvia kuluttajia.”** Harhaanjohtavaan maantieteelliseen
alkuperdén viittavina on rekisterdimaitta jatetty esimerkiksi “Finnwheeler” ruotsalaiselle hakijalle

seki “Indian Rags” italialaiselle hakijalle.””

217 Asia T-359/12 kohdat 21-22.
2181 arros 2015.

219 Asia T-359/12, kohta 120.

220 Bruun 2010, s. 23.

22! Drockila 1986, s. 77.

222 Haarmann 2014, s. 376.

%3 Haarmann 2014, s. 336 - 337.
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Esimerkiksi  ratkaisussa ~KHO:1994-A-41  (1825/4/93)  tavaramerkkida DE-NIC pidettiin

harhaanjohtavana nikotiinia siséltéville savukkeille.

Relatiivisiin ~ (suostumuksenvaraisiin)  esteisiin ~ luokitellaan =~ muun  muassa  toisen
tavaramerkkioikeuden loukkaus tai se, ettdi merkki on sekoitettavissa jo aiemmin suojatun

. 224
tavaramerkin kanssa.

TMerkkiL:n 14.1 §n 7 kohdan mukaan poikkeustilanteessa pelkalld
tavaramerkin kaytolladkin voi olla merkitystd rekisterdintiesteend, mikdli hakija tehdessdin
hakemuksen tiesi aiemman merkin kaytostd, eikd siis ole kdyttinyt merkkidén ennen kuin toista
tunnusmerkkid on ryhdytty kayttimddn. Yksinoikeutta tdlld perusteella ei ole kuitenkaan
mahdollista saavuttaa, vaan kiyttd estid pelkistiin myohemmin merkin rekisterdinnin. 22
Relatiiviset esteet voivat siis poistua, mikdli aiemman merkin haltija antaa suostumuksen

226

rekisterdinnille. Yrityksen mahdollisuus tavaramerkkilain mukaan suojaa nauttivan

kilpailukeinon, eli tavaroiden tai palveluiden erityisen tunnusmerkin, hankkimiseen onkin katsottu

riippuvan lihinni jo muille kuuluvista oikeuksista.””’

5.2.2 Sekoitettavuus ja sekaannusvaara oikeuskaytannossa

Kappaleessa 3.1 tarkastelussa olleita tavaramerkkilain ja tavaramerkkidirektiivin mukaisia
sekoitettavuuden sekd sekaannusvaaran kasitteitd on syytd vield avata oikeuskdytinnon kautta.
Seuraavassa tarkastellaan ensiksi muutamaa EUT:n antamaa ratkaisua, jotka ovat keskeisid

sekaannusvaaran arvioimisen osalta.

C-251/95 (Sabél/Puma)

Tapauksessa keskeisend kisiteltdvdand seikkana oli assosiaatiovaaran merkitys tavaramerkki-
direktiivin mukaan. Saksan korkein oikeus oli esittinyt EUT:lle kysymyksen, voiko pelkka
assosiaatio merkkien vililld aiheuttaa direktiivissid tarkoitetun sekaannusvaaran ja siten eviti toisen
merkin rekisterdinnin. Tapauksessa oli kyse puuman kuvan sisdltidvistd kuviomerkeistd. Merkkiin,
jolle rekisterdintid oli haettu, siséltyi my0Os sanaosuus ’sabel’. Rekisterdinnin mahdollisina esteind
olleet Puman véitemerkit muodostuivat ainoastaan puumaa esittdvistd kuvioista. Yhteistd merkeille

oli siis samaa liikkuvaa kissaeldinta esittdva figuuri.

224 Bruun 2010, s. 23 - 24.
*% pihlajarinne 2014, s. 140.
26 Bruun 2010, s. 23 - 24.
227 Rissanen 1978, s. 149.
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EUT jaotteli tuomiossaan tavaramerkkidirektiivin mukaisen sekaannusvaaran kolmeen osa-
alueeseen:
1) suoraan sekaannusvaaraan, joka késittdd tilanteen, jossa yleisd sekoittaa merkit
toisiinsa;
2) epésuoraan sekaannusvaaraan, jossa yleisd luulee virheellisesti merkkien vililld
olevan kaupallisen yhteyden, ja
3) assosiaatiovaaraan suppeassa merkityksessd, jossa ei ole kyse kahdesta edellisestd
tilanteesta, mutta myohemmastd merkistd tulee kohderyhmaélle mieleen vanhempi

merkki.??8

Jilkimmadisen tilanteen tullessa kyseeseen saisivat tavaramerkit laajaa suojaa riippumatta siitd,
erehtyykd kohderyhmé tavaran tai palvelun alkuperdstd. EUT:n mukaan direktiivin 5 artiklan 1b
kohdan sanamuotoa tulee tarkastella siten, ettei soveltamisala koske sekaannusvaaran ulkopuolisia
tilanteita. Tuomioistuin katsoikin, ettei assosiaatiovaara suppeassa merkityksessd ole vaihtoehto

sekaannusvaaralle.?*’

Euroopan unionin tuomioistuin ohjeisti myds muutoin sekaannusvaaran arviointia toteamalla, ettd
arvioinnin tulee perustua tietynlaiseen kokonaisarvioon, jossa tulee huomioida tapauksen kaikki
relevantit yksityiskohdat ja erityiset olosuhteet. Huomioon tulisi siis ottaa erityisesti tavaramerkin
tunnettuisuus markkinoilla, yleisossd merkkien vélille mahdollisesti syntyvd assosiaatio seké

230

tavaroiden samankaltaisuuden aste. Kokonaisarvio tulee perustua merkkien antamaan

kokonaisvaikutelmaan, jossa korostuvat merkkien erottamiskykyiset ja dominantit osat.>'

EUT painotti myos sitd, ettd direktiivin 4 artiklan 1b kohdan sanamuodosta voidaan nidhdi, ettd
keskivertokuluttaja on keskeisessd roolissa.  Ratkaisevassa merkityksessd sekaannusvaaran
arvioinnissa tuleekin olla se, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja
mieltdd merkit. Tuomioistuin totesi keskivertokuluttajan yleensd mieltdvin tavaramerkit

kokonaisuuksina tutkimatta niiden yksityiskohtia. ** EUT lausui myos, etti mitd

% Asia C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport kohta 16.
*%% pihlajarinne 2010, s. 33 léhteineen.

2% Asia C-251/95 kohta 22.

>1 Asia C-251/95 kohta 23.

2 Asia C-251/95 kohta 23.
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erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on, sitd suurempi on sekaannusvaara.>”

EUT C-39/97 (Canon)***

Tavaroiden samankaltaisuuden arviointitapaa sekaannusvaarassa on tdsmennetty EUT:n Canon-
ratkaisussa. Sekaannusvaaran arviointi muodostuu sekd merkkien samankaltaisuuden arvioinnista
etti tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden arvioinnista.”>> Tavaroiden ja palveluiden
samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon otettaviksi seikoiksi on EUT maininnut ratkaisussaan
tavaran ja palvelujen luonteen, kéyttotarkoituksen, kéyttotavan ja sen ovatko tuotteet
kilpailusuhteessa tai toisiaan tiydentivid.”’® Kaikki edelli mainitut osatekijét tulisi huomioida

arvioinnissa.

Ratkaisussa EUT vastasi erityisesti kysymykseen siitd, tulisiko merkkien erottamiskyky ottaa
huomioon tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa. Tuomioistuimen mielestd aikaisemman
merkin erottamiskyky ja erityisesti sen tunnettuisuus tai maine tulee ottaa huomioon arvioitaessa
kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden riittdvyyttd siihen, aiheutuuko

tilanteessa sekaannusvaara.>’

EUT C-342/97 (Lloyd)**
Kyseisessd ratkaisussa kilpailevien jalkinevalmistajien merkit “Lloyd” ja “Loint’s” olivat
lausuntatavaltaan niin samankaltaisia, ettd merkkien vilinen sekaannusvaara saattoi tulla kyseeseen.

Lloyd perusteli viitettddn esimerkiksi merkkinsd vahvalla erottamiskyvylla.

EUT sai pohdittavaksi merkin tunnettuisuuden arviointia kohderyhmadssé ja totesi, ettei aina voida
antaa yleispitevid ohjeita siitd, milloin merkki on katsottava erittdin vahvaksi erottamiskyvyltdan.
Se katsoi, ettd keskivertokuluttaja on riittdvdn informoitu, tarkkaavainen sekd huolellinen, mutta
keskivertokuluttajan huomiokyky vaihtelee olennaisesti eri tavaroiden ja palveluiden hankinnan

ollessa kyseessd. Tunnettuisuus tuleekin timin vuoksi aina arvioida tapauskohtaisesti.””’

Ratkaisussa todettiin myos pelkédn kuuloaistiin perustuvan samankaltaisuuden olevan myds jossakin

23 Asia C-251/95 kohta 24.

2% Asia C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., entinen Pathe Communications Corporation
33 pakarinen 2006a, s. 44.

2% Asia C-39/97 kappale 23.

27 pakarinen 2006a, s. 44 - 45.

2% Asia C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vastaan Klijsen Handel BV.

239 pakarinen 2006a, s. 45.
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tilanteessa riittdvd sekaannusvaaran aiheuttamiseksi. EUT totesi my0s kuluttajien toimivan
epitdydellisten muistikuvien varassa, koska keskivertokuluttajalla on vain harvoin tilaisuutta
vertailla tuotteita samanaikaisesti ja kuluttajan on siten luotettava siihen epéatdydelliseen

mielikuvaan, joka tuotteesta on jaanyt.**’

Suomessa korkeimman oikeuden oikeuskdytinndssd on sekoitettavuutta arvioitu esimerkiksi
tapauksessa KK0:2004:49. Siind luontaistuotekaupoissa myytavén erikoiselintarvikkeen tunnuksen
RENICHEW on katsottu olleen sekoitettavissa apteekista ilman reseptid myytdavin lddkkeen
tunnuksena kdytettyyn tavaramerkkiin RENNIE. Korkein oikeus on pditynyt siihen, ettd aiemmin
rekisterdidyn merkin erottamiskyky on niin vahva, ettd tuotenimien hallitsevien osien samanlaisuus
saa kuluttajan luulemaan, ettd kyse on samaan tuoteperheeseen kuuluvista eritehoisista valmisteista.
KKO on myo0s painottanut, ettid erityistd merkitystd tulee antaa sille, ettd merkkejd ei voida eri
myyntipaikoista johtuen verrata rinnakkain, joutuu kuluttaja turvautumaan "epitdydellisiin

muistikuviinsa".

Seuraavissa tapauksissa on selvdsti otettu mallia EUT:n ratkaisukdytinnostd sivuuttamalla

. 241
sekaannusvaaraa koskeva vaatimus:

KKO 2010:12 (Voimariini)

Valio Oy:lld oli leviterasvoille rekisterdidyt tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI. Se viitti
Arla Ingman Oy Ab:n loukkaavan sen tavaramerkkioikeuksia kdyttdmélld samoille tuotteille
myOhemmin rekisterdityd merkkid INGMARIINI. Korkein oikeus katsoi, ettd merkkien valilld
vallitseva samankaltaisuus johtui l&hinnd merkkien yhteisestd loppupédtteestd -RIINI tai -ARIINI,
ja tdstd syntyvdd samankaltaisuusvaikutelmaa ei voitu pitdd korkeana. Tavaramerkeilld ei myoskain
katsottu olevan sellaista 6.2 §:n edellyttimdid yhteyttd, jonka perusteella kohdeyleisoé olisi

yhdistinyt merkit toisiinsa. Ndin ollen kyseessa ei ollut tavaramerkin loukkaus.

KHO 2011:1996 (Ingmariini)

Myos korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa merkkien VOIMARIINI ja INGMARIINI
vastakkainasetteluun. Se katsoi, ettd Ingman pyrki hyotymddn laajalti tunnetun tavaramerkin
VOIMARIINI maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta samankaltaista merkkid kdyttdmalla. Nain

ollen INGMARIINI-tavaramerkki ei tayttinyt rekisterdinnin edellytyksia.

" Innanen & Jiske 2014, s. 115.
24! Haarmann 2014, s. 372.
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Oikeuskisittelyjen lopputulos oli siis se, ettei INGMARIINI-merkki loukannut VOIMARIINI-
merkkid, muttei sitd kuitenkaan voitu rekisterdidd tavaramerkiksi, joten sen rekisterdinti on

sittemmin kumottu.>*?

HO:2012/2561 (BeautyChannel)

Helsingin hovioikeus katsoi, ettei loukkauksen toteaminen edellyttinyt sekaannusvaaraa, silld oli
riidatonta, ettd merkki Chanel oli laajalti tunnettu. Asiassa ei ollut esitetty hyvéksyttdvdd syyté
kayttdd Chanel-merkin kanssa ldhes identtistd merkkid Channel. Hovioikeus katsoi my®ds, ettd kyse
oli tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epdoikeutetusta hyvéksi kdyttdmisestd, joten kyseessd

oli Chanelin tavaramerkin loukkaus.

Korkein oikeus on myodntényt asiassa valitusluvan (KKO VL:2015-22).

KHO:2015:10 (Chanel)
Korkein hallinto-oikeus on puolestaan pddtynyt ratkaisussaan siihen, ettei rekisterdintid hakenut

merkki BeautyChannel ollut yhdistettidvissé laajalti tunnettuun merkkiin CHANEL. Liséksi, vaikka
yhdistdmisté olisikin tapahtunut, tavaramerkkien vilisten erojen perusteella ei ollut todennékoistd,
etti BeautyChannel-tavaramerkin kéyttd olisi aiheuttanut vakavaa vaaraa kummankaan
tavaramerkin kohderyhmén taloudellisen kiyttdytymisen muuttumisesta ja sitd kautta haittaa
CHANEL-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vastaavasti ei ollut todenndkoistd, ettd
ylellisyystuotteita markkinoivan CHANEL-tavaramerkin herdttiméd mielikuva tai sen heijastamat
ominaisuudet olisivat siirtyneet BeautyChannel-tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin siten, ettd
laajalti tunnettua CHANEL-merkkid olisi kéytetty selvésti hyvéksi. BeautyChannel-merkin

rekisterdimiselle ei siis siten ollut korkeimman hallinto-oikeuden mukaan estetti.

Etenkin edelld esitettyjen tapausten johdosta on perusteltua, ettd tavaramerkkiasiat nykyddn ovat
saman tuomioistuimen eli markkinaoikeuden piirissd. Olisi suotavaa, ettd jatkossa ratkaisuihin tulisi
lisdd ennakoitavuutta, etenkin siten, ettd samojen osapuolten ollessa kyseessd pédtoksid ei endd

perusteltaisi ldhes vastakkaisin argumentein.

242 Haarmann 2014, s. 373.
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5.3 Rekisteroinnista

5.3.1 Yleista

Ennen rekisterdimisvaihtoehtojen késittelyd on syytd tarkastella tiettyjd rekisterdintiin liittyvid
yleisid seikkoja, kuten voimassaoloaikaa ja sen edellytyksid sekd tavaraluokituksia.
Tavaramerkkioikeuden aikaprioriteettisidnnon mukaisesti merkin ensimmdisend itselleen
rekisterdivd on sen haltija ja omistaja. Tavaramerkkirekisterdinti on voimassa kymmenen vuotta

243 yksinoikeus merkkiin

rekisterdintipdivéstd alkaen ja sen voi uusia niin usein kuin on tarpeen.
voidaan kuitenkin menettdd TMerkkil:n 26 §:n sdanndksen mukaisesti silloin, jos merkkii ei ole
kéytetty viiteen vuoteen, eikd kayttdmattd jattdmiselle ole hyviaksyttivad syytd. Télloin tarkasteluun

tulee se, onko merkkid kdytetty tosiasiallisesti.

Toisin kuin muut immateriaalioikeudet, tunnusmerkkioikeudet voivat siis kdytdnnossd olla
voimassa ikuisesti. Mikéli yritykselld on haettuna samanaikaisesti muitakin suojia, kuten patentteja
tai mallioikeuksia, voi oikein kiytetty ja ylldpidetty tavaramerkki jatkaa olemassaoloaan tuotteiden
tunnuksena niiden rauettua.>** Tavaramerkkirekisteréinnilli voikin monessa mielessd turvata

tuotteiden tai palveluiden nékyvyyden.

Tavaramerkki rekisterdidddn tiettyihin tavara- tai palveluluokkiin. Yksinoikeus merkin kéyttoon
rajautuu siis rekisterdinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden mukaan, eikd se anna kaiken
kattavaa oikeutta kieltdd muita kdyttdmdstda oman merkin kanssa samankaltaisia merkkeja. Kielto-
oikeus koskee merkin kédyttod ainoastaan samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa, poikkeuksena

245

ns. laajalti tunnetut tavaramerkit.”” Perushakemukseen sisdltyy yksi tavara- tai palveluluokka;

laajempaa suojaa halutessaan toimijan on suoritettava lisdimaksu jokaisesta luokasta. Poikkeuksena

tahidn on EU-tavaramerkki, jossa voi samalla maksulla hakea rekisterointis kolmessa eri luokassa.**®

Tavaraluokituksiin on tulossa muutoksia EU:n vireilld olevan tavaramerkkisddntelyn uudistuksen
myo6td. Luokituskdytdntd muuttuu vastaamaan EUT:n vuonna 2012 antamaa ratkaisua, jonka mukaan
tavaramerkkiluokkien otsikko kisittdd vastaisuudessa vain nimikkeen sanallisen merkityksen eikd endé

otsikon alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden tai palvelujen luetteloita. Suojan laajuus tdytyy siis

>3 Innanen & Jiske 2014, s. 69.

* Kilpimaa 2002.

%3 Patentti- ja rekisterihallitus 2014.
%6 Innanen & Jiske 2014, s. 70.
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tulevaisuudessa kuvata yksityiskohtaisemmin nimedmalld myods ne luokkaan kuuluvat tavarat ja/tai
palvelut, jotka eivdt suoraan sisdlly luokkaotsikon kirjaimelliseen tulkintaan, mutta joille halutaan
suojaa. Kaikki ennen EUT:n ratkaisua voimassa olleet tavaramerkkirekisterdinnit tulee tarkentaa uuden
luokituksen mukaisiksi kuuden kuukauden muutosajan sisdlld asetuksen voimaantulosta, miké voi olla
ongelmallista. Mikéli yritykset eivdt toimi ajoissa, supistuu tavaramerkin suoja-ala luokkaotsikon

nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan.**’

Tavaramerkkien hakemus- ja vuosimaksuihin on myds luvassa muutoksia, kun myds yhteisén
tavaramerkin (uudistuksen jdlkeen “eurooppalainen tavaramerkki”) rekisterdintimaksu uudistuu yksi
luokka, yksi maksu” -periaatteen mukaiseksi. Nédin suojaa ohjataan hakemaan vain tavaramerkin

hakijan omien tarpeiden edellyttamiin luokkiin.***

Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tavaraluokitukset voivat olla suuntaa antavia,
mutta kuten markkinaoikeuskin on todennut ratkaisukdytdnnossdén, ei tavaroiden luokittelu samaan
luokkaan Nizzan luokituksessa ** automaattisesti tarkoita merkkien kattamien tavaroiden

samankaltaisuutta.?°

My®os Palm toteaa, ettd tavaraluokitus on ainoastaan ohjeellinen, ja niin ollen
tdysin eri luokissakin olevat tavarat voivat olla samankaltaisia.”' Luokitus voi kuitenkin saada
merkitystd tavaroiden samankaltaisuutta méadritettiessd, silld tavaroiden sijoittuminen esimerkiksi
saman luokan tietyn luokkaotsikon ja siten saman yleisnimikkeen alle voi perustua juuri tavaroiden

samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon otettaviin yhteisiin merkityksellisiin tekijéihin.>>

Tavaramerkin luokituksesta paétettdessd on syytd huomioida taloudellisten intressien lisdksi myds
aikaisempien merkkien suoja-ala. Jos tavaramerkille haetaan rekisterdintid jokaisessa luokassa, on
vastustuksen madard myods todennidkoisesti suurempi. Kun hakemus on jétetty, ei tavara- ja
palveluluokkia voi endd lisdtd ilman kokonaan uuden hakemuksen tekemistd. Tavaramerkin
supistaminen voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdd. Monet alkuvaiheen tavaramerkkiriidat onkin
mahdollista ratkaista siten, ettd luokituksia supistamalla kyseessd eivdt endd ole samat tai

samankaltaiset tuotteet.?>

** Téhtivuori 2015,

** Téhtivuori 2015,

%% Nizzan luokitus on tavaroiden ja palveluiden luokitusjéirjestelmi yhteison tavaramerkin hakemusta varten kisittien
45 luokkaa. OHIM 2015.

230 MA0:209/15 Susino Umbrella Co., Ltd v. Patentti- ja rekisterihallitus.

>>! Palm 2009.

2 MAO:209/15 Susino Umbrella Co., Ltd v. Patentti- ja rekisterihallitus.

*> Innanen & Jiske 2014, 5. 90 - 91.
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5.3.2 Rekisterointivaihtoehdot

Koska tavaramerkkioikeus on alueellinen oikeus, saa Suomessa rekisterdity merkki suojaa vain
Suomessa. Ulkomailla suojaa halutessaan on elinkeinonharjoittajan haettava sitd sielld erikseen.
Rekisterdimisvaihtoehtoja on toimijalla kdytdnnossd kolme seuraavaksi mainittua. Tavaramerkki-

suojaus voi olla my6s ndiden yhdistelma.

1. Maakohtainen rekisteréinti PRH:ssa tai muussa kansallisessa rekisterdintiviranomaisessa,

2. Kansainvilinen rekisterointi Madridin pdytékirjan/Madridin sopimuksen mukaisesti

WIPO:ssa seka

3. Euroopan unionin kdsittdvd yhteisén tavaramerkin rekisterointi OHIM:ssa (EU-

.\ 254
tavaramerkki).

Suomalainen tavaramerkkirekisterdinti laaditaan Patentti- ja rekisterihallituksessa, jossa késittely on
melko halpaa ja nopeaa. Hakijan ei tarvitse itse hoitaa rekisterdintiesteiden ennakkotutkimusta,

vaan PRH selvittdd viran puolesta sekd absoluuttiset etté relatiiviset esteet.

Mikaéli yritys toimii useammassa kuin yhdessd EU-alueen maassa, sitd suositellaan hakemaan EU-

e . 255
tavaramerkkid, joka tulee voimaan kustannustehokkaasti

yhdelld hakemuksella samanaikaisesti
kaikissa jdsenmaissa. Haittapuolena on se, ettd jo yhdessikin jédsenvaltiossa oleva samankaltainen
tavaramerkki voi estdd merkin rekisterdimisen.”> OHIM ei myoskédn viran puolesta hylkii
hakemusta, vaikka sekaannusvaara aiempaan merkkiin olisi olemassa. Aikaisemman merkin
haltijan on siis ldhtokohtaisesti reagoitava vditemenettelyn kautta rekisterdinnin estdmiseksi.
Hakijan on mahdollista hankkia pyynnostd informaatiota aikaisemmista rekisterdinneistd ja
hakemuksista kansallisilta viranomaisilta tai OHIMin laatimasta, omaa rekisteriddn koskevasta

tutkimusraportista, jossa se viran puolesta listaa mahdollisia relatiivisen esteen muodostavia

yhteison tavaramerkkeja.*>’

Suomessakin on muiden Pohjoismaiden tavoin pohdittu siirtymistd OHIMin

2 Innanen & Jiske 2014, s. 69.

23 Kevailld 2015 yhteison tavaramerkin verkkohakemuksen jittiminen on maksanut 900 euroa. OHIM 2015.
2 Innanen & Jiske 2014, s. 92.

27 Bruun 2010, s. 24.
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viranomaisvastuuta  relatiivisten  esteiden  osalta  vdhentdvddn  malliin. EU:nn
tavaramerkkijérjestelmén tultua voimaan Tanskassa paitettiin nimittdin siirtyd jo vuonna 1999
kaytantdon, jossa rekisteriviranomainen tutkii hakemusmenettelyssd kaikki esteet, mutta viran
puolesta huomioidaan ainoastaan absoluuttiset esteet. Kauppa- ja teollisuusministerion
asettaman tunnusmerkkilainsdidéntdtyoryhmén pohdinnat estetutkimuksesta vuoden 2001
muistiossa pédtyivit siihen, ettd OHIMin kaltainen jirjestelmé edellyttdisi oikeudenhaltijoilta
aktiivisuutta ja mittavaa seurantaa; Suomessa téllaista valvonnan perinnetti ei ole vield
muodostunut, joten sen jérjestiminen ja jilkikéteiset riidat tulisivat kalliiksi. Huolissaan oltiin
erityisesti pienistd ja keskisuurista yrityksistd, joille seurannan ja aktiivisen reagoinnin

jérjestéminen olisi mittava toimenpide.**®

Vuonna 2012 julkaistussa muistiossa tavaramerkkilain uudistamisesta on tyo- ja
elinkeinoministerion asettama tydryhmé ottanut asian jélleen tarkasteluun. Tyoryhmi teetti
my0s yrityksille ja asiamiehille tutkimuksen, jonka tulosten mukaan enemmistd kannatti
nykyistd jirjestelmédd. Tyoryhmi totesi laajan estetutkimuksen palvelevan yritysten etua,
vihentdvin jilkikdteisid riitaisuuksia ja parantavan jérjestelmidn ennakoitavuutta, joten
jérjestelmd suositellaan pidettdvéksi ennallaan. Vallitsevasta menettelystd on ndin katsottuna
enemman etua kuin haittaa, mistd osoituksena on myds se, etti Ruotsin ja Norjan uusissa

tavaramerkkilaeissa®’ ei lopulta pédidytty muutosten kannalle >*

Kansainviliselld tavaramerkkirekisteroinnilld eli Madridin pOytakirjaksi kutsutulla sopimuksella on
mahdollista sisdllyttdd usea maa yhteen kansainvéliseen tavaramerkkirekisterdintiin. Edellytyksena
kansainvilisen tavaramerkin hakemiselle on kansallisen rekisterdinnin tai vireilld olevan
hakemuksen, joka voi koskea myos esimerkiksi EU-tavaramerkkid, olemassa olo. Rekisterdinti on
voimassa niissd maissa, jotka on hakemuksessa nimetty ja joissa ei 16ydy kyseisen maan oman
lainsddddnnon mukaista rekisterdintiestettd. Rekisterdintikelpoisuus tutkitaan kunkin kohdemaan
kansallisen lainsdddénndén mukaan ja rekisterdity tavaramerkki on voimassa kuten kansallinen

. 261
tavaramerkKki.

Kansainvilisen tavaramerkin etuna on my0s maantieteellisen laajennuksen
helppous, mikd voi tulla kyseeseen esimerkiksi tuotteen markkina-alueen kasvaessa.
Kokonaiskustannukset ~ kansainvélisen tavaramerkin  rekisterdinnistd  vaihtelevat, mutta

todennikoisesti hakemusprosessi vaatii muita rekisterdintimuotoja enemman resursseja.*®*

2% Ks. Tunnusmerkkilainsdidant6tyoryhmén muistio, KTM 6/2001, s. 39.

% Ruotsin tavaramerkkilaki SFS 2010:1877, Norjan tavaramerkkilaki
290 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 2012, s. 54.

2! Innanen & Jiske 2014, s. 93.

292 Innanen & Jiske 2014, s. 94.
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Suomalainen toimija voi hakea my0s yksittdistd kansallista tavaramerkkid jossakin toisessa maassa,

263 Kansallisten tavaramerkkirekis-

tyypillisimpind esimerkiksi Yhdysvallat, Kiina ja Vendj.
terdintien kdytdnnot voivat erota toisistaan - niihin liittyvdt hakemukset kasitellddnkin tapaus-

kohtaisesti kunkin maan virastossa ja kunkin maan lainsiadannon mukaan.***

5.3.3 Keskustelua kansallisen tavaramerkkijarjestelman tulevaisuudesta

Kirjallisuudessa on pohdittu Suomen kansallisen tavaramerkkijérjestelmén tarvetta ja tulevaisuutta
erityisesti EU:n tavaramerkkijirjestelmén osoittauduttua toimivaksi ja suosituksi*®. Etenkin suuret
globaalisti toimivat yritykset pyrkivdt rakentamaan merkkisuojaansa yhteison tavaramerkin kautta.
On myds kyseenalaistettu Euroopan yhteison tavaramerkkijérjestelmén toimivuus, jos kerran sen
kayttdjat joutuvat hakemaan suojausta kahdelta taholta. Ndiden rinnakkaisrekisterdintien yleisyys
on taas johtanut kysymykseen kansallisten tunnusmerkkijérjestelmien tarpeellisuudesta. My0s
rinnakkaisrekisterdintien kieltoa on ehdotettu, eli hakija saisi valita vain joko kansallisen tai EU-

tavaramerkin.*®® Toistaiseksi kuitenkin rinnakkaiset suojaukset ovat mahdollisia.

Kansallisen jdrjestelmén sdilyvyyden puolesta puhuu esimerkiksi se, ettd EU:n alueella on edelleen
hyvin monia pelkistdén kansallisilla markkinoilla toimivia pienid ja keskisuuria yrityksid. Néille
unionin tavaramerkkijérjestelméén liittyminen ei olisi kannattavaa. Uusien merkkien keksiminen ja
markkinoille saattaminen vaikeutuisi huomattavasti laajan rekisterin vuoksi, silld jo yhdessékin
jdsenmaassa rekisterdity merkki voisi muodostaa rekisterdintiesteen kaikissa muissa unionin
valtioissa. Pienille yrityksille voisi myds tulla huomattavan kalliiksi mahdollisten riitojen ja

oikeudenkiyntien lipikdynti unionin tasolla. **’

Ennen EU-tavaramerkkijirjestelmédn luomista rekisterdidyt merkit tarvitsevat jatkossakin
kansallisen jdrjestelmén hallinnointia varten — veisi paljon resursseja muuttaa ndmé kaikki EU-

tavaramerkeiksi. [lman kansallisia tavaramerkkijdrjestelmid eivit globaalit yritykset myoskdin voisi

2% Innanen & Jiske 2014, s. 92.

264 Berggren Oy Ab 2015.

265 OHIMissa rekisterdityjen tavaramerkkien vuosittainen maira on ldhes 100 000 kappaletta. Sisimarkkinoiden
harmonisointivirasto (OHIM) 2014.

2 Bruun 2010, s. 21 - 22.

27 Bruun 2010, s. 22 — 23.
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rekisterdidd tavaramerkkejddn eri muodoissa eri maissa, jotta ne sopisivat paremmin kielellisesti ja

kulttuurillisesti sithen ympiristoon, jossa niiti kiytetizn, *°°

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettd rinnakkaisrekisterdintien tarvetta saatettaisiin pienentdd ja
jérjestelmien yhteensopivuutta parantaa muun muassa kéyttopakkoon liittyvilld kriteerilld.
Toistaiseksi ldhtokohtana EU-tavaramerkin suojassa on ollut se, ettd merkin tosiasiallinen kayttd
vain yhdessd jdsenmaassa on riittdnyt. Ndkemyksen mukaan unionin tavaramerkkisuojaa
nauttiakseen merkin kiyttopakko voitaisiin laajentaa védhintddn kahta jdsenvaltiota koskevaksi,

jolloin luonteeltaan kansalliset merkit voisivat saada ainoastaan kansallista suojaa.>®

Vastaavia ndkokohtia on myds kannatettu muun muassa ECTAn (European Trademark Association)
vuosikokouksessa®”’, jossa puheenvuoron pitényt irlantilainen tavaramerkkiasiamies Smyth painotti,
ettd EU-tasoisia yksinoikeuksia luovutetaan liian laajasti ja liian halvalla. Esimerkiksi yksittdiselld
irlantilaisella ravintolalla ei voida katsoa olevan vilttimitontd tarvetta EU-tasoiseen
tavaramerkkisuojaukseen. Ei voida pitdd kohtuullisena sitd, ettd yksinomaan kiyttd tuossa yhdessi
irlantilaisessa ravintolassa riittdisi EU-tasoisen rekisterdinnin voimassapysymisen edellyttdmaksi
kdytoksi. Yksi hinen konkreettisista parannusehdotuksistaan, eli luopuminen kolmen luokan

siséllyttimisestd hakemusmaksuun, onkin kdymisséd toteen tavaramerkkisdiintelyn uudistuksen kautta

mahdollisesti jo vuoden 2015 loppupuolella.*”!

5.4 Vakiinnuttamisesta

Tavaramerkkisuojaa voi paéstd nauttimaan my0s ilman rekisterdintid, mikéli merkki tulee kdyton
kautta vakiintuneeksi. Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos
se on tdssd maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissd yleisesti tunnettu haltijan
tavaroiden erityisend merkkind. Vakiintumiseen vetoavan on tarvittaessa ndytettdvd toteen
yksinoikeutensa, toisin kuin rekister6idyn tavaramerkin haltijan, jota suojaa oletus yksinoikeuden
olemassaolosta.”’ Riitatilanteessa ongelmia voi aiheuttaa muun muassa se, ettd vakiintumisen

osoittava ndyttd tdytyisi pystyd todistamaan menneisyydessd, eli ajassa, jolloin toinen

2% Bruun 2010, s. 23.

29 Bruun 2010, s. 26.

*ECTA (European Trademark Association) juhli 30-vuotista taivaltaan vuonna 2010. Yhdistyksen Barcelonassa
pidetyssd 29:nnessid vuosikokouksessa kisiteltiin monipuolisesti EU:n tavaramerkkijérjestelméd ja EU:n
harmonisointiviraston (OHIM) toimintaa. Tommila 2010.

! Tommila 2010.

272 Weckstrom 2007, s. 38.
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elinkeinonharjoittaja on kiyttinyt samaa tunnusmerkkid. Markkinatutkimuksilla voidaan saada

tietoa nykyhetkestd, mutta vakiintuminen voi olla vaikeaa osoittaa aiemmassa tilanteessa.>”

Ratkaisussa KHO:2013:94 oli kyse siité, oliko rekisterditdviksi haetun Carneval-keksin muoto tullut
kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, silld sellaisenaan se ei ollut alunperin erottamiskykyinen.
Markkinatutkimuksella osoitettiin  laaja ja pitkdaikainen merkin kdyttd. Vasta yli vuosi
rekisterdintihakemuksen jittdmisen jdlkeen suoritettu markkinatutkimus voitiin ottaa erottamiskykyéa
arvioitaessa huomioon, koska hakemuksen kohteena oleva keksimuoto oli ollut kéytdssa
vuosikymmenien ajan eikd asiassa ollut ilmennyt, ettd kysymyksesséd olevan keksimuodon siind todettu
korkea tunnettuus olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen vélisend aikana merkittdvasti
muuttunut. Korkein hallinto-oikeus totesi, ettd ratkaisevaa ei ole markkinatutkimuksen tekemisen
ajankohta sindnsd, vaan se todistaako tutkimus niistd olosuhteista, jotka ovat vallinneet hakemuksen

jattohetkelld.

Vakiintuminen on huomattavasti rekisterdintid epdmadédrdisempi tapa yksinoikeuden synty-
perusteena, silld sen arviointiin liittyy useita kysymyksid ilman yksiselitteisid vastauksia.
Esimerkiksi seikkoihin, kuten kuinka tunnettu merkin on oltava omassa kohdepiirissdén ja mitka
tekijt toimivat tunnettuuden mittareina, on vaikea 16ytid suoraa médrittelyd.””* Vakiintumisen
edellyttdmi aika riippuu monista seikoista, kuten merkin erottamiskyvystd, mainonnan volyymista

275 oo
Erdan

sekd markkinoiden koosta. Ndin ollen sitd ei voi yksiselitteisesti ilmoittaa etukéteen.
patenttitoimiston ndkemyksen mukaan tavaramerkki voidaan katsoa vakiintuneeksi Suomessa, kun
kyseiselld merkilld varustettuja tuotteita on myyty ja markkinoitu talld noin viiden vuoden ajan.*’®
Yleisesti voitaneen kuitenkin sanoa, ettd kiinnostava tuote, joka on suunnattu pienelle

kohderyhmille ja mainostettu voimakkaasti, vakiintuu nopeimmin.>”’

Suomessa tapahtuvaa vakiintumisen arviointia tehtdessd ei ole merkitystd silld, onko merkki
ulkomailla tunnettu. Tosin ulkomailla kéytdssd oleva merkki voidaan tehdé tdélld myos tunnetuksi

esimerkisi ulkomaisten lehtien, television tai verkon vilitykselld.””®

Elinkeinonharjoittaja voi kayttdd rekisterdiméttomiékin tunnusmerkkejd toiminnassaan, mutta

rekisterdiméttd jattamiseen sisdltyy riskejd. Bridndin suojauksen ja sen parhaan hyddyntdmisen

23 pihlajarinne 2014, s. 145.

7% Jokitaipale 2000, s. 85.

*73 Patentti- ja rekisterihallitus 2014.
%76 patenttitoimisto Leitzinger

277 Patentti- ja rekisterihallitus 2014.
278 Haarmann 2014, s. 315.
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kannalta on epdedullista jattdd tavaramerkki vain vakiintumisen varaan - tdllaisen
rekisterdiméttomén merkin kdyttd saattaa esimerkiksi loukata muiden tavaramerkkioikeuksia.

279 yksi tillainen

Vakiintumisella voidaan katsoa olevan vain harvoja etuja rekisterdintiin ndhden.
voisi kuitenkin olla se, ettd alun perin erottamiskyvytonkin merkki voi saada suojaa, jos haltija
osoittaa merkin kdytdon myotd saavuttaneen yleiskielen merkityksestd irtaantuneen itsendisen

merkityksen, jonka kuluttaja yhdistid haltijan tavaroihin tai palveluihin.**’

" Innanen & Jiske 2014, s. 68.
20 Weckstrom 2007, s. 38. Ks. Helsingin HO 21.3.2007, S 05/2775 Personnel vs. Personel.
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6 Sallitusta toisen tavaramerkin kaytosta

6.1 Millainen merkin kdytté muodostaa tavaramerkin loukkauksen?

6.1.1 Kaytto tavaramerkkina

Perinteisesti on ajateltu, ettd merkin haltijan kielto-oikeuteen kuuluu se, ettd tavaramerkkia
kiytetddn tuotteen alkuperén erottamistarkoituksessa eli tavaramerkkind. Yleensd kyseessd on
katsottu olevan merkin kiyttd erottamaan kiyttdjin omia tavaroita muiden vastaavista. >’
Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan kukaan muu kuin merkin haltija ei saa “tavaroittensa tunnuksena”
kayttad merkkid. Tdmén voisi ndhdd epdsuorasti viittaavan “kdyttoon tavaramerkkind”. Laissa ei
kuitenkaan muutoin ole  yksildity sitd, mitd tavaramerkin kdytollda tarkoitetaan.
Tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta koskevat oikeudelliset ongelmatilanteet ovatkin usein
seurausta siitd, ettd on episelvdd, milloin kyseessd on yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin kayttd

ja milloin ei.**

Kriteerit tavaramerkin kdyttoon tavaramerkkind ovat EUT:n ratkaisukdytdnnon myotd vaihdelleet.
Esimerkiksi ennakkoratkaisussa C-63/97 (BMW) tavaramerkin kayttd tarkoituksessa ilmoittaa
yleisolle ilmoittajan korjaavan ja huoltavan tavaramerkin tarkoittamia ja silld erotettua alkuperda

olevia autoja, on tavaramerkin erottamistarkoituksessa tapahtuvaa kiyttod.”*

Ratkaisun on néhty
laajentavan erottamistarkoituksen késitettd pelkkien omien tuotteiden varustamisesta yleiseen

. . . . . . .. o . . 284
kohdetavaran identifioimiseen, jolloin kyseessé olisi epdsuora erottamistarkoitus.

Ratkaisussa C-2/00 (Holterhoff) oli kyse siitd, ettd vastaaja oli suullisesti kdyttdnyt kantajan
tavaramerkkejd ilmaistaakseen tapaa, jolla hdnen valmistamansa jalokivet oli hiottu. EUT katsoi,
ettd kédyttd oli sallittua tapauksessa kyseessd olleissa liikeneuvotteluolosuhteissa, joissa merkkeja
kayttdnyt oli tehnyt selvdksi, ettd hidn itse on valmistanut tuotteet ja tavaramerkeilld ainoastaan

kuvailtiin tuotteiden erityispiirteitd (puhtaasti kuvaileva kiyttd). Edellytyksena tdllaiselle kdytolle

**1 pihlajarinne 2010, s. 98 - 99.
282 pakarinen 2006b, s. 36.

3 Asia C-63/97, kohta 38.

%% pihlajarinne 2010, s. 104.
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oli, ettei asiakas voi saada sellaista kisitystd, ettd tavaramerkki viittaisi yritykseen, josta tavara on

e . 085
peraisin.

EU:n lainsddddnndn yhdenmukaistamisen piiriin kuuluu vain merkille annettava suoja, jota
annetaan tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi toisistaan tapahtuvaa kayttdmistd vastaan.
Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 5 kohta periaatteessa mahdollistaisi sen, ettd halutessaan
omaksua mahdollisimman laajan suojan, voisi jdsenvaltio ulottaa minkd tahansa tavaramerkin
kiyttamisen elinkeinotoiminnassa merkinhaltijan kielto-oikeuden piiriin. Talloin tavaramerkin
erottamis- ja alkuperdtehtivien méadrdéivd asema merkin suoja-alan méaarittdjédna hilvenisi ja ratkaisu
johtaisi siithen, ettd ainoastaan elinkeinotoiminnan ulkopuolisissa tilanteissa olisi oikeudellisesti
sallittua kiyttdd toisen merkkia.**® Téllaisia voisivat olla esimerkiksi merkin kiytto tieteellisiin

tarkoituksiin tai omaan kéyttoon tarkoitetuissa tavaroissa.*®’

Mikéli paddyttdisiin ndin laajaan suojaan, ratkaisun voitaisiin ndhdd loukkaavan kuitenkin
kilpailijoiden ja kuluttajien etua ja heidén tarvettaan esimerkiksi tavaramerkin informatiiviseen
kayttoon. Kansallisessa lainsddddanndssdmme onkin omaksuttu ratkaisu, jonka mukaan on kuitenkin
tietyin edellytyksin mahdollista saada suojaa SopMenL:n nojalla, mikéli tavaramerkkid ei ole

kiytetty tavaramerkkini.**®

6.1.2 Kaytto elinkeinotoiminnassa

Jotta tavaramerkin kéayttd voi loukata toisen suojattua merkkid, on tunnusta kiytettiva
elinkeinotoiminnassa. Edellytys ilmenee TMerkkiL:n 4.1 §:std, tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1
ja 2 kohdista sekd yhteison tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdasta. TRIPS-sopimuksen 16

artiklan 1 kohdassa puhutaan “kaupankiynnin” késitteests, joka siis viittaa samaan asiaan.**’

Tunnetun tavaramerkin kehittdnyt yritys menestyy yleensd hyvin kilpailussa ja siind mielessd

yrityksen kilpailukeinoihin luettavissa olevan tavaramerkin voidaan katsoa edistdvdn juuri

%3 C-2/00, kohta 16 ja Pihlajarinne 2010, s. 105.

2% pihlajarinne 2007, s. 369.

7 Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Michael Hélterhoff v. Ulrich Freiesleben C-2/00, kohta 18.
288 palm 2002, s. 142 alaviite.

%% pihlajarinne 2009, s. 128.
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kilpailulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.””® Tunnusmerkkioikeuden onkin katsottu omalta
osaltaan sdintelevdn yritysten toimintaa markkinoilla suojaamalla kaupallista erotettavuutta
edistivia tunnuksia.””’ Suojaa ei siis ole tarkoitus ulottaa alueelle, jolla se ei palvele edelld mainittua

tarkoitusta.””?

Nordell on katsonut, ettd immateriaalioikeuksien suojan laajentamistrendi saattaisi laajentaa
késitystd siitd, mitd elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan — tavaramerkin kéyttod elinkeinotoiminnassa
voitaisiin siis arvioida entisti herkemmin. > Tallainen pyrkimys ulottaa tavaramerkkisuoja
elinkeinoeldmén ulkopuolelle tai tulkita kédsitettd laveammin heijastelisi tavaramerkin itseisarvolle
annettavaa suojaa. Toisaalta tavaramerkin alkuperétehtdvd voi myds olla vaarassa vahingoittua tai

vesittyd, mikili merkkid kiytetddn elinkeinoelimin ulkopuolella.”

EUT on ottanut kantaa elinkeinotoiminnassa tapahtuvan kdyton maddrittelyyn muun muassa
ratkaisuissa C-206/01 (Arsenal), C-48/05 (Opel) ja C-17/06 (Céline). Sen mukaan
elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa kdyttdd on sellainen kaupallisessa toiminnassa tapahtuva kéytto,
joka tdhtdd taloudelliseen hyo6tyyn. Niin ollen tdysin yksityisen kdyton yhteydessd ei ole kyse

merkin kiytostd elinkeinotoiminnassa.”””

My06s SopMenL:n mukaisen suojan edellytyksend on kéyton luonne elinkeinotoimintana.
SopMenL:ia edeltinyt laki vilpillisen Kkilpailun ehkdisemiseksi 34/1930 sisdlsi tarkemman
nimenomaisen madritelmidn elinkeinotoiminnan késitteelle. Tdmén kumotun lain 1.2 §:mn
sadnnoksessd “elinkeinotoiminnalla ymmaérretdén tdssd laissa ammattimaisesti harjoitettua
toimintaa, jonka vilittoméni tarkoituksena on aineellisen edun saaminen”. Nykyisen SopMenL:n
mukaan elinkeinotoiminnalla on tarkoitettu tavallisesti kaupallisen toiminnan harjoittamista
ammattina tai muun toimintana, joka tdhtdd taloudelliseen tulokseen — tosin voiton tuottaminen ei

ole edellytyksend.>®

2% Rissanen 1978, s. 136.

! pihlajarinne 2009, s. 128 seki Fezer 2001, s. 645.

292 pihlajarinne 2009, s. 129.

293 Nordell 2004, s. 399 - 400.

% Nordell 2004, s. 401 ja Pihlajarinne 2009, s. 129.

% Asia C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, kohta 40; asia C-48/05 Adam Opel AG vastaan Autec
AG, kohta 18; asia C-17/06 Céline SARL vastaan Céline SA, kohta 17; Pihlajarinne 2009, s. 129 - 130.

*% pihlajarinne 2009, s. 131 lihteineen.
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6.1.3 Kaytto tavaramerkin tehtavia vahingoittavalla tavalla

EUT on aiemmin esitetyn BMW-ratkaisun jidlkeen antamissaan ennakkoratkaisuissa C-206/01

(Arsenal)™’, C-245/02 (Budvar)*’®ja C-48/05 (Adam Opel)*” painottanut tavaramerkin tehtivien

vahingoittamisen merkitysti.*”’

Ennakkoratkaisussa C-206/01 vastaaja oli kayttinyt Arsenalin tavaramerkkid samoissa tuotteissa, joita
varten Arsenal oli rekisterdinyt tavaramerkin. Jutussa oli kyse sen arvioinnista, voiko suojattua
tavaramerkkid kayttdvd kolmas osapuoli vedota puolustuksekseen siihen, ettd riidanalainen
tavaramerkin kdyttdminen ei ole sellaista, ettd merkilld ilmaistaisiin tavaroiden kaupallinen alkuperd. Ja
jos ndin on, voidaanko riittdvénd pitdd sitd, ettd kdyttd ymmaérrettdisiin niin, ettd merkilld ilmaistaan
tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siithen. Vastaaja vetosi mm.
sithen, ettd myyntikojussa oli ollut kyltti, jossa oli todettu, ettd tuotteissa olevat merkit on tarkoitettu
vain tuotteen koristeeksi, eivdatkd ne merkitse minkddnlaista liike- tai muuta suhdetta
tavaramerkinhaltijaan. Kyltissd oli vield mainittu se, ettd ainoastaan virallisiksi Arsenal-tuotteiksi

nimetyt tuotteet ovat virallisia Arsenal-tuotteita.

EUT katsoi tapauksissa, ettd yksinoikeutta voidaan merkille antaa vain tilanteissa, joissa “merkin

kayttd aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtdville eli erityisesti sen keskeiselle

tehtiville, joka on tavaran alkuperin takaaminen kuluttajille”.””' Esimerkiksi Arsenal-tapauksessa

alkuperdd vahingoittavaksi kdytoksi on katsottu sellainen toiminta, jolla saatetaan aiheuttaa

erheellinen késitys tavaramerkin haltijalta perdisin olevasta tavarasta tai konkreettisesta yhteydesta

tavaran ja tavaramerkin haltijan valilla.>*

Ratkaisussaan C-17/06 (Céline) on EUT todennut, ettd jos kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa,
kéyttdd toiminimenddn, litkenimenddn tai myyméldn merkkinddn merkkid, joka on sama kuin
aikaisempi toisen yrityksen sanamerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessé, jotka ovat

samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, on tdmédn tavaramerkin kayttoa

#7.C-206/01 Arsenal Football Club plc vastaan Matthew Reed.
% C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budéjovicky Budvar.

99 C-48/05 Adam Opel AG v. Autec AG.

3% pihlajarinne 2009, s. 134.

! Esim. C-206/01 kohta 59.

%2 C-206/01 kohta 56.
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elinkeinotoiminnassa, joka merkin haltijalla on oikeus kieltd4, jos kyse on tavaroita varten tapahtuvasta

kiytostd, joka haittaa tai voi haitata tavaramerkin tehtivii.””

My®0s Ruotsissa on korkein oikeus viimeaikaisessa ratkaisukdytdnndssddn painottanut tavaramerkin
tehtéville aiheutuvan vahingon mahdollisuutta. Kyseisessd tapauksessa merkki myds identifioi
tavaramerkin haltijan merkkid eikd toiminut omien tuotteiden tunnuksena, kuten aiemmin esilld

olleessa BMW-tapauksessa.

Hogsta domstolen T 301-12 9.7.2014

Vastaaja Mon-Zon oli kéyttdnyt katalogissaan kuvaa, jossa nidkyvdssd rakennustelineessd yksi
rakennuskomponenteista oli kantaja Layherin. Tapauksen arvioinnissa oli siten ldhtokohtana, ettd
Mon.Zon oli kédyttanyt LAYHERIA tavaramerkin omistajan (Layher) tuotteissa, eikd Mon.Zonin omien

tuotteiden tunnusmerkkina.

Korkein oikeus katsoi tuomiossaan, ettd Mon.Zonin katalogin lukijakunta muodostui keskivertoa
tarkkaavammista kuluttajista, jotka tunsivat eri toimittajien olemassaolon markkinoilla. Mik&én teksti ei
viitannut yhteistyohon Layherin kanssa ja kuvasta tuskin sai muuta késitystd kuin sen, ettd Layherin ja
Mon.Zonin osat olivat keskenddn yhteensopivia. Kuva ei my6skién viittannut taloudelliseen yhteyteen
osapuolten vililld. LAYHER-tavaramerkin alkuperdfunktiolle ei nédin ollen nihty tapahtuneen vahinkoa

tai edes riskid sellaisesta.

6.2 Hyvan liiketavan mukaisuus kadytén yleisena edellytyksené

Hyviai liiketapaa voidaan kuvailla standardiksi, joka juontaa juurensa yleisestd tapaoikeudesta. Se
on mainittu esimerkiksi SopMenL:n yleislausekkeessa sekd erilaisissa elinkeinoeldmén
itsesddntelynormeissa. >** Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan rajoitussdinndksilli on
védristymattoman kilpailun ja kuluttajien tarpeiden kannalta tirked merkitys. Ne muodostavat
poikkeuksen direktiivin 5 artiklaan, jossa sdddetddn merkin haltijan yksinoikeudesta. Yleisend
edellytyksend rajoitussdinndsten soveltamiselle on se, ettd merkin kéyttd tapahtuu hyvén liiketavan

mukaisesti.’” On katsottu, ettd tavaramerkkidirektiivin hyvi liiketapa merkitsee kiytintod, joka on

393 C-17/06 Céline SARL v. Céline SA, kohta 36.
3% Pihlajarinne 2010, s. 146.
3% Pihlajarinne 2010, s. 145.
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talla tietylld alalla vakiintunutta tai tavanomaista sekd tosiasiallisesti noudatettua, eikd vain

toivottua.>¢

On ehdotettu, ettd hyvin liitketavan madrittdmiseksi tulisi olla puolueeton minimistandardi, silld
kriteerit voivat olla alueellisesti liian rajoitettuja. Silloin hyvén liiketavan mukaisuuden
selvittimiseksi tehtdvin testin tulisi olla objektiivinen, jossa silli, missd mielessd

elinkeinonharjoittaja on toiminut, ei olisi merkityst.”"’

Hyvin litketavan arvioinnissa voisikin ldhtokohtaisesti painottua seuraavat kolme perustetta:

1) Kdyton seurauksiin liittyvd ndkékulma eli tilloin juuri kdyttéd arvioitaisiin
riippumatta siitd, miten kayttéja on asian mieltényt tai miten hinen olisi se pitanyt

mieltdd toimiessaan huolellisesti ja rehellisesti

2) Merkin kéyttdjddn liittyvd ndkokulma
a) Subjektiivinen arviointi: miten kéyttdjd on tosiasiassa mieltinyt merkin kdyton
seuraukset
b) Objektiivinen arviointi: miten rehellinen alalla toimiva henkild olisi mieltanyt

kayttamisen seuraukset.””®

Nékokulma, joka liittyy kdyton seurauksiin, huomio konkreettiset vaikutukset eri intressiryhmien,
markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun kannalta. Merkin kayttdjdén liittyvd ndkokohta ei
puolestaan huomio kokonaistilannetta kilpailullisine vaikutuksineen. Pihlajarinteen mukaan kédyton
seurauksiin painottuva ndkokulma on tarkoituksenmukaisempi tarkastelutapa, jos suojan rajoja
maédritellddn kilpailullisista ndkokohdista. Hdnen mukaansa my6s EUT:n ratkaisukdytinndssid on

nahtivissd kiyton seurauksien tarkastelu kun arvioidaan hyvia liiketapaa.’®

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa C-228/03 (Gillette) hyvén liiketavan
mukaisuutta ei suoraan maddritelld, mutta siind listataan neljd esimerkkitilannetta, joissa

tavaramerkin kdyttod ei voida katsoa hyvén liiketavan mukaiseksi toiminnaksi.

2% Middlemiss 2006, s. 13.

97 Middlemiss 2006 s. 13.

*% Pihlajarinne 2010 s. 148 ja siini lahde Yap 2008 s. 291 - 292,
%% Pihlajarinne 2010, s. 148 - 149.
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1. Merkin kdyttdmisen perusteella ei saa syntyé vaikutelmaa siitd, ettd kolmannen ja tavaramerkin haltijan vélilla

on litkesuhde.

2. Kaytolld ei saa heikentdd tavaramerkin arvoa hyddyntdmalld perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykya tai

laajaa tunnettuutta.
3. Tavaramerkkid véhitteleva tai panetteleva kiyttd ei mydskédn ole sallittua.

4. Hyvan liiketavan mukaisuuden vastaista on myos sellainen kéyttd, jossa kolmas esittdd tuotteensa kyseiselld

tavaramerkilld myytivien tuotteiden jiljitelmini tai toisintoina.’'’

EUT on katsonut, etti hyviéd liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee 1dhinnd velvoitteen toimia
lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin ndhden. Salonen pohtii artikkelissaan,
mitd tavaramerkin haltijan perustelluilla intresseilld tarkoitetaan. Ovatko intressit esimerkiksi
puhtaasti taloudellisen voiton tavoitteluun liittyvid? Koska EU:ssa pyritddn kohti véddristymatonta
kilpailua, hyvén liiketavan arviointi ndyttéisi olevan juuri objektiivista kokonaisarviointia, jossa
otetaan huomioon tavaramerkin haltijan perustellut, toimivaan kilpailuun liittyvit intressit.’'' Myos
Pihlajarinteen mukaan perusteltujen intressien tulee olla erityisesti toimivan kilpailun ndkékulmasta

hyviksyttyja.” 2

EUT:n ennakkoratkaisussa on ilmaistu kyseisen lojaalisuusvelvoitteen arvioivan
muun muassa sitd, kilpaileeko toinen valmistaja vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa. Hyvin
litketavan mukaisessa kdytossd voidaan keskeisend pitdd sitd, ettei merkin kiyttamiselld aiheuteta

kohderyhmin keskuudessa sekaannusvaaraa merkin kéyttijin tuotteiden alkuperisti.’"

Euroopan unionin tuomioistuin on korostanut myos esitystavan huomiointia kokonaisuudessaan
hyvén liiketavan mukaisuuden toteutumisessa. Keskeistd esitystavan kokonaisarvioinnissa on se,
miten tuotteen kiyttotarkoitusta ilmaiseva tavaramerkki on esitetty etenkin suhteessa tuotteen
omaan tavaramerkkiin. Erddnd arvioitavana seikkana voidaan pitdd my0s sitd, onko tavaramerkkid
kiytettdessd annettu ymmartdd markkinoitavan tuotteen olevan laadultaan tai ominaisuuksiltaan

tavaramerkin haltijan tuotteen veroinen.’'

*19C-228/03: The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories kohdat 41 - 45.
* Salonen 2006b, s. 1010.

*12 pihlajarinne 2010, s. 147.

*13 C-228/03: kohdat 33 - 34.

314 C-228/03: kohdat 35 - 37.
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EUT:n ratkaisukdytdnnostd voidaan vield nostaa esille yksi “testi”, jonka mukaisesti hyvéa
litkketapaa arvioidaan. Kyseisissé tapauksissa on ollut tarpeen selvittdd tavaramerkin ja toiminimen

suhdetta.

“...hyvidi liiketapaa koskevan edellytyksen tiyttymistd arvioitaessa on otettava huomioon se, missd
madrin yhtdiltd kolmannen osapuolen tapa kéyttdd nimeddn ymmarretddn kohderyhmissé tai ainakin
merkittdvassd osassa kohderyhmdd osoitukseksi siitd, ettd kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja
palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilén, jolla on oikeus kayttdd kyseistd
tavaramerkkid, vélilld on yhteys, ja toisaalta se, missd miédrin tdimin kolmannen osapuolen olisi pitdnyt
olla tietoinen siitd, ettd kiyttotapa ymmarretdén kohderyhmaéssi ndin. Yksi tekiji, joka on myds otettava
tédssd arvioinnissa huomioon, on se, ettd kyse on tavaramerkistd, joka on siind jdsenvaltiossa, jossa

tavaramerkki on rekisterdity ja jossa sille vaaditaan suojaa, tietyssd médrin tunnettu, ja ettd kolmas
»315

osapuoli voisi hyodyntéd tatd tunnettuutta tavaroitaan ja palvelujaan markkinoidessaan.
Weckstrom on katsonut, ettd tdllaisen uuden kuluttajaldhtdisen testin kéyttoonotto voi aiheuttaa
tavaramerkin haltijoille lisdd huolta, mutta toisaalta yleistd testid voidaan pitdd tarvittavana
tyokaluna sellaisen tavaramerkin kdyton pois kitkemiseen, jolla ei ole vaikutusta tavaramerkin
haltijan perusteltuihin intresseihin (legitimate interests). Vaikka testin lopputulemasta ei voi
ollakaan etukiteen varma, voidaan testin olemassa olon sindnsi ndhda luovan varmuutta siitd, ettd
on olemassa tietty neutraali standardi, jolla mitddn osapuolta suosimatta maddritellddn hyvén

liiketavan mukaisuus elinkeinotoiminnassa.>'®

Suomen oikeuskdytinndssa hyviai liiketapaa on viittausproblematiikan alueella kasitelty esimerkiksi
tapauksessa KKO 2004:32. Kyseessé oli tilanne, jossa Biltema Suomi Oy (jdljempénd Biltema) oli
myynyt ja markkinoinut postimyynnissd sekd Internetissd Coko-merkkisid rakennuspalikoita, jotka
olivat muodoltaan, kooltaan, ja véritykseltdén lahes samanlaisia kuin Lego-yhtididen markkinoimat
Lego-rakennuspalikat. Niitd oli myyty ja markkinoitu vastaavanlaisina tuotesarjoina kuin Lego-
palikoita. Lego-yhtidt pitivdt Bilteman palikoita orjallisen jdljittelyn tuloksena ja vaativat
menettelyn kieltdmistd sakon uhalla. Markkinaoikeus oli ensin ratkaissut asian sopimattomasta
menettelystd elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla. Se vahvisti padtoksessdén, ettd Biltema oli
toiminut hyvén liiketavan vastaisesti siltd osin, kuin tdmd oli markkinoinut myyntiluettelossaan
Lego-rakennuspalikoihin ulkonddltddn sekoitettavissa olevia rakennuspalikoita, erottamatta niitéd

markkinoinnissa selkedsti Lego-yhtididen tuotteista. Korkein oikeus oli ratkaisussaan samalla

315 Asia C-17/06 Céline SARL v. Céline SA, kohta 34; C-245/02 Anheuser-Busch Inc. vastaan Bud&jovicky Budvar,
kohta 83.
316 Weckstrom 2011, s. 154.
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kannalla markkinaoikeuden pédatoksen kanssa kyseisen seikan osalta, silld palikoiden

markkinoinnissa sekaannusvaara tuotteiden alkuperésti oli todellinen.

6.3 Tarpeellisuuskriteeri kdyttotarkoituksen osoittamiseksi

Tavaramerkkilain 4.1 §:ssd on tavaramerkin haltijan yksinoikeuden laajuus maédritelty yleiselld
tasolla, eli sddnndksen mukaan muu kuin merkin haltija ei saa kéyttdd tavaroittensa tunnuksena
sithen sekoitettavissa olevaa merkkid tavarassa, sen pidillyksessd tai muulla tavalla. Téta vastoin
toimiva syyllistyisi siis tavaramerkin haltijan oikeuden loukkaukseen. Elinkeinonharjoittajan
mahdollisuudesta hyddyntdd toisen tavaramerkkid markkinoinnissaan on kuitenkin sééddetty

tavaramerkkilain 4.2 §:ssd, joka kuuluu seuraavasti:

”Edelld 1 momentissa tarkoitetuksi luvattomaksi kayttdmiseksi katsotaan muun muassa se, ettd joku
laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisdtarvikkeita tai muuta sellaista, mikd soveltuu toisen tavaraan,
viittaa tdméin tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, ettd liikkeeseen
laskettu tavara on ldhtdisin tunnusmerkin haltijalta tai ettd tdmd on suostunut tunnusmerkin

kéyttdmiseen.”

Sddnnoksen voi siis ymmairtdd niin, ettd esimerkiksi varaosien tai muiden toisen tavaraan
soveltuvien tarvikkeiden markkinoinnissa toisen tavaramerkkid olisi sallittua kdyttdd siten, ettei
vaikutelmaa liikeyhteydestd synny. Sddnnds on ehdottomasti tarpeen, silld ilman mahdollisuutta
viitata toisen merkkiin kyseisissd tilanteissa, merkinhaltija saisi monopolin tuotteisiinsa sopivien
varaosien yms. valmistukseen, myyntiin sekd tavaroidensa huoltoon ja korjaukseen.’'” Tillgin
muun muassa varaosien ja lisdtarvikkeiden hinnat saattaisivat helposti ldhted nousuun, jolloin

318 Kohdeyleison

sadnnoksen voidaan katsoa turvaavan kilpailun sdilymisen markkinoilla.
tiedonsaannin intressin voidaan katsoa olevan kyseisen poikkeussddnnoksen toinen funktio, silld
esimerkiksi varaosissa olevat sopivuusmaininnat tuotteisiin auttavat kuluttajaa 10ytdmaédn

kéyttotarkoitukseensa sopivan osan eri vaihtoehtojen joukosta.’'”

Tavaramerkkilain 4.2 § rajoittaa my0ds kovasti toisen tunnusmerkkiin viittaamista. Kuluttaja ei saa
luulla kyseessd olevan alkuperdinen, tavaramerkin haltijan valmistama tuote. Vaikka ostajalle

kavisikin selvdksi myytdvin tuotteen oikea alkuperd, menettely saattaa olla siitd huolimatta

317 Tiili 1983, s. 166.
318 yedenkannas 2002, s. 245.
319 Vedenkannas 2002, s. 245 -246.
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kiellettyd. Edes mielikuvaa siité, ettd myytdva tuote on valmistettu tavaramerkin haltijan lisenssilla
tai suostumuksella, ei saa syntyi, eikd ettd tavaramerkin haltija myontiisi tuotteelle takuun.’*
Suomessa aiheesta varhaisempi oikeuskdytdantd on tavaramerkkilakia edeltdvaltd ajalta (KKO 1956
11 90):

Volkswagen-merkkisid autoja varten valmistettuja varaosia oli myyty pakkauksessa, jossa oli kdytetty

auton rekisterdityjd tavaramerkkejd, vaikka auton varaosien valmistaja ei ollut oikeutettu kdyttdmadn

tavaramerkkid. Liikettd kiellettiin jatkamasta tekoa ja se velvoitettiin varustamaan pakkaukset

P, e . . . ., 321
merkinnélla, joka osoitti, kenen valmistamia kyseiset osat olivat.

Aikaisemmassa oikeuskdytinndssd tavaramerkkilain 4.2 §:48 on siis tulkittu sanamuodon
mukaisesti liittyen vain varaosaproblematiikkaan. Myo6skdan hallituksen esityksessd (HE 128/1962

vp) tavaramerkkilaiksi ei ole selvdéd kannanottoa pykéldn sovellusalaan.

Suppeaa toisen tavaramerkin kéyttdoikeutta varaosavalmistajilla on perinteisesti ilmennyt myos
siind, ettei toisen tunnusta saa kdyttdd sen enempéd, mitd tuotteen identifioimiseen on vélttdmatonta.
Toisen elinkeinonharjoittajan mainetta tai liikkearvoa ei pitdisi pddstd hyddyntdméén

markkinoinnissa. Erityisid logoja tai kuviomerkkeja ei saa kéyttid, ainoastaan vakiokirjasintyypilld

322

tehdyt viittaukset voidaan katsoa sallituiksi. Ruotsin  vanhempaa varaosakdytintoa

havainnollistaa seuraava tapaus (NJA 193 6)*%:

MCCormick- ja Deering-merkkisiin maatalouskoneisiin tarkoitettujen ei-alkuperdisten varaosien
valmistaja oli merkinnyt varaosien pakkauskartongit niilld tavaramerkeilld. Menettelyd pidettiin
tavaramerkin loukkauksena. Tavaramerkkejd oli kdytetty myds hinnastoissa ja tuoteluetteloissa.
Viittaamista MCCormick- ja Deering-tavaramerkkeihin ei pidetty tavaramerkin loukkaamisena niissd
tapauksissa, joissa hinnastoissa ja luetteloissa oli samalla kirjasintyypilld ilmoitettu, ettd kysymyksessd
eivit olleet alkuperdiset varaosat. Sen sijaan niiden hinnastojen ja luetteloiden osalta, joissa tité tietoa
ei ollut tai se oli painettu pienemmaélld kirjasimella, katsottiin tavaramerkin loukkauksen olevan

kysymyksessa.

Suomen tavaramerkkioikeudelliseen tulkintakdytdnton on merkittidvisti vaikuttanut yli viiden
vuoden ajan kisittelyssd ollut tapaus (KKO 2006:17, myoh. Gillette-tapaus), jossa The Gillette
Company ja Gillette Group Finland Oy (myoh. Gillette-yhtiot tai kantajayhtiot) syyttivit LA-

320 Vedenkannas 2002, s. 246 sekd Bernitz 1981, s. 44

32Iks. myos vastaavista ruotsalaisista tapauksista NIR 1969, s. 418 ja s. 424.
22 Tiili 1983, 5. 167 - 168.
323 Tiili 1983, s. 166 ja Nytt juridiskt arkiv, NJA 1936, s. 118.
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Laboratories Ltd Oy:td (myoh. LA-Laboratories tai vastaajayhtio) rekisterdidyn tavaramerkin

tuottamien yksinoikeuksien loukkaamisesta.

Tavaramerkkiriita johtui seuraavasta merkinnésté partaterien tuotepakkauksessa: “Tdhdn terddn sopivat
kaikki Parason Flexor ja kaikki Gillette Sensor varret”. Tapauksessa punnittiin tavaramerkin haltijan
kielto-oikeuden laajuutta, eli oliko Gillette-yhti6illd oikeus kieltdd rekisterdityjen sanamerkkiensd

kéayttd yksinoikeuteensa vedoten.

Tavaramerkkilain 4.2 § sisédltdd poikkeuksen edelld mainitusta merkinhaltijan yksinoikeudesta
varaosien, lisdtarvikkeiden ja muiden sellaisten osalta. Myds tavaramerkkidirektiivin 6(1)(c) artiklan
mukaan merkin haltijan kielto-oikeus toista kohtaan rajoittuu, mikéli tavaramerkin “kdyttdminen on
tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kdyttotarkoituksen

s

osoittamiseksi, jos hdn kdyttdd niitd hyvdd liiketapaa noudattaen”. Helsingin kérdjdoikeudessa pykalid
tulkittiin suppeasti: terdd pidettiin partakonekonstruktion péddosana, jolloin varaosia koskevat
poikkeussddnnokset eivit tulleet sovellettaviksi tapaukseen. Kyseisen merkin kéyton katsottiin siis
ulottuvan Gillette-yhtididen kielto-oikeuden piiriin. Helsingin hovioikeus puolestaan kumosi
kérdjdoikeuden tuomion ja sovelsi tavaramerkkilain 4.2 §:n poikkeussddnndstd perusteinaan muun
muassa se, ettd partakoneessa kulunut terd voitiin korvata uudella, jolloin se voitiin rinnastaa varaosaan.
Viittaus kantajayhtion tavaramerkkeihin oli myds tapahtunut pienikokoisin vakiokirjaimin tarrassa

punaisella pohjalla, jolloin harhaluuloa tuotteen oikeasta alkuperédstd tai toisen liikearvon

hyvéksikayttod ei ollut ilmennyt.

Korkein oikeus (KKO) myonsi asiassa valitusluvan ja pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin
tuomioistuimelta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c alakohdasta tulkinnasta. EUT mainitsi
vastauksessaan (C-228/03)°** muun muassa sen, etti direktiivin 6 artiklalla pyritdén rajoittamaan
merkin  haltijan  yksinoikeuksia,  jotta  perustamissopimuksen  tavoitteiden = mukaiset
tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat intressit sekd tavaroiden vapaata liikkuvuutta
yhteismarkkinoilla koskevat intressit saataisiin sovitettua yhteen. Tdma huomioon ottaen direktiivissa
mainitut varaosat ja lisdtarvikkeet edustavat vain esimerkkeja sallitusta kdytdstd, joten kohtaa ei voida

ajatella sovellettavan ainoastaan kyseisissi tapauksissa.’>

EUT ei siis antanut kovinkaan suurta painoarvoa nimenomaisesti tavaran kéyttotarkoitukselle, vaan
edellytyksend oli ainoastaan tarpeellisuusvaatimus kdyttétarkoituksen osoittamiseksi. Kéytinnossa
tamé sallittu tarve tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kolmannen ainoa keino ilmoittaa tuotteensa

kayttotarkoitus kuluttajalle on toisen tavaramerkin kéyttiminen.’*

324 (-228/03: The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories.
? Weckstrom 2005¢, s. 2 - 3 ja C-228/03: kohdat 26, 29, 32, 35 ja 38.

3260 Weckstrom 2005c, s. 2 - 3 ja C-228/03: kohdat 26, 29, 32, 35 ja 38.
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Korkein oikeus katsoi tavaramerkin kdyton vastaajan pakkauksissa hyvéksyttaviksi
yhteensopivuusilmoitukseksi, silli ainoastaan tdlld tavoin kuluttaja sai tiedon terien
kayttotarkoituksesta ennakkoratkaisussa tarkoitetulla tavalla ymmaérrettivisti ja kattavasti.
Viittauksessa ei ollut myOskddn menetelty korkeimman oikeuden mukaan hyvin liiketavan

vastaisesti.

Ennakkoratkaisulla on Suomen tavaramerkkioikeuteen suuri merkitys. Euroopan unionin
tuomioistuimen tulkinta eroaa tapauksessa ratkaisevasti Suomen perinteisestd tulkintatavasta, silld
siind ei erotella hyvédn litketavan mukaisuuden arviointia ja tavaramerkin haltijalle kuuluvan
yksinoikeuden laajuuden arviointia toisistaan. EUT:n ennakkoratkaisussa ei tehdd eroa mydskiin
erilaisten kéyttotarkoitusten vélille, mihin taas Suomessa on perinteisesti totuttu. Suomen
oikeuskéytinnossd TMerkkil 4.2 §:44 on tulkittu sananmukaisesti siten, ettd poikkeus koskee
ainoastaan varaosia, lisdtarvikkeita tai muuta sellaista toisen tavaraan soveltuvaa. Kaikki muu

sekaannusvaaraa aiheuttava kdytto kuuluisi siten merkin haltijan kielto-oikeuden piiriin.

Tavaramerkkilain 4 §:84 ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa tavaramerkkidirektiivin sddanndsten
implementoinnin yhteydessd. Aiemman kansallisen tulkintaperinteen on EUT:n ratkaisun mydta
kuitenkin viistyttiva, silld kyseisen pykéldn tulkinta ei vastaa direktiivin mukaista suoja-alan

327

laajuutta.””’ Uuden tavaramerkkilain myo6td muutoksia olisi kuitenkin luvassa myds kyseiseen

saannokseen, jotta se vastaisi direktiivin mukaista tulkintaa.

Eroja EU:n ja kansallisen tulkinnan vélilld selittdd osaltaan se, ettd tunnusmerkkioikeudellisia
asioita on Suomessa arvioinut kaksi tahoa ennen vuoden 2013 muutosta: tavaramerkin haltijan
yksinoikeuden arviointi on kuulunut Helsingin kérdjdoikeudelle, kun taas hyvén liiketavan
vastaisuuden arviointi on kuulunut lain sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa nojalla
markkinaoikeuden toimivaltaan. Vaikka Gillette-tapauksessa kannetta ldhdettiin ajamaan
tavaramerkkioikeutta koskevan sddntelyn perusteella, EUT otti my0s vertailevaa mainontaa
koskevan direktiiviin  huomioon ja painotti hyvédn liiketavan arvioinnin olevan osa

tavaramerkkidirektiivin mukaista arviointia. >

Euroopan wunionin tuomioistuin antoi Gillette-tapauksen ennakkoratkaisussaan (C-228/03)

ohjeistuksia siitd, milloin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan valossa toisen tavaramerkin kéyttd on

27 Weckstrom 2005c, 5. 3 - 5.
328 Salonen 20064, luvussa ” Suomessa tunnusmerkkioikeutta arvioi - -”.
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sallittua. Merkityksellistd ei ole niinkddn tavaran “status” eli kéyttotarkoitus, vaan olennaiseksi
nousee tarpeellisuusvaatimus kdyttétarkoituksen osoittamiseksi. Mikili tuotteen kayttdtarkoitusta ei
pystytd ilmaisemaan milld4n muulla tavalla kohdeyleisolle, kuin viittaamalla toisen tavaramerkkiin,
voidaan merkin kdyton katsoa olevan sallittua. Gillette-tapauksessa katsottiin, ettei vastaajayhtiolla
ollut mahdollisuutta ilmaista teriensd yhteensopivuutta toisiin tuotteisiin esimerkiksi minkdén
teknisten standardien avulla, joten kantajan rekisterdidyn tavaramerkin kdyttd néhtiin ainoana
tapana, jolla kuluttaja sai tiedon partakoneenterien kayttotarkoituksesta ymmarrettavisti ja

kattavasti.

Jo Ruotsin tavaramerkkilain esitdissd on tavaramerkkiin viittaamiselle asetettu rajoitus siitd, ettd
toisen tunnusmerkkiin viittaamiseen tdytyy olla oikeutettu intressi (befogat intresse). Mééritelméa
voidaan varmastikin tulkita samansiséltdiseksi kuin EUT:n painottama tarpeellisuusvaatimus
kayttotarkoituksen osoittamiseksi, vaikkei kéyttotarkoituksen osoittamista nimenomaisesti
mainitakaan. Téllainen oikeutettu tarve on Ruotsin komiteanmietinndn mukaan esimerkiksi
kirjoituskoneen vérinauhojen valmistajalla, joka mainitsee markkinoinnissaan mihin koneisiin
nauhat sopivat. Oikeutettua tarvetta tiettyyn merkkiin viittaamiselle ei puolestaan ole esimerkiksi
tupakansytyttimen sytytysnesteen markkinoijalla, silli nestettd ei ole tarkoitettu vain yhteen

sytyttimeen sopivaksi.’”

Ruotsissa on lain esit6itdi kommentoitu ristiriitaisesti; muun muassa Bernitz on katsonut niiden
asettamien vaatimusten oikeutetulle intressille menevédn liian pitkélle ja hdnen mukaansa toisen
tavaramerkkiin viittaaminen on lisdéintynyt erityisesti vertailevassa mainonnassa. " Vaikka
komiteanmietintd on yli viiden vuosikymmenen takaa, oikeutetun intressin késitettd voidaan yhi

pitdd keskeisend arviointikriteerind toisen tavaramerkin kayttotilanteissa.

EUT on ottanut kantaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 ¢ alakohdan tulkintaan my6s ennen
Gillette-tapausta ratkaisussaan C-63/97 (BMW), jossa tavaramerkin kdyton katsottiin olevan

vélttimatontd palvelujen kdyttotarkoituksen osoittamiseksi.

Tapauksessa alankomaalainen autokauppias Deenik, joka ei kuulunut BMW-autojen jélleenmyyjien
jakeluverkostoon, oli kéyttdnyt ilmoituksissaan ilmaisuja "BMW-korjaukset ja huollot”, "BMW

asiantuntija” ja “erikoistunut BMW:hen”. Yhteison tuomioistuin totesi ratkaisussaan, ettd Deenik oli

32 Vedenkannas 2002, s. 246 ja Ruotsin komiteanmietintd, SOU 1958:10, s. 243.
3% Salonen 2006, s. 1011 ja Bernitz 1981, s. 45.
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kéyttdnyt tunnettua tavaramerkkid direktiivin 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ratkaisun mukaan
tavaramerkin haltijalla ei siten ollut oikeutta kieltdd Deenikia kdyttdméstd tavaramerkkid kertoakseen
yleisdlle korjaus- ja huoltopalveluistaan, kunhan merkin kaytostéd ei syntynyt mielikuvaa liikesuhteesta
yrityksen ja BMW:n vililld. Deenik oli kdyttanyt toisen tavaramerkkid yksildiddkseen ne tavarat, jotka
olivat palvelun kohteena. Tédmaé rinnastui tilanteeseen, jossa tavaramerkkid kédytetddn yksiloimédn ne

tavarat, joihin muu kuin alkuperdinen varaosa sopii.

Ruotsissa tavaramerkkilain 4.2 §:n soveltamisesta on olemassa huomattavasti enemméin
oikeuskiytintod kuin Suomessa ja valtaosa ratkaisuista on hovioikeustasolta.”>’ Muun muassa
Gillette- sekd BMW-tapauksissa esiin tulleista tavaramerkkilain 4.2 §:n soveltuvuutta koskevista
rajanveto-ongelmista on Ruotsissa olemassa oikeuskdytintod EU-jdsenyyttd edelténeeltd ajalta
(Svea hovritt 4.1.1990/NIR 1991, Byggis-tapaus). Ratkaisussa katsottiin tavaramerkkilain 4.2 §:n
“muuta sellaista” -mddritelmdn soveltuvan tapauksen tuotteisiin ja ndin ollen viittaukseen oli

oikeutettu tarve.**

Tapauksessa Byggis-nimisen yrityksen mainoksissa oli viitattu siihen, ettd Byggis -rakennuspalikat
olivat Legojen kanssa yhteensopivia. Svean hovioikeus totesi tuomiossaan, ettei tavaramerkkilain 4.2
§:n soveltamisala rajoittunut pelkdstddn varaosiin ja lisdtarvikkeisiin vaan sdidnnds soveltui myos
tuotteisiin, jotka rinnastuivat ndihin. Ratkaisun perustelujen mukaan kuluttajan ndkokulmasta silld
seikalla, ettd rakennussarjaa voitiin tdydentdd myds muilla kuin merkin haltijan osilla, oli merkitysta.

Byggikselld oli ndin ollen oikeutettu intressi viitata Lego-tavaramerkkiin.

Ruotsin korkein oikeus on soveltanut tavaramerkkilain 4.2 §:88 muun muassa Scan-Tech-
tapauksessa (mél nr O 4188-04/NIR 2005), missi tuotteiden kiyttdtarkoituksen osoittaminen tulee
taas kyseeseen. Tapauksen johdosta voidaan Ruotsin korkeimman oikeuden katsoa omaksuneen

hieman laajemman tulkintatavan tavaramerkkilain 4.2 §:n osalta, kuin mitd on havaittavissa sen

aikaisemmasta ratkaisukiytinnosti.>>>

Tapauksessa Ruotsin tulliviranomainen oli lykédnnyt toisesta maasta tuotujen tavaroiden luovuttamista
eteenpdin Ruotsin rajojen sisdlle, koska se epdili ndiden tavaroiden loukkaavan tiettyja
immateriaalioikeuksia. Tulliviranomainen oli pysdyttdnyt Ruotsin rajalla Scan-Tech USA/Ruotsi AB -
nimisen yhtion (Scan-Tech) maahantuomia tavaroita, joista osa késitti autojen varaosia sisdltdvid
pakkauksia ja joissa oli mainittu tavaramerkki Volvo. Korkein oikeus totesi toisen tavaramerkin
kéyttdmisen olevan sallittua vain silloin, kun se ei aiheuta pienintikddn epdilystd tavaramerkin haltijan

ja tavaramerkkid kayttdvan toisen elinkeinonharjoittajan vélilld olevasta taloudellisesta kytkennésta.

331 Salonen 2006b, s. 1012.
332 yVedenkannas 2002, s. 246 - 247 ja NIR 1991, s. 503.
333 Salonen 2006b, s. 1014.
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Viittaus Volvo-tavaramerkkiin oli tarpeen pelkidstddn silld perusteella, ettd se osoittaa pakkauksen
sisdlld olevien tavaroiden kéyttotarkoituksen ja tdlld véltettiin harhaanjohtavuus pakkausten
kaupallisesta alkuperéstd. Tdstd johtuen Volvo-tavaramerkin kdytostd ei voinut syntyd mielikuvaa
Scan-Techin ja Volvon vilisestd liikesuhteesta, joten tulliviranomaisen pidéttdmét pakkaukset tuli

vilittomasti laskea liikkeeseen.

Muita mielenkiintoisia oikeustapauksia Ruotsista tavaramerkkilain 4.2 § piiristd on esimerkiksi
Gillette-Ruotsi -tapaus (Svea hovritt 5.6.2001, NIR 2002)***, jossa oli kyse hyvin samankaltaisesta
tilanteesta kuin tapauksessa KKO 2006:17. Svean hovioikeus katsoi, ettd vastaajalla oli oikeus
informoida kuluttajia terien yhteensopivuudesta. My0Oskéddn yritysten vilisestd liikeyhteydestd ei
tullut harhaanjohtavaa vaikutelmaa. Ratkaisussa oli siis pdddytty hyvinkin samanlaiseen ratkaisuun,

kuin Suomen Gillette-tapauksessa, tosin tdhén oli paddytty hieman eri argumentein.

6.4 Oikeus toiminimen kayttéon

Toiminimelld tarkoitetaan toiminimilain (2.2.1979/128) mukaan nimed, jota elinkeinonharjoittaja
kdyttdd toiminnassaan. Toiminimen voi suojata rekisterdimdlld tai vakiinnuttamalla.
Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi myos kayttdd osassa toimintansa harjoittamista
erityistd nimed eli aputoiminimed. Talloin voidaan kayttdd esimerkiksi fantasiasanoja (omaperdisid,

keksittyjd, mielikuvia luovia) jokaisen eri artikkelin valmistuksen yhteydessa.

Elinkeinonharjoittaja on oikeutettu myds toiminimensi ohella kiyttdméén toissijaista tunnusta, joka
voi tosin saada suojaa ainoastaan vakiinnuttamisen kautta. Toissijainen tunnus on monesti
varsinaisen toiminimen tai aputoiminimen iskuosa eli firmadominantti, esimerkiksi “Aktia
Sadstopankki Oyj” — “Aktia”. Sellainen voi my0s olla jokin kuvio tai esimerkiksi myyjén
palveluksessaan kiyttimé erikoispuku.’®” Kuten edelld esitetystd voidaan nihdi, voi toiminimen
firmadominantti ja tavaramerkki olla todella ldhelld toisiaan ja ndiden vélilld voi siten helposti

syntyd sekaannusvaara.

Oman nimen tai osoitteen kdyttd voi tulla sallituksi toisen tavaramerkkioikeudesta huolimatta

tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan la kohdan mukaan. Nimet ja osoitteet voivat toimia nimen tai

334 Svea hovritt 5.6.2001/NIR 2002, s. 430 - 438.
333 Castrén 2008, s. 14 - 15.
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osoitteen ilmaisutarkoituksessa, jolloin kyseessd on tavaramerkkioikeudelliselta kannalta
tavaramerkin kuvaileva kéyttd, tai myos niin sanottuina luonnollisina tavaranimityksini, jolloin ne
ilmaisevat tuotteiden todellista alkuperdd.’*® Tavaramerkkihdn puolestaan ilmaisee useasti vain
tavaran anonyymin kaupallisen ldhteen. Luonnollinen tavaranimitys voisi olla esimerkiksi
elinkeinonharjoittaja Maija Mallikkaan kéyttdmd tunnus “Maija Mallikas” késityond

valmistamissaan vaatteissa.

Euroopan unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan C-245/02 (Budvar)>’ katsonut, ettd
viittaus omaan nimeen sisiltdéd direktiivin mukaisesti my0s toiminimen kéyton. Myds toiminimi voi
merkitd tavaramerkin kdyttod kuvailevalla tavalla, jos sitd kdytetddin elinkeinonharjoittajan nimena
tarjoten tietoa tuotteesta tai palvelusta. Télloin hyvén litketavan mukaisuus on tirked miériteltdessa
sitd, ulottuuko toiminimen kéyttd tavaramerkkioikeuden alueelle. Mikili toiminimed kéytetdén
siten, ettd se muistuttaa tavaramerkin kéyttod alkuperdd osoittavalla tavalla, aiheutuu eniten

ongelmia kilpailun kannalta.”®

Tavaramerkkilain 3.1 §:n mukaan jokainen saa kdyttda elinkeinoeldmissd sukunimeéén, osoitettaan
tai toiminime#édn tavaroidensa tunnuksena. Yksinoikeutta sddnnds ei luo, vaan kyseessd on vain
kayttdoikeus. Sdaannds edellyttdd, ettei tunnuksen kéyttd aiheuta sekaannusvaaraa jo suojattuun

tavaramerkkiin tai toiseen jo aiemmin kiytossi olleeseen nimeen.””

Tavaramerkkidirektiivin toiminimen kéyton oikeuttava sddnnds sisdltdd vaatimuksen hyvén
lilketavan mukaisesta toiminnasta toiminimen puolelta. Sekaannusvaara ja hyvéd liiketapa
merkitsevat eri asioita, joten kansallisessa oikeuskédytdnndssd onkin paadytty direktiivin mukaiseen
tulkintaan. Ratkaisussaan KKO0:2005:142 (Budweiser) *** korkein oikeus on katsonut, ettd
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1a kohdan edellyttdméa rajoitusta tavaramerkkioikeuteen ei voida
perustaa tavaramerkkilain 3.1 §:n sddnnokseen, silld sddnndsten tarkoitukset ja sisdllot ovat eridvia.
Kyseisessd korkeimman oikeuden ratkaisussa on todettu toiminimen tuottaman oikeuden viistyvin
suhteessa aiempaan oikeusperusteeseen nojautuvaan oikeuteen, kuten  juuri

tavaramerkkioikeuteen.>*!

336 Drockila 1986, s. 48.

37 Asia C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budéjovicky Budvar.
% Pihlajarinne 2010, s. 160 - 161.

339 pihlajarinne 2009, s. 154.

0 KK0:2005:143 Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar.
**! Pihlajarinne 2009, s. 154.
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HO 4.1.2007, S06/2328 (Palmroth)

Tapauksessa kantaja, eli merkkien “Palmroth” ja “Pertti Palmroth Waterproof” vaati tunnusmerkin
“Design Tero Palmroth” kieltdmistd. Tapauksessa jalkinevalmistajat isd ja poika riitelivdt oikeudesta
kayttdd sukunimeédédn tavaroidensa tunnuksena. Hovioikeus padtyi siihen, ettei menettely ollut hyvén
likketavan vastaista. Ratkaisusta ei selviéd, kuinka tuomioistuin on mieltdnyt direktiivin 6 artiklan la
kohdan ja TMerkkiL:n 3.1 §:n sd@nndksen valise suhteen. Ensin oli ratkaisussa selvitetty hyvén
likketavan vastaisuus, ja kun sitd ei esiintynyt, tutkittiin onko merkin kéyttd aiheuttanut

sekaannusvaaraa. On my&s katsottu, ettd asiat olisi voitu my®s arvioida kédnteisessa jérjestyksessi.’*

6.5 Tavaramerkki vertailevassa markkinoinnissa

Toisen tavaramerkin kéyttod vertailevassa mainonnassa on ldhtokohtaisesti pidetty sallittuna
pohjoismaisessa tavaramerkkioikeudessa. Tétd voidaankin pitdd myOnteisend kohdeyleisolle, silla
vertailevan mainonnan avulla kuluttajat voivat saada hyodyllisid faktoja markkinoilla olevista
tavaroista ostotilanteen ollessa kisilld. Toki eri tuotteiden vertailu voi erdissé tilanteissa olla myds
tehokas tuotteiden markkinointikeino. Vedenkannaksen mukaan lainsddtdja mydnteinen
suhtautuminen vertailevaan mainontaan voikin olla myos elinkeinoeldmin etujen mukainen
ratkaisu. * Arvioitaessa tavaramerkin kiyttod vertailevassa markkinoinnissa, heijastuvat
tavaramerkkioikeudellisen argumentaation lisdksi markkinaoikeudelliseen lainsdddantoon liittyvét
yleiset tavoitteet asianmukaisesta vertailevasta markkinoinnista kilpailijoiden ja kuluttajien edut

huomioon ottaen.>**

Tavaramerkin kdyton voidaan ndhdd vertailevassa markkinoinnissa olevan tavaramerkki-
oikeudelliselta luonteeltaan kdyttod alkuperdd kuvailevalla tavalla, silld siind korostetaan tuotteiden
vilisid eroja.’* Asiallinen ja totuudenmukainen vertaileva markkinointi voi siis olla kilpailulle
edullista. Toisen tavaramerkin kdytdssd vertailevan markkinoinnin osalta on toki myds riski siihen,

346

ettd tavaramerkin haltijan perusteltuja intressejd vahingoitetaan.”” EUT:n ennakkoratkaisussa C-

533/06 (02) on todettu, ettd tavaramerkin kayttd vertailevassa markkinoinnissa voi olla

**2 Pihlajarinne 2010, s. 164 - 165.
33 Vedenkannas 2002, s. 252.

% Pihlajarinne 2010, s. 223.

**3 Pihlajarinne 2010, s. 86.

3% pihlajarinne 2010, s. 222.
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347

tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 - 2 kohdissa tarkoitettua kdyttod. " Télloin on mahdollisuus,

ettd tavaramerkin tehtéville aiheutuu vahinkoa.

EUT:n mukaan tavaramerkkidirektiivin ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan
direktiivin suhde kiteytyy siten, ettd tavaramerkin haltijalla ei ole kielto-oikeutta saman tai
samankaltaisen merkin kdyttoon vertailevassa markkinoinnissa, mikili tdllainen toiminta tayttaa

% Kuten luvussa 3.3 on esitetty,

direktiivin mukaiset sallitun vertailevan mainonnan edellytykset.
tallaisia sallitun vertailevan markkinoinnin edellytyksid ovat harhaanjohtavaa ja vertailevaa

mainontaa koskevan direktiivin sekd SopMenL:n mukaan muun muassa

- se, ettd mainonta ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa,

- sen tulee koskea hyddykkeitd, joita kdytetddn samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin,
sekd

- se, ettd mainonnassa on vertailtava puolueettomasti tavaroiden tai palvelujen yhtd tai
useampaa olennaista, merkityksellistd, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettd tai

hy6dykkeen hintoja.

Tuotevertailuja tehtidessd on ongelmana usein nimenomaan se, ettd kilpailevan tavaramerkin
mainetta joko kiytetiin hyviksi tai vihitelldan.>* SopMenL:n (2a § 5 - 6 kohtien) sekd
harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin (4 artiklan d ja f kohtien) mukaan
vertailevassa markkinoinnissa ei saa kdyttdd epdoikeutetusti hyviksi kilpailijan erottavan tunnuksen
mainetta, eikd sitd saa viheksyd tai halventaa.

EUT:n ratkaisukdytintdd vertailevan mainonnan osalta on esimerkiksi C-533/06 (02)**

, jossa
vastaajana oleva puhelinoperaattori oli televisiomainoksessa vertaillut omien palvelujensa ja
tavaramerkin haltijan palveluiden hintaa. Mainoksessa oli esitetty muun muassa kantajan kuplista
muodostunut kuviomerkki. Perinteisesti on suhtauduttu melko kielteisesti siithen, ettd kilpailijat ovat
voineet kdyttdd muusta kuin sanasta muodostuvaa tavaramerkkid vertailevassa markkinoinnissa. On
kuitenkin epéselvdd, mikd on harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin kanta

asiaan. Esimerkiksi Pippig-ratkaisussa C-44/01 on katsottu, ettd pelkdstddn logomuodossa esitetty

kilpailijan yritystunnus ja tdmén liikkeen edustan kuvan esittdminen samassa yhteydessd ei

**7 Asia C-533/06 O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited, kohta 33.

% Esim. asia C-533/06 O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited, kohta 45.
3% Vedenkannas 2002, s. 252.

%9 C-533/06 02 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited vastaan Hutchison 3G UK Limited.
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merkinnyt tavaramerkin vahttelyi tai halventamista.™"

Vertailevassa markkinoinnissa voidaan EUT:n ratkaisukdytinndon mydtd ndhdd se, ettd toisen
tavaramerkin sallittuun kdyttoon liittyy etenkin arvio kyseisten tuotteiden markkinoille aiheutuvasta
vaikutuksesta sekd kohderyhmén hyddyttimisesti ja kilpailun edistdmisestd. Toisaalta myds merkin

haltijan perusteltujen intressien kohtalo tulee ottaa arviossa huomioon.””*

*! pihlajarinne 2010, s. 231.
332 Pihlajarinne 2010, s. 233.

79



7 Lopuksi

Tavaramerkit ovat kiistatta suuressa roolissa nykyajan markkinoilla. Onkin hyvin todenndkdista,
ettd immateriaalioikeuksien merkitys vain laajenee tulevaisuudessa esimerkiksi teknologian
kehittyessd suurin harppauksin. Tavaramerkkioikeuksien suojaus nousee tirkeddn rooliin
merkittdvand osana yrityksen omaisuutta. Onkin selvdi, ettd tavaramerkeilld voidaan ndhdd myds
itsendiseen litkearvoon perustuva funktio perinteisen erottamis- ja alkuperdfunktion lisdksi. Se,

missé laajuudessa téllaista kommunikaatiofunktiota tulisi suojata, on kovasti pohdittu kysymys.

Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkidirektiivin johdantokappaleessa painottanut
tavaramerkin keskeisend funktiona sen alkuperdd osoittavaa tehtdvdd ja tdmédn suuntaista vain
alkuperdd suojaavaa linjausta onkin aiemmin toteutettu oikeuskdytdnnossd. Kuitenkin EUT:n viime
aikainen ratkaisukdytdntd on antanut viitteitd siitd, ettd tavaramerkin loukkauksen perusteeksi
riittdisi yhd enenevdssd miédrin minkd tahansa tavaramerkin tehtdvdn vahingoittaminen tai
mahdollisuus vahingoittamisesta, jolloin esimerkiksi merkkiin tehdyt investoinnit voisivat saada
laajaa suojaa. Téllaisen, esimerkiksi melko tuoreen L’Oréal-ratkaisun mukaisen suuntauksen on
katsottu olevan yhtdiltd tervetullut, mutta toisaalta se on ndhty myds huolestuttavana

laajenemistrendina.

Kansainvilisessd kirjallisuudessa on aikoinaan keskustelua heréttinyt se, ettd EU:n
tavaramerkkidirektiivi ja yhteisdtavaramerkkiasetus siséltdvit kiistatta samankaltaisia elementtejé
kuin mitd Benelux-maiden sdéntely on pitdnyt sisdlldin. On myds esitetty, ettd sdéntelyd tulkittaisiin
kansallisen oikeuden tapaan. Benelux-maissa séédntely ja tulkinta on perinteisesti ollut hyvin brindi-
ajattelukeskeistd, missd erilaisia tunnuksia on voitu suojata laajasti ja kielto-oikeus on myos
ulottunut laajalle, toisin kuin esimerkiksi englantilaisessa perinteessd. >>> Olisikohan siis
mahdollista, ettd nykyddn EUT:n laajemmissa tulkinnoissa suoja-alasta nostaisi pddtdin tima jo

ailemmin mielipiteitd herdttanyt esitys?

Tutkielman pyrkimyksend oli siis selvittdd, missd tilanteessa toisen tavaramerkkid on sallittua
kayttad. Tavaramerkin luoman yksinoikeuden péddsdantdond on antaa suojaa tilanteissa, joissa
kilpailijoiden ja merkin haltijan merkkien vilille voi syntyd sekaannusvaara. Tallaisissa

sekoitettavuustilanteissa ~ kyse  on  perinteisestd  tavaramerkin  kaytostd  alkuperdn

3% Palm 2002, s. 146-147, 113, 123.
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erottamistarkoituksessa eli “tavaramerkkind”. Ty0ssd onkin médritelty niitd edellytyksid, joissa
tavaramerkin loukkaustilanne voi tulla kyseeseen — tdllaisen ulkopuolellahan luonnollisesti merkin

kaytto olisi sallittua, kun se ei ulotu suojan alueelle.

Tavaramerkkisdédntelystd kdy selvdsti ilmi se, ettd merkin kdytdn on tapahduttava
elinkeinotoiminnan  piirissd, jotta tavaramerkkiloukkaus wvoisi syntyd. Merkin kayttd
“tavaramerkkind” on kuitenkin hieman mutkikkaampi maéiriteltdva. Perinteisesti sen on katsottu
merkitsevén sitd, ettd merkin kdyttdjd erottaa silld omat tavaransa tai palvelunsa muiden vastaavista.
EUT:n ratkaisukdytinnostd on kuitenkin huomattavissa, ettd voi olla kyse myo0s epdsuorasta
erottamistarkoituksesta, jolloin merkkid ei kéyteti omien tuotteiden erottamiseen vaan niilld

ainoastaan identifioidaan tietyn tuotteen olevan tietyltd elinkeinonharjoittajalta.

Yhé enenevdssd mddrin on EUT:n tulkinnoista ilmennyt se, ettd tavaramerkkiloukkauksen
perusteeksi riittdisi tavaramerkin tehtdvien vahingoittaminen tai vain mahdollisuus téllaiseen.
Pihlajarinteen mukaan téllainen tehtdvien vahingoittamiseen keskittyvi tarkastelutapa ei parhaalla
mahdollisella tavalla edistd tavaramerkkisuojan koherenssia ja ennustettavuutta jidsenvaltioissa.
Lisdksi sekavuutta sddnnosten systematiikassa lisdd se, mikéli kielto-oikeuden rajoitussdénndsten
edellyttimdd hyvédn liikketavan mukaisuutta arvioidaan myds 1dhinnd kéyton seurausten

nikokulmasta.®>*

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kielto-oikeuden rajoitussdéinndksisti on mahdollista saada
selville, ettd merkin haltija ei voi kieltdd toista kédyttdmastd elinkeinotoiminnassa omaa nimedin
(tulkittu siséltaviksi myos toiminimen) tai osoitettaan, tavaroiden laatua, kdyttdtarkoitusta tai muuta
ominaisuutta osoittavaa merkintdd sekd merkkid, silloin kun sen kéyttd on tarpeen tavaroiden tai
palveluiden kéyttotarkoituksen osoittamiseksi. Kaikki edelld mainitut kdyttotilanteet ovat sallittuja

vain, mikéli niissd toimitaan hyvia liiketapaa noudattaen.

Sen arvioimiseksi, noudatetaanko kulloisessakin tilanteessa merkin kdytossd hyvéd liiketapaa, on
esitetty erilaisia “testejd”. Erds esitetty arviointityokalu jaotteli hyvén liiketavan arvionnin kdyton
seurauksiin liittyvddn ndkokulmaan sekd merkin kdyttdjddn liittyvidn ndkokulmaan. Esimerkiksi

Pihlajarinne on katsonut, ettd kdyton seurauksiin liittyvd ndkokulma on tarkoituksenmukaisempi

3% Pihlajarinne 2010, s. 235.

81



arvioitaessa merkin kayton kilpailullisia vaikutuksia. Siind arvioidaankin kokonaistilannetta

objektiivisemmin.

EUT:n oikeuskdytinndstdi on myds saatu Gillette-tapauksen yhteydesséd viitteitd siitd, milloin
merkin kédyttd ei ole hyvén liiketavan mukaista. Hyvén liiketavan vastaiseksi on EUT katsonut
muun muassa sen, ettd merkin kdyttdmisen perusteella ei saa syntyd vaikutelmaa liikeyhteydestd,

eikd omia tuotteitaan saa esittdd toisen tuotteiden jéljitelmina.

EUT:n ratkaisukdytdnndstd onkin saatu selville, ettd sallittua on esimerkiksi ilmoittaa tuotteiden
yhteensopivuudesta, mikéli toisen merkin kdyttd on ainoa tapa kertoa kohdeyleisolle tuotteen
kayttotarkoituksesta. Myos tietyn merkkisten tavaroiden huolto- ja korjauspalveluissa on sallittua,
ilman ettd syntyy védrdd kasitystd yritysten vililldi mahdollisesti vallitsevasta liikeyhteydestd,
ilmoittaa toisen merkkid kédyttden omien palveluiden luonne. Samoin puhtaasti kuvailevia
merkint6jd tuotteiden valmistustapaa osoitettaessa on saanut kayttdd, kunhan asiakkaille ei

tuotteiden valmistajan alkuperdstd tule virheellistd késitysta.

Tavaramerkin kiyttd6 on myds tietyin edellytyksin sallittu vertailevassa markkinoinnissa.
SopMenL:n ja harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin sddnndsten mukaan
sallittu vertaileva markkinointi ei saa olla muun muassa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, eika
siind saa véhitelld tai kdyttidd epdoikeutetusti toisen tunnetun merkin mainetta hyviaksi. Kdytdnnossa
vertailevassa markkinoinnissa tosin toisen merkin véhittely on yleinen ongelma ja ikddn kuin

kuuluu koko vertailevan mainonnan ”luonteeseen”, ettd vertailun tekevé yritys hyotyy siit.

Tavaramerkeille annettava laaja suoja ei parhaalla mahdollisella tavalla edisté kilpailua. Ratkaisuja
tulisikin tehdé sen valossa, etté jatkossakin suojaa annetaan alkuperdtehtéville, jolloin tavaramerkki
toteuttaa olennaista tehtdvéddnsd tuotteiden erottamitarkoituksessa. Silloin myods muille toimijoille
jdisi vapaammat kédet kayttdd erilaisia merkkejd markkinoilla. EUT:n tavaramerkkisuojan
laajenentamistrendi myos investointien alueelle onkin hieman huolestuttava. Markkinoiden tulisi
olla vapaammin elinkeinonharjoittajien kéytossé ja todelliset kilpailuvaltit pitéisi 10ytyéd tuotteiden
laadusta ja ominaisuuksista ennemmin kuin siitd, kuinka paljon yritykset ovat valmiita maksamaan
markkinoinnistaan.  Néhtdvaksi jda, kuinka pitkidlle EUT on valmis laajentamaan

tulkintakdytdantddin tavaramerkkisuojasta.
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