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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TAVARA-
MERKKILAIKSI SEKA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Ty6- ja elinkeinoministerid on pyytanyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys
ry:ltd ("Yhdistys”) lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevasta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi (“Esitysluonnos”). Lausuntoa on pyydetty
erityisesti ehdotuksista tavaramerkkilain pykaliksi 52-59 (tavaramerkin menetta-
mis- ja mitatéintimenettelyt) ja 103 (tavara- ja palveluluettelojen tasmennysme-
nettely) ja toiminimilain pykaldaksi 20 (toiminimen hallinnollinen kumoaminen).
Yhdistys kiittaa lausumismahdollisuudesta.

1 YLEISTA TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA

1.1

1.2

1.3

1.4

Esitysluonnoksen mukaan uudella tavaramerkkilailla toteutetaan lain kokonaisuu-
distus, jonka yhteydessa implementoidaan EU:n tavaramerkkidirektiivi 2015/2436
ja saatetaan voimaan Singaporen sopimus. EU:n tavaramerkkidirektiivi tulee
saattaa jasenvaltioissa voimaan viimeistaan 14.1.20109.

Esitysluonnoksen mukaan kansallinen yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin ja
sisallytettdisiin tavaramerkkilakiin. Direktiivin edellyttdémand uutena sdaantelyna
tavaramerkkilaissa turvattaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeus kauttakulkuti-
lanteissa, graafisen esitettdavyyden vaatimuksesta rekisterdintiedellytyksena luo-
vuttaisiin ja tavaramerkin mitatéinti- ja menettdmismenettely mahdollistettaisiin
hallinnollisena menettelyna Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tavaramerkkilain
uudistuksen ohella Esitysluonnoksessa kiinnitetadn huomiota toiminimisaantelyyn
ja ehdotetaan toiminimen osittaiskumoamisen ja kumoamismenettelyn mahdollis-
tamista hallinnollisessa menettelyssa Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Tavara- ja palveluluokituksen osalta Esitysluonnoksessa ehdotetaan tavaramerk-
kirekisterdintien luokituksen tasmentamista EU-tavaramerkkien kohdalla toteutet-
tua tdsmentamisprosessia vastaavasti. Tasmennys koskisi 1.10.2012 haettuja ta-
varamerkkejd, joiden katsottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuo-
don mukaiset tavarat ja palvelut luokitustdsmennyksille varattavan ajan jalkeen.

Yhdistys katsoo, etta tavaramerkkilain kokonaisuudistus on padosin erittdin hyva
ja tervetullut. Haluamme seuraavassa tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia
huomioita niistéd ehdotuksista, joista lausuntopyynnéssa on erityisesti pyydetty
lausumaan. Yhdistys toivoo, etta esitetyt huomiot ja selvennykset voidaan harkita
mukaan otettaviksi hallituksen esitykseen tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta
ilman, etta tama aiheuttaa viivastymista hallituksen esityksen valmistelussa.
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1.5

Yhdistyksen jasenkunnassa on edustusta monilta sektoreilta. Edella mainitusta
johtuen Yhdistys ei voi esittda yhteistd ndkemysta kaikista Esitysluonnoksen koh-
dista. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettd mikali jostain kohdasta ei ole lausuttu,
tama ei ole luettavissa Yhdistyksen kannanotoksi kyseisen kohdan puolesta tai si-
ta vastaan.

2 YKSITYISKOHTAISIA HUOMIOTA

2.1 Tavaramerkin menettamis- ja mitatointimenettelyt

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Yhdistys katsoo, ettd Esitysluonnoksen mukaisen tavaramerkkilain 5 lukuun teh-
tdvat muutokset tehostavat mahdollisuutta saada kansallinen yksinoikeus tava-
ramerkkiin mahdollistamalla nykyisen lain edellyttdman tuomioistuinprosessin li-
saksi kevyemman hallinnollisen menettamis- ja mitatdintiprosessin.

Esitysluonnoksen 52-55 §§:ssa on tarkoitus implementoida tavaramerkkidirektii-
vin 45 artikla. EU:n tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jasenvaltioiden on
saadettava tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystd, jota noudate-
taan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettamista tai julis-
tamista mitattdémaksi. Kayttamattdmyystilanteissa prosessin tehokkuus turvataan
edelleen silla, ettd Patentti- ja rekisterihallitus katsoo tavaramerkin menetetyksi,
jos tavaramerkin haltija ei vastaa kumoamishakemukseen. Yhdistys katsoo, etta
menettamis- ja mitattdmyysmenettelyn muutos palvelee erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten intresseja.

Haluamme kuitenkin kiinnittdd huomiota siihen, etta Esitysluonnoksen mukaisten
muutosten tehokas kaytannon toteutuminen edellyttaa riittavia resursseja Patent-
ti- ja rekisterihallitukselle hakemusten tehokkaaksi ja nopeaksi tutkimiseksi

Esitysluonnoksen 59 §:aan sisadllytetyt sdanndkset hallinnollisen menettamis- ja
mitatointiprosessin suhteesta tuomioistuinprosessiin eivat perustu EU:n tavara-
merkkidirektiiviin. Saanndsten mukaisesti tuomioistuinprosessi markkinaoikeu-
dessa olisi ensisijainen hallinnolliseen prosessiin ndhden. Yhdistys katsoo, ettd nyt
ehdotettu ratkaisu tayttaa EU:n tavaramerkkidirektiivin vaatimuksen tarjota teho-
kasta menettelya tavaramerkin kumoamiseksi ja mitatéimiseksi hallinnollisessa
menettelyssa. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuus on taas perusteltu ratkaisu
tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta. Samalla varmistettaisiin, etta
jatkossakin voidaan kasitelld samojen osapuolten vaélilla vireille tulleet samaa ta-
varamerkkia koskevat riidat samassa oikeusprosessissa mitd Yhdistys pitaa tar-
keana.

2.2 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

2.2.1

2.2.2

Nykyisen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiin sekoitettavissa oleva ja sa-
mankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisterdity toiminimi estad tavaramerkin
rekisterdinnin Suomessa. Tama on aiheuttanut kaytanndssa vaikeuksia tavara-
merkin hakijoille sellaisissa tilanteissa, joissa aiempi toiminimi on rekisterdity
yleistoimialalle mutta sitd on tosiasiallisesti kdytetty tosiasiassa eri tavaroille ja
palveluille kuin tavaramerkkihakemuksen tavarat ja palvelut.

Yhdistys katsoo, ettd Esitysluonnokseen sisaltyva ehdotus toiminimirekisteréinnin
osittaiskumoamisesta hallinnollisessa menettelyssa on hyvin tervetullut. Niin sa-
notun yleistoimialan sisdllyttdminen toiminimen rekisterdityyn toimialaan on
Suomessa yleinen kaytantd, ja osittaiskumoamisen mahdollistaminen tehostaa
yritysten mahdollisuuksia saada tavaramerkeillensa asianmukaista suojaa kansal-
lisesti.
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2.2.3

2.2.4

Osittaiskumoamisen mahdollistaminen toiminimien kohdalla vastaa tavaramerkki-
oikeudellista saantelya, jonka mukaan tavaramerkkirekisterdinti on kumottavissa
niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joille merkkia ei tosiasiassa ole kaytetty.
Yhdistys katsoo perustelluksi, etta toiminimien haltijoita ei suojata mydhemmin
rekisterditavia tavaramerkkeja kohtaan laajemmin kuin tavaramerkin haltijoita ti-
lanteessa, jossa yksinoikeutta ei tosiasiallisesti ole otettu kdyttdéon kaikille rekiste-
réinnin kattamille tavaroille ja palveluille useaan vuoteen.

Toiminimien osalta Yhdistys huomauttaa lisdksi, ettd yleistoimialaa koskevia ky-
symyksia - erityisesti kysymysta toiminimen kayttévaatimuksesta - tulisi tarkas-
tella tarkemmin kuin Esitysluonnoksessa on tehty ja varmistua siita, etta asian
valmisteluun on kdytettdvissa riittavasti aikaa ja muita tarvittavia resursseja.

2.3 Tavara- ja palveluluettelojen taismennysmenettely

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Esitysluonnoksen 103 §:n mukaan tavaramerkkien haltijoilla, jotka ovat hakeneet
rekisterdintia ennen 31.12.2013 ja joiden rekisterdinti kattaa koko Nizzan luoki-
tuksen mukaisen luokkaotsikon, on mahdollisuus tasmentda tavara- ja palvelu-
luetteloaan ilmoituksella Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Tavara- ja palveluluettelojen tasmentdminen yhdenmukaistaa kansallisten tava-
ramerkkien luokituksen EU-tavaramerkkien kanssa, joiden haltijoilla on aiemmin
ollut vastaava mahdollisuus tavaramerkilld suojattujen tavaroiden ja palveluiden
tasmentamiselle niiden termien osalta, joiden ei voida katsoa kuuluvan luokkaot-
sikon sanamerkityksen alle. Yhdistyksen kasitys on, ettd luokituksen tasmentami-
sesta on kuitenkin vallalla erilaisia nakemyksia (myds Yhdistyksen jasenkunnassa)
ja Esitysluonnoksen sisdltama ehdotus luokituksen tdsmentdamisesta on erdas
kompromissi eri nakemysten valilla.

Edella esitetystd johtuen ottamatta kantaa siihen, tulisiko tdsmennysmenettely
saattaa Esitysluonnoksen mukaisesti voimaan ylipaansa vai ei, Yhdistys haluaa
kuitenkin kiinnittdd huomiota siihen, ettd ajanjaksolla 1.10.2012-31.12.2013 ja-
tettyjen tavaramerkkihakemusten osalta tésmennys voi koskea ainoastaan Nizzan
luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkelld sisdltyneitd termeja. En-
nen 1.10.2012 jatettyjen tavaramerkkihakemusten osalta samankaltaista vaati-
musta ei ole, vaan naiden tavaramerkkien haltijat voisivat tdsmentaa luetteloon
haluamansa termit edellyttden, ettd ndiden voidaan katsoa sisadltyvan kyseiseen
luokkaan.

Yhdistys toteaa, etta edelld kuvattu erilaisten tasmennysmenettelyjen soveltami-
nen voi johtaa kdaytannoéssa siihen, ettd ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerk-
kien haltijat voivat tasmentéa luokitusta tavaramerkin tosiasiallista kayttéa laa-
jemmin kuvaavalla tavalla kuin aikavalilld 1.10.2012-31.12.2013 haettujen tava-
ramerkkien haltijat. Tama johtuu siitd, etta Nizzan luokituksen aakkoselliset luet-
telot eivat sisalla kuin tietyt termit, jotka eivat valttamatta vastaa yrityksen tosi-
asiallista toimintaa tai niita tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkia kaytetaan.
Mikali tdsmennysmenettelyn kanssa paatetdan edeta Esitysluonnoksen mukaises-
ti, olisi Esitysluonnos hyva selkeyttaa ylla olevilta osin.

EU-tavaramerkkien osalta tehdyissa luokitustdsmennyksissa edellytyksena oli Esi-
tysluonnoksessa ehdotetulla tavoin, ettd tdsmennettyjen termien oli vastattava
kirjaimellisesti hakemushetken mukaisen Nizzan luokituksen aakkosellisen luette-
lon termeja. Tasta vaatimuksesta johtuen tavaramerkkien haltijat, joiden tavara-
merkkia oli kaytetty tai jonka oli tarkoitus suojata sellaisia tavaroita tai palveluita,
jotka eivat sellaisenaan sisadltyneet luetteloon ja joiden osalta oli tulkinnanvarais-
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ta, sisaltyvatkd ne luokkaotsikon sanamerkitykseen, eivat kaytanndssa voineet
tdsmentaa naita tavaroita ja palveluita EU-tavaramerkkirekisterdinteihin.

2.4 Muita huomioita

2.4.1

Yhdistys katsoo aiheelliseksi kiinnittda huomiota 2 luvun 13 §:n 1 momentin 6
kohdan mukaiseen nimiesteeseen. Nimiestekysymys on tavaramerkkioikeudelli-
sena erityispiirteena Suomessa edelleen varsin suuri. Patentti- ja rekisterihallituk-
sen tulkinnan mukaan vahintaan viisi olemassa olevaa sukunimea riittaa suku-
nimiesteeseen rekisterdintihakemukselle (olettaen, ettd sukunimelld ei ole kak-
soismerkitysta eika sukunimi sisally hakijan nimeen). Eras tasapainottava vaihto-
ehto voisi olla 4-kohdan muokkaaminen esim. seuraavasti: "...jos se muodostuu
jostakin tai sisaltaa jotakin, mika on omiaan aiheuttamaan kasityksen, ettd kysy-
mys on ... toisen yleisesti tunnetusta nimesta ...". Nain esimerkiksi harvinainen,
mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estaisi identtisen tavaramerkin rekis-
teréimisen (ellei nimelld ole kaksoismerkitysta eika sukunimi sisally hakijan ni-
meen).

Helsingissa 22. paivana toukokuuta 2018

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry
Johanna Flythstrém
Puheenjohtaja
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