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LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESI-
TYSLUONNOKSESTA

Ty6- ja elinkeinoministeric on pyytdnyt Suomen AIPPI ry:|td ja Suomen teollis-
oikeudellinen yhdistys ry:ltad ("Yhdistykset”) lausuntoa tavaramerkkilain ja ri-
koslain 49 luvun 2 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
("Esitysluonnos”). Yhdistykset kiittdvat lausumismahdollisuudesta.

Yhdistykset ovat laatineet tdmén lausunnon yhteistydssa, Esitysluonnoksesta on
ensin keskusteltu Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n jarjestamassa tilai-
suudessa yhdistyksen jasenten piirissa. Tdmén jdlkeen lausunnon valmistelusta
padvastuun ovat ottaneet asianajaja Bsa Krook Asianajotoimisto Borenius
Oy:std seka asianajaja Hanna-Maija Elo Asianajotoimisto 1B Eversheds Oy:sté.

1 YLEISTA TAVARAMERKKILAIN OSITTAISESTA UUDISTAMISESTA

1.1

1.2

1.3

Esitysluonnoksen mukaan tavaramerkkilain ajantasaistaminen toteutettaisiin
padasiassa uudistamalla lain 1 luku, jonka pykalat korvattaisiin uusilla, selke-
ammilld pykalilla, jotka vastaavat selvésti paremmin tavaramerkkidirektiivia (jo-
ka osittain on jédnyt implementoimatta) sekd Eurcopan unionin tuomioistuimen
oikeuskdytantod. Ehdotettujen muutosten mydtd vallitseva oikeustila tulisi Esi-
tysluonnoksen mukaan selkedmmin esiin lain tekstistd. Muutokset edistavat oi-
keusvarmuutta ja cikeusturvaa.

Yhdistykset katsovat, ettd pitk&an odotettu osittaisuudistus on padosin erittdin
hyvd ja tervetullut. Nyt valmisteilla oleva osittaisuudistus on myds erittdin pe-
rusteltu EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen vireilla olevasta uudistukses-
ta huolimatta. EU:n tavaramerkkipaketin uudistuksen aikataulusta ei ole vield
varmuutta. Lisdksi uudistuksen implementointiatka tulee olemaan merkittéva.
Yhdistykset haluavat kiinnittda huomiota siihen, ettd vaikka tuomiocistuimet ja
IPR-asiantuntijat tuntevatkin tavaramerkkilain ja -direktiivin soveltamista kos-
kevan oikeuskaytdnnon, eivat kaikki tavaramerkkiasioita hoitavat juristit ja ei-
juristit tunne oikeuskdytdntdad ja he tukeutuvat silloin ensisijaisesti lain sana-
muctoon, joka nykydan on osittain ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin ja oike-
uskdytanndn kanssa. Tastd syystd lain sanamuodon korjaaminen vastaamaan
vakiintunutta oikeuskayt&ntta on paikallaan.

Haluamme seuraavassa tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita, jotka
Yhdistysten mielestd kuitenkin voisi vield selventdd. Toivomme, ettd selvennyk-
set voidaan harkita mukaan otettaviksi hallituksen esitykseen tavaramerkkilain
osittaisuudistuksesta ilman, ettd tdma aiheuttaa viivdstymistd hallituksen esi-
tyksen valmistelussa.
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2 YKSITYISKOHTAISIA HUOMIOTA
2.1 Maaritelmat

2.1,1 Katsomme, ettd tavaramerkkilain 1 lukuun tehtdvdt méaritelmamuutokset ja
"tavaramerkin”, "tunnusmerkin” ja "tavaran tunnusmerkin” korvaaminen kautta
linjan pelkalla "tavaramerkilla” selkiyttda lain luettavuutta. Kyseinen muutoseh-
dotus on myos omiaan selkiyttdmaan immateriaalioikeudellisen kentdn termino-
logiaa yleisernminkin, kun tunnusmerkki voidaan jatkossa mieltdad yldkdsitteeksi
kaikille erilaisille tunnusmerkeifle, kuten tavaramerkeille, toiminimille ja verkko-
tunnuksille.

2.1.2 Haluamme kuitenkin kiinnittdd huomiota siihen, ettd monessa kohdassa kéyte-
tdan myds pelkkaa sanaa "merkki” kun viitataan "tavaramerkkiin”, Jatamme
ndin harkittavaksi, tulisiko laissa aina yhdenmukaisesti kayttdd maaritelmaa
"tavaramerkki” kun viitataan yksinoikeudella (rekisterdinnilld tai vakiinnuttami-
sella) suojattuun tavaramerkkiin.

2.1.3 Piddmme hyvdnd muutoksena sitd, ettd voimassa olevassa laissa kdytetyt kasite
"sekoitettavuus” korvataan kasitteelld "sekaannusvaara” ja néin vastaamaan di-
rektiivin sanamuotoa ja vakiintunutta oikeuskaytantda.

2.1.4 Haluamme lopuksi kiinnittdd huomiota ehdotettuun 2 §:8an sisaltyvadn maari-
telm&an. EU:n oikeuskdytdnndn mukaisesti ehdotettuun maéritelmdan “Tava-
ramerkkind voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilonnimi, kuvio, kirjai-
met, numerot taikka tavaran muoto, ulkoasu tai pakkaus” voitaisiin lisitd myos
esimerkiksi "aani, vari ja liikkuva esitys”.

2.2 Tavaramerkin erottamiskyky ja muut rajoitukset rekistersitivyyteen

2.2.1 Tavaramerkin erottamiskyvystd sdddetdén voimassa olevan tavaramerkkilain 2
luvun 13 §:ssd. Esitysluonnoksessa voimassa olevan lain 13 §:n sisaltd on siir-
retty 1 lukuun ja eritelty tavaramerkkidirektiivin mukaisesti uusiin 3, 5 ja 7
g:iin.

2.2.2 Esitysluonnoksen mukaisesti uusi 3 § vastasi pitkdlti voimassa olevaa 13 §:33
silld erotuksella, ettd muutosehdotuksen mukaiseen pykalaan on lisétty erotta-
miskyvyn maéaritelma. Yhdymme Esitysluonnoksen ndkemykseen siits, ettd mai-
nittu maaritelma on omiaan tekemaan siitd helpommin sovellettavan kasitteen.

2.2.3 Tavaramerkkidirektiivin 3(1)}(d) artiklan mukaan erottamiskyvyttémiad merkkejé
ovat myds “yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd muodostuvat ta-
varamerkit, jotka ovat tulleet yleisesséd kielenkdytdssd tai hyvdn kauppatavan
mukaan tavanomaisiksi”. Yhdistykset pitaisivat tarkoituksenmukaisena sita, ettad
mainittu kohta lisattaisiin 3 §:4an,

2.2.4 Haluamme myos kiinnittdad huomiota siihen, ettd 3 §:n lauseesta "arvosteltaessa
merkin erottamiskyky& on kiinnitettdvd huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja eri-
tyisesti sithen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkid on kdyteity” ei kdy yksise-
litteisesti ilmi, ettd kdytbn avulla merkki saavuttaa erottamiskyvyn, vaan aino-
astaan, ettd merkin kdytdn pitkaaikaisuuteen ja laajuuteen on kiinnitettdva eri-
tyisesti huomiota. Pykéldssd voitaisiin huomioida tavaramerkkidirektiivin 3(3)
artikla, jonka mukaan “tavaramerkiltd ei saa evité rekisterdintis ..., jos tavara-
merkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivad kdytdssd tullut erottuvak-
si” vastaavalla lisdykselld 3 §:n loppuun.

2.2.5 Esitysluonnoksen uuden 5 §:n mukaan yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka
muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tulok-
sen saavuttamiseksi valttdmattomasta tavaran muodosta tai tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Esitysluonnoksessa todetaan, ettéd 5 §:n
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2.2.6

mukaiseen merkkiin ei voi saada yksinoikeutta mytskaan vakiinnuttamalla. Kat-
somme, ettd olisi tarkoituksenmukaista, ettd kyseinen tdsmennys otettaisiin
myds mukaan uuteen 5 §:8an.

Tavaramerkin erottamiskyvyn osalta Esitysluonnoksessa todetaan, ettd tavara-
merkki voi tulla erottamiskykyiseksi kéyton kautta ja ettd tdma on erotettava
vakiintumisesta. Uudessa 4 §:ssé sdddettdisiin tarkemmin merkin vakiinnutta-
misesta ja sen edellytyksistd {"yleisesti tunnettu asianomaisissa piireissa tissa
maassa”). Uuden tavaramerkkilain selkiyttamiseksi katsomme tarpeelliseksi hal-
lituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa myés nostaa selkedmmin
esiin edellytyksid, joiden perusteella merkki voi kdytdn kautta saavuttaa erot-
tamiskyvyn.

2.3 Sekaannusvaarasta seka laajalti tunnettujen merkkien suojasta

2.3.1

2.3.2

Muutos tavaramerkkilain 6 §:n 1 momenttiin jonka mukaan identtisen tavaroi-
den ja tavaramerkkien osalta ei edellytd sekaannusvaaraa on hyva selvennys
lakiin ja kodifici vakiintuneen tulkinnan.

Laajalti tunnetun tavaramerkin sucja-alan tdsmennys, jonka mukaan sekaan-
nusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys, on
mielestdmme omiaan selkeyttdmaan nykytilannetta. Vallitsevan Eurocopan unio-
nin tuomioistuimen oikeuskaytdnndn mukaan riittdd, ettd samankaltaisuuden
aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin valillda aiheuttaa sen, ettd kohde-
yleisd yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Edellyttden, ettd merkinhaltija
tallaisessa tilanteessa pystyy osocittamaan tavaramerkkinsa olevan faajalti tun-
nettu merkki Suomessa, merkinhaltijalla on oikeus kieltdd kayttd, joka merkit-
see laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvaksi
kéyttdmista tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

2.4 Yksinoikeuden rajoitukset

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Esitysluonnokseen on lisdtty uusi 7 § yksinoikeuden rajoituksista, mikd vastaa
tavaramerkkidirektiivin & artiklaa. Ehdotetun pykalan mukaan tavaramerkin hal-
tijalla ei ole oikeutta kieltdd toimintaa, joka kuuluu yksinoikeuden rajoitusten
piiriin ja tapahtuu hyvan liiketavan mukaisesti. Kun hyvéan liiketavan mukainen
menettely on vakiintuneesti hyvaksytty EU:n tuomicistuimen ja KKO:n oikeus-
kdytdnnodssa yksinoikeuden rajoituksena, katsomme, ettd olisi tarkoituksenmu-
kaista, ettd tdma rajoitus vastaavalla tavalla ja viitaten relevanttiin oikeuskay-
tadntoon myods selkeytetaan uuden 7 §:n perusteluissa.

Uusi 8 § 1 momentin termi "laskenut liikkeeseen” on korvattu termilld “on saat-
tanut markkincille”. Katsomme, ettd sama korjaus tulisi tehdd myés 8 §:n 2
momenttiin.

Ehdotetun 10 a § osalta katsomme aiheelliseksi harkita vilpillisen mielen ja ta-
varamerkin haltijan passiviteetin suhdetta erityisesti viitaten ehdotetun 10 §:n
sisdltoon. Mielestamme olisi syytd harkita, olisiko suotavampaa, ettd mikali
mydhemman vakiintuneen tavaramerkin haltija on ottanut merkin kéytt6on vil-
pillisessd mielessd, niin aikaisemman tavaramerkin haltijan passiviteetilld ei olisi
merkitystd. Vastaavanlainen sadnnds 10ytyy tavaramerkkiasetuksen 54 artiklas-
ta.

2.5 Relatiiviset rekisterdintiesteet (sukunimieste)

2.5.1

Katsomme aiheelliseksi kiinnittdd huomicta 14 § 1 momentin 4-kohdan su-
kunimiesteeseen. Sukunimiestekysymys on Suomessa edelleen varsin suuri.
Patentti- ja rekisterihallituksen tulkinnan mukaan vahintdan viisi olemassa ole-
vaa sukunimeéd riittdd sukunimiesteeseen rekisterdintihakemukselle (olettaen,
ettd sukunimelld ei ole kaksoismerkitystd eikd sukunimi sisally hakijan nimeen).

3(3)
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2.5.2

2.5.3

Eras tasapainottava vaihtoehto voisi olla 4-kohdan muokkaaminen esim. seu-
raavasti: "...jos se muodostuu jostakin tai sisditda jotakin, mikd on omiaan aihe-
uttamaan kasityksen, ettd kysymys on ... toisen yleisesti tunnetusta nimesta ...".
Nain esimerkiksi harvinainen, mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estai-
si identtisen tavaramerkin rekisterdimisen (ellei nimelld ole kaksoismerkitysta
eikd sukunimi sisally hakijan nimeen).

Todettakoon, ettd sukunimiestettd on kasitelty myds esimerkiksi OHIMin
tutkintaohjeissa {Guidelinaes for Examination in the Office, Part B, Examination,
sivulla 46), jossa todetaan: “The essential question is whether the sign applied
for may be used in trade in relation to the goods or services applied for in a
manner which will be perceived by the relevant public ineluctably as descriptive
of the subject matter of those claimed goods or services, and should therefore
be kept free for other traders." OHIMin tulkintaohjeissa esimerkkingd viitataan
nimeen "Vivaldi" ja todetaan: “Names of famous persons (in particular musi-
cians or composers) can indicate the category of goods if due to the wide spread
use, the time lapse, the date of death, or the popularisation, recognition, multi-
ple performers, or musical training, the public can understand them as generic.”

Lausuntoehdotuksessa esitetylld sanamuodolla voitaneen péastd samantyyppi-
seen tulkintaan kuin mitd OHIM soveltaa. Esitdimme kuitenkin harkittavaksi, voi-
siko hallituksen esityksen perusteluissa kdsitelld asiaa hieman nykyisté laajem-
min, esimerkiksi ylld kohdassa 2.5.2 mainitun tyyppisesti.

2.6 Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Esitysluonnoksessa on kevennetty rekisteriviranomaisen hallinnollista menette-
lyd tavaramerkin hakemismenettelyn yhteydessd. Uuden lain 19 §:s53 sddde-
taan menettelysta tilanteessa, jossa hakija ei noudata hanelle asetettua maara-
aikaa. Pykéldn 2 momentissa sdddettédisiin siitd, ettd hakemus raukeaa, mikali
hakija ei toimi maardajassa. Esitysluonnoksen mukaan raukeaminen tapahtuisi
lain nojalla automaattisesti, jos vastausta ei toimiteta maaraajassa.

Jotta hakijan asema ei heikkenisi voimassa olevan lain tilanteesta, Esitysiuon-
noksen mukaan saman pykalan 3 momentissa sdddettaisiin edellytyksista, joi-
den tayttyessa rekisteriviranomaisella olisi velvollisuus ottaa rauennut hakemus
uudelleen kasittelyyn. Raukeamisesta alkava kahden kuukauden maaraaika on
arvioitu Esitysluonnoksessa kohtuulliseksi ajaksi, joka varmistaa tasapainon ha-
kijan oikeusturvan ja kolmansien osapuolten intressien valilla.

Ehdotetusta pykélan 3 momentista huolimatta tai sen sijasta Yhdistykset katso-
vat, ettd 2 momentin sd&nnbstd tulisi muokata siten, ettd hakemus raukeaa
vain osittain, esimerkiksi sanamuodolla “Jollei hakija vélipddtoksessd mddrdtyn
ajan kuluessa anna lausumaansa tai ryhdy toimenpiteisiin puutteellisuuden kor-
Jaamiseksi, hakemus raukeaa siltd osin kuin vélipdétéksessd on hakemuksen
hyvéksymiseksi este”. Muutoin on riski siitd, ettd raukeaminen kokonaisuudes-
saan syrjii suomalaisten tavaramerkkien hakijoita kansainvélisten tavaramerkki-
rekisterdintien bakijoihin verrattuna.

Helsingissad 11. pdivdnd marraskuuta 2014

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry Suomen AIPPI ry
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