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Tiivistelma (MP/2004):

Tutkimuksessa sd vitetdan, miten tavaramerkin oikeudel linen suoja-ala mééréytyy voimassaolevan oikeuden
(Suomi, EU) mukaan. Tutkimuksessa esitelléén tavaramerkin kayttda koskevia normeja ja oikeuskaytantoa
Suomessa sekd yhteistn oikeudessa.

Tutkimuksessa tarkastelaan erityisesti tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa suhteessa merkin kayttoon
verkkotunnuksena tai sen osana. Tutkimuksen kohteena ovat téltd osin UDRP (Uniform Dispute Resolution
Policy) -menettelyssd annetut verkkotunnuksen rekisteréintid koskevat ratkaisut. Tutkimuksen kohteeksi on
oikeudellisen analyysin perusteella valittu erityisesti sellaisa UDRP-ratkaisuja, joissa liikutaan tavaramerkin
oikeudellisen suoja-alan rajoilla. Tutkimuksessa selvitetddn millaisia kdytdnnon tilanteita tavaramerkin ja
verkkotunnuksen oikeudelliseen konfliktiin voi sisdityd, miten néita tilanteita on ratkaistu UDRP-menettelyssa
ja toisaalta, miten niita olisi voitu ratkaista, jos olis sovellettu voimassaolevia tavaramerkkioikeudellisia
normeja.

Tutkimuksen mukaan tavaramerkkioikeudessa nayttda vallitsevan suojan lagjentamistendenss erityisesti
koskien lagjalti tunnettuja tavaramerkkejd. Tavaramerkkioikeudessa on myGs viime aikoina korostettu
tilannekohtaisen arvion tarkeyttd. Suoja-alan lagjentaminen ja myds tilannekohtaisen arvioinnin térkeyden
korostaminen vaikeuttavat kuitenkin tavaramerkkioikeudellisen sugjan ennakoitavuutta ja voivat jo senkin
vuoks olla rigtiriidassa tavaramerkkinormistolle asetettujen ohjaustavoitteiden kanssa. Toisaalta tutkituissa
UDRP-tapauksissa on tavaramerkkien oikeudenhaltijoille annettu suojaa, joka ulottuu vield voimassaolevan
oikeuden mukaista suoja-alaakin lagjemmaksi ja jonka antamista @ aina mydskddn UDRP-s&&anndston
perusteella voida pitéd tarkoituksenmukaisena. Erityisen huolestuttavaa on se, ettd tutkituissa UDRP-
ratkaisuissa tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden on katsottu ulottuvan myés alueelle, jossa se kaventaa
sananvapautta ja oikeutta toisen tavaramerkin informatiiviseen kaytt6on.

Tutkimuksen mukaan tavaramerkkioikeudessa tulisi  kiinnittdd enemman huomiota tavaramerkin
informaatioarvoon ja muiden tahojen kuin tavaramerkin oikeudenhaltijan oikeuteen kéyttéa merkki&
informatiivisessa tarkoituksessa. Tarkaste emalla tavaramerkin informaatioarvoa voidaan selkedmmin havaita,
mitd erilaisia, my6s muita kuin tavaramerkin oikeudenhaltijaa koskevia oikeussuojan tarpeita
tavaramerkkioikeudelliseen yksinoikeuteen liittyy. Erityisen tdrked& on huomioida seka tavaramerkin etta
verkkotunnuksen rooli informaation véalittgjana ja turvata sanavapauden toteutuminen.

Asiasanat: tavaramerkit, verkkotunnukset, immateriaalioikeus, kilpailuoikeus
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Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja

tavaramerkin kaytto verkkotunnuksessa

Mia Pakarinen
Lisensiaattityd, huhtikuu 2004

(joiltain osin, esim. oikeuskaytantotietoja, on paivitetty tammikuussa 2006)

1. Johdanto

NyKkyisin tavaramerkin tuoma lisdarvo tuotteelle (brand equity) voi olla
niin  merkittéva, etta likketoiminnan kannattavuus sen johdosta
moninkertaistuu’. Tavaramerkkeihin liittyvien uusien
liiketoimintamahdollisuuksien  on véitetty mullistaneen késityksia
rationaalisen liiketoiminnan perusperiaatteita; entistd kannattavampi
liiketoiminta on saatu aikaan siten, etta yritys omistaa ja hallinnoi vain
tavaramerkkejédn ja  teettdd kaikki  varsinaiset  tuotteensa
alihankkijoilla. Samalla kun tavaramerkin (brandin) merkitys
liilketoiminnan vélineend on olennaisesti kasvanut ja muuttanut
muotoaan, territoriaalisuuden periaatteelle rakentunut
tavaramerkkioikeus on joutunut sopeutumaan kansainvalistyviin ja
globalisoituviin markkinoihin. Kansainvalisten sopimusten ja séadosten
harmonisoinnin  avulla on haettu yhdenmukaisia suuntaviivoja

tavaramerkkinormiston kehittamiselle.

! Yhtena ensmmaisistd esmerkeistéa brand equity'n uudesta merkityksesta pidetaén yrityskauppaa,
jossa Nestle vuonna 1992 osti Perrier tavaramerkin 2,5 miljardilla dollarilla. Koska mineraalivesilla e
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Tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvan lisdarvon kasvu houkuttelee
myds enemman vaarinkaytoksiin. Tamén vuoks tavaramerkkien
oikeudenhaltijat haluavat tavaramerkeilleen yha lagiempaa suojaa.
Toisaalta tavaramerkin uuteen liiketoimintarooliin liittyvat kaupalliset
mahdollisuudet kannustavat merkinhaltijoita vaatimaan suoja-alan
lagjentamista. Jotta mahdollistettaisiin merkille hankitun goodwill —
arvon maksimaalinen hyddyntdminen my6s mahdollisten muiden
tuotteiden yhteydessd, halutaan merkille suojaa myds yli
kilpailurelaation.

Samanaikaisesti tavaramerkkioikeudellinen toimintaympéristd on
joutunut  sopeutumaan  suuriin - muutoksiin,  joista yks on
tavaramerkkien kaytté verkkotunnuksina Internetissd. Sahkdisen
liiketoimintaympéariston  merkitys kasvaa ja tavaramerkkien
oikeudenhaltijat ovat myos herénneet yha aktiivisemmin valvomaan
merkkinsd kayttoa verkossa. Tavaramerkkioikeuden perusteella on
alettu vaatia suojaa myds muuta kuin varsinaista tavaramerkkikayttoa
vastaan. Valkuttaa siltd, etta tavaramerkkioikeudellisen suojan rajoja
halutaan venyttda yha lagjemmalle alueelle.

Hyvin usein tavaramerkkioikeudellisessa keskustelussa suoja-alan
lagjentaminen ndhdéan lahes yksinomaan positiivisena seikkana ja
seikkana, joka on kaikkien vastuullisesti toimivien
markkinatoimijoiden yhteisessa intressissd. Tavaramerkkioikeudessa
keskitytddn puhumaan tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavasta
suojasta ja kiinnitetédn vdhemman huomiota siihen, etta
tavaramerkkioikeudellisella kentéll&a yhdelle annettu oikeus merkitsee
k&ytannossa aina toisen oikeuden vaistymistd. Kuitenkin yksinoikeus
tavaramerkkiin konkretisoituu aina viimekadessa mahdollisuuteen
saada kieltotuomio, jolla toista elinkeinonharjoittajaa tai muuta tahoa
kielletdan tekemasta jotakin.

juurikaan ole tuotteina ratkaisevia laatueroja, katsottiin hinnan kohdistuvan puhtaasti tavaramerkkiin.
Tastdamm. Melin, Frans (1999) s. 45. Brand equity’ st tarkemmin kohdassa 4.1.



IPRUNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:2

Téssa  tutkimuksessa lahdetddn  giita  ndkemyksestd,  etta
tavaramerkkisuojaa olisi syyta tarkastella myos kielto-oikeutena ja sita
kautta tiedostaa my0os muiden osapuolten kuin
oikeudenloukkausvaatimuksen esittavan tavaramerkin oikeudenhaltijan
oikeussuojan tarve. Tutkimuksessa pyritddn nén tuomaan esiin

vahemman huomioituja piirteita tavaramerkkisuojan merkityksesta.?

Tutkimuksen kohteena on tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja
erityisesti se, milla tavoin tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavaa
suojaa (kielto-oikeutta) perustellaan tavaramerkkioikeudellisilla opeilla
jaargumenteilla. Tutkimuksessa selvitetd@n ensin, miten tavaramerkin
oikeudellinen suoja-ala on méaritelty voimassaolevissa sdadoksissa ja
vallitsevassa oikeuskaytanntssi. Taman jalkeen tutkimuksen kohdetta
ldhestytéén tarkastelemalla sitd, miten tavaramerkkioikeudellinen
yksinoikeus méaarittyy suhteessa tavaramerkin uuteen kayttémuotoon:

I nternetin verkkotunnuksiin.

Tarkastelun  kohteena ovat  verkkotunnusten haltijoiden ja
tavaramerkkien oikeudenhaltijoiden valiset riidat. Niita ratkaistaan
paitsi kansallisissa tuomioistuimissa myds verkkotunnusjarjestelmaa
varten kehitetyssa riitojenratkaisumenettelyissa, joista yksi on Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy eli UDRP -menettely.
Kaikissa nédissd tavaramerkkejd ja verkkotunnuksia koskevissa
ratkaisuissa maéritelléan tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan rgjoja
suhteessa tavaramerkin taysin uuteen kayttdmuotoon: merkin ké&yttoon

2 Palm on véitdskirjassaan ilmoittanut |3htevansa Siits, ettd huomioon otetaan myés muut kuin
yksinoikeuden haltijan intressit. Palmin mukaan yksinoikeuksien suojaa tulee analysoida ja punnita
rinnakkain kilpailundkdkohtien kanssa ja huomioon tulee ottaa muitakin ndkokohtia kuin
yksinoikeuden haltijoiden intressit (Palm (2002), s. 32). Palm e kuitenkaan tydsséan ainakaan kaikilta
osin toimi lahtokohtansa mukaisesti. Esmerkiks kasitellesséan parodian sdlittavuutta merkin maineen
vahingoittamisen ja tahraamisen yhteydessd, Palm sivuuttaa tdysin sananvapausargumentit ja yleisen
intressin tavaramerkkien vapaaseen kayttéon erisnimind esmerkiks tunnettua tavaramerkkia
parodioivassa taiteessa (Palm nimed& esimerkit merkin kéytosta "vakavasti tahraavassa yhteydessd’
esimerkiks Coca-Cola tavaramerkille tyypillisella kirjasimella kirjoitettuna sanat 'Enjoy Cocain€’).
Palm (2002) s. 302. Pam ottaa kuitenkin yksinoikeuden haltijan intressin lisdksi huomioon
tavaramerkkioikeudellisten normien roolin kilpailun sételijana ja korostaa, etté kil pailundkdkohdat on
huomioitava suojan alaa méériteltdess. Palm (2002), s. 32.
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verkkotunnuksena tai sen osana. Taman tutkimuksen kohteeks on
valittu juuri UDRP —menettelyssa annetut ratkaisut.

UDRP  -riitojenratkaisumenettely  on  tarkoitettu  erityisesti
verkkotunnuspiratismiin liittyvia oikeudenloukkaustapauksia varten ja
estdmadn verkkotunnuspiratismiks kutsuttua keinottelua suojatuilla
tunnusmerkeilla Verkkotunnusriitojen ratkaisua varten laadittu UDRP
—s88nnosto rajaa hyvin tarkasti ne tilanteet, joissa jérjestelméa voidaan
ensinndkin kayttda riidan ratkaisuun ja toisaalta, joissa edellytykset
verkkotunnuksen rekisterinnin - peruuttamiseen tal  Siirtdmiseen
kantgjalle voivat tayttya Kéayténnéssd UDRP —jérjetelméa on
kuitenkin  sovellettu lagjemmin ja sSiind on ratkaistu hyvin
monimutkaisiakin tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksia Tehdyissa
ratkaisuissa mééritelléan sitd, milla tavoin tavaramerkkioikeuden
haltija voi tunnusmerkkioikeutensa perusteella rajoittaa kolmansien
oikeuksia. Voidaan siis sanoa, etta my6és UDRP —menettelyssa
mééritell&8n tavaramerkkioikeuden antaman yksinoikeuden sisdltoa.

UDRP —éarjestelma ja siind annetut ratkaisut ovat sopimukseen
perustuvaa kansainvaistd riitojenratkaisua. Jarjestelméssa annetut
ratkaisut yksittdistapauksina tosiasialisesti méérittavat tavaramerkin
merkinhaltijoiden suhdetta verkkotunnuksen rekisteréinnin haltijoihin
ja  kayttgiin.  Verkkotunnuksen  haltijan ja  tavaramerkin
oikeudenhaltijan vélisen riidan ratkaisussa sen ratkaisija aina
maéaérittelee tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavan kielto-oikeuden
lagjuuden suhteessa kyseiseen verkkotunnukseen. Samalla ratkaisija
esittdd  ndkemyksensa tavaramerkin  oikeudellisen  suoja-alan
ulottuvuudesta. Annettujen ratkaisujen julkisuus ja niiden
siteeraaminen sekd mydhemmissd UDRP —prosesseissa etta toisaalta
alan lehdistbsss, antaa ratkaisuille yksittdistapausta laajempaa
merkitystd. Siten namad verkkotunnuksia koskevat ratkaisut myds
médrittavat sitd, mitéa tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan (kielto-
oikeuden) katsotaan téla hetkella sisdltdvéan ja miksi.
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Suojattujen tunnusmerkkien kayttd verkkotunnuksina tai niiden osana
on tuonut esin myds tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden
lagjempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta, esimerkiksi
tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden suhteen sananvapauteen:
voiko tavaramerkin oikeudenhaltija yksinoikeutensa perusteella
jollakin  tavoin rgjoittaa itseensa ja tuotteisiinsa kohdistuvaa
tiedonvalitysta? Tutkimalla verkkotunnus érjestelmaa
tavaramerkkioikeuden madrittgana  tdma  tutkimus  avaa
mahdollisuuden tarkastella tavaramerkkioikeutta myds laajemmassa
yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimus pyrkii tarjoamaan tietoa
gitd, mita eri ulottuvuuksia tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus
k&ytannossa sisdltda ja toisaalta selvittamédn sitd, millaisia suoja-alan
maérittamisessa kaytettavét perustelut ovat.

2. Tutkimustehtdvan rajaus

Tutkimuksessa tarkastellaan tavaramerkin suoja-alan méaraytymista
suhteessa toiseen elinkeinonharjoittgjaan tai muuhun tavaramerkin
kayttgdan Suomen voimassaolevassa oikeudessaja Euroopan yhteison
oikeudessa. Tutkimuksessa perehdytddn kansallisiin sdadoksiin, EU-
tasolla annettuihin s&&doksiin, erityisesti tavaramerkkidirektiiviin ja
tuomioistuimen  tavaramerkkidirektiivin - tulkintaa ~ koskevaan
ratkaisuk@ytantoon. Huomiota  kiinnitetdan sekd varsinaisiin
tavaramerkkioikeudellisiin s8&doksiin ettd myds muihin sé&doksiin
sisdltyviin, tavaramerkkioikeutta koskeviin normeihin eli 18hinna
vertailevaa mainontaa, sopimatonta menettelya elinkeinotoiminnassa ja
kuluttgjasuojaa koskeviin  normeihin. Dilution kéasitteen osalta

selvitetédn myos Y hdysvalloissa vallitsevaa oikeustilannetta.

Tavaramerkkioikeuteen liittyva yksinoikeus koostuu ennen kaikkea
oilkeudesta kieltéd muilta kyseisen tavaramerkin tai siihen

sekoitettavissa olevan tunnuksen kayton elinkeinotoiminnassa samojen
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ta samankaltaissen  tavaroiden/palveluiden markkinoinnissa.
Implisiittisesti  yksinoikeus tavaramerkkiin sisdltéad myos ainakin
oletuksen oikeudesta kayttaa tiettya tavaramerkkida itse eli kayttéda ko.
tunnusta itse elinkeinotoiminnassa tiettyjen tavaroiden/palveluiden

markkinoinnissa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala médraytyy sen perusteella,
kuinka lagjalle merkinhaltijan kielto-oikeus ulottuu suhteessa muiden
toimesta tapahtuvaan saman tai samankaltaisen merkin kayttoon.
Tavaramerkin  oikeudellinen suoja-ala konkretisoituu  merkkien
keskindistd sekoitettavuutta (eli sekaannusvaaraa) koskevissa
ratkaisuissa, joissa ratkaistaan loukkaako my6hemman etuoikeuden
omaava tunnus paremman etuoikeuden omaavan (eli atkaisemmin
suojatun) tavaramerkin  oikeudenhatijan yksinoikeutta. Naissé
ratkaisuissa méaritellddn siten aikaisemman tunnuksen suoja-alan
lagjuutta; sisltédko myohempi merkki ja sen kayttdtapa jotakin
sellaista, joka kuuluu aikaisemman merkin suoja-alaan eli loukkaako
sen kaytto aikaisemman merkin yksinoikeutta.

Myods  verkkotunnuksen  kayttd voi  loukata  yksinoikeutta
tavaramerkkiin.  UDRP —riitojen ratkaisumenettelyssd  kantagjan
vaatimus koskee aina tietyn verkkotunnuksen rekisterdinnin
peruuttamista jalta dirtdmistd kantgjalle silla perusteella, etta
verkkotunnuksen kéaytto loukkaa  kantgjan yksinoikeutta
tavaramerkkiin. UDRP —s88nn6st6 e ole yhdenmukainen
tavaramerkkioikeudellisten séannosten kanssa, ké&ytannossa
menettelyssa kuitenkin voivat konkretisoitua tavaramerkkiin liittyvan
yksinoikeuden molemmat osiot; seka oikeus kieltéd muita kayttamasta
ettd oikeus kayttéa itse: eli saada kyseinen verkkotunnusrekisterginti
haltuunsa. T&aldin yksinoikeus tavaramerkkiin tosiasiallisesti laajenee
koskemaan myds oikeutta kyseiseen verkkotunnukseen ja oikeuteen
kieltda sen kaytto.
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Vaikka UDRP —menettely on alunperin tarkoitettu toimimaan
rildanratkaisumenettelynd vain verkkotunnuksiin liittyvissa selkeissa
piratismitapauksissa, on menettelyssa tosiasiallisesti  annettu
varteenotettava maard ratkaisuja tapauksissa, joita e voida katsoa
verkkotunnuspiratismikss  ainakaan  tdman  késitteen  ahtaassa
merkityksessa. Annetut ratkai sut madrittelevét siten
tavaramerkkioikeuteen sisdtyvéan kielto-oikeuden lagjuutta
lagjemminkin kuin vain suhteessa selkeddn verkkotunnuspiratismiin.
Oikeudellisina kaytantbind annetut ratkaisut omalta osaltaan
méérittelevat  tavaramerkin  oikeudellista suoja-alaa  suhteessa

Internetissa kaytettaviin verkkotunnuksiin.

Taman tutkimuksen kohteeksi valittujen UDRP-ratkaisujen osalta
perendytéédn siihen, miten ratkaisujen tekijdt ovat mieltaneet
tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan ulottuvuuden eri tilanteissa.
Ratkaisujen ja niissa esitetyn argumentaation tarkastelu e kuitenkaan
keskity yksittdisen normin (UDRP-s88nndn) soveltamiskaytantoon.
Tutkimus el siis keskity selvittaméan, mitk& ovat ne yksittaiset tdla
hetkell& voimassaolevat oikeussddnnot, normit ja tulkintaperiaatteet,
jotka koskevat verkkotunnusten k&yttéa ja mikd& on niiden oikea

tulkinta. Sen sijaan tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sit4,

a) millaisia tavaramerkkioikeudellisia ongelmatilanteita
verkkotunnuksen kéayttoon sisdltyy, mikd nadiden tilanteiden
tausta kokonaisuutena ja niihin liittyvét intressiristiriidat;

b) miten tehtya ratkaisua on perusteltu;

C) miten  vastaavia  kysymyksid  voitaisiin  tarkastella
tavaramerkkinormiston valossa. Lisdksi téssa yhteydessd
pohditaan sitd, millaisin — muuhun kuin sdhkdiseen
liiketoimintaymparist6on ymparistéon sijoittuviin tilanteisiin -

tapausta voitaisiin verrata.

Tarkastelemalla ~ Suomessa  ja  yhteisbalueella  annettuja
tavaramerkkioikeudellisia séadoksia ja oikeustapauksia seka toisaalta
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UDRP —menettelyssd annettuja ratkaisuja ja niissd kéytettya
argumentaatiota, on tutkimuksessa tarkoituksena selvittdd seuraavia

seikkoja

1. Miten tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala on méaéritelty voimassa
olevan oikeuden mukaan? Miten vallitsevat laintulkintaohjeet
tavaramerkin oikeudellisen suojaralan méadritteysta toimivat ja
nayttavatkd ne palvelevan niitd tavoitteita, joita Kilpailukeinojen
sédtelylla on yleensa haluttu edistéd?

2. Annetaanko tavaramerkeille lagempaa suojaa suhteessa
verkkotunnuksiin -~ kuin  toisiin  tavaramerkkeihin?  Onko
tavaramerkkien oikeudenhaltijoille UDRP —menettelyssa (suhteessa
verkkotunnuksiin) annettava suoja perusteiltaan yhdenmukainen
sen suojan kanssa, jota  annetaan  tavaramerkeille

tavaramerkkioikeudellisen lains&&adannon perusteella?

3. Tavaramerkin  oikeussuojan lagjentamista on  perusteltu
tavaramerkin oikeudenhaltijan tarpeella turvata merkin liikearvon
sdilyminen osana yrityksen immateriaalissta omaisuutta. Tassa
tutkimuksessa tarkastellaan sit&: mit& muita oikeussuojan tarpeitaja
intresseja tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan méarittelyyn
liittyy?

Taman tutkimuksen tarkoituksena el siis ole anaysoida UDRP -
ratkaisumenettelya kokonaisuutena, sen toimivuuttatai siina esiintyvia
mahdollisia puutteita. Tutkimuksessa keskitytéén ratkaisuihin, jotka
muodostavat vain vahemmiston UDRP -menettelyssa ratkaistavista
tapauksissa elkd se siten anna pohjaa téllaiselle kokonaisarviolle.
Tutkimus  keskittyy nimenomaisesti  tavaramerkkioikeudelliseen
nékokulmaan ja voimassaolevaan tavaramerkkioikeuteen.
Tutkimuksessa tarkastellaan UDRP —ratkaisuja osana
oikeusjarjestyksen tavaramerkin oikeudenhaltijalle antamaa

yksinoikeutta.
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3. Tutkimuksen metodista

Tutkimuksessa perehdytéaén ensin siihen, miten voimassaoleva oikeus
méérittelee tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan. Tutkimuksessa
kdydaan lgpi sekd4 Suomen ettd Euroopan unionin oikeuden
séadoksid koskevia oikeustapauksia sekd Kirjallisuudessa esitettyja
kannanottoja.

Taman lisaks tutkimuksessa on kéayty 1&pi otos UDRP —menettelyssa
tehtyja  verkkotunnusrekisterdinnin  siirtamista tai  peruuttamista
koskevia ratkaisuja. Verkkotunnuksia koskevia UDRP -ratkaisuja on
tdla hetkella annettu useita tuhansia, mink& johdosta kaikkien
ratkaisujen |gpikdyminen e ole tutkimuksen Ilagjuuteen ndhden
mielekasta eikd edes mahdollista Valtaosa annetuista UDRP -
ratkaisuista on ns. selkeitd piratismitapauksia, joissa verkkotunnuksen
rekisterdineen henkiloén tavoitteena on ollut taloudellisesti hyodtya
tunnuksesta, jonka nimenomaisesti tietéd toisen  suojatuksi
tavaramerkiksi. Tama tutkimus keskittyy kuitenkin tapauksiin, jotka
muodostavat vahemmiston annetuista ratkaisuista eli tapauksiin joissa
el niinkaén ole kysymys varsinai sesta verkkotunnuspiratismista. Nahin
tapauksiin liittyy usein epaselvyytta siitd, onko vastagjalla UDRP -
sdannostbssa  tarkoitettu oikeutettu peruste (legitimate interest)
riidanalaisen verkkotunnuksen kéyttoon tai voidaanko vastaagjan katsoa
olevan vilpillisessd mielessd (bad faith), kuten UDRP -kanteen

menestyminen edellyttaisi.

UDRP -tapaukset on valittu kédymalla [gpi satunnaisotos ratkaisuja eri
vuosilta ja valitsemalla niistd oikeudellisen analyysin perusteella
sellaisia  tapauksia, joita e voi luokitella  selkedksi
verkkotunnuspiratismiksi eli tapauksia joissa litkutaan
tavaramerkkioikeudellisen suojan rgjoilla. Nain valittujen tapausten
lisaksi on valittu samantyyppisid, samoihin oikeudellisiin kysymyksiin,
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esimerkiks sananvapauteen, liittyvid tapauksia kayttamala mm.
Internet-osoitteissa www.arbiter.wipo.int/domains/search/index.html ja

www.arb-forum.com/domains/decisions.asp olevia UDRP -ratkaisujen

hakua. Lisaksi on kéayty 18pi joitakin tapauksia, joihin on erityisesti
viitattu  joko kirjallisuudessa tai my6hemmassa UDRP -
ratkaisutoiminnassa. Esiteltavien ratkaisujen valinnassa e ole annettu
merkitystd esimerkiksi sille, mink& palveluntarjogan (WIPO, NAF,
jne.) ratkaisuista on kysymys tai sille, mistd maasta asian ratkaissut
panelisti on kotoisin vaan on painotettu ainoastaan tapaukseen
tosiseikastoon ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyva seikkoja.

UDRP —érjestelmassa annettujen ratkaisujen tulee perustua Unified
Domain Name Dispute Resolution Policy -sé@nnostéon. Saanniston
mukaan ratkaisuissa voidaan kuitenkin soveltaa liséksi myo6s
osapuolten  Kkotivaltioiden kansallisa tavaramerkkisdadoksia.
Kéytannossa panelistit ovat myods alkaneet kayttda oikeusl&hteend
aikaisemmin annettuja UDRP —ratkaisuja, vaikka itse s88nnosto e anna

ratkaisuille téllaista ennakkotapausasemaa.

Ratkaisujen oikeusl8hdepohja on siten lagja ja hajanainen. Kaytetysta
oikeuslahteesta riippumatta ratkaisuista kuitenkin ilmenee se, milla
tavoin ratkaisun tehneet paneelin jasenet (ja toisaalta myos osapuolet)
ovat mieltdneet tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan ulottuvuuden
suhteessa  niiden  kanssa  identtisin  tai  samankaltaisiin

verkkotunnuksiin.

Tutkimuksen metodina on siis taltA osn UDRP -—ratkaisujen
oikeudellinen analyysi, jossa arvioidaan, miten vastaava tilanne olisi
ratkaistu, jos tilannetta  olisi  arvioitu  voimassaolevien
tunnusmerkkioikeudellisten séénndsten perusteella tai jos kyse olisi
vastaavanlaisesta perinteiseen liiketoimintaymparist6on liittyvasta
tilanteesta. Tama oikeudellinen arvio  pohjautuu  Suomen
voimassaolevaan oikeuteen ja Euroopan yhteisdon tuomioistuimen

tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukaytantoon seka
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tavaramerkkidirektiivin  tulkintaohjeisiin.  Lisdks on huomioitu
Euroopan  yhteisdjen  tuomioistuimen ja  Sisamarkkinoiden
harmonisointiviraston  ratkaisukaytant6  yhteison  tavaramerkkia
koskevissa asioissa

Tutkimuksessa esiteltévat UDRP -ratkaisut on valikoitu siten, etta esiin
tuodaan mahdollismman paljon niita tapauksia, joissa liikutaan
tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan rajoilla. Tarkoitus on néin tuoda
esin sitd, millaisia konkreettisia tilanteita verkkotunnuksia koskeviin
riitoihin  liittyy ja miten tehdyissa ratkaisuissa méaritetdan
tavaramerkkioikeuden sisdtdoa ja rgoja. Erityisesti tutkimuksessa
paneudutaan tapauksiin, joissa sananvapauteen liittyvat kysymykset
ovat esilla

Tutkimuksessa myos esitelldan voimassaolevaa tavaramerkkioikeutta
ja metodi on taltda osin lainopillinen; tutkimuksessa perehdytéén
Suomessa ja Euroopan yhteisdssd voimassaoleviin  saadoksiin,
lainvalmisteluasiakirjoihin, oikeustapauksiin ja oikeuskirjallisuuteen..
Tutkimuksen kohteena on my6s UDRP —atkaisujen kohdalla
oikeudellinen ratkaisutoiminta ja annettujen ratkaisujen avulla myos
etstédn  vélineitd tavaramerkkejd  koskevaan  oikeudelliseen
kasitteenmuodostukseen  sekd  systematisointiin.  Tutkimuksessa
arvioidaan tehtyja ratkaisuja suhteessa tavaramerkkioikeudellisiin
normeihin ja vastaaviin tunnusmerkkioikeudellisiin
tuomioistuinratkaisuihin. Tutkimuksen tiedonintressi ja metodi ovat
siten taltakin osin lainopillisia.

Tutkimuksen vaite- ja perusteluvaatimus tarkoittaa lainopissa
oikeuslauseiden eli voimassa olevaa oikeutta koskevien systematisointi
ja tulkintalauseiden tuottamista joko vallitsevan tai kriittisen
oikeuslahde- ja tulkintaopin diskursiivisia metasaantoja noudattaen®.

Tutkimuksen  kohteena olevien UDRP ratkaisujen asema

% Siltala, Raimo, Kymmenen teesi4 oikeusti eteen metodiopista ja oi keusti eteel li sesté tutkimuksesta, osa
I1, Oikeus (1999) s. 392.
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oikeusldhteena e ole yksiselitteinen, silla ratkaisut perustuvat
ICANN’In piirissa laadittuun SOpi musper ustei seen
arbitraatiosdanntstéon.  ICANN  on  voittoa  tavoittelematon
amerikkalainen yhti6, joka Yhdysvaltojen kauppaministerion kanssa
tehdyn sopimuksen perusteella vastaa sekd internetin yleisten
verkkotunnusten (geneeriset verkkotunnukset kuten .com, .org, .int,
jne.) hallinnoinnista sek& internetjarjestelméan toimintaan liittyvista
kysymyksistd. ICANN on delegoinut toimivaltaansa  eri
rekisterinpitgjille, jotka vastaavat verkkotunnusten rekisterdinnista
Naméa rekisterinpitja ovat sisdllyttaneet velvollisuuden tarvittaessa
osdlistua UDRP riitojenratkaisumenettelyyn osaks asiakkaidensa
kanssa tehtavid sopimuksia, jotka koskevat verkkotunnuksen
rekisterointia.

UDRRP -riitojenratkaisumenettelyssd annetut ratkaisut ovat siten hyva
esimerkki sdannostostd, jonka normatiivinen rooli on erityinen ja sen
suhde kansalliseen oikeuteen e ole yksiselitteinen. Sopimukseen
perustuvaa riitojenratkaisumenettelyd koskevat sddnnokset eivét ole
sellaisenaan mink&an valtion voimassa olevaa oikeutta eivétka

myo6skaan minkdan ylikansallisen toimielimen antamia normeja

Koska kaikki verkkotunnusten rekisterdinti& hoitavat rekisterinpitgjét
ovat kuitenkin sisdllyttaneet vakiosopimuksiinsa UDRP —menettelya
koskevan sd8nnoston, el geneerisen verkkotunnuksen rekisterdinti ole
kuitenkaan k&ytanntssd mahdollista ilman sitoutumista tallaiseen
riitojen  ratkaisu  s8AnnOstOon.  Vapaaehtoisesta  yksittdisesta
riitojenratkaisua koskevasta sopimusehdosta e siten voida puhua
Ainakin sopimusvapaus tdta osin kaytdnnossd puuttuu kokonaan,
koska télla hetkelld kaikki rekisterinpitgjét edellyttavét sitoutumista
UDRP —menettelyyn. Maakohtaisten verkkotunnusten rekisterginnin
osalta tilanne poikkeaa téastg, silléa vain pieni véahemmistd maakohtaisia
verkkotunnuksia rekisterdivista tahoista on sisdllyttanyt UDRP —
menettelyn  osaksi  verkkotunnuksen  rekisterdintia  koskevaa

sopimustaan. Verkossa harjoitettavan  liiketoiminnan  kannalta
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geneeriset  verkkotunnukset  (erityisesti .com) ovat kuitenkin

maakohtaisiin tunnuksiin ndhden usein avainasemassa.

Vakka UDRP  —s8nnostossd  on muodol lisesti kyse
siviilioikeudelliseen sopimukseen otetusta yksittdisesta ehdosta, on
tosasiallisesti siis kyse jostakin laagjemmasta. Vaikka kyse on melko
suppeassa piirissa (voittoa tuottamattoman yhtion sisélld) valmistellusta
sopimukseen perustuvasta riitojenratkaisusédnnostostd, on ssanndston
soveltamisella usein tosiasiallisesti samankaltainen oikeusvaikutus kuin
kansallisella tai ylikansallisella normilla Téaman johdosta tdlaisen
s8annGston soveltamiseen kohdistuu myos lainopillinen tiedonintressi:
sddnnoksen soveltamista koskevat ratkaisut  kertovat  jotakin
verkkotunnuksen haltijoita velvoittavan oikeuden siséllosta.

Oikeuden informaatioldhteet ovat viime aikoina merkittavalla tavalla
monimuotoistuneet. Y htena syyna téhan on se, etta suvereenin valtion
ulkopuolisten norminantajien rooli on kasvanut. Euroopan yhteiso,
ylikansalliset toimielimet ja tuomioistuimet ovat muuttaneet
normihierarkiaamme.”  Perinteiset kasitykset normihierarkiasta ja
oikeuden informaatiolahteista eivét enaatoimi, silla kansalaisten vélisia
suhteita ja oikeudellista ratkaisutoimintaa méaérittelee entista
huomattavampi lagjempi kirjo erityyppisia normeja. Esimerkiksi
kansainvadlinen ihmisoikeusnormisto ja jarjestoperaiset normit ovat
uuden tyyppisista normeja, joita on lisétty perinteisen oikeusl 8hdeopin
runkoon hylk&amétta kuitenkaan positivistista ndkemysta oikeudesta
UDRP -s88nnokset ja UDRP -menettelyssi annetut ratkaisut voidaan
nahda yhtena esimerkkina tallaisesta uuden tyyppisesta normistosta.

UDRP —sd8nnostbn mukaan tapauksia ratkaisevat panelistit voivat
UDRP -s8annosten liséksi soveltaa ratkaisuissa kansallisia séadoksia.
Menettelya koskevien sédnndsten 15 (a) kohdan mukaan panelin tulee

ratkaista kanteet osapuolten esittdmien véitteiden ja asiakirjojen

* Eriksson, Lars ja Ojanen, Tuomas, Oikeusilman suvereeniavaltiota, Turun oikeustieteen péivat 23.-
24.11.2001 kirjoitus luristimessa.
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perusteella soveltaen UDRP -sd8nndstoa ja mita tahansa oikeussaantta
tai oikeusperustetta, jonka katsoo tapaukseen soveltuvaksi®. Tapausten
ratkaisuissa voidaan siis oikeusldhteena kayttdd myos kansallisia
sdadoksid, esimerkiks osapuolten tai panelistien kotivaltioiden
voimassa olevaa  oikeutta UDRP  —sa@nnoston  lisdksi.
Ratkaisuperusteena saatetaan siis soveltaa jonkun yksittdisen maan
voimassaolevaan oikeuteen sisdltyvad oikeussdantoa jaltai periaatetta
UDRP —ratkaisujen arviointi perinteisen oikeusl&hdeopin nékdkulmasta
késin on tdman seikan johdosta vaikeaa. Miten analysoida ja tulkita
ratkaisuja, joissa sovellettavat séannokset vaihtelevat ja osittain tulevat
eri oikeugjarjestel mista?

Tilannetta yksinkertaistaa jonkin verran se, etta tavaramerkkioikeuteen
liittyvat sa8nnot ja periaatteet ovat kansainvalisten sopimusten® ja
Euroopan yhteison sisilla tapahtuneen harmonisoinnin johdosta melko
yhtendisia. Koska kansalliset normit perustuvat kansainvélisin
sopimuksiin, on normien sisdltdé monilta osin yhtendinen ja myos

kasitteet ainakin osittain samankaltaisia.

UDRP -ratkaisukdytéannostd on havaittavissa, etta osapuolet ovat
alkaneet vaitteidensa tueks vedota aikaisempiin UDRP ratkaisuihin,
vaikka niilla e ole UDRP -s88nndston perusteella mitddn varsinaista
prejudikaattiasemaa. My6s panelistit ovat akaneet antamissaan
ratkaisuissaan viitata aikaisempiin UDRP -ratkaisuihin.’ VVaikka UDRP
-ratkaisuilla ei ole sitovaa prejudikaattimerkitysta on niille kuitenkin
k&ytanndssa siten annettu tietynlainen oikeutta luova vaikutus. Koska
ratkaisuista el ole valitusmahdollisuutta, ei ole olemassa myoskdan

® Rules for Uniform Domain Name Dispute Resol ution Policy (as approved by ICANN on October 24,
1999), “Rule 15 (a) A Pand shall decide acomplaint on the basis of the statements and documents
submitted and in accordance with the Palicy, these Rules and any rules and principles of law that it
deems applicable.”

® Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin konventio, Madridin sopimus vuodelta 1891,
Madridin poytékirja, TRT Trade Mark Registration Treaty, TRIPS -sopimus

" Esimerkiks WIPO UDRP -ratkaisusta D2000-0007 al kaen ensimmaisté ratkai sua D2000-0001 on
kaytetty oikeud ahteend jaratkai sun perustelunavilpillisen mielen arvioinnissa. Ks. myés Jo Saxe
Levy'n artikkeli “Precedent and Other Problems with ICANN’s UDRP Procedure” www.DNLR.com
(A Domain Name Law Research Portal)

14


http://www.DNLR.com

IPRUNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:2

ylempéa elinta joka arvioisi tehtyja ratkaisuja ja mahdollisesti oikaisisi

niita

H.L.A. Hart jakaa oikeusnormit kahteen eri tasoon: ensiasteen
velvoitenormeihin ja metatason oikeusséant6ihin. UDRP —s88nnot
sisdltavét sekéd ensiasteen velvoitesaantdja etté metatason kompetenssi-
ja taytantdonpanonormeja. Hartin mukaan viimekétinen oikeuden
tunnistamisséantd (ultimate rule of recognition) méarittéd, miten
voimassaolevat oikeussasnnot tunnistetaan péteviksi.® Hartin mallin
mukaisesti UDRP —tapauksia koskevat voimassa olevat oikeussdannot
selvidisivat tunnistamisséanndn avulla; tehtyjen UDRP —ratkaisujen
perusteella voitaisin  selvittdd jarjestelmdd koskeva oikeuden
tunnistamissaanto, joka siis sisdltdisi oikeuslahteitd paitss UDRP —
jarjestelmé&d koskevasta sédnnostosta ja sopimusehdoista myos useista
eri kansallisista oikeugjarjestelmista ja mahdollisesti myds aikaisemmin
tehdyistda UDRP —ratkaisuista ja niissa kaytetyista oikeus lahtei sta.

Dworkin taas lahtee diitd gatuksesta, ettd yhteiskunnallisiin
tarkoituksenmukaisuusndkokonhtiin ja vallitsevaan yhteiskuntamoraaliin
sidoksissa olevat oikeusperiaatteet kuuluvat olennaisena o0sana
oikeuteen eikd ndita el voida tunnistaa formaalin tunnistamissaannon
perusteella. Dworkinin mukaan laintulkintaan liittyva keskustelu
muistuttaa moraalista keskustelua ja laintulkinnassa normatiiviset
johtopé&édtokset perustuvat tekijoidensd normatiivisiin  olettamuksiin
lain sisillosta. °

TassA tutkimuksessa l|dhdetd8n Dworkinin tavoin siita, efta
oikeudellisen ratkaisun tekija tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa
madritellesséén osaltaan luo oikeutta ja aina perustaa ratkaisun paitsi
voimassaoleviin oikeussaantoihin myds omaan kasitykseensd niiden
sisallosta. Tama ratkaisun tekijan oma kasitys oikeuden sisdllosta taas

perustuu ratkaisijan omiin kasityksiin tarkoituksenmukai suudesta,

8 Hart (1994) Concept of Law.
° Ks. Dworkin, Ronald (1994), Taking rights seriously, luvut 2-4.
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kannatettavista tavoitteista ja yhteiskuntamoraalista. Nama ratkaisujen
tekijoiden kasitykset muodostuvat niill& oikeudellisilla kentilld, jossa
he toimivat ja ndihin kasityksiin luonnollisesti vaikuttaa olennaisesti

my6s heidan omaroolinsa ja intressinsa tuolla kentalla

Talta osin tuomioistuinratkaisujen ja UDRP —ratkaisujen vélilla ei ole
olennaista eroa: méériteltdessa tavaramerkin oikeudellisen suojan rgjoja
ratkaisuun vaikuttavat vaistdmétta myos sen tekijan omat arvot ja
ndkemykset; ndkemykset tavaramerkkisddnndsten yhteiskunnallisesta
roolista ja kannatettavista tavoitteista. Vaikka UDRP —ratkaisuissa
oikeusldhteet ja niiden normatiivinen rooli ova erilaisia kuin
tuomioistuinratkaisuissa, on ratkaisun tekijoiden omalla kasityksella
normin sisallostd merkittava rooli sek& tuomioistuinratkaisuissa etta
erityisesti UDRP —ratkaisussa.

Wilhelmsson puhuu lainopista mahdollisuutena tarkoittaen sitg, etta
oikeuden yleiset opit voivat toimia oikeuskehityksen edellakavijoina
Kun |0ydetédan liittymakohtia konkreettiin oikeudelliseen aineistoon
oikeus arjestyksessa, voi uudesta yleisesta opista tulla " oikeudellisesti
mahdollista’.’® Myds tavaramerkkioikeudessa voivat oikeudenalan
yleiset opit mahdollistaa tietynlaisia tulkintoja ja ratkaisujen
lopputuloksia. Seikka, johon kiinnitetéédn enemman huomiota tulee
tietylla tavoin enemman mahdolliseksi.

Tavaramerkkioikeudessa on oikeudenloukkausvaatimusten osalta
yleensa keskitytty tarkastelemaan lahes yksinomaan vaatimuksen
esittdvan merkinhaltijan oikeussuojaa ja sen riittavyyttd, samalla
korostaen riittavan lagjan suojan tarpeellisuutta™ Tamé painotus on
mahdollistanut  suojan lagjentamisen uusille alueille.  Téassa

19 \Wilhelmsson,” Sosiaalisen siviilioikeuden metodiset 1zhtokohdat”, teoksessa Minun metodini, (1997)
S. 348.

1 ks, mm. Castrén, Martti, DL 2/2000, s. 324 ja Tiili, Virpi (1972), 255-256, sek& esim. Levin,
Marianne, Ny nordisk kanneteckensrétt? NIR 1994, 516-529. Poikkeuksena Palm, joka pyrkii
ottamaan yksinoikeuden haltijan intressin lisdks huomioon mygs tavaramerkkioikeudel listen normien
roolin Kilpailun sadtelijand ja korostaa, ettéd kilpailundkdkohdat on huomiocitava suojan aaa
mériteltdessd. Palm (2002), s. 32.
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tutkimuksessa on tarkoituksena tehda tietoisesti |dhes péinvastoin:
kohdistaa huomio nimenomaisesti vastapuolen oikeustilanteeseen,

oikeussuojan tarpeeseen ja sen oikeutukseen.

Tavaramerkkioikeus séételee kilpailua maéritellen sen sallittuja ja ei-
sdlittuja keinoja. Toisaalta tavaramerkkioikeudellisten sdadoksien
tavoitteena on tietynlainen talouden toimijoihin liittyva ohjausvaikutus.
Siks taloudellisia argumentteja ei voida sivuuttaa arvioitaessa sita,
millaisia tulkintasdantdja tavaramerkin suoja-alan méérittelyssé tulisi
noudattaa ja esitettdessa sitq, mihin suuntaan sdadoksia tulisi kehittaa
Vaikka tutkimuksen metodi el sindnsi ole oikeustaloustieteellinen,
tutkimuksessa kuitenkin - on  myds osittain  [dhestymistapana
normatiivinen regulaatioteoria™ eli tutkimuksessa analysoidaan sit4,
millaista oikeudellisen sééntelyn pitéisi olla, jotta se mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti tayttéisi sille asetetut tavoitteet.

12 Maatta, Kalle (1999) Oikeustal oustieteen aakkoset, s. 13. Ks. myds Timonen, Pekka, (1997)
Maéraysvalta, hintaja markkinavoima, s. 120.
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4. Tavaramerkkioikeudellinen jérjestelmé ja normitodellisuus

4. 1 Tavaramerkkinormisto ohjausvéineena

Jotta tavaramerkille syntyisi liiketaloudellista arvoa, on ldhes aina
tehtava merkittavia investointeja. Markkinointi-investointien tuloksena
tavaramerkista voi kehittya brandi) 3, tuote, jolla on lisd-arvoa (added
values). Merkin liikearvo (brand equity) syntyy merkin mm.
tunnettuisuudesta, merkilla on kohderyhméassa tietty merkitys,
semanttinen sisdltd, imago. Aakerin mukaan brandin liikearvo (brand
equity) perustuu brandiuskollisuuteen (brand loyalty), nimen
(tavaramerkin) tunnettuisuuteen (name awareness), koettuun laatuun
(perceived quality), brandin herdttamiin assosiaatiohin (brand
assciations) ja muihin brandiin liittyviin varallisuuseriin (other
proprietary brand assets).’ Tavamerkkioikeudessa taas puhutaan
tavaramerkin goodwill —arvosta, tarkoitettaessa sité lisd-arvoa, joka
merkille on sen kayton ja markkinointitoimenpiteiden johdosta

syntynyt. °

Elinkeinonharjoittgjan tavoitteena on, ettd hyoty merkille saadusta
lisdarvosta (goodwill —arvo, liikearvo) sdilyy elinkeinonharjoittajalla
itsellaan eli etteivét kilpailijat pysty hyodyntamaan merkin liikearvoa
Jos oikeugjarjestys sallii hyvin  samankaltaisten merkkien kéyton,
kilpailevien elinkeinonharjoittgjien on mahdollista yrittda hyotya
markkinoilla jo tunnetun merkin  markkinointiin  tehdyista

panostuksista valitsemalla hyvin samantapainen merkki. Talla tavoin

13 Jones toteaa: ”A brand is a product that provides functional benefits plus added values that some
consumers value enough to buy.” Jones, John Philip (1986) What's in a name? Advertisng and the
Concept of Brands, s. 29. Kotler méérittelee brandin (brand) seuraavasti: "nimi , kasite, symboali, kuva
tai niiden yhdistelmé, jonka tarkoitus on yksiléida myyjén tai myyjaryhman tavarat ja palveut ja
erottaa ne kilpailijoiden tarjonnasta, Kotler, P., (1991) Marketing Management. Analysis, Planning,
Implementation and Control (7th edition, Prentice-Hall Internationd Inc.)s. 442

14 Aaker, David, (1991) Managing brand equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name., s. 15-21.
Ks. my6s Tuominen, Pekka (1995) Understanding brand equity, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja
jaMédin, Frans (1999), s.15.

5 Esim. Tiili on puhunut merkin lissarvon sijaan sen good will’ sté ja good will’in sugjasta. Tiili toteaa
tavaramerkkioikeuden olevan yks osa normistoa, jolla suojataan einkeinonharjoittajale toimintansa
johdosta kertyvéa good will’ia (hyvéd mainetta, kuuluisuutta), jonka symbolina tavaramerkki voi
toimia. Tiili, Goodwillin sugjasta markkinoinnissa, LM 6/1988, 6565.
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kilpailija voi hyodyntéa toisen elinkeinoharjoittajan vahvan, tunnetun
merkin imagoa ja saamaan ik&an kuin osan siita itselleen. Kyse on
elinkeinonharjoittgjan kannalta siis kaytanntssa siitd  pystyyko
elinkeinonharjoittgja  saamaan itse  maksimaalisen  hyddyn
tavaramerkkia koskevaan markkinointiin tekemistéan investoinneista
val "tukevatko” tehdyt investoinnit mahdollisesti jollakin tavoin myos
kilpailijan toimintaa.'®

Toisaalta kyse on myos siitd, miten helppoa uuden tuotteen on tulla
markkinoille. Mitad laagjempaa on vanhemmille merkeille annettava
suoja, sSitd enemman vaikeutuu markkinoille tulo. Koska
tavaramerkkioikeudessa on kyse liiketoimintaan, Kkilpailuun ja
markkinointiin  liittyvien sallittujen ja el-salittujen  keinojen
médrittelemisestd, e |ahtokohtaisesti voi olla olemassa selkedd yhta
tavaramerkin  oikeudenhaltijoiden  (merkinhaltijoiden)  yhteista
intressid. Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan méérittelyssi on aina
kyse kahden elinkeinonharjoittgjan vélisestd konfliktista, vaikka
samalla voi olla kyse seikoista johon liittyy myo6s yleisempi intressi,
esimerkiks kuluttgansuojandkokulmatai kilpailun ohjaustavoite.

Samanaikaisesti on kuitenkin joitakin seikkoja, jotka esmerkiksi
markkinoiden yleisen toimivuuden kannalta ovat yleisessa intressissa
ja dten myos tavaramerkkien oikeudenhaltijoiden yhteisessa
intressissa. Olennaista on kuitenkin, etta usein miten tavaramerkin
oikeudellisen suoja-alan méérittelyssd on lahtokohtaisesti kyse kahden
elinkeinonharjoittajan valisesta konfliktista ja sen ratkaisusta.

Tavaramerkkioikeudellisessa saadoksilla oletetaan olevan tietynlainen
ohjaustavoite. Elinkeinonharjoittgjia halutaan ohjata  toimimaan
tietylla tavoin, jonka katsotaan olevan yleisessa intressissd. Normien
avulla tapahtuvan ohjaamisen onnistuminen edellyttéa kuitenkin tietoa

normin kohteesta, sen toimintaympéristosta, koska

16 Ks. myés Rissanen, (1978) s. 173.
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toimintaympéristossa tapahtuvat olennaiset muutokset voivat muuttaa
normin tosiasiallista ohjausvaikutusta.*’

Tavaramerkkien kaytdon on sanottu vahentédvan kustannuksia, joita
kuluttgjalle aiheutuu ostop&dtoksen tekemisessa tarvittavan tiedon
hankkimisesta'® Tavaramerkkinormiston antama yksinoikeuden
tunnukseen ja sille mahdollisesti syntyvan taloudellisen arvon on
sanottu  luovan  yritykselle kannustimen  tuotekehittelyyn ja
tarkoituksena estéé sellaista kil pailua, jota pidetéén kuluttgjan kannalta

harhaanjohtavana tai muutoin epéterveena.

Tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden mahdollistaa, etta yritys saa
itse hyddyn tuotekehittelylld ja vastuullisella toiminnallaan tuotteelleen
luomasta maineesta. Tavaramerkkien kayttoon liiketoiminnassa
sisdltyy kuitenkin monia sellaisia muitakin elementtgd, jotka ovat
tulleet véhemman esiin tavaramerkkioikeudellisessa argumentaatiossa.
Seuraavassa pyritéan tuomaan esiin myos niitd, tavaramerkkien
kayttoon liittyvia ilmioitd, jotka ovat olleet vahemman esilla
puhuttaessa tavaramerkin merkityksesta ja tehtavasta liiketoiminnan

valineena

4.2 Muutos normien toimintaymparistossa

4.2.1 Tavaramerkkioikeuden historiallinen tausta

Vaikka usein gjatellaan tavaramerkkien liittyvdn vasta teollisen

vallankumouksen jalkeiseen akaan ja viime vuosisatoihin, on

7 payhésen mukaan immateriaalioikeuksien sidtelyssi nakyy erityisen hyvin omistusnormiston kayttd
yleisten intressien ja tdllainen omisushormiston ohjauskéyttd tapahtuu suojaamdla tietynlaisia
markkinaresurssgja. Yksityiset taloudelliset kannustimet investoida immateriaaliseen  omaisuuteen
pyritédn sovittamaan yhteen yleisten talous- ja kulttuuripoliittisten pd&méaédrien kanssa. Pdyhonen,
2000, mm. s. 3.

'8 Pehrson, 1981, s. 43

19 palm, 2001, Tunnusmerkkilainssédantstydryhméan muistio, KTM:n tydryhmé ja toimikuntaraportteja
6/2001, s. 15.
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tavaramerkeilla ja niihin liittyvalla yksinoikeudella erittéin pitka
historia® Vanhimmat tavaramerkit olivat omistajan merkkeja Poro ja
karjataloudessa tama omistajanmerkkijarjestelma on edelleenkin
kéytossa. Karjan polttomerkintéd onkin pidetty yhtena varhaisimmista
tavaramerkin kéyttomuodoista, ja siita juontaa my6s englanninkielinen
sana 'brand’, suomenkielessa kaytetty sanajohdosta ’brandi’, joka

kuvaa tavaramerkin markkinointiominai suutta.

Moniin keskiaikaisiin sa&doksiin® sisdltyy jo yksityiskohtaisia

tapahtuvaa kaupallista toimintaa ja rajoitettiin kansalaisten
elinkeinovapautta. ~ Ammattikuntalaitokseen  liittyi  tavaroiden
merkintgpakko, jonka tarkoituksena oli tukea ammattikuntien asemaa
estamalla vapaata kilpailua. Toisaglta esimerkiksi  seppien
mestarimerkinnét toimivat myos takuuna laadusta ja keinona jéljittéa

tavaran akupera.

Teollistumisen my6td  on tavaramerkkipakosta  siirrytty
tavaramerkkioikeuteen.”>  Tavaramerkkioikeudessa historialliset
elementit ovat kuitenkin edelleen lasna Edelleen tavaramerkin
sanotaan olevan ennen kaikkea alkuperan ilmaisija ja laadun takaaja,
kuitenkin samanaikaisesti on lasnd myods tavaramerkkinormien rooli
tietynlaisena kilpailukeinojen, elinkeinotoiminnan ja jopa muun
yhteiskunnallisen toiminnan kontrollointivalineena

% Tavaroiden merkitsemista on harjoitettu jo esihistoriallisista ajoista. Saviastioiden merkinnét olivat
yleisid Krelkassa jo 5000 eKr ja valmistgjien merkkga kaytettiin egyptiléisissi savitiilissd. Myds
kiinalaisessa keramiikassa on valmistgjan tavaramerkki ollut kéytdssa vuosituhansia ja vanhimmat
kiinalaiset keramiikkamerkit merkit ovat vuodelta 2698 eK. Tastd mm. Martino, Tony, Trade mark
Dilution s. 18. Ks. myds Hakkanen, Petteri, 2001, s. 17 ja Palm, 2002, s. 13 ja Drescher, Thomas, D.,
The transformation and Evolution of Trademarks — From Signals to Symbols of Myth. (1992) 82 TMR,
301-340.

2 Martino mainitsee Parman lain (Satute of Parma) vuodelta 1282. ks. Martino, Tony (1996) Trade

mark Dilution s. 18.
2 K's. myds Hakkanen, Petteri, 2001, s. 16-19.
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4.2.2 Viimeakainen kehitys

Tekninen kehitys ja yhteiskunnan vaurastuminen on muuttanut
elinkeinotoiminnan olemusta siten, ettd ostga ja tuotteen valmistaja
ovat yhd useammin varsin kaukaisia toisilleen. Samalla elintason nousu
on synnyttényt tavarapaljouden, jossa tuotteiden erilaistaminen
tunnusmerkkien avulla on ldhes vélttaméaonta Liike-elaméssa el
puhuta juurikaan tavaramerkeista tai toiminimista vaan enemmankin
brandeista (engl. brand), tunnusmerkistd, jonka avulla rakennetaan
tunneperdinen suhde tuotteen ja ostajan valille. Tunnusmerkki, brandi
suojataan oikeudellisesti yleensa tavaramerkkirekistersinnilla

Nykyisin elinkeinotoiminnan piirissa puhutaan kasitteestd brand
equity (varumérkeskapital)® jolla tarkoitetaan sita lisdarvoa, jonka
merkki antaa tuotteelle?®. Puhutaan my6s merkin liikearvosta®® Entista
kannattavampi liiketoiminta on saatu aikaan siten, etta yritys omistaa ja
hallinnoi vain tavaramerkkejdan ja teettaé kaikki varsinaiset tuotteensa
alihankkijoilla. N&in tavaramerkille on syntynyt uudella tavoin
painottunut rooli, jossa entisestéén korostuu merkin taloudellinen arvo.

Monikansallisten yritysten mukaantulo markkinoille on koventanut
kilpailua. Tilanteessa, jossa markkinoille tulee uusi suuret resurssit
omaava Kkilpailija, on havaittu kakkien markkinaosapuolten
markkinointikustannusten nousevan.?’” Kilpailun koveneminen ei siksi
valttamétta johda kuluttgahintojen alenemiseen silla yha suurempi osa
tuotteen hinnasta muodostuu markkinointikustannuksista.

% Brandi termind kuvaa tavaramerkilla olevaa markkinointiominaisuutta. Brandin voidaan
liiketaloudellisena kasitteena katsoa olevan lagjempi kuin oikeudellinen késite tavaramerkki.
Tavaramerkki on toisaalta brandin visuaalinen / foneettinen symboli ja toisaalta myds sen yksi
oikeuddl linen suogjamuoto. Vrt. tekijanoikeus, joka el suojaa teoksen ideaa vaan esittamistapaa; samalla
tavoin tavaramerkkioikeus suojaa - e brandin ideaa - vaan sen symbolia. Brandiin voi kuitenkin liittya
muukin immateriaalioikeus kuten toiminimioikeus tai essmerkiks tuotekehittelyyn liittyen mallisugja
tai patentti.

24 Mdin, Frans 1999, s.15, Arnold, David, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, 18 ss.

% Yhtena ensimméisista esimerkeisté brand equity’n uudesta merkityksestd pidetdan yrityskauppaa,
jossa Nestle vuonna 1992 osti Perrier tavaramerkin 2,5 miljardilla dollarilla. Koska mineraalivesilla e
juurikaan ole tuotteina ratkaisevia laatueroja, katsottiin hinnan kohdistuvan puhtaasti tavaramerkkiin.
Tastamm. Melin, Frans (1999) s. 45.

% Ks. esm. Arnold, David (1992) Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, s. 18-21.

7 SOU 2001:26 , s.142.
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V dhittéiskaupan ketjuuntuminen on myds osaltaan vaikeuttanut uuden
tuotemerkin  tuloa markkinoille. Jotta tuote hyvaksyttéisiin
vahittaiskauppaketjun  valikoimiin, edellyttdd kauppa Yyleensa
valmistgjalta ta maahantuojalta merkittavada markkinointipanostusta.
Markkinointiin tehtévien investointien painoarvo on siten yleisesti
ottaen kasvanut.

4.2.3 Tavaramerkki liiketoiminnan valineend

Tavaramerkkinormiston keskeisena tehtdva on mahdollistaa kuluttajien
rationaalisten  ostopédtosten  tekeminen.  Elinkeinonharjoittgjan
ndkokulmasta tavaramerkkien avulla tapahtuvan tuotteiden differoinnin
tavoitteena el sen sijaan ole hyddyntéa kuluttagjien rationaalisuutta —
vaan pikemminkin painvastoin. Tavoitteena on merkin avulla luoda
tunneperainen suhde ostgjan ja tuotteen vélille ja saada silla tavoin
odtga paits pysymaan uskollisena tuotemerkille myds maksamaan
siitd huomattavasti enemman kuin ilman téta tunneperaista suhdetta
Tavaramerkki mahdollistaa siis sen, etta ostgjalle ikdan kuin myydaan
my6s jotakin muuta kuin itse tuote, jotakin nd&kymaonta,
immateriaalista.

Tavaramerkilla markkinoitavan tuotteen korkea hinta voi johtua
tuotteeseen tehdyista mittavista tuotekehittelya ja laaduntarkkailua
koskevista investoinneista. Korkea hinta voi siis indikoida korkeaa
laatua. Toisaalta korkea hinta voi johtua myos korkeista markkinointi-
investoinneista tal ainoastaan suuresta katteesta. Yks markkinoinnin
uudemmista kultaisista sd&&nndistéhan  kuuluu:  “Muista,  etta

hinnoittelulla e ole mitaan tekemista kustannusten kanssa.” %8

Markkinoinnissa tavaramerkeille pyritddn luomaan oma tuotteesta
irrallaan  oleva symbolinen avonsa ja merkityssisaltonsi.

Tavaramerkille rakennetaan oma imago tai viela pidemmalle vietyna

% Rope, 1999, s.58
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oma tarina, joka sisdltda myos “arvoja’. Valitsemme tuotteita merkki-
imagojen perusteella ja siten rakennamme my0s omaa imagoamme.
Vaikka itse tuote tyydyttéisikin aineellisia tarpeitamme, sastamme
hakea tavaramerkista jotakin muuta; vélinetta henkiseen tarpeen
tyydytykseen:  vaikkapa  yhteisollisyyttd,  tunnetta joukkoon
kuulumisesta, statusta. *°

Ihmisten aineellisten tarpeiden ollessa hyvin pitkalle tyydytettyja,
kaivataan jotakin "extraa’, sksi kuvitteelliselle, immateriaaliselle on
kova kysyntd. Kun yhteiskunnan vanhat instituutiot ovat menettaneet
merkitystaan, tarvitaan kipeasti jotakin uutta mihin kiinnittya. Bréndia
onkin nimitetty ajassa elavaksi metaforiseks tarinaks todeten, etta
jokainen meistd haluaa olla osa jotakin itsed&n suurempaa.*
Tavaramerkkiin (brandiin) liittyva tarina voi ostopddtosta tehtéessa
ollajopa itse tuotetta tarkeampi.

Toisaalta koko tavaramerkkijarjestelman olemassaolon ajan merkkiin,
on pyritty liittdmaan positiivisia assosiaatiota, hyva maine. Niin kauan
kuin on ollut markkinointia on kuluttgille myyty mielikuvia®
Mielikuvamarkkinointi ja niin sanottu brandin rakentaminen ovat
kuitenkin vasta viime vuoskymmenilla nousseet siihen mittavaan

rooliin, joka niill& on nyt.

4.2.4 Tavaramerkki kuluttajan vallankayton valineena

Tavaramerkin tehtéavand on kuluttgjan ndkokulmasta auttaa kuluttgjaa
nopeiden ja rationaalisten kulutuspddtosten tekemisessa sekd auttaa
|6ytamasn uudelleen tuote, johon kuluttgja on ollut tyytyvéinen®.

Tavaramerkkia voidaan pitéd myos kuluttajan vallank&yton valineena

29 Esimerkiks oman puuttuvan tai vieraantuneen perheen korvikkeena, meille tarjotaan mahdallisuutta
liittya kuvitteelliseen "McDONALD’ S perheeseen”.

% Alan M Webber, Cop. Fast Company, Markkinointi ja Mainonta 18/98.

3 Revlonin perustaja Charles Revlon on aikanaan todennut: “In the factory we make cosmetics. In the
store we sell hope.”

3 Ppalm, 2001, Tunnusmerkkilainsaadantotyéryhman muistio, KTM:n tydryhméja
toimikuntaraporttga 6/2001, s. 15.
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Ostopéétoksilldan tiedostava, rationaalinen kuluttga voi omalta
osaltaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tuotteet on valmistettu,
suosimalla tietyntyyppisia tuotteita. Kuluttgjan valta kytkeytyy siis

talta osin olennaisesti tavaramerkista saatavilla olevaan infor maatioon.

Y hteiskunnan ja tavaratuotannon muuttuminen ovat samalla saaneet
aikaan sen, etta tuotteista on yha vaikeampi saada objektiivista tietoa ja
tiedon ymmartaminen vaatii asiantuntemusta, jota ostgalla harvoin on.
Olemme myos tilanteessa, jossa tuotteen hinta yh& harvemmin korreloi
tosiasiallisen laadun kanssa vaan kenties ainoastaan niin sanotun
koetun laadun (upplevd kvalitet®) kanssa Koettu, tietylla tavoin
kuvitteellinen laatu on osa bréndille luotua tarinaa, jota tavaramerkki
symboloi. Kuluttgja ei myodskdan vélttamétta ole edes kiinnostunut
tuotteen laadusta vaan ainoastaan diitd, etta tuotteella (sen
tavaramerkilld) on tietty symbolinen arvo: Diesel —farkkujen ostgja ei
suinkaan tee ostopadtostdan olettaen Diesel farkkujen olevan kuusi
kertaa kestdvampi&/laadukkaampiaja siksi kuus kertaa kalliimpia kuin
markkinoiden halvin vastaava farmarihousu. Laatu on télaisten
tuotteiden osalta suurelta osin kuvitteellista; tavaramerkin symboliarvo

luo laadun ja siksi laadusta el endé voida puhua perinteisessi miel essa.

Vakka tavaran tosiasiadlista alkuperdd on nykymaailmassa yha
vaikeampi hahmottaa®, lisaantyy toisaalta niiden kuluttajien mara,
jotka valikoivat tarkkaan ostoksensa ja haluavat vaikkapa boikotoida
tiettyjen yhtididen valmisamia tuotteita® Valistunut kuluttaja
yhdistda tuotteeseen liittyvan tiedon, vaikkapa tiedon siita, etta jollakin
tietylla tavaramerkilla valmistettu tuote saattaa olla Igpsitydvoimalla

% Mdin, 1999, s 55 “ En av de viktigaste méarkesassociationerna & upplevd kvalitet. Det bér kanske
papekas att upplevd kvalitet skiljer sig iférn faktisk kvalitet i s3 métto att det forra &r ett subjektivt
begrepp, medan det senare &r ett objektivt begrepp.” Vastaava englanninkielinen késite on ” perceived
quality” Ks. Esim Tuominen (1995), mm. s. 16.

¥ Ks. Esim. Jones, jonka mukaan valmistajan nimella jamainedla e ole vaikutusta brandin lissarvoon
(added values), koska kuluttajat eivét yleensa tiedd, kuka on tuotteen valmistaja. Jones, J. P. (1986), s.

31.

% Peattien mukaan useat tutkimukset osoittavat, etté kehittynei ssi maissa jopa kolme neljésosaa
kaikista kuluttajista on halukas ostamaan ympéristoystavéllisa tuotteita. Peattie, K. (1992), Green
Marketing. Pitman Publishing, Lontoo,.
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valmistettu, juuri tavaramerkkiin. Suuret monikansalliset yritykset ovat
jollakin tavoin "kasvottomia’ ja niiden boikotointi on vaikeaa, sen
sijaan tavaramerkkien avulla kritiikin kohde konkretisoituu.

Yhdisgdamala  merkinhaltijaan  liittyvdn  negatiivisen  tiedon
tavaramerkkiin kuluttgja tai kansalaisaktivisti saa vaikutusvaltaisen
aseen kayttoonsa. Tavaramerkit ovat dis térkeitda kuluttajien
vallank&yton valineitd, silla merkkid koskeva kriittinen informaatio voi
olennaisesti heikentda merkin liikearvoa. Voidaan vaittda, etta yritysten
intressi yll&pitéd tavaramerkkiensa arvoa voi siten osaltaan kasvattaa
kuluttgjien valtaa. %

Tavaramerkin arvo liiketoiminnan valineend perustuu juuri siihen
positiiviseen informaatioon, jota se vdlittéa (tunneperéinen suhde
merkin ja ostajan vdlilld). Merkilla on tietty informaatioarvo. Jotta
tavaramerkki voisi samalla toimia kuluttgjan vallankayton valineend,
merkin tulee voida toimia tehokkaasti myds kriittisen informaation
valittgana.

Tavaramerkin rooli yritystoimintaan ja tuotteisiin kohdistuvan kritiikin
valineend® on tullut esiin Internettiin liittyvassa julkaisutoiminnassa,
jolla on yha térkedmpi rooli tiedonvalityksessd. On pohdittu muun
muassa Sitd, onko oikeutta Sisdlyttdd oman  kotisivun
verkkotunnukseen  tunnettu tavaramerkki  silloin, kun sivun

tarkoituksena on levittéd merkinhaltijaan kohdistuvaa kriittista

37 Viimedikoina tavaramerkeille on annettu yhteiskunnallisessa keskustelussa my®s uusi rooli.

Kanadalainen journalisti Naomi Klein on menestyskirjassaan "NO LOGQO" tuonut esiin useiden
tavaramerkkgda menestyksekkdasti  hyoddyntdneiden yritysten liiketoimintaan liittyvia eettisesti
arveluttavia puolia. Kirjassa ja sita seuranneessa keskustelussa brandit ovat sittemmin ik&an kuin
symboloineet kilpailuun ja markkinoihin perustuvan yhteiskuntajérjestelman pimeimpid puolia
slmitbntd rahastamista ja akuperdisen kulttuurin  tuhoamista kaupallisesti  tuotetulla
"ylikansallisuudela’. Symbolista itsessédn on siis tehty uusi symboli. Kleinin esityksessa tavaramerkit
(bréndit) kasittedlisesti rinnastetaan taysin niiden oikeudenhaltijoihin, sen mita yritys tekee — ikdan
kuin “brandi” tekee. Kyse on siis tavaramerkkien yhteiskunnallisesta kaytosta viestinnan valineena
Kritiikki saa enemman mieenkiintoa, kun se kohdistuu tunnettuun tavaramerkkiin eika vain yritykseen
sen takana. Yritys on yleisille usein “vieras’ kun taas tunnettuun tavaramerkkiin on yrityksen
markkinoinnin tuloksena voinut syntya sen tavoittelema henkilokohtainen suhde. Yritystoimintaan
kohdistuva kritiikki siis hyodynt&é samaa vélinetté kuin yritys markkinoinnissaan. Ks. Klein, 2001.
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informaatiota. Tavaramerkkien oikeudenhaltijat ovat kokeneet, ettd
tavaramerkin kaytto télaisen informaation valittamiseen tulisi kuulua
tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden piiriin, vaikka kyseessa ei
olisikaan merkin perinteinen tavaramerkkikaytto.
Tavaramerkkioikeudelliseen yksinoikeuteen ollaan sis liittdmassa
aivan uusia piirteitd. Kun tavaramerkkioikeuden tarkoituksena on tdhan
asti ollut kontrolloida kilpailua ja liiketoiminnan keinoja, on se alettu
nahda myos valineena kontrolloida tiedotustoimintaa ja toimintaa, jolla
on poliittista merkitysta. Erityisesti ndma verkkotunnusten kéyttoa
koskevat kysymykset ovat esilla taman tutkimukseen kohteena olevissa
UDRP —ratkaisuissa.
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4.3 Tavaramerkkioikeudellisista perusperiaatteista

Tavaramerkkioikeus on oikeudenala, jolla séadellaan
elinkeinotoimintaa. Tavaramerkkioikeus sisdltda sdantdja erityisesti
gitd, mitd on pidettdvd oikeudenmukaisina kilpailukeinoina ja
oikeudenmukaisena toimintakeinoina tavaroiden ja paveluiden
markkinoinnissa. Toisaalta tavaramerkkioikeus on oikeudenhaltijansa
immateriaalinen varallisuuseré ja varallisuusoikeus. Samoin kuin muut
immateriaalioikeudet, tavaramerkkioikeudessa oikeus toteutuu
kieltomahdollisuuden kautta; yksinoikeus antaa mahdollisuuden
viimekddessA saada  kieltotuomio, joka kieltéd toiselta
markkinatoimijalta tietyt toiminnot.*® Vaikka tavaramerkkioikeus on
myos oikeudenhaltijansa immateriaalinen varallisuusera ja esineoikeus,
on tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden perusdhtbkohtana
kuitenkin elinkeinotoiminnassa kéytettavien kilpailukeinojen séately.
Tavaramerkkioikeus sdételee sitd, mik& on katsottava hyvan liiketavan
mukaiseksi ja mika ei-toivottavaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa.

4.3.1 Tavaramerkkioikeuden luonteesta yksinoikeutena

Olennaista on, etté yksinoikeus tavaramerkkiin koskee vain tietynlaista
merkin  elinkeinotoimintaan  liittyv88  kayttéa  Yksinoikeus
tavaramerkkiin ei koskaan merkitse yksinoikeutta kyseiseen sanaan tai

merkkiin sindnsé.

Suomen tavaramerkkilaissa yksinoikeus tavaramerkkiin on méaéritelty
yksinoikeutena kayttaa tiettya tunnusta elinkeinotoiminnassa tiettyjen
tavaroiden tai palveluiden tunnusmerkkind. Tavaramerkkioikeudellista
yksinoikeutta koskevat oikeudelliset ongelmatilanteet koskevatkin

% Ks. Maniatis, SpyrosM., (2002) Trade Mark Rights —A Justification Based on Property, 1.P.Q. :No
2,123.
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usein sitd, onko kyseessd yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin kéytto

vai €l.

Tavaramerkin  kaytt6  esimerkiksi  julkisessa puheessa tai
lehtikirjoituksessa e |ahtokohtaisesti kuulu lainkaan yksinoikeuden
piiriin. Kilpailevankin tuotteen markkinoinnissa saa mainita toisen
suojatun tavaramerkin silloin, kun on kyse ns. vertailevasta
mainonnasta ja sitd koskevia séént6ja noudatetaan. Samoin on salittua
mainita, etta tuote on yhteensopiva jollakin toisella tavaramerkilla
markkinoidun tuotteen kanssa.*°

Internetin myota syntynyt sdhkdinen liiketoimintaymparistd on luonut
tavaramerkeille uusia kayttotilanteita ja kayttétapoja. On syntynyt
uusia liiketoimintamalleja, joissa kaytetdan toisen suojattua
tunnusmerkkid osana omaa liiketoimintaa. Talloin el valttamétta ole
kyse <ellaisesta kaytostd, johon tavaramerkkioikeudellisen
yksinoikeuden antama kielto-oikeus ulottuu. Juuri téllaisia tilanteita
tulee esiin myds taman tutkimuksen kohteena olevissa UDRP —
ratkaisuissa

4.3.2 Tavara jaltai palvelukohtaisuus suojan lahtokohtana

Tavaramerkkioikeudessa on lahtokohtaisesti annettu tavaramerkille
suojaa vain Kkilpailurelaatiossa. Tama tavoite on toteutettu ns.
tavara/pal vel ukohtaisuudella, eli merkille annetaan suojaa mydhempaa
merkkid vastaan vain silloin, kun mydhempi merkki on suojattu
(rekisterdity ta  vakiinnutettu) samoille tai samankaltaisille
tavaroille/palveluille kuin aikaisempi merkki.

Tavara/palvelukohtaisuus on pé&saéant6 ja sen yli annettava suoja on
aina poikkeus, joka voi toteutua vain tietyin edellytyksin. Jokitaipale

kayttéa samasta tavara/palvelukohtaisuuden kasitteesta sanaa

% Téasta tarkemmin mysdhemmin kohdassa 5.4.1.
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spesialiteettiperiaate®.  Kaikki  tavaramerkkien  kansainvaliset
rekisterointijarjestelmét perustuvat  tavara/palvelukohtaisuuteen.
Rekisterdintijarjestelmien osalta puhutaan mybs  suojan
luokkakohtaisuudesta, silla useimmissa rekisterdintijarjestelmissa eri
tavarat ja palvelut jeoteltu eri tavara/palveluluokkiin ja rekisterdinti
tulee aina kohdistaa tietyn luokan tavaroihin/palveluihin. ** Tavara
jalta palvelukohtaisuus on paasaantona yhteison
tavaramerkkioikeudessa ja sama periaate sisdltyy esimerkiksi USA:n
oikeuteen.

4.3.3 Tavaramerkin funktioista laintulkinnan valineena

Tavaramerkkioikeudessa tavaramerkin yhteiskunnallista tehtavaga, sen
funktiota, on kaytetty apuvélineend laintulkinnassa ja tavaramerkin
oikeudellisen suoja-alan méérittamisessa. Tavaramerkin funktion on
sanottu ilmaisevan sen, miten lagjasti tavaramerkin haltijalla on oikeus
kontrolloida saman tai samankaltaisen tavaramerkin kéaytt6a
kilpailijaan nahden.** Tavaramerkkisuojaa ei ole pidetty tarpeellisena
antaa suhteessa tavaramerkin sellaisiin toimintoihin, jotka eivét vastaa
tavaramerkille laissa ja tavaramerkkidirektiivissa méariteltya tehtavaa
eli funktiota. Funktioilla on siis perusteltu suojan (eli kaytanntssa
tietynsisdltbisen kielto-oikeuden) antamista tavaramerkin
oikeudenhaltijalle: vanhemman tavaramerkin oikeudenhaltijalla on
oikeus kieltéd toista elinkeinonharjoittgaa kayttamasta samaa tai
samankaltaista merkkid omassa elinkeinotoiminnassaan, koska

muutoin aikaisemman tavaramerkin funktio el toteudu.

Tavaramerkin akuperéfunktiolla tarkoitetaan sita, ett ostajat olettavat
niiden tuotteiden, jolla on sama tavaramerkki olevan perdisin samasta

“0 Jokitaipale, Paivi, Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittava tavaramerkkisuoja, LM 1/2000, s. 85-110.
I Madridin sopimus ja Madridin lisapdytakirja tavaramerkkien kansainvali sesté rekister6innisté seké
Nizzan sopimus tavaramerkkiluokista.

2 Ks. Drockila (1986), 33 ss. ja Tunnusmerkkilainssédantstydryhman muistio, KTM:n tydryhma ja
toimikuntaraportteja 6/2001, s. 14. ks my6s. Koktvedgaard, joka on kriittisempi funktioilla operointia
kohtaan; Koktvedgaard, (1965) Immaterial sretspositioner, Kobenhav 1965, 171-.
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kaupallisesta lahteestd. Drockila on erotelut tavaramerkin @) kilpailu-
jamainos-, b) erottamis-, ¢) alkuperéd ja d) garantiafunktion. Naiden eri
funktioiden rajat elva ole tarkoin vedettavissi, koska ne ovat
riippuvuussuhteessa tosiinsa. ** Tavaramerkin funktioiden on katsottu
syntyvan siitd vuorovaikutuksesta, joka muodostuu merkinhaltijan
tavarasta kayttda tavaramerkkidgédn ja niista assosiaatioista, jotka
syntyvét kohdepiirille sen saadessa kosketuksen merkkiin.**

Olennaisimpana tavaramerkin funktiona on pidetty tavaramerkkilakiin
kirjattua erottamisfunktiota, joka on my6s kirjattu Suomen
tavaramerkkilakiin.  Tavaramerkkilain  mukaan  yksinoikeuden
tarkoituksena on edesauttaa elinkeinonharjoittajan markkinoimien
tavaroiden/palveluiden erottamista toisten elinkeinonharjoittgien
markkinoimista tavaroista/palveluista

Taa erottamisfunktiota keskeisemméks on sSittemmin  katsottu
tavaramerkin ns. alkuperafunktio, joka kyllakin tarkoittaa hyvin
pitkalle samaa kuin erottamisfunktio. Alkuperafunktiolla tarkoitetaan
sitg, etta tavaramerkki ilmaisee tavaran kaupallista alkulahdetté: ostga
voi luottaa siihen, etté kaikki tietylla tavaramerkilla varustetut tuotteet
ovat perdisin samasta kaupallisesta alkul8hteestd. Tavaramerkin avulla
ostga voi siten erotela tavaroita erityisesti suhteessa niiden
kaupalliseen alkulhteeseen. *°

Merkkien sekoitettavuustilanteessa tavaramerkkisuojaa annetaan
merkinhaltijana olevalle elinkeinonharjoittgalle suhteessa toisiin

elinkeinoharjoittgjiin, erityisesti suhteessa kilpailijoihin.  Suojan

“Drockila (1986), ss. 33-34 ja 48; Drockila nimesé tavaramerkille kilpailu-, mainos-, erottamis-,
alkuperd ja garantiafunktion; ks myos. Pehrson, (1981) ss. 26; Pehrson pitdd keskelsimpana
tavaramerkin  kilpailufunktiota (konkurrensfunktion) ja katsoo, ettd tavaramerkki tayttéa
kilpailufunktion erottamisfunktion ja alkuperafunktion avulla; erottamalla tavarat toisista ilmaisemalla
tavaran anonyymin kaupallisen léhteen. Ks. myds Tiili,(1970) Om varumérkets funktioner, s. 241.
Cornish puolestaan nime&a alkuperdfunktion (origin function), garantiafunktion (quality and guarantee
function) ja investointi- tai mainos —funktion (investment or advertising function), Cornish, (2003)
Intellectual property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights, 586 (15-22).

“ Drockila (1986) s. 33 jaks. myds Pehrson, (1981) s. 19 alkaen.

“® Drockila (1986) s. 33 ss. jamm. Castrén (2000) DL 2/2000, s. 314, seka Pehrson (1981), s. 30.
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saaminen merkitsee viimekadessd oikeutta estdd lainvoimaisen
padtoksen avulla toista elinkeinonharjoittajaa kayttamasta omaa
tavaramerkkidédn. Suojan sagjana on siis merkinhaltijana toimiva
elinkeinonharjoittgja, samanaikaisesti kuitenkin tavaramerkkisuoja
maaraytyy sen perusteella, milla tavoin ostaja voi erehtya tavaran
alkuperasta eli sen kaupallisesta ldhteesta. Suojan sagjana on siis
elinkeinonharjoittagja mutta suoja méadrittyy ostgan erehdysvaaran

perusteella.

Erehdysvaaran/sekaannusvaaran tulee koskea tavaran kaupallista
lahdetta, jolla tarkoitetaan nykyisin ns. anonyymin kaupallisen l&hteen
kasitetta. Kuluttgjan ei sen mukaan tarvitse valttamétta tietéd, mika
nimenomainen taho on mekin takana. Samala merkilla
markkinoitavat tuotteet elvat mydskdan tarvitse olla peréisin samalta
vamistgjalta vaan ne on voitu valmistaa esimerkiksi eri puolilla

maailmaa sijaitsevien lisenssinhaltijoiden toimesta

Tavaramerkin alkuperafunktion kasitteeseen (origin function) kuuluu
ndkemys siitd, etta tavaramerkki on kuluttgalle jonkinlainen tae
tavaran laadusta jaltai sen alkuperéstd. Tavaramerkilla markkinoidun
tavaran tosiasialinen, konkreettinen alkupera kuitenkin kaytanndssa
melko harvoin kiinnostaa ostgjaa eikd tavaramerkki toisaalta tarjoa
gita valttamétta lainkaan suoraa tietoa. Valistuneenkin kuluttgjan on
vaikea tietéd, mista kaupoistamme I6ytyvéa "Omot”, "Bio Luvilit” tai
" Adidakset” tai "Niket” itse asiassa ovat peréisin®. Voidaan kuitenkin
sanoa, etta merkkiin sisdltyy aina merkinhaltijayrityksen antama
lupaus tietynlaisesta tuotteesta

Yritykset ovat hajauttaneet tuotantoaan eri maihin ja yha useammin
tuotteet valmistetaan jopa usean eri alihankkijan toimesta. Siksi

voidaan perustellusti véittad, etta tavaramerkki enda harvoin kertoo

“6 Ks. Esim. Jones, jonka mukaan valmistajan nimella jamainedla e ole vaikutusta brandin lissarvoon
(added values), koska kuluttajat eivét yleensa tiedd, kuka on tuotteen valmistagja. Jones, J. P. (1986), s.

31.
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ostgjalle mitdan tavaran konkreettisesta alkuperasta (alkuperdkasitteen
ahtaassa merkityksessd). Taman johdosta on ollut tarpeen kehitt&a ns.
anonyymin kaupallisen lahteen ké&site, jolla tarkoitetaan Sitd, ettel
kuluttgjan tarvitse tietdd, mik& nimenomainen taho tavaramerkin
takana on, mistd yrityksestd tuotteet ovat perdisin. On yleisesti
tiedossa, ettd tavaramerkki voi olla esimerkiks eurooppalainen tai
amerikkalainen ja silti tuotteet kotoisin eri kehitysmaista. Olennaista
on, ettd ostgja mieltdéd saman kaupallisen tahon olevan merkilla
markkinoitavien tuotteiden takana.

Tallaisen anonyymin kaupallisen l&hteen kasitteen tulkinta sallii myos
merkkidifferoinnin: yritys voi markkinoida samaa tavaraa usealla eri
merkilld, ik&an kuin eri tuotteina. Nain tuotteita voidaan suunnata eri
tavaramerkeilld (brandeilla) markkinoituna eri kohderyhmille. Taysin
samaa tuotetta voidaan siis myyda toisella tavaramerkilla esimerkiksi
huomattavasti edullisemmalla  vdhemman maksukykyiselle
kohderyhmélle. Na&issékin tilanteissa merkin katsotaan kertovan
kyseisen tuotteen kaupallisesta lahteestd yhdistamalla tuotteen
tavaramerkin oikeudenhaltijana olevaan yritykseen.

Alkuperdfunktio on siis kulkenut pitkdn matkan. Itse kasitteen
ratkaisevasta merkityksesta laintulkinnassa on pidetty tiukasti kiinni,
mutta se sisalté on muuttunut tavaran konkreettisesta alkuperasta niin
sanotuksi anonyymiksi kaupalliseks |ahteeksi.
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5. Tavaramerkkioikeudelliset saadokset

Tavaramerkkioikeuden keskeisimmét s8adokset sisdltyvét
tavaramerkkilakiin. Suomen voimassaoleva tavaramerkkilaki perustuu
vuonna 1964 voimaan tulleeseen tavaramerkkilakiin, jota edelsi jo
vuonna 1889 annettu asetus tavaraleimain suojelemisesta. Suomen
tavaramerkkilaki perustuu pohjoismaiseen yhteistydohon ja siithen on
vuonna 1993 tavaramerkkilakiin on tehty tavaramerkkilainsdadannon
harmonisointia koskevan direktiivin eli ns. tavaramerkkidirektiivin
edellyttamat muutokset®’.

Euroopan yhteisossd on tavaramerkkidirektiivin lisdksi annettu
yhteison tavaramerkkid koskeva asetus sekd& sen téytantddnpano
asetus™, jotka koskevat koko yhteisbaluetta koskevaa yhteisdn
tavaramerkkid. EU -oikeutena myds ndama sd&dokset ovat osa Suomen

voimassaolevaa oikeutta.

Tavaramerkkidirektiivi  on  ensimméinen tavaramerkkioikeuden
yhdenmukaistamisdirektiivi. Sill& pyritéén lainsdadantda lahentamalla
poistamaan jasenmaiden lainsdddannosta sellaisia eroja, jotka voivat
rgjoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta. Direktiivin tarkoituksena el kuitenkaan ole |8hentda
jasenvaltioiden lainsdédantoa taydellisesti. Nain ollen direktiivi el esta
jasenvaltioita sddtelemésta tavaramerkkioikeudellisia kysymyksia
my6s muilla kuin tavaramerkkioikeudellisilla sd8doksl&, esimerkiksi

Tavaramerkin suoja-alaan ja merkin kayttéon soveltuvia séannoksia
ssaltyykin - Suomessa  esimerkikss  myds  kuluttajansuojalain

" Tavaramerkkidirektiivi 114/1989/ETY . 1990 -uvulla Suomi liittyi paitsi Euroopan Unioniin myos
Madridin pdytékirjan mukai seen kansainvédiseen tavaramerkkien rekisterintijérjestelmaéan. Myos
tama edd lytti muutoksia tavaramerkkilakiin.

“8 Neuvoston asetus (EY) N:0 40/94, annettu 20 péivana joulukuuta 1993, yhteison tavaramerkista.

“9 Tavaramerkkidirektiivi, ensmméinen ja kolmas perustel ukappale.
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saannoksiin vertailevasta mainonnasta® sek& osataan myds lakiin
sopimattomasta  menettelystd  elinkeinotoiminnassa.®®  Naihin
séadoksiin liittyen yhteisbalueella on annettu my6s ns. harhaanjohtavaa
mainontaa koskeva direktiivi, jota on myOdhemmin muutettu

koskevaksi seké harhaanjohtavaa etté erityisesti vertailevaa mainontaa.

5.1 Yksinoikeuden méérittely Suomen laissa — kilpailurelaation paasaanto

Oikeus tavaramerkkiin on nimenomaisesti elinkeinotoimintaan liittyva
oikeus. Yksinoikeus tavaramerkkiin on yksinoikeus kayttaa tiettya
tunnusta elinkeinotoiminnassa tiettyjen tavaroiden tai palveluiden
tunnusmerkkingd. Suomen tavaramerkkilaissa on liséksi nimenomaisesti
mainittu, etta tunnusmerkki sisdltéd yksinoikeuden kayttda tunnusta
tavarassa, sen paallyksessd, mainonnassa tai liikeasiakirjassa. Myos
suullinen k&yttdminen kuuluu lain sanamuodon mukaan yksinoikeuden

piiriin.

Sen sijaan laissa on erityissaannds siitd, etté varaosien ollessa kyseessa
toisen tavaramerkin kéytoks katsotaan muun muassa sellainen
viittaaminen toisen tavaramerkkiin, joka antaa ymmaéart&a, etta tavara
on taman toisen merkin merkinhaltijan liikkeelle laskema tai etta tdma
on suostunut tavaran liikkeelle laskemiseen. Téalla tarkoitetaan
esimerkiksi tilannetta, jossa joku muu kuin tietyn automerkin
merkinhaltija markkinoi kyseisella automerkilla markkinoituihin
autoihin  soveltuvia varaosia. Y hteensoveltuvuutta e saa taloin
ilmaista siten, ettd aheutuis vaara mielikuva automerkin
merkinhaltijan ja varaosamarkkinoijan valisesté yhteydesta ®? Mutta on

0 K uluttajansuojal aki 20.1.1978/38, 4a § (15.12.2000/1072).
* K uluttajansuojal aki 20.1.1978/38 ja Laki sopimattomasta menettelysté elinkeinotoiminnassa

22.12.1978/1061.

*2 Esimerkkina sallitusta toisen tavaramerkin kéytosta yhteensopivuuden il maisemisessa Helsingin
HO:n tuomio Nro 1270, 17.5.2001 the Gillette Company ja Gillette Group Finland v. LA-Laboratories
Ltd Oy, jossa hovioikeus on lausunut mm. seuraavaa: “Laboratories on markkinoinut Parason —
merkkisia partateria. Terdpakkauksiin on liimattu punaiset tarralaput, joissa on ilmaistu terien sopivan
markkinoilla myytévisté teravarsistal aboratoriesin itsensd markkinoimiin Parason Flexor —terévarsin
jandiden lisdks Gillette Sensor —terévarsiin. Kuluttajalle, joka omistaa entuudestaan Gillette Sensor
merkkisen terévarren, sllatiedolla etté tervarteen soveltuu Gilletten markkinoimien terien lisks
my®s Parason —-merkkiset partaterét , tarroissailmaistullatiedollavoi olla merkitystd. Sanotus
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huomattava, ettéd sdannds el sinansa kiella toisen tavaramerkin kéyttoa
télaisen yhteyden osoittamiseksi, kunhan kéyttd e anna vaéréa

midikuvaa.>®

Sitd, mita tavaramerkin kaytolla laissa tarkoitetaan e ole muutoin
laissa yksiloity. Tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta koskevat
oikeudelliset ongelmatilanteet koskevatkin usein sitd, onko kyseessa
yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin kaytto vai ei.>* Olennaista on,
ettd yksinoikeus tavaramerkkiin  koskee vain tietynlaista
elinkeinotoimintaan liittyvaé merkin kayttoa

Tavaramerkkilaki antaa diis rekisterfidyn ta  vakiinnutetun
tavaramerkin oikeudenhaltijalle yksinoikeuden kyseisen merkin
tietynlaiseen kayttoon tietynlaisessa elinkeinotoiminnassa.
Yksinoikeus merkitsee kaytdnnossd oikeutta saada kieltotuomio
myohemman merkin kaytolle. Aikaisemmin merkkinsa suojanneella
oikeudenhaltijalla on etuoikeus myohemman merkin oikeudenhaltijaan
ndhden. Yksinoikeus koskee paitsi identtisia merkkejd, myos tietyssa
laguudessa samankaltaisa merkkejd Suojaa saadaan silloin, kun

merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa laissa tarkoitetulla tavoin.

Tata sekoitettavuutta koskee tavaramerkkilain 4 §, jonka mukaan
kell&&n muulla kuin merkinhaltijalla e ole oikeutta kayttéa
tavaroittensa tunnuksena merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkia
tavarassa tai sen padlyksessd, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai
muulla tavalla, siihen luettuna my6s suullinen  kayttaminen.
Sekoitettavuuden kasitetta tasmennetdan lain kuudennessa pykéalassa

perusteella Laboratoriesillaon ollut oikeutettu tarve viitata Gillette ja Sensor —tavaramerkeihin.”
Hovioikeuden tuomio s. 4. Asaon sittemmin edennyt korkeimpaan oikeuteen, joka on pyytanyt
ennakkoratkai sua yhtei son tuomioistuimelta ks. yhtei sijen tuomioistuimen tuomio 17 péivana
maaliskuuta 2005 asiassa C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd
Oy.

%3 K's. myds tapaus GILLETTE: yhteisdn tuomioistuimen tuomio 17 paivana maaliskuuta 2005 asiassa
C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd Oy.

> Esim. tapaus ARSENAL, yhteisdjen tuomioistuimen tuomio 12 péivana marraskuuta 2002 asiassa C-
206/01 Arsenal Football Club plc vc. Matthew Reed.
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toteamalla, ettd tunnusmerkkien katsotaan olevan sekoitettavissa vain,
jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tavaramerkille
annetaan siis lahtokohtaisesti suojaa vain kilpailurelaatiossa eli suojaa
koskee tavara/palvelukohtaisuuden periaate. | denttisenkin
tunnusmerkin kaytto toisen, riittdvan erilaisen tavaran tai palvelun

markkinoinnissa on pagséantoisesti sallittua.

Sekoitettavuuden arvioinnissa on pidetty keskeisena sita tehtavaa eli
funktiota, joka tavaramerkilla on yhteiskunnan taloudellisessa
kentéss. Tavaramerkin funktioita ja niiden roolia laintulkinnassa
kasitellaan tarkemmin edella kohdassa 4.3.3.

Oikeuskirjallisuuden mukaan suomalaisessa oikeuskaytanndssi on
tunnusmerkkien sekoitettavuuden kasitteen tulkinnassa perinteisesti
noudatettu ns. identiteettidlamysoppia.™  |dentiteettiel &mysopissa
tunnusmerkkien vertailussa on pantu erityisesti painoa merkkien
erottamiskykyyn ja erottamiskyvyltdan vahvoille merkeille on annettu
lagjempaa suojaa®®  ldentiteettielamysoppia e mainita
tavaramerkkilain esitdissa eikd niissd ole méaaritelty |&8hemmin sitg,
miten sekoitettavuusarvio tulisi tapahtua. |dentiteettielamyksen kasite
on sen sSijaan  tullut  toistuvasti  esiin pohjoismaisessa
oikeuskirjallisuudessa.>’

Y hteisdoikeudessa puhutaan vastaavasti sekaannusvaarasta eli
englanninkielisesta késitteesta likelihood of confusion.
Sekaannusvaaran kéasite sisdltyy tavaramerkkidirektiiviin, jonka
mukaan tavaramerkkien tulee saada suojaa paitsi identtisille tuotteille
kéaytettavia identtisia tavaramerkkeja vastaan myos dta vastaan, etta
samojen tai samankaltaisten tuotteiden markkinoinnissa kaytetdan

samaa ta samankaltaista merkkié ja sen johdosta yleison keskuudessa

% Castrén 1998, 8 ss. Ks. myds Castrén 2000, 314-325. | dentiteettiel amyksesta myos Tiili (1972) s.
255-256.

% Palm 2002, s. 135. Palmin mukaan identiteettiel amysopissa on ollut keskeista se kuinka samanlaisa
merkit ovat ja kuinka vahva on aiemman merkin erottamiskyky.

" Mm. Tiili, Oikeustiede 1972:2, s. 262, Drockila, s. 134.
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aiheutuu sekaannusvaara (likelihood of confusion). Direktiivin
sanamuodon mukaan tdm& sekaannusvaara sisdltdd myds vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin valisesta
mielleyhtyméasta®® Suomen tavaramerkkilakiin e harmonisoinnin
yhteydessd  katsottu kuitenkaan  tarpeelliseksi sisdllyttéa
sekaannusvaaran kasitettd ja siks tavaramerkkilaissa puhutaan
edelleen vain merkkien sekoitettavuudesta eiké sekaannusvaarasta®.

Hakulinen on katsonut, etta tavaramerkit ovat sekoitettavissa, jos
keskiverto-ostgja ei pysty vaikeudetta pitamaan merkkeja erillisina el
tavaran eri alkuldhteisiin viittaavana. Myos Hakulinen on korostanut
Sitg, ettaostgalla el kaytdnnossa useinkaan ole mahdollisuutta vertailla
merkkeja vierekkdin vaan ostgja joutuu tekemaan paatoksensa pelkan

muistikuvan perusteella.

Suomalaisessa  sekoitettavuusarvioinnissa on perinteisesti ensiksi
arvioitu tavaroiden/palvelujen samankaltaisuus.®* Vasta sen jalkeen on
ratkaistu kysymys  sekoitettavuudesta. Ennen direktiivin
implementointia ja viela hieman sen jalkeenkin annetuissa
suomalaisissa tuomioistuin ratkaisuissa on kuitenkin oltu melko
niukkasanaisia diita, miten sekoitettavuusarviossa on kaytanndssa
edetty ja miten esimerkiks tavaroiden/palveluiden samankaltaisuutta
on arvioitu. Sekoitettavuusarvioinnin kuvauksissa on kuitenkin
painotettu kokonaisvaikutelman arviointia ja madrédvana on pidetty
sitd, onko mahdollista, ettd kohderyhma erehtyy tuotteen alkuperan

suhteen.®?

%8 Tavaramerkkidirektiivi 4 artikla 1(a) ja (b) kohdat.

9 HE 302 1992 vp.

% Hakulinen, 55.

¢ ks. esim. Tavaramerkkityéryhman 89:n muistio, 1989, 23.

2 Ks. esim. KKO 1996:26 ( “Pelkastdan vertailemalla kesken&n mainittuja Levi Strauss & Coin
tavaramerkkeja ja vastaavia Final housujen merkkeéa seké merkkien sijoittelua e voida padtya siihen,
ettéd merkit olisivat kokonaisvaikutelmaltaan sekoitettavissa toisiinsa”), KKO 1987:11(“Olennaisilta
osiItaan kokonaisvaikutelma téstd merkistd on sama kuin Adidaksen kengissa olevasta tavaramerkista
niin ettd kuluttagja voi Adidaksen kengéan tunnuksesta saamansa mielikuvan pohjalta usein erehtya
luulemaan my6s kenkdmarskin myymia lenkkikenkia Adidaksen tuotteiks), KKO 1985 Il 85
(Hovioikeuden tuomiolauseimassa todetaan: Puheena olevien tavaramerkkien ja tunnuksien
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Myos direktiivia edeltdneessa korkeimman oikeuden
ratkaisuk@ytdnnéssa on puhuttu  erityisesti merkkien antamasta
kokonaisvaikutelmasta. Esimerkiksi ADIDAS ratkaisussa (KKO
1987:11) tuomioistuin totes, ettd "kokonaisvaikutelma tasta merkista
on sama kuin Adidaksen kengissd olevasta tavaramerkista niin, etta
kuluttaja voi Adidaksen kengan tunnuksesta saamansa mielikuvan
pohjalta usein erehtya luulemaan myos Kenkamarskin myymia
lenkkikenkia Adidaksen tuotteiksi. neljan raidan merkki lenkkikengissa
on dSiten sekoitettavissa vastaavissa Adidaksen kengissd olevaan
kolmen raidan tavaramerkkiin.”® Korkeimman oikeuden ratkaisussa
KKO 1996:25 (LEVI'S) perusteluissa taas nimenomaisesti viitataan
identiteettieldmykseen. Toisaalta suomalaisessa oikeuskaytanndssa on
sekoitettavuusvertailussa erityistd painoa annettu tavaramerkkien

dominanteille osille.®*

Tavaramerkkidirektiivin implementoinnin jalkeen Euroopan yhteisdjen
tuomioistuinten ratkaisut ovat tulleet Suomen tavaramerkkioikeuden
kannalta merkittavaks. Yhteisbjen tuomioistuin on kansallisten
tuomioistuimien pyynnosta antanut ohjeita tavaramerkkidirektiivin
tulkinnasta. N&iden kansallisten  tuomioistuimien  esittdmien
kysymysten lisdksi yhteisdjen tuomioistuimet (Y hteisdjen tuomioistuin
ja yhteisdjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin) ovat esitténeet
tavaramerkkioikeudellisia kannanottoja tapauksissa, joissa

ostavan yleison keskivertoedustajalle” KKO: “Ottaen huomioon merkityssiséllén ja erottamiskyvyn
tason IDEA yhdyssanan KOTI-IDEA osana eroaa siind mérin sanasta IKEA, ettei seloukkaa kantajien
yksinoikeutta.”)

%3 KK O 1987:11, kokonaisvaikutel maan viittaamisesta ja sekoitettaavussarvioinnista esimerkkina myos
Hesingin kérgjaoikeuden ratkaisu Mditta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen Kerta Oy,
tuomio 1.6.1999 (HO & muutosta), jossa sekoitettavuuden osalta todetaan seuraavasti: “ Todistelun
avulla pidettava varsin todenndkoisend, etté tavaramerkkisuojaa nauttivat Melittan suodati npakkaukser
ovat sekoitettavissa Kerran Freetime —tuotemerkilla myynnissd oleviin vk- ja sk-
kahvisuodatinpakkauksiin ja viimeksi mainitut antavat siten vaéran kuvan suodattimien kaupa lisesta
alkulahteesté. Kysymyksessd on Freetime —tuotemerkin vk- ja sk- pakkausten antama pitkéalti
yhdenmukainen kokonai svai kutel ma suhteessa M elitta —suodatinpakkaukseen, 18hinnd koska Melittan
jakerran pakkausten vérien janiiden asettelujen yhtéldisyys on ilmeinen. On todennadkdista, etta
Mélitta —pakkausten variyhdistelma jaottel uineen palautuu valintatilanteessa kuluttajan mieleen ja
hahmottamisessa voi tapahtua sekoitettavuus.” Mditta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen
Kerta Oy, tuomio 1.6.1999, tuomio s. 10.

% Dominanttien osien ratkai sevasta merkityksesta sekoitettavuusarviossa es m: KHO:n tuomio
23.9.2002 asiassa Dno 3335/3/01 valittajana Catepillar Inc, koskien tavaramerkkegia ' THE NEW LIFE
CAT WALK’ ja‘'CAT".
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sisimarkkinoiden harmonisointiviraston ratkaisusa on valitettu
edelleen aina yhteisbjen tuomioistuimeen asti.

Vaikka tavaramerkkidirektiivi ei edellytd tavaramerkkioikeudellisten
séd&dosten yhdenmukaistamista kaikilta osin, on tavaramerkkioikeus
keskeisilta osin harmonisoitu. Direktiivin tulkinnalla on siten
olennainen merkitys myds Suomen kansallisen oikeuden sisdlén
kannalta Uudemmissa suomalaisissa hovioikeuden ja korkeimman
oikeuden ratkaisussa ndkyy jo selvasti yhteisdn tuomioistuimen
ratkaisujen vakutus: sekoitettavuuden perustelut ovat
perusteellisempia ja ainakin osassa ratkaisun perustelut kattavat ne osa
alueet, joita yhteison tuomioistuimen ratkaisukdytdnnossa on pidetty
relevantteina.®® Sen sijaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa
el tallaista vaikutusta yhta selkedsti nay, ja niissa sekoitettavuusarvion
lopputuloksen perusteet on vield ilmaistu melko lyhytsanaisesti.®®

5.2 Yksinoikeuden méarittely tavaramerkkidirektiivissa — kilpailurelaation pd&séénto

Tavaramerkkidirektiivin - méérittelema yksinoikeussuoja rakentuu
padasiallisesti sekaannusvaaran (likelihood of confusion) kéasitteelle.
Kun on kyse identtisistd merkeista ja identtisista tavaroistalpalveluista
suoja on absoluuttista eik& sekaannusvaaraan olemassaololla ole
merkitystd. Mutta silloin, kun kyse on samankaltaisista (el identtisistd)
merkeigd  tai vain samankaltaisista (el identtisistd)
tavaroista/palveluista, suojan saaminen edellyttéa aina

sekaannusvaaran olemassaoloa.

% Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomio Nro 2593, 9.10.2001, Dno S 00/3419, AstraZeneca AB
jaAstraZeneca Oy v. Oy Gea Ab, s. 6-7, jossa arvioidaan mm. erikseen merkkien visuadistaja
foneettista samankaltai suutta, kohderyhmén erityispiirteita ym.

% Esim. KHO:n tuomio 24.5.2002 Dno 1913/3/01 valittajana Ecco Sko A/S, koskien tavaramerkkien
‘ECCO’ ja‘'ECHO’ sekoitettavuutta luokassa 25 (vaatteet) seka myds KHO:n tuomio 23.9.2002
asiassa Dno 3335/3/01 valittgjana Catepillar Inc, koskien tavaramerkkegjd ‘' THE NEW LIFE CAT
WALK’ ja‘CAT".
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Direktiivin 5 artiklan mukaan tavaramerkin oikeudenhaltijan tulee olla
oikeutettu estdmaan hanen suostumuksettaan elinkeinotoiminnassa (in
course of trade) tapahtuvan sellaisen tavaramerkin kayton, joka

a) on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity;

b) sen vuoks, ettéd se on sama tai samankaltainen kuin samoja
ta samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran,
joka sisdltéd myds vaaran merkin ja tavaramerkin valisesta

mielleyhtymasta.

Direktiivin mukaan oikeudenloukkaus edellyttda sis identtisyytta seka
merkkien ettd tavaroiden/palveluiden valilla, ta vaihtoehtoisesti
merkkien seké tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden aiheuttamaa
sekaannusvaaraa (likelihood of confusion).

521 Tavaramerkkidirektiivin  tulkinnasta ja yhteisdjen  tuomioistuimen
ratkaisuké&ytannosta

Yhteisdjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskaytdanndn mukaan
kansallisen tuomioistuimen on kansallista lains&adantoa soveltaessaan
tulkittava kansdlista lainsdddantod mahdollismman pitkdlle
tavaramerkkidirektiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti. Tama
koskee erityisesti tilanteita, joissa sovelletaan sellaisen kansallisen
lains88dannon saadoksig, jotka on nimenomaan annettu direktiivin

taytantdoon panemiseksi. ©’

Yhteisbjen tuomioistuimen ratkaisukdytdnndssd on tasmennetty
erityisesti tavaramerkkien keskindisen sekaannusvaaran (likelihood of

67 T&lta osin yhteisdn tuomioistuin viittaa seuraaviin ratkaisuihin: asia 14/83, Von Colson ja Kamann,
tuomio 10.4.1984, Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 26 kohta; asia 79/83, Harz, Tuomio
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confusion) kastetta. Jotta voitaisin hahmottaa, mitd talla
sekaannusvaaralla direktiivissa tarkoitetaan ja miten tdta osin
tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala méritelld8n yhteisboikeudessa,
esitelldan seuraavassa muutamia keskeisia yhteisojen tuomioistuimen
ratkaisuja.

Puma —ratkaisu

Sekaannusvaaran arvioimisen osalta keskeinen tapaus on Sabel v.
Puma®, joka kasitteli erityisesti assosiaatiovaaran merkitysta
direktiivin tekstissa. Tapauksessa Saksan korkein oikeus kysyi
yhteisdon tuomioistuimelta voiko pelkkd assosiaatio merkkien valilla
aiheuttaa direktiivissa tarkoitetun sekaannusvaaran ja sita kautta toisen

merkin rekisterdinnin epaamisen.

Tapauksessa oli kyse kuviomerkeistd, jotka kakki sisdlsivat puuman
kuvan. Siihen merkkiin, jolle rekisteréintid oli haettu sisdltyi myos
sanaosuus 'sabel’. Sen sijaan véitemerkit, joilla yritettiin estéé haetun
merkin rekigerdintia, muodostuivat pelkistd puumaa esittavista
figuureista Haettu merkki ja vaitemerkit olivat samankaltaisia vain

siltd osin kuin niissa oli litkkuvaa puumaa esittava figuuri.

Y hteisdjen tuomioistuin vastasi Saksan korkeimmalle oikeudelle etta
merkkien  vélinen assosiaatiovaara el ole  vaihtoehto
sekoitettavuusvaaralle vaan assosiaatiovaara sisdltyy sekaannusvaaran
(likelihood of confusion) kasitteeseen. Pelkk& assosiaatiovaara
(likelihood of assosiation) e siten riita rekisterdinnin estamiseen ellei

siihen liity my6s sekaannusvaara (likelihood of confusion).

Yhteisbn tuomioistuin ohjeisti my0s muutoin sekaannusvaaran
arviointia toteamalla, ettd sekaannusvaaran arviointi tulee perustua

10.4.1984, Kok. 1984, s. 1921, 26 kohta ja asia C-185/97, Coote, tuomio 22.9.1998, Kok. 1998, s. I-

5199, 18 kohta.

%8 C-251/95 Sabd BV v PumaAG, Rudolf Dassler Sport (1997) OJ OHIM 1/98.
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tietynlaiseen kokonaisarvioon, jossa tulee ottaa huomioon tapauksen
erityiset olosuhteet ja kaikki relevantit yksityiskohdat.®® Naita ovat
erityisesti tavaramerkin tunnettuisuus markkinoilla, se assosiaatio joka
saattaa yleisossa syntya merkkien vélille ja merkkien seké tavaroiden
samankaltaisuuden aste.”® Nain tehtava kokonaisarvio tulee perustua
merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, jota muodostettaessa tulee
erityisesti pitdd mielessa merkkien erottamiskykyiset ja dominantit
osat.”

Tuomioistuimen mukaan direktiivin  4(1)(b) artiklan sanamuoto
osvittaa, ettéd ns. keskiverto kuluttaja tai kohderyhmé tulee olla
keskeisessa roolissa; se miten kyseessd olevien tavaroiden tai
palveluiden keskivertokuluttaja mieltéa merkit tulee olla ratkaisevassa
merkityksessa sekaannusvaaran arvioinnissa. Tuomioistuimen mukaan
keskivertokuluttaja yleensa mieltda tavaramerkit kokonaisuuksina eika
analysoi niiden yksityiskohtia. ?

Lisdksi tuomioistuin Puma —atkaisussaan lausui, etta mita
erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on sitd suurempi  on
sekaannusvaara.” Tuomioistuin totesi, etté esill4 olevassa tapauksessa
sekaannusvaaran arvioinnissa merkittavaa olisi juuri alkaisemman
merkin  erottamiskyky; jos akaisempi merkki on hyvin
erottamiskykyinen, joko merkin luonteesta tai sen tunnettuisuudesta
johtuen, voi pelkka semanttinenkin yhdenmukaisuus merkkien valilla
(esimerkiks  ettd merkit esittdvdt samaa eldntd aiheuttaa

% Kohta 22: " The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account
all factors relevant to the circumstances of the case”.

"0 K ohta 22: “ The appreciation of the likelihood of confusion depends on numerous éementsand, in
particular, on the recognition of the trade mark on the market, on the association that public might
make between the two marks and the degree of similarity between the signs and the goods.”

™ Kohta 23: “That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in
question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular,
their distinctive and dominant components.”

"2 K ohta 23: The average consumer normally perceives a mark as awhole and does not proceed to
analyse its various details.

3 Kohta 24: “In that perspective, the more distinctive the earlier the earlier mark, the greater will be
likelihood of confusion”.
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5212

sekoitettavuusvaaran.”* Vastauksena Saksan korkeimmalle oikeudelle
tuomioistuin  totesi, ettei pelkkd assosiaatio merkkien valilla
sellaisenaan riitd luomaan tavaramerkkidirektiivin 4(1)(b) artiklassa

tarkoitettua sekoitettavuusvaaraa

Canon —tapaus

Sekaannusvaaran kasitetta on myohemmin tasmennetty ns. Canon -
ratkaisussa™,  jossa  tarkasteltin  erityisesti  tavaroiden
samankaltaisuuden  arviointitapaa. Canon -ratkaisussa yhteison
tuomioistuin  mééritteli mm. sitd, mita kaikkea tavaroiden tai
palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa tulis ottaa huomioon.
Sekaannusvaaran (likelihood of confusion) arviointihan muodostuu
kahdesta osasta;, merkkien samankaltaisuuden arvioinnista ja

tavaroiden/pal veluiden samankaltaisuuden arvioinnista.

Tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon
otettaviksi seikoiksi yhteisbjen tuomioistuin nimedd Canon -—
ratkaisussa tavaran tai palvelun luonteen, kayttotarkoituksen
(englannin kielinen versio end users)’, kayttétavan ja sen ovatko
tuotteet kilpailusuhteessa tai toisiaan taydentavia ** Nama kaikki tekijat

tulisi ottaa huomioon samankaltai suuden arvioinnissa.

Canon —tapauksessa tuomioistuimelle esitetty kysymys koski
erityisesti sitd, tulissko merkkien erottamiskyky ottaa huomioon

tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa. Tuomioistuimen mielesta

™ K ohta 24: It istherefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two
marks use images with anal ogous semantic content may give rise to alikelihood of confusion where the
earlier mark has aparticularly ditinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys

with the public.

75 C-39/97 Canon Kabushiki Kaishav. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (1998) OJ OHIM 12/98

"6 Ratkaisun englanninkielinen kaénnos sisiltéd termin ‘end users’, jota on myés sl laisenaan siteerattu
joissakin myShemmissé sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston ratkaisuissa ja sen valitusosaston
ratkaisuissa. Késite ‘end users' e kuitenkaan vastaa tdysin tapauksen alkupergkielen saksan kasitetta
‘“Verwendungszweck’ (vrt. ranska ‘destination’, espanja ‘destino’ tai italia ‘ destinazione’). Tapauksen
alkuperdkidi on saksa ja saksankielinen teksti on siten ratkaiseva, parempi suomenkielinen vastine olis

siten pikemminkin kayttétarkoitus kuin ‘loppukéyttd & .
" Canon -ratkaisu kappale 23.
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5.2.1.3

néin tulee tehda. Aikaisemman merkin erottamiskyky ja erityisesti sen
tunnettuisuus, maine (reputation) tulee ottaa huomioon arvioitaessa
kyseessa olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden

riittavyytta sekaannusvaaran aiheuttamiseen.

Tuomioistuimen mukaan sekaannusvaara muodostuu tietynlaisesta
riskistd. Sekaannusvaara on tuomioistuimen mukaan riski siitg, etta
yleisd uskoo tavaroiden tai palveluiden tulevan samasta yrityksesta tai
ettd niiden kaupallinen akupera on sama’® Kaintden taas

sekaannusvaaraa e voi olla silloin, kun téllaista uskomusta ei ole.

Lloyd —ratkaisu

Lloyd -ratkaisussa yhteisbn tuomioistuin pohti sitd, miten merkin
tunnettuisuutta (hankittua erottamiskykyd) kohderyhman parissa tulisi
arvioida ja totes, ettel aina voida antaa yleispétevia ohjeita
(esimerkiksi tiettyja tunnettuisuuden prosenttilukuja) siitd, milloin
merkki on katsottava erittdn vahvaks  erottamiskyvyltaan.
Tuomioistuimen mukaan keskivertokuluttajan katsotaan olevan
riittivdn  informoitu, tarkkaavainen ja huolélinen, mutta
keskivertokuluttajan huomiokyky vaihtelee olennaisesti eri tavaroiden
ja palveluiden hankinnan ollessa kyseessd. Taman johdosta
tunnettuisuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti.

Lloyd -ratkaisussa todettiin myos, etté pelkka kuuloaistiin perustuvakin
samankaltaisuus saattaa jossakin tilanteessa olla riittéva aiheuttamaan
sekaannusvaaran. Tapauksessa tuomioistuin lisdks totes, ettéa
keskivertokuluttgjalla on vain harvoin tilaisuutta vertailla tuotteita
samanaikaisesti ja kuluttajan on siten luotettava siihen epataydelliseen
mielikuvaan, joka kuluttajan mieleen on tuotteesta jaanyt.

8 K ohta 29.
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5.2.1.4 Yhteenveto sekaannusvaara -kéasitteen tulkinnasta yhteisojen tuomioistuimen
ratkaisuké&ytannossa

Yhteisbn tuomioistuin on toistuvasti korostanut tavaramerkin
alkuperdfunktion on  keskeisyyttd.  Tuomioistuimen mukaan
voi tavaroiden erottaa tavara toisistaan suhteessa juuri niiden
alkuperaan. Jotta tdma tehtava tayttyisi on, merkin taattava, etta kaikki
silla markkinoitavat tuotteet on valmistettu yhden ja saman yrityksen
(merkinhaltijan) kontrollin alla.”®

Y hteisdjen tuomioistuimen mukaan merkkien valinen sekaannusvaara
(likelihood of confusion) muodostuu riskistd, jossa kohderyhmé seka
merkkien ettd tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden vuoksi
todenndkdisesti ymmartad, etta merkeilla markkinoitavien tuotteiden
takana on sama yritys ta etta yrityksilla on kaupallinen yhteys
keskendan. Sekaannuksen tulee olla jokseenkin todenndkdistd elka
pelkk& mahdollisuus sekaannuksesta riita. *

Y hteisdon tuomioistuin on nimennyt useita eri seikkoja, jotka ovat
relevanttga sekaannusvaaran arvioinnissa. Lisdksi tuomioistuin on
todennut, ettd ndma seikat ovat tietyssa suhteessa toisiinsa siten, etta
Sekaannusvaaran arvioinnissa on olennaista kiinnittdd huomiota
erityisedti seka merkkien etta tavaroiden/palveluiden
samankaltaisuuden asteeseen. Olennaisesta on myds merkin
erottamiskyvyn aste sek& toisaalta kohderyhmén erityispiirteisiin

9« according to the settled case law of the Court, the essential function of the trade mark isto

guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end user by enabling him,
without any possibility of confusion to distinguish the product or service from others with having an
other origin . For the trade mark to be able to fulfil its essential rolein the system of undistorted
competition which the Treaty seeksto establish, it must offer a guarantee that all the goods and services
bearing it have originated under the control of a single undertaking which isresponsible for their
quality.” Case C-10/89 HAG GF (HAGII) (1990) ECR 1-1311, kappaleet 13 ja 14. Ks. myds Canon
kappale 28; ks. myds Case C-299/99, Koninklije Philips Electronics NV v Remington Consumer
Products Ltd (2002), ECR 2002, kappal e 30.

8 K's. esim. yhteisdjen tuomioistuimen ratkaisu C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas
Benelux BV (2000), OJ OHIM 9/00.

46



IPRUNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:2

liittyvét seikat. Vaikka tosiasiallista sekaannusta ei edellyta, annetaan
mahdollisesti  jo  tapahtuneelle  sekaannukselle  merkitysta

sekaannusvaaran arvioinnissa.

Tavaroiden ja palveluiden méaérittdmisen kannalta relevanteiksi

seikoiks tuomioistuin katsoo seuraavat seikat: tavaran/palvelun

luonne

- tarkoitus

- kéayttotapa

- yhteensopivuus (complementary)

- kilpailusuhde

- jakelutie

- kohderyhma

- sen seikan, onko tavanomaista, etta tavaroilla/palveluilla on sama

kaupallinen alkupera.

Sekaannusvaaran mahdollinen olemassaolo on oikeudellinen kysymys,
jonka ratkaisu koostuu sekd oikeudellisesta arvioinnista etta
tosiasiaseikkojen arvioinnista. Mé&arittédessdan tietyt seikat (tavaran
laatu, luone, etc,) relevanteiksi tavaroiden/palveluiden
samankaltaisuuden arvioinnissa, yhteison tuomioistuin on tehnyt
oikeudellisen arvion (question of law). Varsinainen tavara/palvelu -
lgjien vertailu naden kriteerien perusteella on  kuitenkin

asiakysymysten arviointia (matter of fact).

Merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa taas kiinnitetéédn huomiota
merkkien seka visuaaliseen, auditiiviseen ettd kasitteelliseen
samankaltaisuuteen. Sekaannusvaara e kuitenkaan edellyté etta merkit
ovat monella tavoin samankaltaisia vaan pelkka visuaalinen,
foneettinen tai kasitteellinenkin samankaltaisuus voi joissakin
tilanteissa yksinkin aiheuttaa sekaannusvaaran olemassaolon. Samoin
kuin jo aikaissmmin Suomen kansallisessa oikeudessa myds yhteison
tavaramerkkioikeudessa on erityistd huomiota kiinnitettava merkkien

erityisen erottamiskykyisiin ja dominantteihin osiin.
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Yhteison tuomioistuin erottelee valillisen (epdsuoran) ja valittdman
(suoran) sekaannusvaaran. Suora sekaannusvaara tulee kyseeseen
silloin, kun merkkien ja tavaroiden/palveluiden véaliset erot ovat niin
pienet, ettd ostgja e niitd joko lainkaan huomaa tai jattda ne
vahemmadle huomiolle. Epé&suora sekaannusvaara on taas kyseessa
silloin, kun kohderyhma pysty kylla erottamaan merkit toisistaan mutta
uskoo niiden samankaltaisuuden johdosta, etta tuotteilla on sama
kaupallinen alkupera.

Kéytannossd sekaannusvaaran arvioinnissa maéritelldan ensin seka
merkkien samankaltaisuuden aste ettd kunkin tavara/palveluryhman
samankaltaisuuden aste. Taméan jalkeen tehdaén kokonaisarvio siitd,
onko sekaannusvaara olemassa. Koska sekaannusvaaran maérittamisen
kannalta relevantit seikat voivat tietyll4 tavoin kompensoida toisiaan®,
el sekaannusvaaran olemassaoloa VoI periaatteessa suoraan johtaa
tietynasteisesta merkkien ja tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden
asteesta. Ratkaisu on aina tehtdva huomioon ottaen kaikki kunkin
tapauksen erityispiirteet.

Jos kuitenkin merkit tal toisaalta tavarat/palvelut ovat selkedsti taysin
erilaisia ja vailla mitéan samankaltaisia elementtgd, voidaan jo yksin
tala perustella todeta, ettel sekaannusvaara voi tulla kysymykseen,
slla sekaannusvaara aina edellyttéd edes jonkinasteista, vaikka
matalaakin, samankaltaisuuden astetta ndissa sekaannusvaaran
molemmissa elementeissa (merkit ja toisaalta tavarat jaltai palvelut).®?

8 Canon kappale 17; Sabel, kappale 24.

82 Tavaramerkkidirektiivi 4 artikla, kohta 1 (b). Seké myds yhtei séjen tuomioi stuimen ratkaisu HUBERT C-106/03
P, VedialSA v. OHIM, tuomio 12.10.2004, mm. kohta 51, jossa todetaan seuraavasti: " Asetuksen N:0 40/94 8
artiklan 1 kohdan b a akohtaa sovel | ettaessa sekaannusvaara edel lyttéa yhta aikaa, etta aikaisempi ja
rekisterditévaksi haettu tavaramerkki ovat samojatai samankaltaisia seka etta reki ster6inti hakemuk sessa tarkoitetut
tavarat tai pavelut ovat samojatai samankaltaisia kuin netavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on
rekisterdity. Edellytysten on taytyttava samanakaisesti (ks. vastaavasti jasenvaltioiden tavaramerkkil ainsdadannon
I&hentamisestd 21 péivanajoul ukuuta 1988 annetun ensmmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EY VL 1989,
L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan téysin samanlaisten sédnndsten osalta asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 22 kohta).”
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5.3 Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja

Vakka  tavaramerkkejd lahtokohtaisesti suojataan vain
kilpailurelaatiossa, on tavaramerkkien kaupallisesti arvon huomattava
kasvu saanut aikaan sen, etta tunnetuille merkeille on alettu vaatia
suojaa myo6s yli kilpailurelaation. Mahdollisuus hyodyntééa toisen
erittain tunnetun merkin - mainosarvoa houkuttelee nimittain
k&yttamaan tunnetun merkin kanssa samankaltaista merkkia taysin
erilaisenkin tuotteen markkinoinnissa. Toisaalta tunnetun merkin
oikeudenhaltijana olevan yrityksen omana pdéamaarand voi olla ns.
brand dreching, e€eli saman brandin ala markkinoitavan

tuotevalikoiman laajentaminen.®

Tavaramerkkien kaupallisen arvon kasvu on synnyttanyt ajatuksen
Siitg, ettd tavaramerkkioikeudessa tulisi suojata myds nimenomaisesti
tavaramerkin  mainosarvoa ja merkin tunnettuisuuteen tehtyja
investointgja. Kun kyseessd on lagjalti tunnettu merkki saattaa
kohderyhmé nimittain yhdistéa merkin aikaisemman lagjalti tunnetun
merkin kanssa, vaikka kyse onkin eri tavara/palvelulgjista. Juuri taman
johdosta tunnettujen merkkien kohdalla on yli kilpailurelaation
menevan suojan antamista pidetty tietyin edellytyksin perusteltuna ja
tavara/palvelukohtaisuuden pdasdantt on lagjalti tunnettujen merkkien
osalta saanut taipua.

5.3.1 Vesittymisen (dilution) k&sitteesta tavaramerkkioikeudessa

Tavaramerkkioikeudessa puhutaan merkin vesittymisesta tilanteessa,
jossa vanhemman merkin kaltaisia merkkeja tulee markkinoille liséé ja
merkki  sen  johdosta tulee tavanomaisemmaksi,  merkki
arkipaivaistyy.® Vesittymisessi ei siis valttamétta ole lainkaan kyse
aikaisemman tavaramerkin oikeudenloukkauksesta, johon

merkinhaltija jatasi reagoimatta, vaan sindnsa

8 Brand streching’iin viittaa myds Palm (2002), 259.
8 Tiili on kéayttanyt tassa yhteydessa termié banalisoituu. Tiili, 1972, 253.
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tavaramerkkioikeudellisesti sallitusta ilmiostd. Vanhemman merkin
kanssa samankaltainen merkki saattaa olla esimerkiks k&yt0ssa niin
erilaisille tuotteille, ette se ole tavaramerkkioikeudellisesti
sekoitettavissa  vanhempaan  merkkiin @ ja  Siten  aheuta
oikeudenloukkausta (sekaannusvaaraa). Vaikka
tavaramerkkisaadoksissa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei olis, tama
vanhemman merkin kanssa samantapainen merkki voi kuitenkin
pelkdlla  olemassaolollaan  véhentéd  vanhemman merkin
omaperdisyytta ja sité kautta sen erottamiskykya. Vesittyminen voi siis
tulla kyseeseen erityisesti silloin kun merkeilla markkinoitavat tuotteet
eivét kilpaile keskendan. Markkinoilla onkin k&ytossa tavaramerkkej,
jotka ovat tavanomaisia ja yhta aikaa k&ytdssa hyvin monien erilaisten
tuotteiden tavaramerkkeind (STAR, LUX, KULTA) eka tasta
yhtdaikaisuudesta (co-existence)® ole yleensi mitdan haittaa
merkinhaltijoille.

Koska merkinhaltijat yleensa haluavat merkkinsd pysyvén
mahdollisimman yksilollising oikeudenhaltijat kokevat vesittymisen
epéedullisena ilmiona ja sité vastaan halutaan suojaa maéréatietoisella
tavaramerkkisuojauksella ja valvonnalla Lis&ksi merkinhaltijat
haluavat suojaa vesittymistd vastaan, koska se helpottaa merkin
mahdollista k&yttdonottoa myds muille kuin siihen mennessa
suojatuille tavaroille/palveluille. On kuitenkin  huomattava, ettel
tavaramerkkilainséadantd anna  kaikille tavaramerkeille suojaa
vesittymista vastaan sinansi.® Pelkka se tosiasia, etté toisen tunnuksen
kaytto aheuttaa alkaisemman tavaramerkin vesittymistd, el ole
voimassaolevan oikeuden perusteella riittavd edellytys suojan

saamiselle.

85

% Suoja on aina poikkeus tavara/pal vel ukohtai suuden paassannosté ja suojalta edellytetéén useiden
kriteerien tayttymista. Suojan eddlytyksista ks. kohdat 5.3.5ja5.3.6.
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5.3.2 Vesittymisen ja erottamiskyvyn suhteesta

Holmgvistin - mukaan vesittymisella tarkoitetaan tavaramerkin
erottamiskyvyn vahentymista sen johdosta, ettd samaa tai
samankaltaista tavaramerkkia kaytetédn yleisesti tavaramerkkina
erilaisten tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Késite vastaa
ranskankielista kasitettd marque qui devient banale; merkki on siis
runsaan kayton johdosta muuttunut ” banaaliksi”. Vesittynyt merkki on
niin tavanomainen tavaran tunnus, ettei sen yksilointikykya voida enga
pitéd vahvana. Tavanomaisuudessaan merkki on vain heikosti
yksilivA. Seksassa vastaavaa ilmi6ta kuvataan kastteella
Vervasserung.  Téllaisia runsaan kayton johdosta vesittyneiksi
katsottuja tavaramerkkejd ovat esimerkiks sanat tahti ja prinssi.

Vesittyminen tarkoittaa siis tavaramerkin erottamiskyvyn (distinctivity)
vahentymista mutta e kuitenkaan sen haviamigd kokonaan.
Erottamiskyky on perusedellytys sille, etta jotakin tunnusta yleensa
voidaan kayttéa tavaramerkking; eli merkkind elinkeinonharjoittajan
tavaroiden/palveluiden erottamiseksi toisten elinkeinonharjoittgien
vastaavista tavaroigtalpalveluista. Vesittymisessa  tdma& merkin
erottamiskyky vahenee, merkki muuttuu erottamiskyvyltéan ns.
heikoks tavaramerkiksi. Siten runsaan kayton myo6ta tavaramerkin
erottamiskyky jatietynlainen iskuvoima véhenee.

Kieliopilliselta luonteeltaan tavaramerkki on erisnimi. Erisnimen
kohdalla sanan ulkoasu on se, joka dominoi, yleissanojen kohdalla taas
ssdltd  on  ratkaisevin. Holmguistin® mukaan  tavaramerkin
erottamiskyky lahtee siita bipolariteetista joka on tavaramerkin
(nimityksen) ja tavaran (nimitettévan) valilla ja joka mahdollistaa ns.
sisdisen sekundaarimerkityksen. Sana Apple tarkoittaa omenaa, mutta
tavaramerkkind tavaramerkki APPLE tarkoittaa tietokonetta Jos

tdlaista bipolariteettia sanan merkityksen ja nimitettévan tuotteen
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vdlilla el ole, on kyseessa geneerinen tunnus. Omenoiden merkkina
sana APPLE on geneerinen ja siten erottamiskykya vailla.®’

Vesittynyt merkki el meneta erottamiskydan; bipolariteetti séilyy
(toisin kuin tavaramerkin degeneraatiossa, jossa merkki muuttuu
tavaran geneeriseksi nimitykseks) mutta koska vesittymistilantessa
merkille  syntyy  runssan  kaytbn mydta  monia e
sekundaarimerkityksig, on sen erottamiskyky taman vuoksi heikompi.
Esimerkiksi tavaramerkki STAR voi tarkoittaa kuluttgjalle yhté aikaa
keksg &, autovahaa, optikkoliikettd, hevosvarusteitaja kymmenid muita
tuotteita. Siksl sekundddrimerkitys, jonka mukaan merkki tarkoittaa
juuri tietyn elinkeinonharjoittgan tiettya tuotetta on epamaéraisempi ja

siten heikompi.
5.3.3 Kilpailurelaation ylittava suoja eurooppalai sessa tavaramerkkioikeudessa

Kilpailurelaation ja tavara-/palvelukohtaisuuden vylittavan suojan
kehityksen kannalta on erittéin keskeisena pidetty englantilaista
'Kodak’ —tapausta vuodelta 1902, jossa ’'Kodak’ —merkin
oikeudenhaltija onnistui estamédan valokuvauslaitteille rekisterdidyn

tavaramerkkinsd avulla saman merkin kayton polkupyorille®®,

8 Holmavist, (1999), mm. s. 15 ss.

Semioctiikassa puhutaan sanan denotaatioista ja konnotaatioista. Sanalla on denotaatio sen jokaisessa
kayttoyhteydessd mutta konnotaatio taas viittaa kontekstisidonnaisin merkityksiin. Konnotaatio
esiintyy vain kun sanaa kaytetddn tietyssa tilanteessa. Ks. mm. Veivo ja Huttunen (1999) Merkeista
mieleen ja kultturiin, s. 67. Barthes tarkoittaa merkin denotaatiolla kuvauksen kohdetta, sitd mita
merkill& on kuvattu, essmerkiks valokuvasta merkkind: sitd mitd on kuvattu, konnotaatiolla taas sit&,
miten on kuvattu. Denotaatiolla Barthes viittaa merkitsjén ja merkityn suhteeseen struktualistisessa
semictiikassa, jossa merkki nahdéén merkitsijan (signifiant) ja merkityn (signifié) yhteenliittymana
Struktualistinen semiotiikka perustuu  Ferdinand de Saussuren tychon kielentutkimuksessa.
Pragmaatisen merkkikasityksen mukaan merkkivéinedla on taas triaadinen suhde merkkivalineen,
objektin ja tulkinnan vailla. Pragmaattinen merkkikasitys perustuu Charles Peircen filosofiaan ja se
eroaa em. struktuaistisesta semioctiikasta. ks. esim. Fiske,John (1992), s. 112 ja VVelvo - Huttunen, s.26.

8 Eastman Photographic Materials Co Ltd v. John Griffiths Cycle Corporation Ltd (1898) 15 RPC 105
(‘Kodak’), teoksessa Martino, Tony, 1996, Trade Mark Dilution s. 4. Kodak —tapausta varhaisempi
vastaavanlainen tapaus 10ytyy kuitenkin myos Saksasta, missa Odol — tavaramerkkia koskevassa
tapauksessa suuvesille rekigerdidyn tavaramerkin oikeudenhaltijan onnistui  estéd identtisen
tavaramerkin rekisterdinti terdksisille rautatiekiskoille (stedl rallroad ties). Landgericht, Eberfeld, 25
Juristische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz unt Wettbewerb 264, 11 September 1925.
Teoksessa Martino, Tony, 1996, Trade Mark Dilution, 1 ja4.
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Tapauksen ja sSitd seuranneiden muiden samaa tavaramerkkia
koskevien tapausten perusteella on erityisesti pohjoismaisessa
kirjallisuudessa puhuttu ns. 'Kodak —doktriinista’ silloin, kun on
tarkoitettu  tunnettujen tavaramerkkien suojaamista yli tavara
/palvelukohtaisuuden  (kilpailurelaation).  Kodak  -tapauksessa
poikkeamista kilpailurelaation p&&sdanndsta perusteltiin juuri *Kodak’
—merkin erittain lagjala tunnettuisuudella ja huomattavalla maineel la

Euroopan yhteison tavaramerkkidirektiiviin  siséltyy laajennettua,
kilpailurelaation ylittavaa suojaa koskeva saanto, jonka sisdllyttaminen
kunkin jdsenmaan kansalliseen jérjestelmé&&n on vapaaehtoista.
Voidaan sanoa, ettd eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudessa oli
kuitenkin jo ennen tavaramerkkidirektiivin voimaatuloa ja siihen
perustuvaa harmonisointia yleisesti hyvaksytty periaate dSitd, etta
tietyin edellytyksin erittéin tunnetuille merkeille voitiin antaa suojaa
myo6s kilpailurelaation ulkopuolella eli yli tavara
/palvelukohtaisuuden.®®  Kuitenkin ainoastaan Pohjoismaiden ja
Benelux —maiden tavaramerkkilainséddant6on sisdltyi varsinaisia
sasdoksia yli  tavara/palvelukohtaisuuden menevasta  suojasta’.
Muualla Euroopassa tété suojaa saattoi saada esimerkiksi epéreilua
kilpallua koskevan sdannostbn perusteella tai common law
jérjestelmissd ns. passing off kanteen avulla®*

Lisdks Euroopassa on puhuttu ns. rotanmyrkkyopista, jonka mukaan
erittdin  tunnetun tavaramerkin merkinhaltija voi olla oikeutettu

8 Kur viittaa télta osin asiakirjaan "AIPPI Annuaire 1990/VII, a 32 et seq, ‘Question 100 and
summarizing report’”. Sen maakohtai sten raporttien mukaan vain silloisessa Saksan Demokraatti sessa
tasavallassa e kansallisen lain perusteella voinut suoraan saada lagjennettua sugjaa yleisesti tunnetuille
(well known) merkeille, sidl&kin tdlainen sugja oli kuitenkin periaatteessa sallittua. Ks. myods Kur,
1992, Well-Known Marks, Highly Renowed Marks and marks Having a Reputation — What's It All
About, 11C Val. 23 No. 2/1992, s. 220.

% Tavaramerkkidirektiivin implementoinnin myéta téllainen suoja on kirjattu lakiin myés muissa
jésenmai ssa.

° Cornish nime&4 ensmméi sené uraa uurtavana passing off —kanteena, jossa suojaa annettiin yli

kil pail urelaation tapauksen Walter v Ashton (1902) 2 Ch. 282. Siina polkupy6ria markkinoiva yritys ol
yhteistoiminnassa’ DAILY EXPRESS' sanomal ehden kanssa lanseerannut menestyksellisesti ' DAILY
EXPRESS' -merkkisen polkupyéréan, kun yhtié myshemmin ilman 'THE TIMES' tavaramerkin
merkinhaltijan suostumustatoi markkinoille’ THE TIMES' -nimisen polkupy®ran, sen katsottiin
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kieltdm&an myohemman merkin kayton erilaisille tuotteille, silloin kun
tuotteen luonteesta johtuen samanlaisen merkin k&ytosta vois aiheutua
erityistd haittaa alkaisemman erittéin tunnetun merkin maineelle ja
erottamiskyvylle. Esimerkkiné tastd on Benelux-maiden tapaus, jossa
Colgate -yhtiota kiellettiin k&yttamastd nesteméisen puhdistusaineen
nimena sanaa 'KLAREIN’, silla sen katsottiin aiheuttavan haittaa ja
siten loukkaavan kuuluisan hollantilaisen gini —merkin '"CLAERY N’
yksinoikeutta, koska molemmat merkit dannettiin yhdenmukaisesti ja

merkkien valinen assosiaatio siten ilmeinen.®

Esimerkiksi Ruotsissa on katsottu, ettd rotanmyrkkyopin avulla
suojattaisiin nimenomaisesti tavaramerkin mainosfunktiota ja sille
hankittua good will'ia  eikd niinkaan merkin erottamiskykya %
Tavaramerkkidirektiivin tavaramerkin oikeudenhaltijoille
kilpailurelaation  ulkopuolella antamaa suojaa  tarkastellaan

my6hempana kohdassa 5.3.6.

5.3.4 Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja ja merkin vesittyminen (dilution)

Y hdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa

Vastaavanlaista lagjennettua suojaa yleisesti tunnetuille merkeille on
annettu my6s Y hdysvalloissa, jossa Frank |. Schechter jo vuonna 1927
esitti gjatuksen git, ettd tavaramerkin ainutlaatuisuuden turvaaminen
(preservation of uniqueness) tuliss olla anoa peruste
tavaramerkkisuojan antamiseen. * Schechter kehitti opin diluutiosta eli
tavaramerkin vesittymisesta ja katsoi, ettd tavaramerkkisuojaa tuli
tietyissa tilanteissa antaa myods merkin vesittymistd vastaan, mika
k&ytannossa tarkoitti suojan antamista yli kilpailurelaation. Schechter
katsoi, ettel tavaramerkkia tulis tarkastella tavaran alkuperan
osoittgjana, koska merkki ei konkreettisesti kertonut alkuperéasta vaan

loukkaavan merkinhaltijan oikeutta. Cornish, (2003), s. 613 (16-30). Ks. myts Kur 1997,
Harmonization of Trademark Lawsin Europe. (1997) II1C, 3-23.

%2 Benelux Court of Justice 5/1983, NJ 1975, 72, BIE 1984, 137. (UNION), 124..

% 50U 1958:10 s. 140.

% Schecter, F.I., The Rational Basis of Trademark Protection, Harward Law Review, 1927,s. 813.
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toimi ennemminkin eréénlaisena takagjana tai lupauksena tuotteen
laadusta. Schechterin mukaan merkki itsesséén myi tuotetta. Schechter
kritisoi perinteista sekaannusvaara (likelihood of confusion) —oppia
Sitd, ettei se huomioinut sitd vahinkoa, jonka identtisen merkin kaytto
myo6s kilpailurelaation ulkopuolella saattoi aiheuttaa aikaisemman
merkin oikeudenhaltijalle.

Kilpailurelaation ylittdvan suojan osalta yhdysvaltaaisista varhaisista
oikeustapauksista on pidetty merkittdvana mm. 'Aunt Jemina’ —
tapausta vuodelta 1917.% Siina tuomioistuin kieltaytyi noudattamasta
sdant6d, jonka mukaan oikeudenloukkaus (unfair competition)
edellyttédd aina kilpailurelaatiota ja antoi kantajan merkille laajempaa
suojaa yli varsinaisen kilpailurelaation. Syyna téhan oli merkin
erityinen maine ja tunnettuisuus. Yhdysvalloissa on sittemmin seké
osavaltiotasolla ettd liittovaltiotasolla si&detty laintasoisesti  yli
kilpailurelaation annettavasta suojasta kuuluisille tavaramerkeille
(famous marks).

Yhdysvalloissa diluutiolla tarkoitetaan merkkien vélille syntyvéa
assosiaatiota tilanteessa, jossa merkkien vélilla el kuitenkaan aiheudu
varsinaista sekaannusvaaraa tavaran alkuperasta. Diluutio -tilanteessa
ostga siis aina tietda, ettd vanhempi ja uudempi merkki tulevat eri
kaupallisista lahteistd mutta silti ostga jollakin tavoin gatustasolla
yhdisad merkit keskendan®. 1lmi6ta on yhdysvaltalaisessa
oikeuskaytanndssa kuvattu eri ilmaisuilla, kuten mm. lessening,
watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring,
eroding, insidous gnawing away.” Diluution késitteeseen liittyy
yhdysvaltalaisessa systeemissd kuitenkin olennaisesti se, etta ostga
(kohderyhmd) on tietoinen samanlaisten tai samantapaisten merkkien
eri kaupallisesta akuperéstd. Sen johdosta sekaannusvaara ja diluutio

% Aunt Jemina Mills Cov. Rigney & Co., 247 F 407 (2d Cir 1917), cert denied, 245 US 672 (1917)
(‘Aunt Jemina’). Teoksessa Martino, Tony, 1996, Trademark Dilution, 7.

% The Restatement (Third) of Unfair Competition, section 25: ” For dilution to occur, purchasers or
prospective customers must make a menta connection between the plaintiff's mark and the mark used
by the defendant” Teoksessa Maniatis, 2002, 43-2.
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eivét voi tulla kyseeseen yhtd aikaa saman ostgjan kohdalla, vaikkakin

ne ilmi6ina markkinoilla voivat olla yhta aikaa olemassa. *®

Diluutio -késitteen ja erityisesti diluutota vastaan annettavan suojan
perusteet eroavat Sis tietylla tavoin siitd mita vesittymisella ja sitéa
vastaan annettavalla suojalla tarkoitetaan Euroopassa. Yhteistd on
tietysti se, etta myds USA:ssa suoja on poikkeuksellista ja sen
ehdottomana edellytyksena on merkin erityinen erottamiskyky ja
maine (distinctive and famous marks). Keskeiseks eroksi
eurooppalaiseen keskusteluun on katsottu juuri se, etté Y hdysvaltojen
tavaramerkkioikeudessa™ diluutiosta on puhuttu vain tilanteissa, joissa
e ole lainkaan sekaannusvaaraa tavaran/palvelun alkuperasta
Yhdysvalloissa suoja diluutiota vastaan on siis suojaa paitsi yli
kilpailurelaation myds suojaa ylitse perinteisen tavaramerkin
alkuperafunktion.

Toisaalta myos USA:ssa diluutiota vastaan saatava suoja on samalla
myo6s poikkeuksellista ja tarkkaan rajoitettua. ESmerkiks fair use —
tyyppinen kaytto, kuten kayttd vertailevassa mainonnassa, on lagjalti
tunnettujen ja kuuluisienkin tavaramerkkien kohdalla sallittua. Sama
koskee myds ei-kaupallista kayttoa kuten esimerkiksi merkin kayttoa

uutisoinnissa.

5.3.5 Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja Suomen laissa

Suomen tavaramerkkilain mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen
voidaan  vedota kilpailurelaation  ulkopuolellakin  sellaisen
tunnusmerkin hyvaksi, joka on laajalti tunnettu téassd maassa ja
tilanteessa, jossa toisen tunnusmerkin  kayttdminen ilman

hyvaksyttavaa syyta merkitsisi aikaissmman merkin erottamiskyvyn ja

9 Ks. alkuperaiset tapaukset teoksesta Martino, T., Trade mark dilution, 1996, s. 43 ja 46.
% Maniatis, 2002, 43-2.
% Lanham Act, erityisesti Section 43(c) (“the anti-dilution provision”).
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maineen epdoikeudenmukaista hyvaksikayttoa taikka olisi haitaksi

aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.!®

Kyseinen lainkohta on muutettu tavaramerkkidirektiivin edellyttaman
harmonisoinnin seurauksena. Pykééan aikaisemman version mukaan
sekoitettavuuteen voitiin vedota tunnusmerkin hyvaksi, joka on erittéain
tehokkaasti vakiinnutettu ja joka on t&ssd maassa tunnettu lagjan
yleison keskuudessa. Lisdks edellytettiin, ettd toisen tunnusmerkin
kayttaminen lisaksi tietéisi ailkaisemman merkin maineen ja arvon
epaoikeudenmukaista hyvaksikayttoa.

Oikeuskirjallisuudessa puhuttiin Suomessakin talta osin ns. Kodak —
suojasta  erittdin  tehokkaasti vakiinnutetuille ja lagjan yleison
keskuudessa tunnetuille merkellle. Taman lisdksi  tunnettu
tavaramerkki on Suomessakin voinut saada suojaa ns. rotanmyrkkyopin
mukaisesti. Nimitys ’'rotanmyrkkyoppi’ perustuu ruotsalaiseen
komiteamietintdon, jossa esimerkkina kyseisesta suojasta oli tunnetun
elintarvikemerkin  k&yttoonotto  rotanmyrkyn  merkkind  Opin
perusteella vanhemman erittain tehokkaasti vakiinnutetun tavaramerkin
haltija on voinut kieltdd saman tai samankaltaisen merkin kaytoén myos
kilpailurelaation ulkopuolella, jos myohemman merkin kayttdo slla
markkinoitavien tavaroiden tai palveluiden luonteen vuoksi
vahingoittais aikaisemmalle merkille hankittu mainetta ja good

will a0,

5.3.6 Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja tavaramerkkidirektiivin mukaan

Osa tavaramerkkidirektiivissa esitetysta tavaramerkkisuojasta on
sellaista, jonka sSisdlyttaminen kansalliseen oikeuteen on

100 Samanlaista suojaa saavat myds yhteison tavaramerkit. Suomen tavaramerkkilaki on talta osin
sanamuodoltaan yhdenmukainen yhtei son tavaramerkkié koskevan asetuksen 8 artiklan 5 kohdan seka
9 artiklan 1(c) kohdan kanssa. Nama artiklat koskevat yhteison tavaramerkin rekisterdintia ja
rekisterdidylle merkille annettavaa sugja-alaa.

101 K orkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO T 3156, 25.8.1977 (MARABO) katsottiin, etté
suklaalle rekisterdity merkki MARABOU el ollut Suomessa riittévan tehokkaasti vakiinnutettu merkki,
jottase olis voinut estéd merkin MARABO rekisterdinnin ehkéisyvélinelle.
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vapaaehtoista. Tallaista direktiivin vapaaehtoista osuutta on juuri yli
tavaral/palvelukohtaisuuden meneva suoja lagjalti tunnetuille merkeille.
Mikali jdsenvaltio kuitenkin sisdllyttéd tédllaisen vapaaehtoisen
suojamuodon kansalliseen jarjestelmdansd, on jasenvaltio silloin
sidottu yhteisdjen tuomioistuimen nakemykseen direktiivin tulkinnasta
eiké siis itse voi maaritell4 suojan tarkempaa sisaltoa.'%Kuten edella
on todettu Suomi on sisdllyttanyt kyseisen direktiivin kohdan Suomen
tavaramerkkilakiin ja lain sanamuoto on direktiivin sanamuodon
kanssa tdysin yhdenmukainen.

Direktiivin mukainen kilpailurelaation ulkopuolella annettava suoja
koskee vain rekisterdityja merkkeja'®. Direktiivin mahdollistaman
suojan ragjaaminen rekisterdityihin - merkkeihin ilmenee selkedsti
direktiivin 4 artiklan 4(a) kohdan sanamuodosta™®. Direktiivin 4

artiklan 4(a) kohta kuuluu seuraavasti:

4. Any member state may furthermore provide that a trade mark shall not be
registered or, if registered, shall be liable to be declared invaid where, and to the
extent that:

(a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier
national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is
to be, or has been registered for goods or services which are
not similar to those fro which the earlier trade mark is
registered , where the earlier trade mark has a reputation in the
Member State concerned and where the use of the later trade
mark without due cause would take unfair advantage of, or be
detrimental to, the digtinctive character or the repute of the
earlier trade mark;

Lagjati tunnetuille merkeille annettavalta poikkeukselliselta suojalta
edellytetddn siten direktiivin mukaan erityisid olosuhteita. Lagjalti

tunnetuille tavaramerkeille tarjottavan suojan (direktiivi, CTMR 8(5),

102 ¥ hteisdn tuomioistuimen tuomio 23 lokakuuta 2003 asiassa C-408/01 (Adidas Salomon AG v
Fitnessworld Trading Ltd), kohta 20. “Jasenvaltio voi nén ollen valita, ottasko se kéyttdon itse
periaatteen lagjemman suojan antamisesta lagjalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se e voi valita
niitatilanteita, jotkatdma sugja kattaa, jos se on paéttanyt antaa téllaista sugjaa.”

103 \/rt. Pariisin sopimuksen 6 bis artiklan mukainen yleisesti tunnettujen merkkien (well known marks)
suoja, joka koskee nimenomaisesti rekister i mattdma merkkea.

10% v/ astaava kohta siséltyy Suomen TML:iin ja yhteison tavaramerkkia koskevan asetuksen 8(5)
artiklaan.
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TML) soveltamiselle on kaytdnndssa kaiken kaikkiaan kymmenen
edellytysta

Suojaa hakevalla on oltava tavaramerkkirekisterdinti,
joka on aikaisempi
voimassaoleva

jarelevantilla maantieteellisella alueella

a » W NP

tdma tavaramerkki on oltava identtinen tai samankaltainen

my6hemman tunnuksen kanssa

o

merkillatulee olla maine (lagja tunnettuisuus)

7. jokaon relevantilla alueella (jasenvaltiossa)

8. mybdhemman tunnuksen kéyton tulee tapahtua
elinkeinotoiminnassa

9. sen tulee tapahtua ilman hyvaksyttavaa syyta

10.sen  tulee  merkitd akaisemman  merkin @ maineen

epdoikeudenmukaista hyvaksikayttéd tai aiheuttaa vahinkoa

aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Van kakkien nédiden edellytysten tayttyessa lagalti tunnetun
tavaramerkin oikeudenhaltija voi olla oikeutettu kieltdmaén saman tal
samankaltaisen tunnuksen kayton myods erilaisten tuotteiden
(tavaroiden/palveluiden) yhteydessi.

Y hteisdn tuomioistuimelta on tapauksessa Davidoff & Cie SA, Zino
Davidoff SA v Gofkid Ltd.*® kysytty, onko direktiivin 4 artiklan a)
kohta (ja yhteison tavaramerkkid koskevan asetuksen 8(5) artikla)
mukainen suoja sovellettavissa myos silloin, kun kyse on identtisista
tavaroista tai palveluista Tuomioistuin vastasi kysymykseen
myontavasti: sen mukaan direktiivin 5 artiklan 1) ja 2) kohdassa™®
tarkoitettua suojaa voidaan antaa myos silloin kun kyse on samoistatai
samankaltaisista tavaroista tai palveluista, valkka direktiivin

105 v htej sjen tuomioistuimne tuomio 9 paéivana tammikuuta 2003 asiassa C-292/00 Davidoff & Cie
SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.
106 \/astaa direktiivin 4 artiklan (a) kohtaa.
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sanamuoto antaa ymmartéd toista. Kysymys on olennainen sen
johdosta, etta 5 artiklan 1) ja 2) kohdissa tarkoitettu laajennettu suoja ei
sanamuotonsa mukaan edellytd lainkaan sekaannusvaaraa kuten 1

kohdassa tarkoitettu tavara/palvel ukohtainen suoja.

Davidoff —ratkaisussa yhteisdon tuomioistuin totesi, ettel direktiivin
kyseistd kohtaa ollut syytd tulkita vain pitéen silmélla kohdan
sanamuotoa vaan ottaen huomioon koko jarjestelméan yleinen rakenne
ja tavoitteet. Naiden valossa tuomioistuimen mukaan ei ole mit&één
syyta olettag, ettei lagjalti tunnettuja merkkeja tulisi suojata samalla
tavoin silloin, kun kyse on samoista tai samankaltaisista tavaroista,
verrattuna siihen suojaan, jota annetaan suhteessa
tavaroihin/palveluihin, jotka elvét ole samankaltaisia.

Tuomioistuin totess samalla, etta se oli jo aemmin Sabel -
ratkaisussaan'®  hylannyt  ajatuksen  tulkita  lagjentavasti
sekaannusvaaraa koskevia sdannobksia Lagjentavaa tulkintaa oli
ehdotettu tuomioistuimelle juuri silla perusteella, etta 5 artiklan 2
kohdan mukainen lagjennettu suoja koski vain tilannetta, jossa
tavarat/pavelut eivdt ole samoja tai samankaltaisia Koska
tuomioistuin e talléin  yhtynyt ehdotettuun  lagjennettuun
sekaannusvaaratulkintaan, se katsoi nyt, ettd lagalti  tunnetun
merkinhaltijan oikeussuojan turvaaminen edellytti mahdollisuutta
saada  suojaa  merkkinsd  erottamiskyvyn  tai maineen

vahingoittamiselta, myds tilanteessa, jossatavarat ovat erilaisia

N&in yhteisbn tuomioistuin antoi selkedn ohjeen siitd, ettd lagjalti
tunnetuille merkeille annettava direktiivin mukainen suoja tuli ulottaa
my6s tapauksiin, jossa tavarat/palvelut olivat samoja tai
samankaltaisia Edelleen jai kuitenkin tietylla tavoin auki kysymys
sitd, tuliko tamankin suojan antamiselta edellyttéd jonkinlaisen

sekaannusvaaran olemassaoloa.

107 ¢.251/95 Sabdl BV v Puma AG, Rudolf Dasser Sport (1997) OJ OHIM 1/98.
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Yhteisdjen tuomioistuin sai  kasiteltdvakseen tadman kysymyksen
(edellytetdanko oikeudenloukkaukselta aina jonkinlaista
sekaannusvaaraa) 'ADIDAS' -tapauksessa™ ja totesi, ettei direktiivin
perusteella lagjalti tunnetuille merkeille annettava lagjennettu suoja
edellytd sekaannusvaaran olemassaoloa. Riittéd, ettéd kohdeyleisd
yhdistdéa merkit toisiinsa niiden samankaltaisuuden vuoksi.
Samankaltaisuuden aste tulee siis olla sellainen, etta kohdeyleisd
yhdistéd myohemmén merkin aikaisempaan lagjalti tunnettuun
merkkiin. Tassd ’'ADIDAS -ratkaisussa tuomioistuin viittaa
aikaisempaan 'GENERAL MOTORS' -ratkaisuun'® (sen 23 kohtaan),
jossa tuomioistuin on todennut, etta tallainen yhdistaminen voi tulla
kyseeseen vain silloin kun aiemman tavaramerkin tunnettuisuus on
riittavan suuri.

Tuomioistuimen mukaan direktiivissa tarkoitettu haittal'®

johtuu
tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja toisen merkin
valilla Tasta samankaltaisuudesta johtuen syystéa kohdeyleisd yhdistaa
merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niita
toisiinsa.™'* Talta osin tuomioistuimen nakemys direktiivin tulkinnasta
(lagjalti tunnettujen merkkien suojan osalta) ndyttaisi siis vastaavan
amerikkalaista nékemysta diluutio —suojasta, ainakin silta osin, ettel

siiné edellyteta lainkaan sekaannusvaaran olemassaoloa.

Ennen t&t& ADIDAS —ratkaisua julkaistussa kirjoituksessaan Maniatis
on todennut, ettd Euroopassa ndkemykset diluutiosta ja sita vastaan
annettavasta suojasta ovat olleet jakaantuneita. Osa oikeusoppineista

108 C.408/01, Adidas Sdomon AG v Fitnessworld Trading Ltd, tuomio 23 |okakuuta 2003,

109 ¢.357/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14 syyskuuta 1999.

19 Bjrektiivin mukaan suojan edellytys.

11 ADIDAS —ratkaisu (2003), kohta 29: “Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niita
syntyy, johtuvat tietynastei sesta samankaltai suudesta tavaramerkin ja merkin valilla, mista syysta
kohdeyleisd yhdistéa merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niité toisinsa (ks.
vastaavasti yhtei stjen tuomioistuimen ratkaisu C-375/97, Genera Motors, tuomio 14.9.1999, Kok.
1999, s. 1-5421, 23 kohta).
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on katsonut, ettd suojaa tulisi antaa merkinhaltijalle myds diluutiota
vastaan ja eftd télainen suoja voitaisiin toteuttaa sekaannusvaaraa
koskevien sdanndsten puitteissa. Nakemys sisdltéa gjatuksen sitd, etta
sekaannusvaaran kasite olisi pitanyt lagjentaa kasittamaan myos pelkka
assosiaatio merkkien valilla Sekaannusvaaran kasitetta lagjentamalla
merkinhaltija olisi ndin saanut suojaa myods merkin vesittymista I.
diluutiota vastaan. Maniatiksen mukaan o0sa eurooppalaisista
oikeusoppineista on taas katsonut, etta ilman merkkien vélista
konkreettista sekaannusvaaraa ei aikaisemman merkin haltijalle voi
aiheutua vahinkoa ja siten suojan tarvetta el téllaisessa tilanteessa ole.
Tastd seuraa, ettd diluution estdmiseksi annettavaltakin suojalta olisi
edellytettava myds sekaannusvaaran olemassaoloa'?. Maniatis on
pelannyt, etté diluutio-suojan ujuttaminen ik&an kuin takaovesta sisdan
eurooppalaiseen tavaramerkkioikeuteen, hamartaisi
tavaramerkkioikeuden keskeisia periaatteita ja johtais osaltaan

tarpeettomiin oikeudenkaynteihin.**®

Y hteison tuomioistuin nayttéa kuitenkin padtyneen nyt ratkaisuun, joka
on ainakin siltéd osin yhdenmukainen amerikkalaisen diluutio —kasitteen
kanssa, eftd sekaannusvaaraa e lainkaan edellyteta Y hteison
tuomioistuin  korostaa, ettd lagjalti  tunnettujen  merkkien
erottamiskyvylle ja maineelle annettavan suojan osalta korostetaan
nimenomaisesti haittaa, joka aiheutuu merkkien yhdistamisesta.
Pelkastadn se seikka, etté jokin merkki on lagjalti tunnettu, ei itsessaan
oikeuta lagennettuun  suojaan. Lagalti  tunnetun  merkin
oikeudenhaltijan on liséksi osoitettava, ettd myohemman merkin
kéytosta aiheutuu haittaa aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai
maineelle tal ettd kyseessd on aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai

maineen epdoikeutettu  hyvaksikaytt6. Tuomioistuin  tassakin

12 Maniatis, 2002.
113 Maniatis, 2002, 43-17.
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ratkaisussa jalleen lisdks korostaa tapauksen kokonaisarvion

merkitysta.***

5.3.7 Laagjalti tunnettu, yleisesti tunnettu vai kuuluisa merkki - mista on kyse?

Kilpailurelaation ulkopuolella (eli yli tavara/palvelu -luokkien)
annettavalta suojalta edellytetddn aina tavaramerkin poikkeuksellista
tunnettuisuutta ja mainetta. On kuitenkin muistettava, etta tunnettuja
tavaramerkkeja koskeva sédtely e Euroopassskaan muodosta yhta
selkedd jarjestelmdd vaan Sséltéd useita eri saant6ja, joihin siséltyy
seka toisistaan poikkeavaa terminologiaa etta séantdja (a well known

mark, a trade mark with reputation, a famous mark).

Kokonaisuutena el voidakaan puhua yhtendisestd tunnettujen
tavaramerkkien suojaamistavasta vaan eillisista |dhinnd Pariisin
sopimukseen, TRIPS —sopimukseen, tavaramerkkidirektiiviin ja
kansallisiin lakeihin sisdlityvistd séadoksista jaltai suosituksista, jotka
koskevat  erittéin  tunnettuja merkkegjfd.  Oman  kansallisen
lainsdadannon,  direktiivin ta kansainvaliseen sopimukseen
sitoutumisen perusteella valtiot voivat olla sidottuja ndihin séantoihin
ja siten tavaramerkin oikeudenhaltijat myos oikeutettuja vaatimaan
nilden mukaista suojaa. Lisdksi on huomattava, eftd osa erittéin
tunnettuja tavaramerkkeja koskevista sédnnoksista on vain ohjeita tai
suosituksia kuten WIPO:n toimesta annetut uudet suositusmuotoiset
soveltamisohjeet  Pariisin = sopimukseen  perustuvalle  yleisesti
tunnettujen merkkien (well known marks) suojalle*™. Namé ohjeet ovat
suositus, jonka pohjalta on tarkoitus arvioida onko tarvetta
séd&dosmuutoksiin ja jos on, miten ne toteutettaisiin kunkin valtion
osdta

14 ADIDAS -ratkaisu, kohta 30: “ T&llai sen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b dakohdan rajoissa on arvioitava kokonai suutena ottaen huomioon
kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisié kysei sessi yksittdi sapauksessa.”

15 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by
the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and The General Assembly of
the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the
Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. Ks. My6s Jokitaipale 90 ss.
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5.3.8 Pariisin sopimuksen ja TRIPS —sopimuksen mukai sesta suojasta

Tavaramerkkidirektiivin ja yhteison tavaramerkkia koskevan asetuksen
suomenkielinen sanamuoto erottelee yleisesti tunnetut ja toisaalta
lagjalti tunnetut merkit. Yleisesti tunnetuilla tavaramerkeilla (well
known mark) tarkoitetaan tavaramerkkid, josta sd&detdan Pariisin

sopimuksen 6bis artiklassa.**®

Pariisin sopimuksen mukaan asianomaisessa maassa yleisesti tunnettu
tavaramerkki saa suojaa sen sekaannusvaaraa aiheuttavia toisintoja,
jdjitelmad, ja kdanndsta vastaan, jos kyseista toisintoa, jaljitelmaa tai
kd8nnosta yritetédn ko. maassa rekisterdida samoille tai
samankaltaisille palveluille tai kayttéa samojen tai samankaltaisten
palveluiden markkinoinnissa. Suojan on sittemmin katsottu ulottuvan
myos tallaisen merkin kayttoon, ilman rekisterdintiyritysta™’. Pariisin
sopimuksen 6bis artiklan mukaisella suojalla tarkoitetaan siis sit, etta
tunnettu tavaramerkki voi saada suojaa myos sellaisessa maassa, jossa
sitd e ole vield rekisterdity, jos merkki kuitenkin on kyseisessd maassa
yleisesti tunnettul.

Tahan Pariisin sopimuksen  mukaisen yleisesti  tunnettujen
tavaramerkkien suojaan viitataan tavaramerkkidirektiivin 4 artikla 2(c)
kohdassa seka yhteisotavaramerkkiasetuksen 8(2)(c) kohdassa. Nama
kohdat eivét, kuten el Pariisin sopimuksen 6bis artiklakaan, kuitenkaan
mill&an tavoin méérittele tavaramerkeille kilpailurelaation ulkopuolella
(yli tavara/palvelukohtaisuuden) annettavaa suojaa'®  Pariisin

sopimuksen mukainen suoja koskee vain kilpailurelaatiota eli suojaa

1 Teol |isoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, tehty 20 péivana maaliskuuta 1883,
tarkistettu Tukholmassa 14 péivané heindkuuta 1967.

17 Ks. Levin, Marianne, (1990) Noveller i varumérkesréit, s. 32.

18 pariisin sopimuksen sisiltaméan kasitteen awell known mark ja késitteen a trademark with reputation
eroistaja suomenkidis sté vastinel sta mydhemmin tarkemmin osassa 5.3.10.
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suhteessa  merkin  kayttoon samoille tai  samankaltaisille

tavaroille/palveluille. ™

Yleisesti tunnetuille merkeille voidaan tavaramerkkidirektiivinkin
mukaan antaa yli kilpailurelaation menevdad suojaa, mutta sen
edellytykset mééraytyvat tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan (a) kohdan
mukaan. Eli suojan edellytykset madraytyvat sen perusteella onko

merkki

1) lagjalti tunnettu ja

2) ja merkitseek0 myohemman merkin rekisterdinti tai  kayttod
alkaisemman lagjalti  tunnetun  merkin  erottamiskyvyn
epaoikeutettua hyvaksikayttog, tai onko merkin rekisterdinti tai
kaytto haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Juuri  tama direktiivin s@dntdé on implementoitu  my6s Suomen
tavaramerkkilain 6 pykééan toiseen momenttiin, jossa sdadelldan
kilpailurelaation ylittavasta suojasta. Pariisin sopimus el siis itsessdan

anna mitaan yli kilpailurelaation menevaa suojaa.

Pariisin sopimuksen mukaista suojaa pidemmalle on menty TRIPS —
sopimuksessa, jota onkin  sanottu  Pariisin @ sopimuksen
" lissopimukseksi” (" Paris'plus —agreement”).
Tavaramerkkidirektiivin mukainen suoja vastaa ainakin osittain sitg,
mitd TRIPS sopimuksessa todetaan yli kilpailurelaation annettavasta
suojasta. TRIPS sopimuksen 16(3) artikla kuuluu seuraavasti:

" Article 6 bis PC shall apply mutatis mutandis, to goods
or services which are not similar to those in respect of
which a trade mark is registered, provided that use of
that trade mark would indicate a connection between

those goods or services and the owner of the registered

19 Ks. my6s Levin, Marianne, (1990) Noveller i varumarkesrétt, s. 32-35.
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trade mark and provided that the interests of the owner
of the registered trade mark are likely to be damaged
by such use.”

TRIPS sopimus, tosin kuin Pariisin sopimus, antaa siis suojaa myos
yli kilpailurelaation. TRIPS -sopimuksen mukaan téllaista lag ennettua
suojaa tulisi kuitenkin antaa vain rekisterdidylle tunnuksille. TRIPS —
sopimuksen ja direktiivin valossa ndyttéa siis siltd, etta yhteisbalueella
rekisterdiméttomille tavaramerkeille tulisi siis paésaantoisesti antaa
suojaa  vain suhteessa identtisiin ta samankaltaisiin
tavaroihin/palveluihin. Jotta tavaramerkin oikeudenhaltija vois saada
yli tavarakohtaisuuden menevéa suojaa, on hanella oltava

voimassaoleva rekisterdinti johon vedota.

5.3.9 Vaaditustatunnettuisuuden asteesta

Tavaramerkki, josta yritysmaailmassa kaytetddn nimitysta ’'vahva
brandi’ tai "kuuluisa tavaramerkki’ ei valttamétta ole aina oikeutettu
esimerkiksi yhteisdalueella yli kilpailurelaation annettavaan suojaan.
Jotta merkinhaltija voisi saada tavaramerkkidirektiivin mukaista
lagjalti tunnetuille merkeille annettavaa suojaa, on merkinhaltijan aina
naytettava toteen merkin riittdva tunnettuisuus ja myds muut suojan
edellytykset.

Esimerkiksi Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston oikeuskaytannon
osalta voidaan todeta, ettéd merkinhaltija, joka on vedonnut Pariisin
sopimuksen mukaiseen suojaan tai lagati tunnetuille merkeille yli
kilpailurelaation annettavaan suojaan e ldheskd8n aina kykene

= 120

ndyttamaan toteen tallaisen suojan edellytyksi On huomattava, etta

120 Torkasteltaessa harmonisointivirastossa tehtyja véitteits, joissa véitteen yhdeks perusteeks on
nimetty yleisesti tunnettu merkki tai toisaalta direktiivin 5 artiklan 1(b)kohdan mukainen suoja, voidaan
havaita, etteivat kyseiset kasitteet ole tavaramerkkiasiamiesten parissa selkeitd. Hyvin usein véitteen
tekija viittaa merkkinsa yleiseen tunnettuisuuteen (well known mark) vaikka kyseessa on rekisterdity
merkki jatoisaaltalagjati tunnettujen merkkien suojaa vaaditaan hyvin usein esittémattéa minkanlasta
nayttda tai argumentointia aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvasta haitasta
ikdén kuin merkin tunnettui suus sellai senaan oikeuttais |aajempaan suojaan.
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yleisesti tunnetulta merkilta edellytettava tunnettuisuuden aste on
korkeampi kuin se, mita edellytetddn lagjalti tunnetulta merkilta.
"Yleisesti tunnettu’ (notorisk kant) tarkoittaa erittéin lagjaa notorista
tunnettuisuutta.  Siksi yleisesti tunnettu merkki tayttéa yleensa myos

lagjalti tunnetun (mark with reputation) merkin kriteerit.

Milloin tavaramerkki ditten on lagati  tunnettu? Vaaditun
tunnettuisuuden luonnetta tal astetta e ole mitenkdan tarkemmin
madritelty tavaramerkkidirektiivissa tai yhteison tavaramerkkia
koskevassa asetuksessa. Y hteisdjen tuomioistuin on General Motors —
ratkaisussaan todennut, etta 'reputation’ (suomeks lagjalti tunnettu)
on vaatimus tietysta tietoisuuden asteesta ('knowledge treshold
requirement’), jonka tulee perustua tietylle maérélliselle (quantative)

kriteerille.*?

Edelleen kysymykseksi j88, mikd on vaadittu kvantitatiivinen mééra eli
kuinka suuren prosentin yleisostd (koko yleisostd tai tietysta
kohderyhméstd) edellytetddn tuntevan merkin? Tata osin yhteisbn
tuomioistuin on todennut, ettei mitéan yleispdtevas ohjetta, esimerkiksi
tiettya prosenttilukua voida antaa vaan riittdva tunnettuisuus tulee
arvioida ottaen huomioon kunkin tapauksen ominaispiirteet.

Lisdksi tuomioistuin totesi General Motors -ratkaisussaan, etta yleiso,
jonka piirissa riittava tietoisuuden aste tulee saavuttaa, maaréytyy
kyseessd olevan tavaran/palvelun kohderyhmén perusteella. Jos
kysymys on esimerkiksi lagjale yleisdlle tarjottavasta
paivittéistavarasta, on olennaista kuinka hyvin merkki tunnetaan lagjan
yleison keskuudessa. Jos taas kyse on tietylle erityissyhmdle
markkinoitavasta tuotteesta, kriteerind on merkin tunnettuisuus taman
kohderyhmén keskuudessa'?* Tuomioistuimen mukaan huomioon

otettavia kriteergjd ovat erityisesti merkin markkinaosuus, kayton

121 General Motors, kappal eet 22 ja 23.
122 General Motors, kappale 24.
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intensiivisyys, merkin kayton kesto ja sen maantieteellinen lagjuus,
my6s markkinointi-investointien suuruus on olennainen huomioon

otettava seikka.

Todistustaakka siitd, ettd merkki on lagjalti tunnettu tai yleisesti
tunnettu, on aina sillg, joka vetoaa merkin erityiseen tunnettuisuuteen
lagjemman suojan saamiseksi. Tuomioistuin tai hallintoviranomainen
el viran puolesta totea jonkin merkin tunnettuisuuden astetta, vaan
merkinhaltijan on se aina naytettava toteen.

Toisinaan on ehdotettu jonkinlaisen erityisen listan perustamista
yleisesti tunnetuille/lagjalti tunnetuille merkeille gjatuksena, etta tdle
ligtalle hyvaksyttyjen merkkien oikeudenhaltijoiden el tarvitsisi enda
uudelleen nayttda toteen merkkinsd tunnettuisuutta niiden merkkien
oikeudenhaltijoiden osalta, jotka olisivat saaneet merkkinsa listalle.
Téallaiseen listaan sisdltyy kuitenkin monia hankaluuksia. Ensinnakin
tunnettuisuus, maine on aina tiettyyn aikaan sidottu ominaisuus, joka
saattaa hyvin nopeastikin muuttua markkinoilla tapahtuvien muutosten
johdosta.

5.3.10 Tunnettuja tavaramerkkeja koskevasta terminologiasta viimeaikaisessa
suomal aisessa oikeuskirjallisuudessa

Viimeaikaisessa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on kaytetty
melko epdyhdenmukaisesti englanninkielisen késitteen well known
mark ja toisaalta kasitteen mark with reputation suomenkielisia
vastineita. Esimerkiksi Palm kéyttaa Pariisin sopimuksen 6 bis artiklan
osalta kasitteen well known mark suomenkielisena vastineena kasitetta
lagjalti tunnettu, vaikka Pariisin sopimuksen suomennoksessa
samaisen késitteen suomenkielisena vastineena kéytetddn termiad
yleisesti tunnettu merkki ja samaa kdannosta kaytetédn myos
tavaramerkkidirektiivin ja yhteison tavaramerkkia koskevan asetuksen

suomenkielisissi versioissa viitattaessa Pariisin sopimuksen mukaiseen
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suojaan. Palm el esitéd mitaan perusteluita talle ndista suomennoksista
poikkeavalle sanavalinnalleen. '

Myoskaan Kivi-Koskinen ei mitenk&an erottele Pariisin sopimuksen 6
bis artiklan antamaa suojaa ja toisaalta tavaramerkkidirektiivissa ja -
laissa médriteltyd yli tavara/palvelukohtaisuuden annettavaa suojaa.
Kivi-Koskinen kayttéd molemmista suojamuodoista seka Pariisin
sopimuksen, ettd tavaramerkkidirektiivin suomennoksista poikkeavaa
suomenkielistd termid “hyvin tunnettu merkki”, jonka siis katsoo
vastaavan sekda Pariisin sopimuksen kasitetta well known mark
(yleisesti tunnettu merkki) ettd tavaramerkkilain 6 8 2 momentissa

tarkoitettuja lagjalti tunnettuja merkkeja (mark with reputation).

On aina hyv, jos oikeustieteessi kaytettavat termit ja kasitteet ovat
mahdollissmman  yhdenmukaisia reaalimaailman ilmididen ja
vastaavista reaalimaallman ilmibistd, esimerkiksi liike-elamassa
kaytetyn terminologian kanssa, silléa el ole tarpeen vaikeuttaa asioiden
hallintaa paallekkaisilla kasitteilla Pariisin sopimuksen mukainen
suoja ja toisadta direktiivin mukainen yli kilpailurelaation annettava
suojaovat kuitenkin molemmat erillisié poikkeuksia eri paasaantoihin.
Esittamalla ne kasitevalinnalla yhdeks ja samaksi esimerkiksi laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suojakss on se vaara, e€tta niiden
poikkeusluonne hamartyy.

On syyta muistaa, ettd oikeudellisesti kyse on eri taysin sdadoksista ja
erilaisista tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavista suojamuodoista.
Pariisin sopimuksen mukainen yleisesti tunnettujen merkkien suoja on
tarkoitettu juuri rekister 6imattomille tunnuksille. Sen tarkoituksena on
estdad yleisesti tunnetun merkin vilpillisessd mielessa tapahtuva
rekisterdinti ja kayttd sellaisessa maassa, jossa merkkia e ole
merkinhaltijan toimesta vield rekisterdity. Suojan saamiselle el
tunnettuisuuden lisdksi ole asetettu muita edellytyksia.

123 palm, (2002) s. 269-.
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Tavaramerkkilaissa ja -direktiivissa sd&delldan taas nimenomaisesti
tavaramerkeille yli kilpailurelaation annettavaa poikkeuksellista
suojaa, eli sita miten lagjalti tunnettuja merkkeja suojataan niiden
maineen tai erottamiskyvyn epéoikeudenmukaiselta hyvaksikéaytolta.
Tavaramerkkidirektiivin johdosta tdma lagjalti tunnetuille merkeille yli
kilpailurelaation annettava suoja on Euroopan Unionin jasenmaissa

harmonisoitu ja siksi sen tulisi olla yhdenmukainen.

TRIPS —sopimus osaltaan antaa rekisterdidyille yleisesti tunnetuille
merkeille suojaa yli kilpailurelaation. Sen tarkoitus on lagentaa
Pariisin sopimuksen suojaa, mutta se eroaa t&sté olennaisesti juuri
siksl, ettd siind puhutaan vain ja nimenomaisesti rekisterdidyista

merkei sta

Koska yli kilpailurelaation annetavassa suojassa on aina kyse
poikkeuksesta padsdantoon ( eli tavaramerkki ja toiminimioikeudessa
vallitsevaan suojan tavara ja palvelukohtaisuuteen
/toimialakohtaisuuteen) on, ainakin talla erdd, syytd pitdd nama
suojamuodot  myds  kasitteellisesti  selkeasti  erillising™”.
Yritystoiminnassa tietysti puhutaan tunnetuista ta  kuuluisista
tavaramerkeista tai vahvoista brandeistg, eika liiketoiminnan aueella
ole tarvetta tdlaiseen Kasitteelliseen eroavaisuuteen. Myos
oikeustieteessd  voidaan puhua tunnetuista tai  kuuluisista
tavaramerkeistd tai kayttdd muuta vastaavaa ilmaisua (esimerkiksi
merkin maine), silloin kun viitataan reaalimaailman ilmiéon (tunnetut
merkit) sindnsa eikd siihen, mitd mahdollisia oikeudellisia
suojamuotoja tallaisille merkeille on tarjolla. Mutta puhuttaessa

oikeustieteessd tavaramerkin oikeussuojasta, on sSyytd nama eri

124 5omenkidliset kaannokset ”yleisesti tunnettu tavaramerkki (well known mark)” ja” lagjalti tunnettu
tavaramerkki (mark with reputation)” ovat molemmat sanayhdistelmind suullisesti kaytettyna melko
hankalia ja helposti kesken&an sekoitettavissa. Siks olisikin ehké helpointa puhua Pariisin sopimuksen
mukaisesta suojasta tunnetuille merkellle ja toisadta direktiivin tai TRIPS -sopimuksen antamasta
suojasta tunnetuille merkeille.
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sé&dosten ja sopimusten antamat erilaiset suojamuodot syyta pitaa
késitteellisesti erillaan.

5.4 Miké&on tavaramerkkikayttoa?

Kuten edelld kohdissa 4.3.1. ja 4.3.2 on edella todettu, yksinoikeus
tavaramerkkiin koskee lahtokohtaisesti van tietynlaista
elinkeinotoimintaan  liittyvda merkin kaytt6d merkin kayttoa
tietynlaisen tavaran tai palvelun tunnuksena. Merkin kéyttGtapaa
koskevia yhteisdn tuomioistuimen ratkaisuja esitell&an seuraavassa.

5.4.1 Yhteisdn tuomioistuimen ratkaisukaytantda yksinoikeuden piiriin kuuluvasta

merkin kaytosta

Merkinhaltijan yksinoikeus on rajoitettu vain tietynlaiseen merkin
kayttoon elinkeinotoiminnassa. Myds kilpailijoilla voi olla oikeus
kayttad merkkid hyvan liiketavan rajoissa. Esimerkiksi direktiivin 6
artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin oikeudenhaltija e saa
tavaramerkkioikeutensa perusteella kieltda toista kayttdmasta
elinkeinotoiminnassa mm. tavaroiden tai palveluiden lgjia, laatua,
maaréd tms. merkintdan vaikka merkintéa olisi tavaramerkin kanssa
identtinen tai samankaltainen, jo tallainen kayttd tapahtuu hyvaa
liiketapaa noudattaen. Sama koskee toisen tavaramerkin kaytt6a
yhteensopivuuden tai kayttotarkoituksen osoittamiseksi (varaosat).
Silloinkin kayttd on salittu silla edellytykselld, ettda se on hyvan
liiketavan mukaista.

Taman direktiivin - kohdan tulkinta oli esilla yhteisjen
tuomioistuimessa ns. 'KERRY " —ratkaisun yhteydessa, jossa kasiteltiin
merkin kaltaisen sanan kéaytt6a viittaamassa tavaran maantieteelliseen
alkuperdan. Tapauksessaoli kyse siitd, ettd Saksassa vuonna 1985 mm.
kivenndisvesille ja muille alkoholittomille juomille suojatun
tavaramerkin 'GERRI’ oikeudenhaltija yritti kieltéd vastagjayhtitta
kayttamastd virvoitusjuomiensa etiketissa merkintéd 'KERRY
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SPRING'.** Vastagjayhtio oli alkanut 1990 luvun alussa markkinoida
kyseisida juomia Seksassa. Kyseiset juomat tuotti ja pullotti 'Kerry
Spring Water’ -niminen yhtio Kerryn piirikunnassa. Juomissa kéaytetty
ves oli myds perdisin’ Kerry Spring’ —nimisesta léhteestd. Saksalainen
kantgja kuitenkin katsoi, ettd tunnusta 'KERRY Spring’ kaytettiin
tavaramerkinomaisesti ja tunnus siksi aiheutti samanlai suutensa vuoksi
sekaannusvaaraa ja siten loukkasi kantajan yksinoikeutta saksalaiseen
tavaramerkkiin ' GERRI’.

Y hteisbjen tuomioistuin katsoi, etta tilanteessa kayton sallittavuus
maaraytyi sen perusteella oliko alkuperaén viittaavan merkinnan kaytto
kokonaisuutena arvioiden hyvan liiketavan mukaista vai onko kyseessa
vilpillinen kilpailu GERRI -tavaramerkin oikeudenhaltijan kanssa.
Téallaisessa arviossa on yhteisdjen tuomioistuimen mukaan merkitysta

mm. pullojen muodolla ja etiketill&a

Toisen tavaramerkin sallittua kayttotapaa koskee myos ARSENAL —
tapaus'®®, jossa oli kyse 'ARSENAL’ jalkapallojoukkueen tunnuksilla
varustettujen tuotteiden (huivit, padhineet) myymisestd kyseisen
jalkapallojoukkueen otteluiden yhteydessa. Myyja kaytti tuotteissaan
tavaramerkkind suojattua 'ARSENAL’ tunnusta mutta ilmaisi
kuitenkin myyntikojussaan selkeasti, ettei kyse ollut “viralisista
"ARSENAL’ —tuotteista ja ettei tuotteiden takana ollut kyseisen
tavaramerkin oikeudenhaltija. Tapauksessa vastagja vetos siihen, ettel
kantajan 'ARSENAL’ -tavaramerkkia kaytetty tuotteissa alkuperan
ilmaisemiseen vaan ilmaisemaan tietynlaista uskollisuutta ja
tavaramerkin haltijan kannattamista.

Yhteisdjen tuomioistuin katsoi kuitenkin, etteivdt myyntipaikan
ilmoitukset takaa sitd, etta yleisd, kohdatessaan tuotteet jossakin
muualla (myyntitapahtuman jalkeen) yhdistéisi niitd 'ARSENAL’ —

125 ¥ htei sijen tuomioistuimen tuomio 7 tammikuuta 2004 asiassa C-100/02 Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. vastaan Putsch GmbH.
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tavaramerkin oikeudenhaltijaan. Taméan johdosta merkin kayttd oli
tuomioistuimen mukaan omiaan vaarantamaan alkuperan takaamisen
ja siten loukkaavan merkinhaltijan yksinoikeutta Myds ARSENAL —
ratkaisussa tuomioistuin korodti, ettd juuri alkuperén takaaminen on
tavaramerkin keskeinen tehtava.

Ns. 'GILLETTE' —ratkaisussaan tuomioistuin on antanut tarkempia
ohjeita siitd, milla edellytyksilla toisen tavaramerkin kéyttd on sallittu
tavaran kayttotarkoituksen osoittamiseksi.'?’ Tapauksessa oli kyse
varresta ja vaihdettavista terista koostuvista partakoneista
Tuomioistuin totes ratkaisussaan, etta direktiivin kayttotarkoituksen
ilmaisun  sdllittavuutta koskeva sdantdé koskee myOs varaosia
Tuomioistuin tdsmensi liséksi myos, mita samassa direktiivin kohdassa
olevalla hyvaa liiketapaa koskevalla velvoitteella tarkoitetaan.

126 ¥ htei sjen tuomi oistuimen tuomio 12 marraskuuta 2002 asiassa C-206/01 Arsena Football Club
Plc vastaan Matthew Reed.

12T GILLETTE yhteisdn tuomioistuimen tuomio 17 p&ivana maaliskuuta 2005 asiassa C-228/03 The
Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd Oy.
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55 Merkin  oikeudellisen  suoja-alan  maarittely  muualla  kuin
tavaramerkkilainsd&ddanndssa

Tavaramerkkien kayttda einkeinotoiminnassa sddtelevdt myos
markkinaoikeudelliset sdadokset eli [dhinna kuluttgjansuojaa ja
sopimatonta menettelya elinkeinotoiminnassa koskevat sdannokset.
Markkinaoikeuden sd8doksilla tarkoitetaan sd8nndksid, joilla asetetaan
perusteet elinkeino- ja yritystoiminnalle sekd toisaadlta saadelldan
elinkeinotoimintaa markkinoilla Markkinaoikeus muodostuu mm.
yrityksen perustamista, yritystoiminnan harjoittamista, markkinointia,

kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevista saadoksista '

Myos tavaramerkkioikeudellisilla saanndilla sé&delléan
elinkeinotoimintaa markkinoilla. Suomessa tavaramerkkioikeuden
loukkausta koskeva vaatimus voikin olla esilla kahdessa eri
tuomioistuimessa riippuen Siita, tehddanko vaatimus
tavaramerkkioikeudellisten vai markkinaoikeudellisella perusteella
Markkinaoikeudellisella  perusteella tehty kanne késitelléén
markkinatuomioistuimessa®. Erikoistuomioistuimena
markkinatuomioistuin  on  toimivaltainen  kéasittelemd&n  vain
kuluttgjasuojalakiin -~ ja  lakiin  sopimattomasta  menettelysta
elinkeinotoiminnassa  perustuvia vaatimuksia ja sks  kaikki
tavaramerkkioikeudellisiin  saédoksiin perustuvat vaatimukset tulee
paasdantOisesti kasitelld erikseen kargjaoikeudessa. Korkein oikeus on
kuitenkin  ratkaisussaan  (KKO:2004:4) todennut, €ttd jos

markkinaoikeudessa, siella kasiteltaessa markkinaoikeuden

128 Rissanen, Tiili, Makinen, (1990) Markkinaoikeuden perustest, s. 18, ks. myds Bernitz, (1969),
Marknadsrétt, s. 63.

129 Egmerkiks ‘MELITTA’ —tapauksessa, tuotepakkausten samanlaisuutta koskeva oli esilla
markkinatuomioistuimessa ja Helsingin kérgjaoi keudessa etta sittemmin myds Helsingin
hovioikeudessa. Kar&j&oi keuden ja markkinatuomioistuimen ratkai suissa paédyttiin pdinvastaisin
lopputuloksiin. Markkinatuomioistuin totes, ettei kyseessa sopimaton menettely kun taas kérgjaoikeus
samoin kuin hovioikeus paatyivét siihen, etté kyseessé oli oikeudenloukkaus (MT 22.3.1999
1999:4/21/98 Mélitta Haushal tsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen Kerta Oy; Helsingin HO
20.3.2001 S99/1303 691 Méitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen Kerta Oy).
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toimivaltaan kuuluvaan asiaa, asianosaiset vetoavat vaatimustensa tai
vaitteittensa tueksi tavaramerkkioikeudellisiin seikkoihin,
markkinaoikeus voi ottaa nekin esikysymysten luonteisesti huomioon

arvioidessaan esill4 olevaa asiaa. ™™

5.5.1 Sopimatonta menettelyaja vilpillisté kilpailua koskevat séadokset

Kansainvdlisella tasolla vilpillisen kilpailun ehkaisyyn tahdéttiin
sopimusteitse jo vuonna 1900, jolloin Brysselin revisiokongressissa
Pariisin  sopimukseen liséttiin  vilpillisen kilpailun ehkdisemista

koskeva 10 bis artikla. Artikla kuuluu nykymuodossaan™! seuraavasti:

2. The countries of the Union are bound to assure to national of such
countries affective protection against unfair competition.

3. Any act of competition contrary to honest practises in industrial or
commercial matters constitutes an act of unfair competition.

4. Thefollowing particular shall be prohibited:

1) all acts of such anature as to create confusion by any means
whatever with the establishment, the goods, or industrial or
commercia activities, of a competitor;

2) falseallegationsin the course of trade of such a nature as to
discredit the establishment, the goods, or industrial or
commercia activities, of a competitor;

3) indications or allegations the use of which in the course of
trade is liable to midead the public as to the nature, the
manufacturing process, the characteristics, the suitability for

their purpose, or the quantity of the goods.

Suomessa vilpillistd kilpailua koskeva laki annettiin vasta 1930,
kuitenkin td&t& ennenkin Suomen laista 16ytyi yksittéisia vilpilliseksi
kilpailuksi katsottavan toiminnan kieltoja™** Vilpillista kilpailua
koskeva laki korvattiin kuluttgansuojalain séétamisen jalkeen lailla
sopimattomasta menettelysta elinkeinotoiminnassa

130 K K O 2004:4, Dno S2003/228, ratkaisu annettu 20.1.2004, asiassa Epsira Py v. . llveskorpi Ky
('PUU CEE’) . Korkeimman oikeuden ratkaisu kohta 6.

13! Haagin revisiokongressi 1925.

132 Ks. Tiili, Virpi (1979), Harhaanjohtava mainonta, s. 67.
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Tavaramerkkioikeuden kannalta keskeisena voidaan pitééa lain 1 8:n
pykdlan yleissdannosta, joka kieltéd hyvan liiketavan vastaisen tai
muutoin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa. Lisdksi laissa
kielletéén totuudenvastaisen tal harhaanjohtavan ilmaisun kayttaminen
markkinoinnissa jos ilmaisu on omiaan vaikuttamaan hyoddykkeiden
kysyntaan tal tarjontaan tai vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.
Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltéd uudistamasta tai jatkamasta 1

8:n vastaista menettelya ja kieltoa yleensi tehostetaan uhkasakolla.

Elinkeinonharjoittagja voi my0s pyytdd Keskuskauppakamarin
liiketapalautakunnalta arviota siitd, onko jokin menettely SopMenL:n 1
8:n vastaista. Liiketapalautakunta on osa elinkeinoeldman itsesaételya
elkd sen paddtoksa voida pakolla laittaa taytantoon.  Yleensa
elinkeinonharjoittgja kuitenkin luopuu sopimattomaksi katsotuksi
menettelysta *® Y leinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen SopMenL:a
koskevassa asiassa mutta lain rikkomista koskeva asia voidaan saattaa

vireille M arkkinatuomioistuimessa.

Markkinatuomioistuin antaakin vuosittain lukuisia ratkaisuja siitg, mita
on pidettéva sopimattomana menettelyna elinkeinotoiminnassa ja mita
ei. Markkinatuomioistuimen SopMenL:n perusteella késittelemista
asioista erityisesti pakkausten ja pakkausmerkintéjen samankaltaisuutta
koskevat tapaukset ovat hyvin lahelld tavaramerkin oikeudellisen
suoja-adlan méazrittelyd. Hyvin pitkdlle menevéd pakkausten jdljittelya
on pidetty sopimattomana menettelyna*** mutta toisaalta itse tuotteen
orjallinenkin jdljittely on katsottu SopMenL:n mukaan sinansi
sallituksi.™®

133 Tutkimus tuotevaérenndsten kaupan estamiseksi tarvittavasta lainsaadannosts, K eskuskauppakamari
1989 Virpi Tiili ja Marja-Leena Mansala, s. 25.

13% Joi ssakin tapauksissa melko pitkalekin viety pakkauksen samankaltai suus on kuitenkin katsottu
salituks tésta esimerkkind markkinatuomioistuimen tapaukset MT 1998:8 ‘Hiiva-pakkaus jaMT
1994:4 ‘ Mdlitta—pakkaus jaMT 2001:6 ‘ Snacks —pakkaus . Pakkauksen jdjittely on sen sijaan
katsottu sopimattomaks menettelyks esimerkiks tapauksissa MT 1995:3 ‘ Joka kodin putkipoika' ja
MT 1994:4 ‘Knorr’.

135 Ks. Esim. Liiketapal autakunnan lausunto 173/1961 ja Heinonen, Keijo (2002), Harhaanjohtavuus
kaupal lisesta alkuperéstd, s. 109. Markkinatuomioistuimen kéytannostéd esimerkkinA M T 1998:14

* Jadkiekkopdli’.
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5.5.2

Vertailevaa mainontaa koskevat sdadokset

Toisen tavaramerkin kaytté ns. vertailevassa mainonnassa on
tavaramerkkioikeudellisten  s&adGsten  mukaan  sallittua, eika
merkinhaltija voi yksinoikeuteensa vedoten kieltda télaista menettelya
Mainoksessa e kuitenkaan saa tarpeettomasti viitata Kilpailijan

136

tuotteeseen.”™ Vertaileva mainonta el mydskaén saa antaa virheellista

kuvaa tuotteen kaupallisesta alkuperastéa.

Euroopan yhteisdssd on annettu harhaanjohtavaa ja vertailevaa
mainontaa koskeva direktiivi*®’ Direktiivin tarkoituksena on suojella
kuluttajia ja kauppaa, liiketoimintaa, kasityoté tai ammattia harjoittavia
henkil6itd sek& yleison etuja harhaanjohtavalta mainonnalta seka
yhdenmukaistaen vertallevan mainonnan salittavuutta koskevat
edellytykset yhteisdalueella vahvistaa edellytykset joilla vertaileva
mainonta on sallittua. Direktiivissa todetaan nimenomaisesti, ettel
toisen suojatun kaupallisen tunnusmerkin kayttd vertailevassa
mainonnassa loukkaa yksinoikeutta tunnusmerkkiin, jos vertaileva
mainonta noudattaa direktiivissa séadeltyja edellytyksid. Vertailevalla
mainonnalla tarkoitetaan direktiivissi kaikkea mainontaa, josta suoraan
tal epésuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat
tavarat tai palvelut.

Salitulle vertailevalle mainonnalle asetetaan mm. Seuraavia
edellytyksia

1. Se e saa olla direktiivissa tarkoitetulla tavoin
harhaanjohtavaa

3 Tijli, Virpi (1983) Viittaaminen toisen tavaramerkkiin mainonnassa, s. 173, teoksessa Tavaramerkki,
Suomen Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1983.

37 Direktiivi annettiin ensin vain koskien harhaanjohtavaa mainontaa (Direktiivi 84/450/ETY) jase
muutettiin mydhemmin direktiivilla97/55/EY koskemaan myos vertailevaa mainontaa (Virallinen lehti
nro L 290, 23/10/1997 s. 0018-0023).
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2. Verrattavien tavaroiden tai palveluiden tulee olla samaan
tarkoitukseen aiottuja tai samoja tarpeitatyydyttavia

3. Vertailun on oltava puolueetonta ja sen tulee kohdistua
yhteen tai useampaan tavaran/palvelun piirteeseen, joka on
olennainen, merkityksellinen ja todennettavissa oleva
Téallainen piirre voi olla my6s tavaran/palvelun hinta.

4. Se el saa aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkien tai muiden
tunnusmerkkien valilla

5. Siind e saa kayttdd epdoikeutetusti hyvaks  kilpailijan
tavaramerkin tai muun tunnusmerkin  mainetta tai
alkuperanimitysta.

6. Siind el saa vahétella tai panetella kilpailijan tavara- tai
muuta tunnusmerkkig, palveluja, toimintaatai olosuhteita

7. Siind el saa esittéd omia tuotteita toisen tavaramerkilla
markkinoitavien tuotteiden jaljitelminatal toisintoina.

Direktiivin tulkintaa ja vertallevan mainonnan sallittavuutta on
késitelty yhteisbjen tuomioistuimen ratkaisussa Pippig Augenoptik
GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft ja Franz Josef
Hartlauerin kuolinpesa™® Tapauksessa kantajayhtié Pippig'lla oli
Itévallassa kolme optikko-alan erikoidliikettd, joissa se myi noin 60 eri
valmistgjan silmélasgja. Vastagjalla ja sen Itavaltaan sijoittautuneilla
tytaryhtidilla oli optisen alan osastoja, jossa myytiin edullisesti vahan
tunnettuja silmélasimerkkeja ja rinnakkai stuontina tuotuja tunnetumpia

silméalasimerkkeja

Vastagja oli jakanut mainosesitettd, jossa se vertaili Hartlauerin ja
aikana toteutetut 52 silmélasien hintavertailua osoittivat yhteensa 204
777 Itavallan shillingin (ATS) suuruisen hintaeron eli keskiméérin 3
900 ATS:n mukaisen eron silmédlasiparia kohtaan. Esitteessa

138 ¥ hteisn tuomioistuimen tuomio 8. huhti kuuta 2003 asiassa C-44/01 Pippig Augenoptik GmbH &
Co. KG v. Hartlauer Handel sgesdl schaft ja V erlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef

Hartlauer.
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ilmoitettiin lisdksi, ettd optikkojen 'ZEISS —merkkisten kirkkaiden
linssien myynnistéa saama kate oli 717 prosenttia. esite sisélsi myos
suoraa hintavertailua nyt myynnissé olevien tuotteiden valilla. Esitteen
lisdksi tdma hintavertailu esiintyi myos televisiomainoksessa, jossa
naytettiin kantajan liikehuoneiston julkisivu Pippig -tunnuksineen.
Pippig vaati oikeudessa kuvatunlaisen vertailevan mainonnan
kieltamista&. Alemmat oikeusasteet hyvéksyivdt useimmilta osin
kantgjan vaatimukset. Asia eteni edelleen Itavallan korkeimpaan
oikeuteen, joka kysyi yhteisdjen tuomioistuimen kantaa useisiin asiaan
liittyviin ennakkokysymyksiin. Kysymyksiin sisdltyi mm. se onko
sdlittua vertailla merkkituotteita ns. ei-merkkituotteiden kanssa
(tarkoittaen ilmeisemmin vahemman tunnettua merkkid) ja toisaalta
voidaanko merkkituotteen imagoa pitda direktiivissa tarkoitettuna
tavaran tai palvelun piirteend, joka tulee ottaa huomioon mainonnan
harhaanjohtavuutta arvioitaessa eli onko vertaleva mainonta
direktilvin mukaan harhaanjohtavaa, jos siind el oteta huomioon
vertailtavalla tuotteella olevaa erityistéa imagoa. Tuomioistuin vastasi
tahan kysymykseen kieltavasta ja katsoi myds, ettd kaikki kyseessa
olevassa tapauksessa markkinoidut tuotteet ovat kaikki merkkituotteita.
Y hteisdn tuomioistuin ei siten erotelut tavaramerkeilla markkinoituja
tuotteita sen mukaan, onko niille luotu erityinen imago, mutta katsoi
kuitenkin  ettd erityisissa olosuhteissa voi vertailusta tulla
harhaanjohtavaa, jos siind e ilmoiteta Kilpailijan tuotteen

tavaramerkkia**®

Tapauksessa yhteisdon tuomioistuimelta kasitteli myds, sitd onko
vertailu salittua vain silloin, kun tuotteet on hankittu vastaavia kanavia
pitkin ja osapuolet tarjoavat vastaavanlaista valikoimaa (ei-
rinnakkaistuonti). Téhan  kysymykseen tuomioistuin  vastasi
ehdottoman kieltavasti ja korosti sitg, etta rinnakkaistuonnilla on
merkittava rooli tuotteiden vapaan liikkuvuuden takagjana yhteison

alueella

1% pippig, ratkaisun kohta 52.
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Lisdksi tuomioistuin totes, etta testiostot kilpailijan liikkeessa ovat
sallittuja ja ettel toistuvia hintaeron osoittavia vertailuja voida pitéa
direktiivissd tarkoitettuna kilpailijaa vahéttelevana vertailuna
Direktiivin vastaista e ole myodskaan se, ettd mainonnassa nédytetéén
kilpailijan nimen lisdksi taméan yritystunnus ja kuva litkehuoneiston
julkisivusta, jos mainonta muutoin téyttaa sallittavuuden edellytykset.

Y hteison oikeudessa vertaileva mainonta néhdadn siis mahdollisesti
myos kilpailua piristéavana ja siten kuluttgien edun mukaisena '
Kilpailijalla katsotaan olevan oikeus myds toisen tavaramerkin
kéyttoon tallaisessa mainonnassa, silloin kun tavaramerkin kaytto
tapahtuu direktiivin - mukaisesti eli tavaroiden ja palveluiden
erottamistarkoituksessa.

5.5.3 Elinkeinotoiminnan piirissa tapahtuva itsesdétely

Markkinoinnin sallittuja ja ei-sallittuja keinoja mééritellédn myos
elinkeinotoiminnan  piirissa itsesdatelyna.  Esimerkkind téllaisesta
itsesdételysta ovat mainonnan kansainvaliset perussaannot seké edella
kohdassa 5.5.1 esitelty Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta.'**
Mainonnan kansainvalisten perussaantojen 5 artiklan e kohtaa voidaan
pitéd tavaramerkkilainsdddannon ja SopMenL:n  sdadoksia

téydentévina. Siinatodetaan seuraavaa:

"Mainos & saa sisltéd lausumaatai kuvallista esitystd, joka suoranaisesti tai
epasuorasti, sdailevana, monisditteisena tai liioittelevana on omiaan

johtamaan kuluttajaa harhaan erityisesti seuraavista seikoista:

€) tekijan ja teollisoikeudet, kuten patentti-, tavaramerkki-, malli-, seka
toi minimioikeudet;

149 Direktiivi 97/55/EY ensmméisen johdantokappal een 3) kohta.
141 Mainonnan kansainvaliset perussaénnét - ICC International Code of Advertising Practise (1997).
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Mainonnan kansainvaliset perussdannét 1997

Mainonnan kansainvalisia perussdantja soveltavat
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta ja Mainonnan eettinen
neuvosto, joka keskittyy ensisijaisesti  kuluttgjilta tuleviin
lausuntopyynt6ihin ja asioihin, joilla katsotaan olevan lagjempaa
yleistéd merkitysta. Liiketapalautakunta antaa taas lausuntoja siitd, onko
jotain toimenpidetta pidettdva hyvan liiketavan vastaisena ja loukkaako
se mainonnan kansainvélisia sééntdja. Liiketapalautakunnan paétokset
eivdt ole pakottavaa oikeutta, mutta kaytannossa lahes aina yritykset
noudattavat liiketapalautakunnan ratkaisuja.

Liiketapalautakunta kasittelee mm. liikesalaisuuksien loukkaamista,
vertailevaa mainontaa ja harhaanjohtavaa markkinointia loukkaamista
koskevia adsioita. Liiketapalautakunta on  markkinaoikeudelle
vaihtoehtoinen forum SopMenL:a koskevassa asiassa, mutta
kuluttgansuojalain tulkinta el kuulu sen toimialaan.
Liiketapalautakunta soveltaa ratkaisuissaan myds mainonnan

kansainvalisia perussaantja.
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6. Mitatavaramerkkioikeudellisen suoja-alan méarittelyssa tulisi ottaa huomioon?

Tavaramerkin kayttoa valineend tavaran alkuperan ilmaisuun pidetdan
edelleenkin tavaramerkin ratkaisevimpana funktiona, mutta samalla
tavaramerkkioikeudellisessa keskustelussa ollaan usein huolestuneita
gitd, onko tavaramerkin  oikeudellinen suojaala  riittava
Tavaramerkkien huomattava taloudellinen arvo ja niihin siséltyvéat
merkittavét liiketoimintamahdollisuudet ovat kannustaneet
tavaramerkkien oikeudenhaltijoita vaatimaan yha lagjempaa suojaa.
Toisaalta tavaramerkin uudenlainen ja entistd keskeisempi rooli
liilketoiminnan vélineend on tehnyt suoja-alan uudelleen arvioinnin

ajankohtaiseksi.

Tama kehitys on vakuttanut myds tavaramerkkioikeuteen.
Suomalaisessakin oikeuskirjallisuudessa on kannettu huolta mm. siit4,
suojataanko merkilla olevaa mainosfunktiota riittavalla tavoin.**?
Toisaalta kansainvalisessakin keskustelussa on korostettu tunnettujen
merkkien suojan tarvetta ja suojaa ns. merkin vesittymista vastaan.**?

Y hteisdn tuomioistuin on ratkaisuissaan téhdentanyt kokonaisarvion
merkitystd. Kokonaisarvio korostuu sek& sekoitettavuusarvioinnissa
ettd myos lagjalti tunnetun tavaramerkin erityisen suojan kohdalla,
arvioitaessa sen erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvaa haittaa tai
oikeudetonta hyotymisté. Keskeistd on aina keskeista kunkin tapauksen
kaikkien relevanttien seikkojen huomioon ottaminen ja etta ratkaisu
tulee perustua tietynlaiseen kokonaisarvioon. Tama yhteisbn

tuomioistuimen kaytantd juontaa osittain siitd, etta tuomioistuin

142 E5merkiksi Castrén on todennut: “On varsin epavarmaa, tullaanko Suomen oikeuskéytannésss,
ellel tavaramerkkilain sanontoja muuteta, ottamaan riittavasti huomioon tavaramerkin kilpailu- ja
mainosfunktioihin liittyvét sugjaintressit nimenomaan ns. vélillista sekaannusvaaraaja
sekaannusvaaraa | agjassa miel essa koskevissa tilanteissa.” DL 2/2000, 324. Ks. myds Tiili, LM 6/1988,
s.657 ja663. Tiili toteaa, ettei good will’in suoja ole meillé kovinkaan tehokasta ja etta suojaa
vesittymista vastaan tulis lagjentaa. Tiili on todennut: “ TML:ia sovellettaessa tamén lain keskeinen
konsepti: tavaramerkin suoja sekoitettavissa olevia tavaramerkkejé vastaan tulee néhdé tavaramerkin
good willin suojaamisena siten, etté sekoitettavuusarvioinnissa merkille annetaan riittava sugja-ald’.

143 Ks. esim. Clark ja Collins, “Striping Similarity”, TMW Iss. 163 Dec 2003/ Jan 2004, 20.
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yleensd hyvin varovaisesti ottaa kantaa muuhun kuin juuri siihen
kysymykseen, joka tuomioistuimelle on ennakkoratkaisupyynndssa
esitetty. Tuomioistuin on tavaramerkkioikeudellisissa kannanotoissaan
ollut melko varovainen ja se ehka tietoisesti valttda tarpeettomasti
sitomasta itsedén.’*  Kun tuomioistuin korostaa tapauskohtaisen
arvioinnin - merkitystd ja  kokonaisarviota jd& kansalliselle
tuomioistuimelle vaistaméita enemman vapautta asian ratkaisussa.
Toisaalta tavaramerkkioikeudellisen toimintaympéariston muuttuminen
ja kompleksisuus on myds tehnyt tapauskohtaisen arvioinnin
tarpeellisemmaksi. Esimerkiksi tavaramerkkien uusia kayttotapoja ja
markkinointikeinoja on vaikea ennakoida ja siksi varovaisuus yleisten

ratkaisuséantdjen antamisessa on perusteltua

Palm puhuu viimeaikoina vallinneesta ”brandi-gjattelusta’ ja toteaa,
ettd tdt& brandi-gattelua painottavat tahot asettavat vahemman
painoarvoa tavaramerkin alkuperafunktiolle.** Palm itse korostaa
kunkin tapauksen ja siind liittyvan markkinatilanteen erityispiirteiden

huomioimista. 14

gitd, ettd tavaramerkin keskeinen funktio on edelleen sen alkuperé ja
erottamistehtava. Palm esittéa yhteison tuomioistuinta mukaillen, etta
sekoitettavuusarvio tulee nykyisin suorittaa lagjana
kokonaisarviointina. Palm kuitenkin toteaa, ettei arviota tule tehda
"suoraviivaisena arviona’, jossa ensin arvioidaan ovatko tavarat
samankaltaisia ja ditten  Siirrytédn  arvioimaan  merkkien
samankaltaisuutta™’. Y hteisbn tuomioistuimen tavoin Palm kuitenkin

144 Y hteistjen tuomioistuin tekee ratkaisuja useissa erilaisissa kokoonpanoissa. K oska tuomioistuimen
jésenilla on eilasa ndkemyksd, on todenndkdistd ettd tuomiocistuimen linjan mahdallista
epayhtendi syytta pyritéddn vahentdmaén sill4, ettel ratkai suissa oteta kantaa lagjemmin kuin mita esitetty
kysymys valttamétta eddl I yttéa

195 palm, (2002), s. 31.

146 palm, (2002), 313-314.

147 pg) m, 2002, 310-312. Palmin nakemyksen osalta on todettava, ettd aikaisemmankin suomalaisen
kaytéannon mukaan merkkien ominaisuudet on kuitenkin ainakin tietyiltd osin huomioitu jo tavaroiden
ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa, koska merkkien erottamiskyky on olennaisdla tavalla
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korostaa nimenomaisesti kokonaisarvioinnin merkitysta.

Kemppinen on kritisoinut Palmin ndkemysté todeten, ettd oikeudellisen
ratkaisun tekijan apuvalineena ohje gitd, ettd ratkaisu tulisi tehda
"kokonaisarvion perusteella kaikki relevantit seilkat huomioon ottaen”,
on hyvin véhan suuntaa antava. Oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa
kun on jo yleensdkin tarpeen ottaa aina 'kaikki ratkaisun kannalta
relevantit seikat huomioon’.** T&lt4 osin Palm kuitenkin ilmeisemmin
viittaa juuri niihin seikkoihin, jotka yhteison tuomioistuin on katsonut
voivan olla relevanttga ratkaisun tekemisen kannata Tallaisten
relevanttien seikkojen listaaminen helpottaa ja osaltaan myos
yhdenmukaistaa ratkaisukéytantoa. Palm perustelee tarvetta jokaisen
tapauksen ominaispiirteet ja markkinoiden seka markkinatilanteen
erikoisominaisuudet huomioivaan arviointiin sillg, ettéa lahtokohtana
tulee ana olla riittavan suojan  varmistaminen  merkin
oikeudenhaltijalle.

Tavaramerkkioikeudellinen keskustelu keskittyykin kuitenkin yleensa
hyvin paljon juuri sihen, miten tavaramerkeille turvattaisiin
mahdollisimman riittava suoja-ala. Tavaramerkkien oikeudenhaltijat ja
heitd edustavat asiamiehet korostavat lagjan suojan tarpeellisuutta. Itse
néden, etta keskittyminen pelkastdan mahdollisimman laajan suoja-alan
turvaamiseen ja erityisesti lagjalti tunnettujen merkkien suoja-alan
lagjentamiseen, e valttdméta johda elinkeinotoiminnan ja
markkinoiden toimivuuden kannalta optimiin tulokseen elka
muutoinkaan ole valttamatta yleisen edun mukaista'®® Palm on
todennut: "Mitd enemman sdétely asettaa rajoituksia sille, millaiset

tulkintavaihtoehdot ovat mahdollisia, sitd vaikeampi sdantelya on

valkuttanut arvioon. Suoraviivaisen arvion ja 'kokonaisvaltaisen arvion’ ero @ ehka siten de
kaytédnndssa niin olennainen.

148 K emppinen, vastavéittgjan lausunto, julkaistu LM 2002.

149 Myés Palm on korostanut kaikkien markkinatoimijoiden huomioimista. Ks. Palm, (2002), mm. s. 32
Palm toteaa: "Rationaadinen léhestymistapa tavaramerkkioikeuteen el ole se, ettd merkinhaltijalle
pyritédn takaamaan mahdollismman korkea suojan taso vaan se, etté suojan taso mééritelldan siten,
ettéd tehokas kilpailu voi toteutua markkinoilla, kun otetaan huomioon kaikki sield toimivat
intressitahot.” Palm (2002) s. 304.



IPRUNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:2

tulkita taloudellisesti rationaalisellatavalla’.**® Palmin ehdottama lagja
kokonaisarvio ja tietoisesti tapahtuva eksaktien ratkaisusdantojen
valttdminen el kuitenkaan my6sk&an valttamatta ole optimi vaihtoehto
tavaramerkkinormiston ohjaustavoitteita ja normiympariston toimintaa
gatellen, silla se e lainkaan huomio ratkaisujen ennustettavuuden
vahenemiseen liittyvia negatiivisia vaikutuksia

Perusteluja nédihin vditteisiini, esitdn seuraavassa 0Sassa, jossa
tarkastellaan eraita tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisutoimintaan
liittyvia kaytdnnon seikkoja ja tekijoita seka arvioin niiden vaikutusta

tavaramerkkinormiston toimintaymparistoon.

6.1 Tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa koskevien ratkaisujen ennustettavuus

Vaikka oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on aina tarkeda huomioida
kunkin tapauksen ominaispiirteet, véitan, etta tavaramerkkioikeudessa
yksityiskohtaisempien ratkaisusdantojen luominen ja kunkin tapauksen
erityispiirteiden ehka raatumpikin  huomioiminen ei kuitenkaan,
valttamatta johda kokonaisuutena arvioituna merkin
oikeudenhaltijoiden kannalta epé&edulliseen lopputulokseen. Tama
johtuu siitd, ettd yksityiskohtaisemmat ratkaisusdannot liséavét aina
jollakin  tavoin ratkaisujen ennustettavuutta ja ratkaisujen
ennustettavuuden  lisdéédmisella on aina tietty tavaramerkin
oikeudenhaltijoiden edun mukainen vaikutus. Ennustettavuus
mahdollisaa  osaltaan  markkinaosapuolten  toimintavapautta.
Ratkaisujen suurempi ennustettavuus myo6s lisda
kustannustehokkuutta: tavaramerkkioikeudellisen riskin toteutumisen
vuoks epdonnistuneet markkinointi-investoinnit vahenevét samoin

kuin tarpeettomat prosessikulut.

130 palm, (2002) s. 304.
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Olivatpa sekoitettavuutta koskevat ratkaisusédnnot millaisia tahansa
tavaramerkkioikeudellisen suojan rajat ovat aina melko vaikeasti
méériteltdvissd. Ratkaisut ovat rgjatapauksissa kuin veteen piirrettyja
Viivoja; ratkaisu suuntaan, jos toiseenkin VOI
tavaramerkkioikeudellisten  séént6jen valossa olla  sinansa
perusteltavissa. Laintulkintasdantona 'kaikkien relevanttien seikkojen
huomioon ottamisen’ painottaminen ja kunkin tapauksen
nimenomaisten erityispiirteiden huomioimisen korostaminen, voivat
kuitenkin osaltaan entisestéan vaikeuttaa ratkaisujen ennakoitavuutta,
erityisesti, jos téhan yhdistyy vallitseva suoja-alan
lagjentamispyrkimys.

Tavaramerkkioikeudellinen ratkaisutoiminta alkaa yhad enemman
muistuttaa ratkaisutoimintaa, jota tehdddn arvioitaessa sitd, mika on
sopimatonta/sopivaa menettelya elinkeinotoiminnassa.
Tavaramerkkioikeus onkin tietysti jo sellasenaan sadtelyd siitd,
millaisin keinon elinkeinotoimintaa saa harjoittaa ja millaisin keinoin
tuotteita markkinoida. Voidaankin myo6s kysya, onko mielekasta pitéa
ylla eroa néiden oikeudenalojen valilla Eron mielekkyys voisi olla
juuri tavaramerkkipuolen 'yksinkertaistetuissal ja  siten
ennustettavammissa ratkai Susdannoi ssi.

Syynd tdhadn on se, ettd tavaramerkkioikeudessa ratkaisujen
ennustettavuudella on erityinen merkitys. Jo ennen uuden tuotteet
lanseerausta sen tavaramerkkiin joudutaan tekemdan huomattaviakin
investointeja tutkittaessa ja suojattaessa merkkid potentiaalisilia
markkina-alueilla. Elinkeinonharjoittaja on aina ottaessaan uutta
tavaramerkkia kayttéon vaikean tilanteen edessd Huolellisellakin
merkin valinnalla ja suojauksella pystytéén aina vain minimoimaan
mutta e koskaan téysin poistamaan riskia tavaramerkkioikeudellisen
konfliktin syntymisestd. Riski tastd kasvaa aina markkinoiden

lagjentuessa suuremmalle maantieteelliselle alueelle.
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Kun yrityksen toimesta tutkitaan ennakkotutkimuksella uutta
tavaramerkkia ja etsitéan sen kanssa mahdollisen konfliktin aiheuttavia
merkkejd, on aina yritettdvd arvioida, mika olisi mahdollisen
oikeudenloukkauskanteen lopputulos. Tassd arvioinnissa merkkien
sekoitettavuutta koskevien ratkaisujen ennustettavuus on erittain
tarked& mitd vailkeammin ennustettavia ratkaisut ovat, sitd vaikeampaa
on minimoida uuden merkin valintaan liittyvid riskga Tama on
merkinhaltijoille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, yhta
tarkeda ta jopa tarkedmpéid kuin vastaavasti mahdollisimman lagjan
suojan saanti omalle merkille. Valitun tavaramerkin kéayton jatkuminen
on nimittain yrityksen kannalta olennainen toimintaedellytys,
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla. ™" Riski siita, etté
tavaramerkkia jouduttaisiin vaihtamaan voi téllaiselle yritykselle olla
toteutuessaan koko liiketoiminnan kannattavuuden vaarantava tekija.

Toimittaessa monikansallisilla markkinoilla on utopiaa gatella, etta
valittavissa olevia, myGs markkinoinnillisesti toimivia
tavaramerkkivaihtoehtoja olisi niin paljon, ettéd aina olisi kohtuullisella
vaivannadlla ja kustannuksin |dydettavissa sellainen merkki, joka
toisaalta on seka rekigserditavissa, ettd niin erilainen verrattuna jo
kéytossa oleviin  tunnusmerkkeihin, ettel minkadanlaista riskia
oikeudenloukkausvaatimuksesta olisi. Erityisen vaikeaa on |6ytéa
sellaista sopivaa ja vapaana olevaa tavaramerkkid, joka olisi
kaytettavissa usealle eri tavaralgjille tai palvelulle®™ Nykyisten
liiketoimintastrategioiden mukaan merkille hankittu lisdarvoa yleensa
nimittdin halutaan hyddyntdd useamman eri tuotteen markkinoinnissa
ja siksi merkille halutaan jo lahtokohtaisesti lagjempaa suoja-alaa.
Merkin lagja kayttdala luonnollisesti aina osaltaan lisda konfliktien

riskia ja sita kautta vaikeuttaa sopivan merkin loytymista.

131 Ks. my6s Palm, s. 33, , seké Pickering, joka mainitsee, etta englantilai sessa tuomioi stuinratkai suissa
tuomarit viittaavat usein tuomion obiter —osi ossa tavamerkkioikeuteen tietynlai sena monopolina.
Pickering, (1998) Trade Marks in theory and Practise, s. 74-.

152 Tasta myos Drockila (1986) s. 137.
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Tavaramerkkioikeudellisen suojan aarimmainen
tilannekohtaisaminen™® ja sita kautta vaistdmatta seuraava
sekaannusvaara arvioiden ennustettavuuden vaheneminen e siten ole
valttamattd kokonaisuutena tavaramerkin oikeudenhaltijoiden edun
mukaista etenkdan jos tendenssiin liittyy samanaikainen pyrkimys
suoja-alan lagentamisen. Naden syiden johdosta on perusteltua
epédilla pitkélle viedyn tilannekohtaistamisen ja suojaalan
lagjentamisen edistavan tavaramerkkioikeudelle asettuja
ohjaustavoitteita. Markkinoiden toimivuuden kannalta uuden merkin
markkinoille tuloon liittyva riskegja ja kustannuksiahan pitéisi
ennemminkin vahentda kuin liséta

Ratkai sujen ennustettavuuden vaheneminen lisda aina my6s prosessiin
liittyvéa kuluriskia ja dten kaytdnnossd kasvattaa suurten
markkinatoimijoiden tosasiallista valtaa ja heidan merkkiensa suoja
alaa. Syyna tdhan on se, ettd pienemmilla taloudellisilla resursseilla
toimiva yritys el valttamétta kykene tai sen kannalta ei ole jarkevaa
ottaa oikeusprosessiin ryhtymiseen liittyvaa taloudellista riskia silloin,
kun prosessin lopputuloksen ennustaminen on erittéin vaikeaa tai |ahes
mahdotonta Tavaramerkkioikeuden loukkausta ~ koskevissa
oikeudenkdynneissdhdn vastagjan prosessiekonominen riski on
k&ytanndssa aina suurempi kuin kantajan: vastagjalle havio ei merkitse
ainoastaan kulujen maksamista vaan myos siithen mennessa
tapahtuneiden markkinointitoimenpiteiden menemista hukkaan sen
johdosta, ettéa kaytdssa oleva tavaramerkki joudutaan vaihtamaan. Mita
pidempddn merkkid on kaytetty sitd suuremmat ovat ndma merkin
vaihtamisesta aiheutuvat kulut. Pienen tai keskisuuren yrityksen taytyy
siis olla hyvin varma menestymisestéan ennen kuin sen kannalta on
rationaalista selvittéd véitetyn oikeudenloukkauksen olemassaoloa

oikeusprosessin avulla.

153 Tilannekohtaistamisella tarkoitan téssa yhteydessd tavaramerkin oikeudenloukkausta koskevissa
asioissa ratkaisulinjaa, joka vélttéa yksinkertaistettuja ratkaisusdantdja korostaa kunkin tapauksen
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Tavaramerkin oikeudenloukkausta koskevassa oikeudenkdynnissa
kantajan prosessiriski on sen sSijaan aina pienempi; havitessdan
oikeudenloukkauskanteen kantgjayritys kantaa ainoastaan
oikeudenk&yntikuluihin liittyvan riskin. Suuret taloudelliset resurssit
omaava merkinhaltija voi siten kaytdnnossa esittamalla aktiivisesti
vaitteita ja oikeudenloukkausvaateita, tosiasiallisesti lagjentaa oman
merkkinsd suoja-alaa, koska vastapuoli el useinkaan halua ottaa véite-
ta oikeudenloukkausprosessiin liittyvda riskid ja luopuu gjoissa
merkkinsd kaytosta. Nain aikaisemman merkin ldhelle ei kdytannossa
tule muita edes vahdankdan samankataisia merkkejd (mutta e
kuitenkaan vélttamétta oikeudellisesti sekoitettavissa olevia /
sekaannusvaaraa aiheuttavia) ja siksi téllaisen merkin tosiasialinen
suoja-ala voi muodostua lakiin perustuvaa oikeudellista suoja-alaa
lagjemmaksi. Immateriaalioikeudellisissa kysymyksissa téllaisen
aktiivisen jopa aggressiivisen suojausstrategian valinta ei ole niink&an
harvinaista ja jopa hyvin kyseenalaisiakin oikeudenloukkausvéitteita

esiintyy.™

6.2 Oikeudenloukkausvaatimukset kilpailukeinona

Yhta tarkedd kuin huomioida mahdollissmman hyvin kutakin
oikeudenloukkausvaatimusta koskevan yksittaistapauksen
erityigpiirteet, on mielestdni olla samanaikaisesti selvilla
tavaramerkkioikeudellisten normien toimintaympéristossa vallitsevasta
reaalitodellisuudesta kokonaisuutena. Tavaramerkkioikeuden kentélla
vallitsevat liike-elaman toiminta-ajatukset ja tavat, jossa tavaramerkki
on yksi liiketoiminnan ja voiton maksimoinnin valine. Tama koskee
aina oikeudenloukkaus- tai véiteprosessissa molempia osapuolia. On
syytd muistaa, etta tavaramerkkioikeudellisten  vaatimusten
esittamisell&a voidaan aina téhdéta paitsi omien toimintaedellytysten

erityispiirteiden huomioimista tarkoituksessa taata riittava suoja-ala kullekin tavaramerkille. Y hteisgjen
tuomioistuin on ratkai suissaan korostanut juuri kunkin tapauksen erityispiirtelden huomioimista.

3% | mmateriaalioikeuden loukkausvaitteisiin ja niista tiedottamiseen liittyvista sopimattomista
piireteista on kirjoittanut mm. asianajgja Marja Tommila, (2003) teoksessa L uovuus, oikeusja
muuttuvat markkinat Juhlajulkaisu Keijo Heinonen 1923-26/11-2003, s. 279-.
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parantamiseen my6s muiden samalla markkinoilla olevien

elinkeinonharjoittgjien toiminnan vaikeuttamiseen.

Kun yritys hakee tavaramerkkisuojaa vaikkapa pyykinpesutabletin
ulkomuodon perusteella, on toimenpiteen yhtend selkeand motiivina
mahdollisuus  tavaramerkkisuojan avulla kieltédd  kilpailijoita
markkinoimasta samankaltaisia pesutablettga. Yrityksen motiivina el
tdloin ole niinkd&an yksinomaan huoli kuluttgan erentymisestd vaan
mahdollisuus saada tdld tavoin yksinoikeuden perusteella
markkinaetua. Tavaramerkki on ehdoton kilpailun véline ja
k&ytannossa sitd hyvin monella tavoin. Siksi on syyta muistaa, etta
oikeudenloukkausvaatimuksen tarkoituksena on myo6s aina vaikeuttaa

toisen markkinatoimijan asemaa.

6.3 Tavaramerkkiasiamiehet intressitahona

Toisadlta on syytd muistaa, etta tavaramerkin suoja-alan hankkiminen
ja vartioiminen on myos erillistd liiketoimintaa, jota harjoittavat
merkinhaltijoille palveluksiaan myyvét asiamiehet. Asiamiehet ovat
yleensa se taho, joka erityisesti puhuu lagan suojan tarpeellisuudesta.
Vaikka yritykset viela keskimaarin varmasti aivan liian harvoin
ymmértavét tavaramerkkioikeudellisten asiamiespalvelujen arvon ja
merkityksen  menestyksekkdan  liiketoiminnan  takagana, on
oikeustieteellisessa tutkimuksessa koko tavaramerkkioikeudellista
kenttdd tarkadteltaessa, aina kuitenkin otettava huomioon myos
asiamiehet erillisend intressitahona, silla asiamiehilla on myos
merkittdvd painoarvo tavaramerkkioikeudelliseen vaikuttamiseen

pyrkivissa jarjestOissa.

Vaikka aiheettomat oikeudenloukkausvéitteet ovat  selkeasti
vahemmistond ja asiantuntevan asiamiehen kayttaminen on aina
tavaramerkin oikeudenhaltijan intressissg, on kiistaton tosiasia, etta
suuria  taloudellisia  resursseja omaavien  merkinhaltijoiden

(kéytdnndssa tunnettujen merkkien) suoja-alan laajentaminen omalta
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osaltaan liséé tavaramerkkioikeudellisten konfliktien méérééa ja on siten
my0s asiamiesten intressin mukaista. Vaikka asiamiestoiminta on
vata-osin asianmukaista ja maltillista, on kuitenkin tosasia, etta
tavaramerkin  suoja-alan lagjentaminen ahkeralla vaitteiden
tekemisella ja aggressiivisella puuttumisella kaikkiin mahdollisiin
tilanteisiin, joissa oikeudenloukkaus edes jotenkin vois tulla
kyseeseen, on vakisinkin myds asiamiesten intressissi.

Arvioitaessa Sitd, miten tavaramerkkisdantoja ja tavaramerkin
oikeudellista suoja-alaa tulis kehittdd, ovat tavaramerkkien
oikeudenhaltijat ja tavaramerkkiasiamiehind toimivat tahot ehdoton
asiantuntijataho, jota on tietysti syytd kuulla. Néaiden tahojen oma
yksityinen intressi on kuitenkin my@s syyta ottaa huomioon esitettyja

lausumia arvioitaessa.

6.4 Y hteenveto

Tavaramerkin suoja-alan lagjentaminen ja suoja-alan maéadrittelyn
pitkdlle viety tilannekohtaistaminen voi edelld esitetyista syista johtaa
sithen, ettda suurilla markkinatoimijoilla on entitd paremmat
mahdollisuudet vaikeuttaa uusien markkinoille tulijoiden toiminta-
asemaa. Toisaalta suojan lagjentamisen myéta muiden (myShemmin
toimintansa aloittavien) markkinaosapuolten taloudellisen
toimintavapauden da vaistdmétta kapenee. Kun vield otetaan
huomioon, ettd tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus erittain
tunnettuun merkkiin sindnsd on omiaan edesauttamaan ns. ylisuurten
voittojen syntymisessd, el suoja-alan lagjentamista tai sen mahdollista
epamadraistamista  tilannekohtaisuutta korostamalla voida pitéa
kuluttgjienkaan intressin mukaisena. Toisaalta erittdin tunnetun ja
vahvan tavaramerkin oikeudenhaltijan aseman vahvistaminen on
omiaan myos lisédmaan taloudellisen vallan keskittymista

Koska tavaramerkkioikeus sddtelee sdllittua ja  ei-sdlittuja

kilpallukeinoja, tavaramerkkioikeuden voidaan my0s olettaa
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palvelevan samoja  pddméaria,  joita  yleensa  asetetaan
kilpailulainsaadannolle™.  Voidaankin  kysya miten vallitsevat
ratkaisusddnnoét ja  periaattest  edistdvat edella  nimettyja
kilpailuoikeudellisia tavoitteita: taloudellisen vallan hajauttamista,
mar kkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaamista ja
toisaalta kuluttajien hyvinvoinnin edistamista?*® Edella esitetyn
perusteella voidaan todeta, ettd tavaramerkin suoja-alan lagjentaminen
ta ratkaisujen ennustettavuuden vahentdminen - korostamalla aina
tapauskohtaista  arviota ja  vdttamala  yksinkertaistettuja
ratkaisuséant6ja - el nayta riidattomasti edistévan mitéén kilpailun
sadtelylle astetuista tavoitteista olipa kilpailukeinojen sdételyn
paamaarana sitten taloudellisen vallan hajauttaminen,
markkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaaminen tai
kuluttajien hyvinvoinnin edistaminen tehottomuutta poistamalla.

Palmin  kehotus normin  toimintaympériston  maksimaaliseen
huomioimiseen on gankohtainen kehotus tilanteessa, jossa
tavaramerkkioikeudellisten normien  toimintaymparistd  muuttuu
nopeasti.’>  Tulee  kuitenkin  huomioida,  ettd ratkaisun
tapauskohtaisuuden korostamisella on vaistamétta myos ratkaisun
ennustettavuutta vaikeuttava vaikutus. Ennustettavuuden

vahentymiseen liittyvé ongelmat on syyta ottaa vakavasti huomioon ja

kil pailurajoituksia koskevien séaddsten suhteesta, s. 172-.
136 ki pailulainsdadannon tavoitteet ja niiden painotus vaihtelevat eri maissa ja nékemyksia tavoitteista
on useita. Timonen on Jacquemin mukaan jakanut ne seuraaviin kolmeen ryhmaan:

1) taloudellisen vallan hajauttaminen sekd siihen liittyva yksilénvapauden suocjaaminen, jonka
kannalta monopoalit ja muu taloudellisen vallan keskittyminen ovat keskeinen ongelma;

2)  markkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaaminen, jossa osapuolten suojaaminen
on etusjala itse kilpailluprosessin ndhden. Lé&htokohtana on haitallisten jéarjestelyjen
kidtédminen, mutta tuloksena oleva sddntely on varsin samankatainen kuin painotettaessa
Kilpailuprosessia;

3) kuluttagjien hyvinvoinnin edistdminen painottamalla allokatiivista ja dynaamista tehokkuutta, jolloin
keske send tavoitteena on tehottomuuden poistaminen ja keske send kriteerind ylisuurten voittojen
syntyminen. Timonen on kéyttanyt téta jaottelua Jacqueminia (1990) mukaellen, ks. Timonen (1997), s.
219.
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pyrkia tasapainoon toisaalta tilannekohtaisen arvion mahdollistamisen
jatoisaalta ratkaisujen ennakoitavuuden valill&

157 T 4sté aiemmin Pakarinen, (2002) Tavaramerkkioikeus ja normien toi mintaympéristossi tapahtuneet
muutokset. Esimerkkind ~ muutoksista: Internetin myotd  muodostunut  sahkdinen
liiketoimintaympériston ja sen aiheuttamat haasteet tavaramerkkioikeudellisille normeille.
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7. Tavaramerkkioikeudellinen vaatimus UDRP —menettelyssa

Kun tavaramerkin oikeudenhaltija katsoo, etta jonkin verkkotunnuksen
rekiserdinti loukkaa tadméan yksinoikeutta tavaramerkkiin, voi
tavaramerkin oikeudenhaltija vaatia verkkotunnuksen rekisterdinnin
peruuttamista tai verkkotunnuksen siirtamista itselleen. Jos kyseisen
verkkotunnuksen rekisterdija on verkkotunnuksen rekistertidessian
stoutunut osallistumaan Unified Dispute Resolution Policy -
riitojenratkaisumenettelyyn (UDRP), voidaan vaatimus esittéd ns.
UDRP —kanteella ja asia ratkaista UDRP —s88nndston perusteella.
Seuraavassa esitellédn  UDRP  —atkaisumenettelyn tausta ja
perusperiaattest.

7.1 Mika on verkkotunnus?

Internetin - muodostamassa  maailmanlagjuisessa  tietoverkossa,
jokaisella verkkoon liittyvalla tulee olla oma internetosoite. Internetin
osoitteena toimii numeerinen koodi, jonka muistamista helpottaa sita
vastaava tekstimuotoinen verkkotunnus. Verkkotunnukseen sisaltyy
aina ensimmadisen asteen verkkotunnus, joka on rekisterinpitg&én
viittaava maa tal organisaatiotunnus ja myods toisen asteen
verkkotunnus, joka on verkkotunnuksen varsinainen yksil6iva osa. Téta
verkkotunnuksen osaa (toisen asteen verkkotunnusta) voidaan siksi

kutsua my6s verkkotunnuksen tunnusmerkkiosaksi.

Vaikka verkkotunnus on ensisijaisesti internetosoite, ollaan nykyisin
kuitenkin jo yksimielisia siit, etté verkkotunnus on myos paljon muuta
eikéa verkkotunnuksen kaupallisesta arvosta ja merkityksesta el ole enda
epaselvyytta.  Osoiteominaisuuden liséksi  verkkotunnuksella on
samankaltainen  markkinointiominaisuus ~ kuin  tavaramerkill&a
Verkkotunnusta voidaan siis kayttéa siihen liittyvan liikearvon vuoksi
ja myOs kertomaan Internetissi tarjottavan tuotteen alkuperésta seka

erottamaan tietyn Internetissa palvelujaan tarjoavan
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elinkeinonharjoittgjan tuotteet muiden samaa tuotetta markkinoivien
elinkeinonharjoittgjien palveluista. Verkkotunnuksella on siten myos
tavaramerkille tunnusmerkillinen funktio. Verkkotunnus on kuitenkin
ennen kaikkea haltijansa internetosoite. Osoite on vastaanottgjan
konkreettinen  yksilointivaline eikd osoitteeseen ana liity
rinnakkaismerkityksia. Se voi olla myds pelkkd koodi, jonka avulla
vastaanottagja 10ytyy.

Osoitekaan ei kuitenkaan vélttamétta ole yhdentekeva ja taysin vailla
sekundaérimerkityksia MyoOs perinteisessa liiketoimintaympéristossa
liiketila, joka sijaitsee “hyvéassa osoitteessa’ on yleensa aina halutumpi
ja siten myds arvokkaampi. Osoitteeseen voi liittyd assosiaatioita ja
mielikuvia, jotka edesauttavat markkinointia eli osoitteelle voi kertya
samalla tavoin goodwill-arvoa kuin tavaramerkille. Samat osoitteen
ominaisuudet koskevat myds internetosoitetta. Hyvaa helposti
muistettavaa internetosoitetta (verkkotunnusta) onkin useasti verrattu

liiketilaan hyvallaliikepaikalla, hyvéssa osoitteessa.

Kéytannossd verkkotunnuksessa yhdistyvdt siten mm. nimen,
toiminimen, tavaramerkin, otsikon ja osoitteen ominaisuudet. Vaikka
verkkotunnus on osoitekoodi silla on myods selked kaupallisen
tunnusmerkin tehtéva ja siksi sen kayttd voi loukata yksinoikeutta
tavaramerkkiin.

7.2 Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy -jérjestelma

Unified Domain Names Dispute Resolution Policy —jarjestelma sai
alkunsa Yhdysvalloissa, jossa Internetin merkitys liiketoiminnan
valineend kasvoi hyvin nopeasti merkittavaks. Kun samalla
Y hdysvaltojen kansalliset tavaramerkkioikeudelliset sé&nnokset
edellyttivéat tavaramerkin oikeudenloukkaukselta aina merkin kayttoa,
verkkotunnuksiin  liittyvia véérinkaytoksia oli  vaikea ratkaista
kansallisin sdannoksin. Nain syntyi tarve kehittaa

rildanratkaisumenettelysédnnostd,  jonka  avulla  tavaramerkin
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oikeudenhaltijat  voisivat estdd yksinoikeuksiaan loukkaavien
verkkotunnusten kayton. Tarkoitus  oli, ettd talaista
rildanratkaisumenettelya koskeva ehto voitaisiin sisallyttéd osaksi

verkkotunnuksen rekisterdijan kanssa tehtavad sopimusta.

Verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisua varten valmisteltiin
ICANNiIn (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
piirissariitojen ratkaisumenettelya koskeva sédnnosté Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy, joka implementoitin  WIPO'n
myotavaikutuksella 1 joulukuuta 1999™8. Sen tarkoituksena on luoda
edellytykset nopealle ja edulliselle riitojenratkaisumenettelylle, jolla
voidaan ratkaista nimenomaisesti verkkotunnuspiratismiin
(cybersguatting) liittyvia riitoja. Verkkotunnuspiratismilla
jarjestelméssa tarkoitetaan sitd, ettd joku muu kuin tavaramerkin
oikeudenhaltija rekisteroi vilpillisessa mielessd toiselle kuuluvan
tavaramerkin sisdltdvan verkkotunnuksen, yleensa tarkoituksessa
myyda se korkeammasta hinnasta edelleen kyseisen tavaramerkin
oikeudenhaltijalle.

Kéytannossa jérjestelmd toimii niin, ettd riidanratkaisumenettelya
koskeva saannosto on sisdllytetty osaks verkkotunnusten rekisterdintia
hoitavien rekisterinpitgjien asiakassopimuksia. Verkkotunnuksen
rekisterdinti e sis ole mahdollista ilman  sitoutumista
rildanratkaisumenettelyd koskevaan sopimusehtoon. Téla hetkella
kaikki ns. geneerisia verkkotunnuksia (mm. .com, .org, .net, .biz, jne.)
rekisterdivét tahot ovat siséllyttaneet sopimuksiinsa UDRP —menettelya
koskevan ehdon. Sittemmin on kehitetty myds muita vastaavia
arbitraatiosaannostoja™™®  erityisesti maakohtaisia  verkkotunnuksia

koskevien konfliktien ratkaisemiseksi sekda myos erityisa aloja

158 Ks. “The Final Report of First WIPO Internet Domain Name Process; April 30, 1999.

159 Esimerkiksi 1so-Britannian .uk maatunnuksia koskee ' DRP s&&nndstd’, jota voidaan pitdé
kehitettyna versiona UDRP —menettelysta, ks. www.nominet.org.uk/DisputeResol ution. JPNIC (Japan
Network Information Center) on ottanut kéyttoon Japanin maatunnuksia koskevan JP Domain Name
Dispute Resolution Paolicy’ n. Uusia geneerisid tunnuksia varten on myds kehitetty omia sddnnostoja
kuten RDRP Redtriction Dispute resolution Policy .biz —+ekigterdintga varten.
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koskevien verkkotunnusrekisterdinteja varten (esim. .aeroERP
Eligibility Reconsideration Policy). UDRP —menettely on kuitenkin
edelleen merkittdvimmassa roolissa ja siind annettuja ratkaisuja on
mééréllisesti eniten.'®

7.3 UDRP -s88nnostdn soveltamisala

Saannoston perusteella kuka tahansa tavaramerkin haltija voi esittéa
vaatimuksen yksinoikeuttaan loukkaavan verkkotunnuksen
rekisterbinnin peruuttamisesta tai girrosta, jos verkkotunnuksen
rekisterbija on rekisterdintia koskevassa sopimuksessa sitoutunut
UDRP -menettelyyn. UDRP —kanne saadaan vireille toimittamalla
verkkotunnuksen rekisterdinnin peruuttamista tai siirtémista koskeva
vaatimus UDRP —palveluntarjogjalle kuten esimerkikss WIPO’s
Arbitration and Mediation Center’ille. %!

Tavaramerkin ja verkkotunnuksen identtisyys tai samankaltaisuus on
enssimmainen edellytys kantgjan vaatimuksen hyvéksymiselle. Lisdksi
edellytetddn, ettei vastagalla ole hyvéksyttédvaa oikeusperustetta
tunnuksen kéayttoon ja etta vastaaja on seka rekisterdinyt/hankkinut etta
kayttanyt verkkotunnusta vilpillisessd mielessa. Kantgan parempi
oilkeus tulee perustua rekisterbityyn tai  vakiintuneeseen
tavaramerkkiin.  UDRP —s88nnostossa on alun perin ja myos
séannoston nykyisenkin sanamuodon mukaan edellytetty, etté kyseessé
on tavaramerkki'®?. Ratkaisukaytanndssi on kuitenkin annettu suojaa
myos toiminimille ja henkilonimille.®® Néissa tapauksissa ratkaisun
tehnyt panelisti/paneli on usein perustellut kanteen menestymista silla,

160 \/uoden 2003 loppuun mennessi pelkéstéan WIPO'n UDRP —riitoja ratkaiseva Arbitration and
Mediation Center on ratkaissut noin 6.000 verkkotunnuksiin liittyvaé riita-asiaa.

161 www.wipo.int, muita UDRP -riitojenratkaisumenettelyn palveluntarjogjia ovat télla hetkella mm.
National Arbitration Forum (www.arb-forum.com) ja

162 «“The Final Report of First WIPO Internet Domain Name Process; April 30, 1999.

163 Kur toteaa raportissaan, etté vaikka vain vdhemmistd (15 %) tutkituista UDRP kanteista koski
muuta aikai sempaa oikeutta kuin rekisterditya tavaramerkkid, méadra oli kuitenkin kokonai suudessaan
merkittava, ks. Kur (2002), 21. Ks. liséks esim. tapaukset AF-0096 (tourplan.com), D2000-0847
(madonna.com) ja FA 93633 (BuyPC.com). Vastakkaiseen lopputulokseen on kuitenkin paédytty
ratkai sussa D2000-0596 (sting.com).
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ettd kantgalle on syntynyt ko. tunnusmerkkiin vakiintuneeseen
tavaramerkkiin rinnastettava oikeus (engl. common law right).

UDRP —atkaisuista e ole valitusoikeutta Mikadi UDRP —kanne
menestyy ja ratkaisussa  verkkotunnusrekisterdinti  madratdan
peruutettavaks tai dirrettavaks kantgjalla, verkkotunnusrekisterin
pitdjan tulee odottaa kymmenen arkipédivéd, jonka jalkeen ratkaisun
lopputuloksen edellyttdma peruuttaminery/siirtdminen tulee suorittaa,
gitd, ettd on saattanut vireille UDRP —paétoksen riitauttamista
koskevan kanteen kantajan ilmoittamassa tuomioistuimessa*®.

7.4 Verkkotunnuksen menettamisen merkityksesta

Tutkimuksen kohteena olevan ratkaisutoiminnan oikean arvioinnin
kannalta on térke&a olla selvilla myos siitd, mika on annettujen UDRP -
ratkaisujen kaytannon merkitys. Mit& vastagjan kannata merkitsee se,
ettd verkkotunnuksen rekisterdinti mahdollisesti peruutetaan tai
siirretéan kantajalle?

UDRP —kanteen menestymisen seurauksena on vastagjan kannalta aina
verkkotunnuksen menettdminen eli  sen dirto  kantgalle tai
rekisterdinnin  peruuttaminen. Verkkotunnuksen menettdminen on
oikeusvaikutuksiltaan hyvin pitkélle verrattavissa tavaramerkin tai
toiminimen kayttda koskevaan kieltoon. Télaisen toimenpiteen
tosasiallinen merkitys on aina taysin riippuvainen siitd, mika on
kyseisen tunnusmerkin tai verkkotunnuksen rooli ja merkitys

osapuolen litke- tai muussa toiminnassa.

Jos kyseessa on keinottelutarkoituksessa rekisteroity verkkotunnus,

jolla el harjoiteta liiketoimintaa tai muuta toimintaa, verkkotunnuksen

164 UDRP —s#énnosto, kohta 3(b)(xiii)).
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vain keinottelulla tavoitellun mahdollisen hyddyn saamatta jgaminen.

Verkkotunnuksen merkitys UDRP —kanteen vastagalle saattaa
kuitenkin olla myds erittdin merkittava. Verkkotunnuksen rooli ja
merkitys liiketoiminnan vélineena vaihtelee hyvinkin pajon sen
mukaan millaisesta liiketoiminnasta on kysymys. Myds se, millainen
rooli kyseisella verkkotunnuksella sijaitsevalla I nternetsivustolla on sen
haltijan  liiketoiminnassa, valkuttaa tietysti  verkkotunnuksen
menettamisen merkitykseen.

Jos on kyse liiketoiminnasta, jota harjoitetaan ainoastaan tal
padasiallisesti Internetissa’®, on verkkotunnuksen kaytt6oikeuden
jatkuminen usein edellytys koko liiketoiminnan jatkumiselle.
Liiketoiminnan jatkuminen on kaytédnnossd usein  edellytys
verkkotunnuksen  markkinointiin - tehtyjen  investointien  eli
verkkobrandin rakentamiseen tehtyjen investointien

hyddyntamiselle'®®.

Harjoitetun liiketoiminnan siirtdminen toiselle
verkkotunnukselle voi olla hyvinkin kallista ja jopa mahdotonta ilman

huomattavia kontaktimenetyksia.

Jos taas yrityksen varsinainen liiketoiminta tapahtuu perinteisilla
liiketoimintapaikoilla, on verkkotunnuksella usein vahaisempi rooli
liikketoiminnan  vélineena  Talloinkin  esimerkiksi  yrityksen
oheistuotteiden jakelu voi tapahtua kokonaan tai odttain Internetissa
ta Internet on yks térked markkinoinnin véaline. Tunnukselle

165 Esimerkiksi sahkdinen julkai sutoiminta, mobiiliportaalin yll&pito tai vaikkapa casino tai

treffipal velun tarjoaminen.

166 verkkobrandilla tarkoitetaan esimerkiksi Taloustutkimuksen mukaan “Internetissi toimivia
palveluja, joita ovat sekd yritysten www —palvelut ettd “perinteisten” yritysten internetia varten
suunnitellut ja internetissd toimivat pavelut. Verkkobréndi rakentuu tyypillisesti jonkin www —
palvelun nimen, www —osoitteen tai tuotemerkin ymparille. Yritysten kotisivut eivét ole tyypillisesti
verkkobréndgd, mutta kotisvut voivat sisiltaa réétdl dityja internetpalveluja tai tuotteita, joilla on oma
nimi tai tuotemerkki ja jotka néin muodostuvat itsessdan verkkobrandeiksi tal rakentavat tai tukevat
koko yrityksen verkkobrandia’. www.marmai.fi /Nettibrandien 100 arvostetuinta; Taloustutkimus
Oy:n ja Markkinointi ja Mainonta —lehden yhteinen “Verkkobréndien arvostus’ —tutkimus;
Taloustutkimus 2001
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rakennettavan  brandin®®’

kokonaisvaltainen hyodyntaminen el
valttdmattd onnistu, ellel tunnusta voida kayttéad myos tuotteen
markkinoinnin  kannalta keskeisissd Internetin  osoitekoodeissa
Kéytannossa  yritykset pyrkivétkin usein rekister6imaan
tavaramerkkinsd myos verkkotunnuksiaan ja pdinvastoin. Taloin
immateriaalioikeudellinen yksinoikeus verkkotunnuksen
tunnusmerkkiosaan on helpommin osoitettavissa eika tarvita nayttoa
mahdollisesta  vakiintumisesta ja sen kautta  syntyneesta

tavaramerkkioikeudesta.

Joillekin yrityksille Internet on siis ainoastaan markkinointiviestinnan
vadline ja varsinainen liiketoiminta (esim. ostotapahtuma) tapahtuu
perinteisessa  liiketoimintaympéaristossa ja perinteisin  valinein.
Tallaisella markkinointiviestinndllisella kaytolla voi kuitenkin olla
yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevakin merkitys. Nain erityisesti
silloin, kun Internet on keskeisin ja luontevin tapa kommunikoida
kohderyhm& kanssa. Monien huolellisa harkintaa edeltdvien
hankintojen osalta Internetin merkitys sekad kuluttgjan tiedonhankinta
ettd yrityksen markkinointi valineena korostuu. Esimerkiks auto- ja
venekaupassa on omilla verkkosivuilla tapahtuvalla markkinoinnilla
omien Internetsivujen kauttaon nykyisin keskeinen merkitys.*®

Internetin tarjoama uusi liiketoimintaympéristé mahdollistaa paljon
myos sellaisia liiketoimintakonsepteja ja palveluja, jotka evét
aikaisemmin ole olleet mahdollisia. Néitéa ovat esimerkiksi monenlaiset
keskustelu- ja hakupalvelut sekd esimerkiksi kartta- ja
matkapuhelimien avulla kytettavét paikannuspalvelut.

Verkkotunnuksen rekisterdinnin  peruuttamisen ta sen hallinnan
girtdmisen merkitys on ana suhteessa siihen, mika on

verkkotunnuksella harjoitettavan toiminnan merkitys suhteessa koko

167 Brandin —kasitteesté ks. edd 14 kohta 4.1. My6s Melin (1999), s 15; Pakarinen (2002), s. 20;, Kivi-
Kaoskinen (2003), s. 105.
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haltijan liiketoimintaan tai muuhun toimintaan. Verkkotunnuksen
taloudellinen merkitys on ehka suurin silloin, kun silla harjoitetaan
séhkoista litketoimintaa. Verkkotunnuksella harjoitettavaan
liiketoiminnan aloittamiseen liittyy usein jo toiminnan alkuvaiheessa
merkittavia markkinointi-investointeja. Verkkotunnus on
markkinoinnillisena tunnusmerkking, verkko-osoitteena saatettava
yleison tietoisuuteen eli verkkotunnuksesta markkinointitoimenpiteilla

yritetéan rakentaa ns. nettibrandi.

Verkkotunnuksen  rekisterdinnin  peruuttaminen on  sdhkdista
liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kannalta toimenpide, joka voi
estdd yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudessaan. Verkkotunnuksen
peruuttaminen on dSiten verrattavissa siihen, etta vahittéiskauppaa
harjoittavan yrityksen myymal6iden ovet suljettaisin ja lisdksi
peitettéisiin myymaldiden ulkopuolella nékyvét kyltit, jotka osoittavat
myymalan sijainnin sekd myos ndyteikkunat. Sdhkoista litketoimintaa

harjoittavan yrityksen kannalta toimenpide on siten aina &rimmainen.

Liiketoiminnan lisdksi verkkotunnuksia kéytetddn paljon myo6s
yksityishenkiloiden ja ei-kaupallisten jérjestOjen internetosoitteena eli
osoitekoodina vailla suoranaista tal ainakaan selkedd kaupallista
merkitysta. Verkkotunnuksen merkitys informaation vélittdana voi olla
taloinkin  erittdin - merkittdva, Silla Internetissd  tavoitellun
kohderyhmén  tavoittaminen  ilman  helposti  tunnistettavaa
verkkotunnusta voi olla valkeaa tai jopa |dhes mahdotonta
Yksityishenkiloilla tai kansalaigérjestoilla el ole useinkaan ole
taloudellisia resursseja tavoittaa perinteisen tiedottamisen tal
mainonnan keinoin suuria massoja tai edes pienta valikoituakaan
kohdeyleisbd. Verkkotunnuksen roolia informaation vadlittgana
voidaankin pitda yhteiskunnallisesti erittéin merkittavang, silla I nternet
on antanut niukin taloudellisin resurssein toimiville kansalaigjérjestoille

uuden merkittavan tiedonvalityskanavan. Internetin tietotulvassa tieto

168 yritysten kotisivujen kaytosta liiketoiminnan valineendks. esim. Amstrong, Steven, (2001)
Advertising on the Internet, s. 86.
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kuitenkin helposti hukkuu massaan elka lainkaan tavoita sille haettua
kohdeyleistd. Kohdeyleison helposti tunnistama verkkotunnus ja sen
kayton jatkuvuus on siten usein perusedellytys myos téllaisen ei-

kaupallisen tiedottamisen toimivuudelle.
7.5 Aikaisempi UDRP- jérjestelm&an kohdistunut tutkimus

UDRP jérjestelmd on vield melko uusi, mutta jérjestelma ja siina
annetut ratkaisut ovat jo nostattaneet myos jonkin verran Kritiikkia.
UDRP —jéarjestelméa koskevia artikkeleita on julkaistu jo useita. Suuri
osa jarjestelmédi koskevista artikkeleista on kuitenkin sellaisia, jossa
ainoastaan lyhyesti esitell&dn UDRP —menettelya ja sen toimintaa eika
niissd juurikaan oikeudellisesti arvioida jarjestelméssd annettujen

ratkaisujen sisaltoa.

Max Plack Instituutti on The Domain Name Supporting Organizationin
(DSNO) toimeksiannosta tehnyt lagjan selvityksen UDRP
menettelystd  Tutkimuksesta on julkaistu Anette Kurin raportti*®.
Samaan tutkimukseen perustuu myos suomalaisen Petra Sund-
Norrgérdin lisensiaatintyd Domannamnstvister och ond tro*™, jossa
késitelldan erityisesti vilpillisen mielen roolia UDRP menettelyssa ja
siithen liittyvéa ratkaisutoimintaa. UDRP —jarjestelman
ratkaisukéytannon ja kanteen menestymisen edellytysten osalta seka
Sund-Norrgardin lisensiaatintyo etta erityisesti Kurin raportti ovat
olleet taman tutkimuksen térkedna |ahdeaineistona

Syracusen yliopistossa (Syracuse University School of Information
Studies’ Convergence Center) tehty UDRP menettelya koskevan tiedon

169 UDRP A Sudy by the Max-Plack-Institute for foreign and International Patent, Copyright and
Competition Law, Munich in Cooperation with Institute for Intellectua Property Law and Market Law,
University of Stockholm, Ingtitute for Information Law, Technical University of Karlsruhe. Kur,
(2002).

70 Domannamntvister och ond tro. En réttdig analys av UDRP, sérskilt med tanke pd begreppet ond tro
i artikel 4.a.iii. Yliopistopaino, Helsinki 2002.
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kokoamisprojekti, josta on julkaistu raportti nimikkeella ”Rough
Justice”. Milton Muellerin johtamaa tutkimusta koskeva yhteenveto on
julkaistu Internetissa. Tutkimusraportti on hyvin kriittinen ja siind
UDRP —jérjestelméssa ndhdaén paljon riskejd Mueller myds ndkee
UDRP ratkasuilla lagjempaakin  merkitysta tavaramerkkien
oikeudellisen suoja-alan méérittdand. Raportissa mm. todetaan UDRP
—menettelylla olevan térked rooli osana lagjempaa sosiaalista sopimusta
gitd, kuka oikeastaan kontrolloi sanoja tunnusmerkkeind ja

identifioinnin valineina. 1"t

Ottawan vyliopistossa on tehty toinen amerikkalainen UDRP
jarjestelméan toimintaa analysoiva, empiirisiin havaintoihin  ja
tiedonkokoamiseen perustuva tutkimus, jonka pohjalta on julkaistu
Michael Geist’'in artikkeli ”"Fair.com?: An Examination of the
Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP”.
Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti esille tulleeseen epéilyyn siitg,
etta jarjestelmd mahdollisesti suosisi tavaramerkin oikeudenhaltijoita.
Geist toteaa kirjoituksessaan, etta tutkimuksen havaintojen perusteella
jarjestelmé nayttéa suosivan oikeudenhaltijoita. Lisaksi Geistin mukaan
tehty tutkimus osoittaa, ettd ns. forum shopping on muodostunut
olennaiseksi osaksi jérjestelmaa.

Gest vattaa tutkimuksessa koottujen tietojen osoittavan, etta
panelistien valinta ja ratkaisujen lopputulos korreloivat keskenaan:
tietyt panelistit hyvaksyvét prosentuaalisesti huomattavasti enemman
oikeudenhaltijoiden vaatimuksia ja toisaalta kolmen hengen paneelin
ratkaisuissa oikeudenhaltijoiden vaatimusten hyvaksymisprosentti
putoaa jopa 83 prosentista 60 prosenttiin.'”? Naiden ongelmien
valttdmiseksi Geist ehdottaakin jérjestelmén muuttamista siten, etta
kolmen hengen paneelista tulis paéséanto ja ehdottaa myds, etté niille

Y Muller, Milton, “A Rough Justice — An Analysis of ICANN'’s Uniform Dispute Resolution Policy”,
julkaistu internetosoitteessa http://www.acm.org/usacm/l G/roughjusti ce.pdf.

72 Geist, Michael " Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairnessin the
ICANN UDRP’, University of Ottawa, Faculty of Law, August 2001, s. 32
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tapauksille, joiden ratkaisussa yksi panelisti voi olla mukana,
asetettaisiin selked maksimimaara.

Kur taas on omassa tutkimusraportissaan padasiallisesti tyytyvainen
UDRP-jérjestelméan toimintaan elkd nde siina suuria puutteita. Joskin
my6s Kur korostaa, ettéd jérjestelméssi on tarvetta sen kehittamiseen.
Parannusta ja selkeytysta Kur toivoo erityisesti esimerkiksi merkkien
samanlaisuutta ja todistustaakkaa koskeviin saéantihin seka toisaalta
siihen, miten jarjestelmassad pystyttéisiin turvaamaan sanavapauden
asettamat vaatimukset.
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7.6 Kanteen menestymisen edellytykset UDRP —menettelyssa

UDRP menettelyssa tunnusmerkkien identtisyys tai samankaltaisuus ei
yksinddn ole riittdva peruste verkkotunnuksen rekisterdinnin
peruuttamiseen. Sekaannusvaaraa aiheuttavuuden samankaltaisuuden
lisdksi kantajan on osoitettava, etté verkkotunnus on hankittu ja sita on
kéaytetty vilpillisessa mielessd ja ettei vastagjalla ole oikeutettua
perustetta (legitimate interest) verkkotunnuksen kayttoon.

Verrattaessa naita edellytyksia siihen, miten tavaramerkkien
keskindisid oikeudenloukkaustilanteita sdddelldan, voidaan havaita,
ettel tavaramerkkeja koskevissa séadoksissd sekaannusvaaran lisaksi
edellyteta vilpillistd mielta tai edes tietoisuutta aiemmasta merkista
Sananmukaisesti tulkittuna UDRP —s88nn0ston sanamuoto vaikuttaa
siten antavan tavaramerkin merkinhaltijoille suojaa tiukemmin
edellytyksin kuin tavaramerkkien keskinaisia kollisiotilanteita koskevat
sdadokset. Se, miten séantda on tulkittu ndyttda kuitenkin kdytanndssa
lagjentaneen sd8nnon soveltamisalaa ja sitd kautta myos annettavaa

suojaa.

UDRP menettelyssd e edellytetéd lainkaan kilpailurelaatiota
(markkinoitavien tavaroiden/palvelujen samankaltaisuutta), joten
rekiserdinnin peruuttaminen tai sen siirtdminen kantajalle on
mahdollista sellaisissakin tilanteissa, joissa tuomioistuimella ei olisi
mahdollisuutta tavaramerkkid koskevien saéanndsten perusteella kieltéa
sekoitettavissa olevan tunnusmerkin kayttéa verkkotunnuksena, sen
vuoks etta verkkotunnuksen kaytto tapahtuu eri toimialalla tai eri
tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa.
Tavaramerkkijarjestelméssahan kilpailurelaation ylittava suoja on aina
poikkeuksellista ja voi koskea vain tavaranmerkkejg, joilla on erityisen
lagja tunnettuisuus. Esimerkiksi Euroopan yhteison
tavaramerkkidirektiivin - mukaisessa jarjestelmassa kilpailurelaation

ulkopuolella suojaa annetaan vain lagjalti tunnetuille merkeille, jos
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niiden kanssa samankaltaisen merkin kaytto ilman hyvaksyttavaa syyta
merkitsisi merkin erottamiskyvyn ja maineen epaoikeudenmukaista
hyvéksikayttod taikka olisi haitaksi alkaisemman  merkin

erottamiskyvylle tai maineelle.*’

Jotta UDRP —menettelyssa tehty kanne, joka koskee verkkotunnuksen
rekiserdinnin  peruuttamisesta tai  siirtamisestd kantajalle, voisi
menestyd, on kaikkien UDRP —saannoston 4(a) kohdassa mainittujen
edellytysten taytyttéva. Edellytykset ovat kumulatiivisia ja ne on
listattu s&anndstOssi seuraavasti:

"a) Applicable Disputes. You are required to submit to a
mandatory administrative proceeding in the event that a third
party (a ”complainant”) asserts to the applicable Provider, in
compliance with the Rules of procedure, that

() your domain name is identical or confusingly similar to
a trade mark or service mark in which the complainant
hasrights;

(i) you have no rights or legitimate interest in respect of the
domain name; and

(iif)  your domain name has been registered and is being used
in bad faith.

In the adminigtrative proceeding, the complainant must prove
that each of these three elements are present.”

Né&ita edellytyksia kéasitel|aén tarkemmin seuraavissa luvuissa.

113 K s, edella kohta 5.3.6.
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7.6.1 Aikaisempi oikeus

UDRP —kanne edellyttdd kantgjalta akaisempaa oikeutta
tavaramerkkiin (right to a trade mark or a service mark). UDRP -
s8annGston valmistelun aikana sen soveltamisala rajattiin koskemaan
ainoastaan rekisteroityja tavaramerkkeja. Talla haluttiin yksinkertaistaa
jarjestelméda ja kohdistaa se selkeésti varsinaiseen
verkkotunnuspiratismiin'’®, S&anndstdn sanamuoto & kuitenkaan
suoraan poissulje sitg, etta myds muu kuin rekisterdity tavaramerkki
voisi olla kanteen perusteena ja ratkaisukaytannosta 10ytyykin lukuisia
tapauksia, joissa akaisempaa oikeutta e ole rekisterdity
tavaramerkkind.  Kurin tutkimusraportin - mukaan noin 15:sta
prosentissa tapauksista kanne perustuukin muuhun kuin rekisteroityyn

tavaramerkkiin.t™

Rekisterdimattomét oikeudet on hyvaksytty kanteen perusteeksi eika
niiden soveltuvuutta UDRP-kanteen perusteeksi ole kyseenalaistettu.* "
Myo6skaan atkaisemman oikeuden olemassaololle el ole aina asetettu
kovinkaan korkeaa nayttokynnystd. Téasta kuitenkin 10ytyy joitakin
poikkeuksia'”’" Esimerkiksi ratkaisussa (D2000-0193) 'f1.com’ kanne
hyl&ttiin, koska kantaja e kyennyt nayttdmaan toteen yksinoikeuttaan
rildanalaiseen tunnukseen 'f1’. Panelistin mukaan kyseinen tunnus
saattoi  olla my6s yleiskielinen nimitys tietylle urheilulgille.
Verkkotunnuksen  yleissanaluonne ja kuvailevuus nayttavatkin

nostavan nayttokynnysta vakiintuneen oikeuden olemassaolosta. '

% The Fina Report of First WIPO Internet Domain Name Process; April 30, 1999.

75 Kur (2002), s. 21.

176 Esmerkiksi tapaukset ‘foift.com’ Freedom of Information Foundation of texas v. Steve Lisson
(WIPO D2001-0256)," tourplan.com’ (AF-0096), ‘BuyPC.com’ (FA93633), ‘jobpostings.com’ (AF-
0240).

Y7 Kur mainitsee esimerkkeina WIPO tapaukset D2000-0261' frankwarnerandson.com’, D2000-1205
‘usaodaysports.com’ seka mm. tapaukset AF-0190 ‘ oscarnet.com, FA 961271 ‘ supportsock.com’.

178 Esmerkiksi tapaukset ‘legeforeningen.com’ (D2000-1267 Norske Laegeforeningen v. Eivind Nag)
ja ‘shopping.com’ D2000-0439 Shopping.com v. Internet Action Consulting). Verkkotunnuksen
kuvailevuus ja yle ssanal uonne on joissakin tapauksi ssa vaikuttanut myés siihen, etta vastagjalla on
katsottu olleen oikeutettu peruste verkkotunnuksen rekisterdintiin jopa myyntitarkoituksessa. Néin
esimerkiksi tapauksessa “wrinklecure.com” (FA 95104 Nicholas V. Perricone v. Martin Hirst).
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Verkkotunnuksen rekisterdinnin peruuttamista on UDRP —kanteella
menestyksellisesti haettu myos sellaissen maantieteellisen nimien

perusteella, joita e ole rekisterdity tavaramerkkeina ™

Aina téllaisia
tunnuksia ei kuitenkaan ole hyvaksytty kanteen perustaksi. Esimerkiksi
tapauksessa (D2001-0002) ’ portofhelsinki.com’ paneeli e hyvaksynyt
kantgjan vattamaa yksinoikeutta rekister6iméattomadn tunnukseen
"PORT OF HELSINKI’ kanteen UDRP —sd8nnosttssa tarkoitetuksi
tavaramerkkioikeudeksi. N&in sitd huolimatta, ettd Suomen lain
perusteella oikeus tavaramerkkiin voi syntya myds ilman rekisterdintia
Paneelin ndkemyksen mukaan kyseessa oli maantieteellinen nimitys,
eikd UDRP —menettelya oltu tarkoitettu tallaisten maantieteellisten

paikannimien suojaksi.*®

Myos henkilonnimet on hyvaksytty kanteen perusteena, vaikka niita ei
olisi rekistergity tavaramerkkeind Ensimmaisia tadman kaltaisia
tapauksia ovat WIPOn panelistien ratkaisema
'jeannettewinterson.com’ (D2000-0235) ja 'juliaroberts.com’ (D2000-
0210), joissa molemmissa henkilonimi  hyvaksyttiin  kanteen
perusteeksi ja kanne myds sittemmin hyvaksyttiin®®. Myés paljon
julkisuutta saaneessa tapauksessa 'madonna.com’ (WIPO D2000-
0847) rekisteroiméton taiteilijanimi  hyvaksyttiin - aikaisemmaksi
oikeudeksi, vaikka kyseinen taiteilijanimi muodostui yleissanasta.

UDRP —menettelyn soveltamisalan ragjoittaminen rekisterdityihin
tunnusmerkkeihin olisi perusteltua sikali, etta jarjestelméssa on kyse
nopeasta ja melko summaarisesta prosessista, jossa mahdollisuudet
ndytbn vastaanottamiseen ja arviointiin ovat melko rajalliset.
Jarjestelm&i ei myoskdan ole tarkoitettu ratkaisemaan kysymyksig,
joissa on kyse jonkin tunnuksen erottamiskyvysta tai kyvysta yleensa
toimiatavaramerkkinatai suojattuna tunnuksena. Rekisterdidyn merkin

17 Ojkeus maantietedl liseen nimeen kanteen perustana on hyvaksytty mm. tapauksessa D2000-1435

(' capeharbour.com’).

180 Muita tapauksia, joissa on katsottu, ettei maanteiteellista nimeé ei ol e hyvaksytty kanteen perustaks
ovat mm. AF 0267, ajab (' bamberg.com’ ja'bamberg.net’) ja FA 96347 (' berkeleysprings.net’).
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osdlta on sen sgjaan ainakin jonkinlainen arvio tunnuksen
erottamiskyvysta ja kyvysta toimia tunnuksena, johon ylipddtdan on
perusteltua myontda yksinoikeus, on yleensa tapahtunut jo
rekisterdintiviranomaisten toimesta.

7.6.2 ldenttisyys tai samankaltaisuus

UDRP —s88nnGstbn soveltaminen edellyttdd tavaramerkin ja
verkkotunnuksen samanlaisuutta tai samankaltaisuuttaa. UDRP —

s8annGston 4(a) kohdan sisdltdméa kasite "identical or confusingly

smilar"®®  on  sanamuodoltaan hyvin  samantapainen

tavaramerkkijérjestelman vastaavien tavaramerkkien samanlaisuutta ja

keskindista sekaannusvaaraa koskevien sisdosten kanssa 18

Tavaramerkkilainséadannon harmonisointia koskevan
tavaramerkkidirektiivin - englanninkielisen version vastaava kohta

kuuluu seuraavasti:

Trade Mark Directive Art. 5 ”..The proprietor shall be entitled to prevent all third

parties not having his consent from using in the course of trade:

a) any sign which isidentical with the trade mark in relation to goods or services
which areidentical with those of the trade mark registered

b) any sign where, because of its identity with or similarity to, the trade mark and
the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the
sign, there exist a likelihood of confusion on the public, which includes the likelihood
of association between thesign and the trade mark”.

(First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the
Member States relating to trade marks (89/104/EEC) Article 5)

UDRP -séannbstd ja direktiivi  kayttavdt siis samantapaisia
englanninkielisia kasitteita "confusingly similar’ ja ’likelihood of

181 Kur mainitsee myés vastaavan| aisen tapauksen D2000-0596 * sting.com’, jossa kantajan aikaisempaa
oikeutta tunnukseen ‘gting’ e hyvaksytty, koska kyseessé oli yleissana elké tunnusta oltu rekisterdity.
182 UDRP saannosto 4(a)(i) “your domain nameisidentica or confusingly similar to atrade mark or
service mark in which complainant hasrights; and...”.

183 \/rt. Suomen Tavaramerkkilaki 1, 4 ja 6 pykéalat; Tavaramerkkidirektiivi 4 ja5 artiklat ja yhteison
tavaramerkkid koskeva asetus.
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confusion’. Kasite 'likelihood of confusion’ sisdltyy myds yhteison
tavaramerkkia koskeviin saannoksiin. Suomen tavaramerkkilain 4 8:ssa
taas puhutaan merkkien valisestd sekoitettavuudesta; yksinoikeus tietyn
merkin kayttoon sisdltdan oikeuden kieltéé toista elinkeinonharjoittajaa
kayttamastd siihen sekoitettavissa olevaa merkkid samojen tai
samankaltaisten  tavaroiden markkinoinnissa.  Sill&  kuitenkin
kéytannossa tarkoitetaan samaa asiaa kuin kéasitteella likelihood of

confusion, joka suoraan suomennettuna on sekaannusvaara®®*,

Joissakin UDRP ratkaisuissa on nimenomaisesti todettu, ettel ratkaisun
kannalta ole merkitysta silld, onko verkkotunnuksen ja suojatun
tavaramerkin ~ vdilla tavaramerkkioikeudellinen  sekaannusvaara
(likelihood of confusion). UDRP —sd&nndston sanontaa ’confusingly
smilar’ e dis tdman ndkemyksen mukaan tulis tulkita
yhdenmukaisesti tavaramerkkioikeudellisen késitteen likelihood of
confusion kanssa'®® Koska UDRP -jarjestelméssd ei ole lainkaan
merkitysta tavaroiden/palveluiden samankaltaisuudella el taysin
yhdenmukainen tulkinta tavaramerkkisdadosten kanssa olisikaan
mahdollista. Tésté huolimatta, joissakin UDRP —ratkaisuissa on viitattu
sekaannusvaaran (likelihood of confusion) tavaramerkkioikeudelliseen

kasitteeseen aivan kuin UDRP —sasnnostd edellyttaisi sita™.

UDRP ratkaisuissa on kyse — samalla tavoin kuin tavaramerkkien

keskindistd sekoitettavuutta koskevissa ratkaisuissa — tavaramerkin

184 Tavaramerkkilakia e muutettu talta osin tavaramerkkidirektiivin implementoinnin yhteydessa,
koska merkkien sekoitettavuutta koskevan kohdan  katsottiin - olevan  yhdenmukainen
tavaramerkkidirektiivin sekaannusvaaraa koskevan sddnnon kanssa. Sekaannusvaarasta puhutaan
kuitenkin tavaramerkkilain 3 8&ssi, jossa todetaan, ettd jokaisdlla on oikeus kayttéa
elinkeinotoi minnassa sukunimedén, osoitettaan tai toiminimedn tavaroidensa tunnusmerkkind ellei sen
kaytt® ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suogjattuun tavaramerkkiin.

Myo6s korkeimman oikeuden ratkaisukdytdnnossé on todettu merkkien vélisdla sekoitettavuudella
tarkoitettavan kaupallista alkuperéd koskevaa sekoitettavuusvaaraa, ks. esim. KK01996:25 ja KKO
1987:11.

¥\ m. tapaukset Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (WIPO D2000-0079) jaLas Vegas Sands,
Inc. v. The Sands of the Caribbean (WIPO D2001-1157). Samalla tavoin katsoo myds Solomon
artikkelissaan “Two new Tools to Combat Cyberpiracy — A Comparison” Solomon, B. A. , The Trade
Mark Reporter 5/2000, s. 686. Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., WIPO D2000-0079.
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oikeudellisen suoja-alan médrittelystd suhteessa samanlaiseen tai
samankaltaiseen toiseen tunnukseen. Kur on todennut, etta
tavaramerkkien keskindisen sekaannusvaaran kaltaista tilannetta, jossa
ostga saaitaa tavaramerkkien samankaltaisuudesta johtuen ostaa
tuotteen A tuotteen B sijasta, e kuitenkaan samalla tavoin esiinny
verkkotunnusten kohdalla, koska verkkotunnusten kayttotapa on
erilainen kuin tavaramerkin. Vaarédle Internetsvulle joutuminen
huomataan yleensa vélittomasti, eikd konkreettista sekaannusvaara
téssa mielessd dsiten ole. Kur'in mukaan on kuitenkin lagjalti
hyvéksyttya katsoa verkkotunnus myos tavaramerkkioikeudellisesti
sekaannusvaaraa (likelihood of confusion) aiheuttavaks silloin, kun
identtinen tai samankaltainen verkkotunnus saattaa luoda mielikuvan
Sitd, ettd kyseinen Internetsivu on merkinhaltijan yllapitama vaikka
sen gSsdltd  poistaisikin tdmén  virheellisen  mielikuvan.  Tdall6in
sekaannus tapahtuisi jo ennen kuin ollaan selvilla sivun sisdllosta —
joka dttemmin  osoittaa, ettei  kyseessd ole  oletetun
elinkeinonharjoittgjan yll&pitama sivu. Tala argumentilla on myds
perusteltu sitd, ettei ns.  erottamidausuman eli  disclaimer’in
asentaminen sivulle muuttaisi  tilannetta sekaannusvaara -arvion
osalta'®’

Tama ndkemys, ettei erottamislausuman asettaminen Internetsivulle
mitenk&an muuttais tilannetta oikeudenloukkauksen suhteen, on syyta
kyseenalaistaa. Esimerkiksi  Bettinger ja Thum, esitellessdan
vaihtoehtoja Intrenetin myota lisantyvien tavaramerkkioikeudellisten
ongelmien  ratkaisemiseks, ovat  eSitténest, eta  juuri
erottamislausumille tulisi antaa erityistd merkitysta Heidan mukaansa
tavaramerkkioikeudellisten séaddsten rajoittamattomalla soveltamisella
my6s Internettiin liittyviin tavaramerkkioikeudellisiin konflikteihin ei
voida ratkaista tyydyttavalla tavalla uusia ongelmia. Bettinger ja Thum

ehdottavatkin de lege ferenda esimerkiks sinansid sekaannusvaaraa

186 N&in esmerkiksi ratkaisussa Las Vegas Sands, Inc. v. The Sands of the Caribbean (WIPO D2001-

1157).

187 Kur, (2002) ‘UDRP s. 23.
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aiheuttavien  tunnusmerkkien yhteiseloa juuri Internetsivuille
sijoitettavien disclaimer —tyyppisten lausumien avulla tarkoituksessa
estada tunnusmerkkien valinen sekaannus. Lisaksi kirjoittajat ehdottavat
mahdollisuutta  sekaannusvaaraa  aiheuttavien  tavaramerkkien
yhteiselon sallimiseen jo pelk&stéan silla edellytyksellg, ettei kyseessa
ole ns. unfair use, joka oikeudenloukkaukseen vetoavan tahon tulisi
néytt&a toteen,'®®

UDRP-s88nn0std el anna tarkempia ohjeita siitd, miten kasitetta
confusing similarity eli sekaannusvaraa aiheuttavaa samankaltaisuutta
tulisi arvioida. Se, mill& tavoin sekoitettavuutta on UDRP-tapauksissa
arvioitu ja toisaalta millaisia periaatteita arvioinnissa on lausuttu
noudatetun vaihtelee suuresti eri tapausten valilla Joissakin tapauksissa
esimerkiksi osapuolten markkinoimien tavaroiden, palveluiden tai
osapuolten toimialojen samankaltaisuudelle (tai erilaisuudelle) on
annettu painoarvoa'®, kun taas useimmissa tapauksissa sille e ole
annettu lainkaan merkitysta'®. Jotkut panelistit ovat listanneet
seikkoja, jota tulee ottaa samanlaisuusarviossa huomioon. Esimerkiksi
tapauksessa Wal-Mart Stores Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto
Rico (D2000-0477) paneeli on katsonut, eftd samanlaisuusarviossa
tulisi ottaa huomioon samankaltaisia seikkoja kuin tavaramerkkien
keskindisessa sekaannusvaara-arviossa kuten muun muassa merkin
vahvuus (erottamiskyky), tavaroiden samankaltaisuus, naytto
mahdollisesti tapahtuneesta sekaannuksesta ja kohderyhméan
erityispiirteet.® Useimmissa tapauksissa samanlaisuusarviota e
kuitenkaan ole juurikaan perusteltu eikd siind huomioonotettuja

seikkoja ole mitenk&an tuotu esin. Ei myOskéan voida sanoa, etta

188 Torsten Bettinger ja Dorothee Thum, “Territorial Trademark Rightsin the Global Village —
International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the
Internet”, I1C, Val. 31, No. 3/2000.s. 285-308. Erityisesti sivut 291, 295-297.

189 qynd mainitsee tapauksina, joissa toimialan samankaltaisuudella on merkitysta tapaukset Digital
City, Inc. v. Smalldomain (D2000-1283) ja Wal-mart Stores, Inc. v. Walsucks and Wamarket Puerto
Rico (D2000-0477). Toisaaltatoimiagjen ero on ollut merkittéva esimerkiks tapauksessa Strick
Corporation v. James B. Strickland Jr (FA 94801).

190 Egm, D2000-0427 Rollerblade Inc. v CBNO and Ray Redican J tapauksessa todetaan, etté arviossa
on kiinnitettéva vain huomiota kyseisiin sanoihin.

191 \Wal-mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico (D2000-0477).
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UDRP —tapauksessa yleensd ottaen noudatettaisiin  samankaltaista
arviointikaytantoa kuin tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioitaessa,
slla loytyy useita UDRP -tapauksia, joissa verkkotunnus ja
tavaramerkki on katsottu kanteen menestymisen kannalta riittavan
samankaltaiseksi vaikka kahden tavaramerkin ollessa kysymyksessa
vastaavaan arvioon anakaan Suomen oikeuden tai yhteison

tavaramerkkioikeuden nakokulmasta tuskin olisi paadytty.'%

7.6.3 Ilman oikeutettua perustetta

Jotta kantajan vaatimus verkkotunnusrekisterdinnin peruuttamisesta tai
sirtamisesta voitaisiin UDRP s88nnoston perustella hyvaksyd, tulee
vastagan olla vailla oikeutettua perustetta (legitimate interest)
verkkotunnuksen kayttdon. Saman tunnusmerkin kayttéonhan saattaa
ollalakiin perustuva oikeus useammalla elinkeinonharjoittgalla. Tama
voi johtua giitg, etta oikeudet kohdistuvat eri tuotteisiin tai sita, etta
oikeudet kohdistuvat eri maantieteelliseen aueeseen (eroavat
territoriaalisesti).  Toisaalta verkkotunnuksen rekisterdinnissa ja
kéytossd el valttamétta ole kyse varsinaisesta tavaramerkkikéytosta ja

kayttod voi sen johdosta olla oikeutettua.

UDRP —s88nndston 4(c) kohdassa annetaan esimerkkeja siitda, milloin
kyseessa voi olla oikeutettu peruste verkkotunnuksen kéayttéon.

Téllaisiksi tilanteiksi nimetaan

() vilpittbméssa mielessa tapahtuva tavaroiden tai palveluiden
markkinointi verkkotunnuksella, joka on tapahtunut tai jota on
vamisteltu ennen kuin  vastagja on saanut tiedon
verkkotunnusta koskevasta vaatimuksesta; tai

192 Esimerkiksi tavaramerkit ‘BAHAMA SANDS, ‘SANDS RESORT’,  SANDS OCEANFRONT
RESORTS', ‘MARINER SANDS ja‘SANDS OF GOLD’ on kaikki katsottu riittavén
samankataisiks verkkotunnusten ‘ carsands.com’ ja‘thesands.com’ kanssa. Ks. tapaus LasVegas
Sands, Inc. v. The Sands of the Caribbean(WIPO D2001-1157)
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(i)  vastagja on yleisesti tunnettu verkkotunnuksen sisaltamalla
nimellg, vaikka vastagjalla el oliskaan rekisterditya oikeutta
ko. nimeen; tai

(ii)  oikeutettu ei-kaupallinen verkkotunnuksen kayttdé ilman
tarkoitusta hyotyd kaupallisesti verkkotunnuksen kaytosta
harhaanjohtamalla kuluttgiia tai vahingoittamalla kyseessa
olevan tavaramerkin mainetta (tarnish the trade mark or

service mark at issue).

4.c.i kohdassa mainittua vilpittdmassa mielessa tapahtuvaa tavaroiden
ja palveluiden markkinointia el ole mitenkaan tarkemmin t&smennetty.
Ratkaisukaytantd gitd, mita voidaan katsoa téllaiseksi toiminnaksi,
vaihtelee ja yhtengista tulkintalinjaa on vaikea 16ytaa'®. Selvaa on
kuitenkin se, ettel verkkotunnusten rekisterointia myyntitarkoituksessa
voida pitéa sellaisenaan 4.c.i kohdassa tarkoitettuna oikeutettuna
perusteena valkka se liiketoimintana sindnsa on  sdlittu.
Verkkotunnuksen rekisterointi myyntitarkoituksessa voi kuitenkin olla
tilanne, jossa UDRP —kanne e menesty, mikédli vastagan katsotaan

toimineen vilpittdméassa mielessa'™.

Useissa tapauksissa paneeli ole el pitanyt vastagjan esittdmaa ndyttoa
tallaisesta oikeuttamisperusteesta uskottavana, etenkéan jos tavaroiden
ta palveluiden markkinointia on vasta suunniteltu, mutta
poikkeuksiakin loytyy. Esimerkiks tapauksessa Microcell Solutions
Inc. v. B-Seen Design Group Inc. (AF 0131), pelkdt alustavat
valmistelut hakurobotin perustamiseksi rekisterdidyn verkkotunnuksen
ale, olivat riittavia perusteita sille, ettd vastagjalla katsottiin olleen

oikeutettu peruste verkkotunnuksen kayttoon.

UDRP —jarjestelma ei ole tarkoitettu ratkaisemaan ongelmia, joita
syntyy sitg, etta kahdella eri taholla on kummallakin laillinen oikeus

saman tavaramerkin kayttoon. Se, etta vastagja kykenee osoittamaan

198 qund-Norrgérd,(2002), s. 46.
19% Kur, (2002), s. 38.
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