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LAUSUNTO MUISTIOSTA TAVARAMERKKILAIN UUDISTAMISESTA
1. Yleista muistiosta ja jatkovalmistelusta

Tavaramerkkisd&nnosten nykytilan arviointia ja uudistamista koskeva muistio (Muistio tava-
ramerkkilain uudistamisesta 38/2012) on mielestdmme peruslinjauksiltaan ja lahtokohdiltaan
erittdin hyva alku tavaramerkkilain arviointi- ja uudistamistydssd. Lausuntoa laatiessamme
olemme lahteneet siitd olettamasta, ettd muistiota ja siitd annettuja lausuntoja hyddynnetaan
asian jatkovalmistelussa. Tdman vuoksi olemme pyrkineet kirjaamaan lausuntoomme mm.
sellaisia seikkoja, joiden osalta toivomme jatkovalmistelussa erityistd huomiota tai liséselvi-
tysten tekemista.

Lausuntomme on laadittu yhdistysten yhteistyona. Yhdistykset pitavat tarkeéna, ettd tavara-
merkkilain uudistamisty6 etenee. Toivomme myos, ettd vaativaan uudistamistyohon varataan
riittdvasti resursseja.

Muistiossa on selvitetty luotettavasti ja suhteellisen perusteellisesti ristiriitoja kansallisen lain
ja EU:n sééntelyn (EU:n tavaramerkkidirektiivi ja -asetus) valilla. Sdanndsehdotuksissa vali-
tut sanamuodot vastaavat pitkélle direktiivin ja EU:n asetuksen sanamuotoa.

Lainsd&dantotasolta toimikunnan lakiehdotukset kohdistuvat erityisesti tavaramerkkilain 1
lukuun. Kuitenkin, kun esitys asiallisesti ja loogisesti liittyy saman lain muihinkin lukuihin,
erityisesti 2 lukuun, jossa madritelladn sitd, millaisia tarkempia edellytyksid 1 luvussa maari-
tellylle tunnukselle asetetaan rekisterdintimenettelyssd, niin ainakin tdmén luvun uudistamista
olisi syyta harkita tehtdvaksi samanaikaisesti 1 luvun kanssa, jotta varmistetaan lain johdon-
mukaisuus ja sisdinen integriteetti. Kyse ei ole ainoastaan lainsaddantdekonomiasta, vaan
tdmén suuntainen asiallinen kanta itse asiassa ilmenee jo varsinaisesta mietinngstakin (esim.
s.58 - 59). Siten kannattamme I&mpimasti 2 luvun tarkistamista (sen mukaan kuin tassé yh-
teydessa toimikunta jo on todennut) sekd tuemme tarpeellisten jatkoselvitysten tekemisté
muutoinkin — ottaen huomioon varsinkin se, etté esitys ei ole viel4 edennyt hallituksen esityk-
seksi asti.

Kaikkea ei nykyisesta laista tarvitse kdyda lapi. Lainsoveltajat ja kdytannon kenttd kaipaavat
silti omaksutuille lainsd&dantoratkaisuille aina riittdvaa ohjeistusta perusteluiden tasolla. T&-
han puoleen toivoaksemme voidaan, ja on syytakin, vield jatkossa kiinnittdd huomiota.

Jatkovalmistelussa olisi hyva pitd4d mielessd myos lainsdadannon yleinen selkeys niin, ettd
suojan kohde edellytyksineen, suojan saaminen menettelyineen, oikeuden sisaltd ja rajoituk-
set ovat kokonaisuus huomioon ottaen havainnollisesti ja selkeésti Kirjoitettu. Muuten lain-
sédadannosté voi tulla turhan vaikeaselkoista.



2. Yksityiskohtia muistiosta

Toiminimet tavaramerkkisuojan saamisen esteend. Tyoryhma on esittanyt hyvié perusteluita
sille, miksi toiminimi& ei olisi nykyisessa laajuudessaan syytd pitd4 tavaramerkin saamisen
esteend. Nykyisen tavaramerkkilain 14 §:n tulkinta toiminimiesteen osalta on myos ollut
vaihtelevaa. Toimikunta on esittdnyt hyvaksyttavia ja perusteltuja argumentteja (s. 46 - 47)
my0s siitd, miksi on tarkoituksenmukaista ja hyvéksyttava, ettd alueellista vakiintumista ei
katsota myohemmaén tavaramerkin rekisterdimisen esteeksi. Samoilla perusteilla voidaan kat-
soa, ettei ole tarkoituksenmukaista eikd hyvaksyttavaa, ettd toiminimet muodostuvat tavara-
merkin rekisterdimisen esteeksi. Toiminimilla ei ole k&ytdnndssa rajoituksia toimialojen laa-
juuden suhteen, joten toiminimet tulevat suhteettoman laajasti tavaramerkkien esteiksi. Tava-
ramerkit puolestaan eivét estd toiminimien suojaamista laheskaan yhté laajasti. Suomalainen
laki ja k&ytantd ovat tassa suhteessa hyvin eri linjoilla kuin esimerkiksi Euroopan unionin
séantely. Vaarana on, ettd kansallisen nykytulkinnan tiukkuus on omiaan ohjaamaan elinkei-
nonharjoittajia k&yttaméaan muita kuin Suomen kansallista tavaramerkkien rekisterdintimenet-
telyéa.

Lis&dpohdinnat erillisten lisaselvitysten muodossa tavaramerkkien ja toiminimien vélisesta
suhteesta ovat paikallaan osana jatkovalmistelua. Muutoinkin toiminimilain ja tavaramerkki-
lain muodostama kokonaisuus on niin merkittédva ja laaja, etta se ansaitsisi erillisen tarkaste-
lun, jossa mm. lakien vélistd suhdetta tarkasteltaisiin sekd kummankin lain ndk6kulmasta etta
kokonaisuutena.

Tavaramerkin maaritelma. Tyoryhma ehdottaa lain 28:44n lisattavaksi tavaramerkin méaari-
telman. Ehdotetun 2 8:n mukaan tavaramerkkind voi olla erityisesti sana, mukaan lukien hen-
kilonimi, kuvio, Kkirjain, numero taikka tavaran muoto, ulkoasu tai pakkaus.

Yksittdisten kirjaimien ja numeroiden suojaamiskelpoisuus on kuitenkin sek& kotimaisen etté
yhteisGtason oikeuskaytdnnon valossa kyseenalainen ja riippuu vahvasti ainakin niiden mah-
dollisesta vakiintumisesta.

Mielestdamme olisi t&std syysté suositeltavaa muotoilla edelld mainittu lainkohta samalla ta-
voin kuin yhteison tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan samaa asiaa koskeva sdannds. Talloin
lain 2 8:n teksti voisi kuulua esim. seuraavasti:

Tavaramerkkind voi olla mika tahansa elinkeinotoiminnassa kaytettdva erottamisky-
kyinen merkki, joka voidaan esittaa graafisesti. Tavaramerkkind voivat olla erityisesti
sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai
niiden paallyksen muoto tai ulkoasu.

Erottamiskyky. Tata koskeva ehdotus on asianmukainen. On huomattava, etté asiaa koskevaa
uutta esitettyd sdédnnosta (3 8) on kuitenkin luettava yhdessa 13 8§:n kanssa.



Sekaannusvaara. Sekaannusvaaraa koskeva ehdotettu s&&nndstd kodifioi asianmukaisesti
vakiintuneen tulkinnan. Sekaannusvaaraa koskeva ehdotettu sd&nndsto on pitkalle mietitty ja
samalla tekninen selkeytys.

Yksinoikeuden sisaltd. Yksinoikeuden sisélto siséltdd tavaramerkin funktioista lahtevan pe-
rustellun luettelon, joka on luonteeltaan ei-tyhjentava lista. Oikeuden sisaltoon luetaan my6s
suullinen kayttdminen, mit4 nykyiset markkinointitoimenpiteet huomioon ottaen on pidettava
perusteltuna.

Laajalti tunnetut merkit. Ehdotukset selkeyttavat nykylakia. Ehdotukset ovat direktiivin vaa-
timusten mukaisia. Hyvana piddmme myos sité, ettd ehdotetussa lakitekstissa todetaan sa-
nanmukaisesti ”merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin tdma tavaramerkki, vaikka
tavarat, joita varten merkki on, eivat ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tava-
ramerkki on suojattu.” (ehdotuksen 7 8§:n 2 momentti in fine), mik& ké&sittdd myos vakiintu-
neet tavaramerkit.

Oman nimen ja osoitteen kayttd. Esitetty 8 § on asianmukainen. Tavaran lisatarvikkeiden
tavaraosien kayttotarkoituksen osoittamiseksi tapahtunut tavaramerkin kayttd sallitaan sen
mukaan kuin saman pyké&lan 3-kohdassa on todettu. Tatd on pidettdva oikeuskdytanndn mu-
kaisena tulkintana ja siten hyvéaksyttavana saannoksena.

Tavaran luonteenomainen muoto. Yksinoikeuden piiriin kuulumattomiksi mainitaan mm.
tavaran luonteenomainen muoto, mika vaatii tapauskohtaista tulkintaa. S&&annos on kuitenkin
sisalloltaan hyvaksyttava, vaikka sitd varmasti tullaan tulkitsemaan tuomioistuimissa oikeus-
kéaytannossa (mm. Remington/Philips- ja Dyson-ratkaisut).

Etusija- ja pasiivisuussaannot. Ehdotettu 10 § vastaa nykyisen lain 7 8:84. On informatiivista
ja asianmukaista jattdd perussadnnds lakiin. Liséksi ehdotetut 11 ja 12 §:ien otsikot selkeytta-
vat tunnusmerkkien konfliktitilanteita, koska nykyisten passiviteetti- ja prekluusiosddnngsten
soveltaminen ovat saattaneet mennd kaytannon tapauksissa puuromaisesti myos paallekkain.
Ehdotettu maaradaika esityksen 11 8:ssd on laskettava rekisterdintipaivésta. Sen sijaan OHI-
Min kaytanto lienee ollut laskea maérdaika oikeuden kavennukselle rekisteréintimenettelyn
paattymisesté lukien. T&ssa yhteydessa olisi voinut laajemmin pohtia eri rekisterdintipaikkoja
(esim. my6s WIPO) ja erilaisia madréaikavaihtoehtoja. Laajalti tunnetut merkit saavat ehdo-
tuksen mukaan vahvemman suojan kuin “tavalliset” merkit.

Estetutkimus. Tassé yhteydessa on tarve I0yhentda estetutkimusta toiminimien osalta, kuten
edelld on todettu. Perustelut ovat samat kuin muistiossa esitetyt perustelut sille, miksei alueel-
lista vakiintumista tule katsoa oikeusperusteeksi. Ongelmatiikkaa ei olisi syytd tulevassa
lainvalmistelussa ohittaa. Toiminimell4 on tavaramerkistd poikkeavia funktioita. Kuitenkin
firmadominantin kayttd tavaramerkkind on mahdollista nykyisin. Yksi mahdollisuus olisi
laissa vaatia sitd, ettd toiminimi olisi rekisteroitdvd merkkind edellisen rinnalle. Asiasta tuskin
aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia kenellekdan osapuolelle. Lisaksi tallainen rekisterdinti-
velvollisuus olisi omiaan voimistamaan pienten ja keskisuurtenkin yritysten IPR-
strategiatietoisuutta ja tunnusmerkkeja sellaisen strategian osana.



Hallinnollinen kumoaminen. Tata pidet&dén perinteistd menettelyd kevyempand ja kannatetta-
vana menettelynd. Joitakin ongelmia menettelyyn kuitenkin saattaa liittyd, mm. merkinhalti-
jalle koituu velvollisuus vastata kumoamisvaitteeseen.

Tavaramerkkilain 2 luku. Muutostarvetta olisi samanaikaisesti erityisesti myos relatiivisiin
rekistergintiesteisiin.

Hakemusmenettely. On jarkevaa luopua merkityksettomasta sillensd jattdmispaatoksesta.
Voidaan kuitenkin kysyd, miksi uudelleen kasittely ei olisi mahdollista (2 kuukauden méaara-
aika ei ole kohtuuttoman pitkd, maksu). Ehdotus koskien vditetta kansainvalistd hakemusta
vastaan (s. 61) on hyva ja perusteltu ehdotus.
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