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Tiivistelmä (MP/2004):
      Tutkimuksessa selvitetään, miten tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala määräytyy voimassaolevan oikeuden
(Suomi, EU) mukaan. Tutkimuksessa esitellään tavaramerkin käyttöä koskevia normeja ja oikeuskäytäntöä
Suomessa sekä yhteisön oikeudessa.
      Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa suhteessa merkin käyttöön
verkkotunnuksena tai sen osana. Tutkimuksen kohteena ovat tältä osin UDRP (Uniform Dispute Resolution
Policy) -menettelyssä annetut verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat ratkaisut. Tutkimuksen kohteeksi on
oikeudellisen analyysin perusteella valittu erityisesti sellaisia UDRP-ratkaisuja, joissa liikutaan tavaramerkin
oikeudellisen suoja-alan rajoilla. Tutkimuksessa selvitetään millaisia käytännön tilanteita tavaramerkin ja
verkkotunnuksen oikeudelliseen konfliktiin voi sisältyä, miten näitä tilanteita on ratkaistu UDRP-menettelyssä
ja toisaalta, miten niitä olisi voitu ratkaista, jos olisi sovellettu voimassaolevia tavaramerkkioikeudellisia
normeja.
      Tutkimuksen mukaan tavaramerkkioikeudessa näyttää vallitsevan suojan laajentamistendenssi erityisesti
koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Tavaramerkkioikeudessa on myös viime aikoina korostettu
tilannekohtaisen arvion tärkeyttä. Suoja-alan laajentaminen ja myös tilannekohtaisen arvioinnin tärkeyden
korostaminen vaikeuttavat kuitenkin tavaramerkkioikeudellisen suojan ennakoitavuutta ja voivat jo senkin
vuoksi olla ristiriidassa tavaramerkkinormistolle asetettujen ohjaustavoitteiden kanssa. Toisaalta tutkituissa
UDRP-tapauksissa on tavaramerkkien oikeudenhaltijoille annettu suojaa, joka ulottuu vielä voimassaolevan
oikeuden mukaista suoja-alaakin laajemmaksi ja jonka antamista ei aina myöskään UDRP-säännöstön
perusteella voida pitää tarkoituksenmukaisena. Erityisen huolestuttavaa on se, että tutkituissa UDRP-
ratkaisuissa tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden on katsottu ulottuvan myös alueelle, jossa se kaventaa
sananvapautta ja oikeutta toisen tavaramerkin informatiiviseen käyttöön.
      Tutkimuksen mukaan tavaramerkkioikeudessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota tavaramerkin
informaatioarvoon ja muiden tahojen kuin tavaramerkin oikeudenhaltijan oikeuteen käyttää merkkiä
informatiivisessa tarkoituksessa. Tarkastelemalla tavaramerkin informaatioarvoa voidaan selkeämmin havaita,
mitä erilaisia, myös muita kuin tavaramerkin oikeudenhaltijaa koskevia oikeussuojan tarpeita
tavaramerkkioikeudelliseen yksinoikeuteen liittyy. Erityisen tärkeää on huomioida sekä tavaramerkin että
verkkotunnuksen rooli informaation välittäjänä ja turvata sanavapauden toteutuminen.

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

tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Mia Pakarinen

Lisensiaattityö, huhtikuu 2004

(joiltain osin, esim. oikeuskäytäntötietoja, on päivitetty tammikuussa 2006)

1. Johdanto

Nykyisin tavaramerkin tuoma lisäarvo tuotteelle (brand equity) voi olla

niin merkittävä, että liiketoiminnan kannattavuus sen johdosta

moninkertaistuu1. Tavaramerkkeihin liittyvien uusien

liiketoimintamahdollisuuksien  on väitetty mullistaneen käsityksiä

rationaalisen liiketoiminnan perusperiaatteita; entistä kannattavampi

liiketoiminta on saatu aikaan siten, että yritys omistaa ja hallinnoi vain

tavaramerkkejään ja teettää kaikki varsinaiset tuotteensa

alihankkijoilla. Samalla kun tavaramerkin (brandin) merkitys

liiketoiminnan välineenä on olennaisesti kasvanut ja muuttanut

muotoaan, territoriaalisuuden periaatteelle rakentunut

tavaramerkkioikeus on joutunut sopeutumaan kansainvälistyviin ja

globalisoituviin markkinoihin. Kansainvälisten sopimusten ja säädösten

harmonisoinnin avulla on haettu yhdenmukaisia suuntaviivoja

tavaramerkkinormiston kehittämiselle.

1 Yhtenä ensimmäisistä esimerkeistä brand equity’n uudesta merkityksestä pidetään yrityskauppaa,
jossa Nestle vuonna 1992 osti Perrier tavaramerkin 2,5 miljardilla dollarilla. Koska mineraalivesillä ei
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Tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvän lisäarvon kasvu houkuttelee

myös enemmän väärinkäytöksiin. Tämän vuoksi tavaramerkkien

oikeudenhaltijat  haluavat tavaramerkeilleen yhä laajempaa suojaa.

Toisaalta tavaramerkin uuteen liiketoimintarooliin liittyvät kaupalliset

mahdollisuudet kannustavat merkinhaltijoita vaatimaan suoja-alan

laajentamista. Jotta mahdollistettaisiin merkille hankitun goodwill –

arvon maksimaalinen hyödyntäminen myös mahdollisten muiden

tuotteiden yhteydessä, halutaan merkille suojaa myös yli

kilpailurelaation.

Samanaikaisesti tavaramerkkioikeudellinen toimintaympäristö on

joutunut sopeutumaan suuriin muutoksiin, joista yksi on

tavaramerkkien käyttö verkkotunnuksina Internetissä. Sähköisen

liiketoimintaympäristön merkitys kasvaa ja tavaramerkkien

oikeudenhaltijat ovat myös heränneet yhä aktiivisemmin valvomaan

merkkinsä käyttöä verkossa. Tavaramerkkioikeuden perusteella on

alettu vaatia suojaa myös muuta kuin varsinaista tavaramerkkikäyttöä

vastaan. Vaikuttaa siltä, että tavaramerkkioikeudellisen suojan rajoja

halutaan venyttää yhä laajemmalle alueelle.

Hyvin usein tavaramerkkioikeudellisessa keskustelussa suoja-alan

laajentaminen nähdään lähes yksinomaan positiivisena seikkana ja

seikkana, joka on kaikkien vastuullisesti toimivien

markkinatoimijoiden yhteisessä intressissä. Tavaramerkkioikeudessa

keskitytään puhumaan tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavasta

suojasta ja kiinnitetään vähemmän huomiota siihen, että

tavaramerkkioikeudellisella kentällä yhdelle annettu oikeus merkitsee

käytännössä aina toisen oikeuden väistymistä. Kuitenkin yksinoikeus

tavaramerkkiin konkretisoituu aina viimekädessä mahdollisuuteen

saada kieltotuomio, jolla toista elinkeinonharjoittajaa tai muuta tahoa

kielletään tekemästä jotakin.

juurikaan ole tuotteina ratkaisevia laatueroja, katsottiin hinnan kohdistuvan puhtaasti tavaramerkkiin.
Tästä mm. Melin, Frans (1999) s. 45. Brand equity’stä tarkemmin kohdassa 4.1.
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Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä näkemyksestä, että

tavaramerkkisuojaa olisi syytä tarkastella myös kielto-oikeutena ja sitä

kautta tiedostaa myös muiden osapuolten kuin

oikeudenloukkausvaatimuksen esittävän tavaramerkin oikeudenhaltijan

oikeussuojan tarve. Tutkimuksessa pyritään  näin tuomaan esiin

vähemmän huomioituja piirteitä tavaramerkkisuojan merkityksestä.2

Tutkimuksen kohteena on tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja

erityisesti se, millä tavoin tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavaa

suojaa (kielto-oikeutta) perustellaan tavaramerkkioikeudellisilla opeilla

ja argumenteilla. Tutkimuksessa selvitetään ensin, miten tavaramerkin

oikeudellinen suoja-ala on määritelty voimassaolevissa säädöksissä ja

vallitsevassa oikeuskäytännössä. Tämän jälkeen tutkimuksen kohdetta

lähestytään tarkastelemalla sitä, miten tavaramerkkioikeudellinen

yksinoikeus määrittyy suhteessa tavaramerkin uuteen käyttömuotoon:

Internetin verkkotunnuksiin.

Tarkastelun kohteena ovat verkkotunnusten haltijoiden ja

tavaramerkkien oikeudenhaltijoiden väliset riidat. Niitä ratkaistaan

paitsi kansallisissa tuomioistuimissa myös verkkotunnusjärjestelmää

varten kehitetyssä riitojenratkaisumenettelyissä, joista yksi on Uniform

Domain Name Dispute Resolution Policy eli UDRP -menettely.

Kaikissa näissä tavaramerkkejä ja verkkotunnuksia koskevissa

ratkaisuissa määritellään tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan rajoja

suhteessa tavaramerkin täysin uuteen käyttömuotoon: merkin käyttöön

2 Palm on väitöskirjassaan  ilmoittanut lähtevänsä siitä, että huomioon otetaan myös muut kuin
yksinoikeuden haltijan intressit. Palmin mukaan yksinoikeuksien suojaa tulee analysoida ja punnita
rinnakkain kilpailunäkökohtien kanssa ja huomioon tulee ottaa muitakin näkökohtia kuin
yksinoikeuden haltijoiden intressit (Palm (2002), s. 32). Palm ei kuitenkaan työssään ainakaan kaikilta
osin toimi lähtökohtansa mukaisesti. Esimerkiksi käsitellessään parodian sallittavuutta merkin maineen
vahingoittamisen ja tahraamisen yhteydessä, Palm sivuuttaa täysin sananvapausargumentit ja yleisen
intressin tavaramerkkien vapaaseen käyttöön erisniminä esimerkiksi tunnettua tavaramerkkiä
parodioivassa taiteessa (Palm nimeää esimerkit merkin käytöstä ”vakavasti tahraavassa yhteydessä”
esimerkiksi Coca-Cola tavaramerkille tyypillisellä kirjasimella kirjoitettuna sanat ’Enjoy Cocaine’).
Palm (2002) s. 302. Palm ottaa kuitenkin yksinoikeuden haltijan intressin lisäksi huomioon
tavaramerkkioikeudellisten normien roolin kilpailun säätelijänä ja korostaa, että kilpailunäkökohdat on
huomioitava suojan alaa määriteltäessä. Palm (2002), s. 32.
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verkkotunnuksena tai sen osana. Tämän tutkimuksen kohteeksi on

valittu juuri UDRP –menettelyssä annetut ratkaisut.

UDRP -riitojenratkaisumenettely on tarkoitettu erityisesti

verkkotunnuspiratismiin liittyviä oikeudenloukkaustapauksia varten ja

estämään verkkotunnuspiratismiksi kutsuttua keinottelua suojatuilla

tunnusmerkeillä. Verkkotunnusriitojen ratkaisua varten laadittu UDRP

–säännöstö rajaa hyvin tarkasti ne tilanteet, joissa järjestelmää voidaan

ensinnäkin käyttää riidan ratkaisuun ja toisaalta, joissa edellytykset

verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamiseen tai siirtämiseen

kantajalle voivat täyttyä. Käytännössä UDRP –järjestelmää on

kuitenkin sovellettu laajemmin ja siinä on ratkaistu hyvin

monimutkaisiakin tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä. Tehdyissä

ratkaisuissa määritellään sitä, millä tavoin tavaramerkkioikeuden

haltija voi tunnusmerkkioikeutensa perusteella rajoittaa kolmansien

oikeuksia.  Voidaan  siis  sanoa,  että  myös  UDRP  –menettelyssä

määritellään tavaramerkkioikeuden antaman yksinoikeuden sisältöä.

UDRP –järjestelmä ja siinä annetut ratkaisut ovat sopimukseen

perustuvaa kansainvälistä riitojenratkaisua. Järjestelmässä annetut

ratkaisut yksittäistapauksina tosiasiallisesti määrittävät tavaramerkin

merkinhaltijoiden suhdetta verkkotunnuksen rekisteröinnin haltijoihin

ja käyttäjiin. Verkkotunnuksen haltijan ja tavaramerkin

oikeudenhaltijan välisen riidan ratkaisussa sen ratkaisija aina

määrittelee tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavan kielto-oikeuden

laajuuden suhteessa kyseiseen verkkotunnukseen. Samalla ratkaisija

esittää näkemyksensä tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan

ulottuvuudesta.  Annettujen ratkaisujen julkisuus ja niiden

siteeraaminen sekä myöhemmissä UDRP –prosesseissa että toisaalta

alan lehdistössä, antaa ratkaisuille yksittäistapausta laajempaa

merkitystä. Siten nämä verkkotunnuksia koskevat ratkaisut myös

määrittävät sitä, mitä tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan (kielto-

oikeuden) katsotaan tällä hetkellä sisältävän ja miksi.



IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS                                                    IPR SERIES A:2

5

Suojattujen tunnusmerkkien käyttö verkkotunnuksina tai niiden osana

on tuonut esiin myös tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden

laajempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta, esimerkiksi

tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden suhteen sananvapauteen:

voiko tavaramerkin oikeudenhaltija yksinoikeutensa perusteella

jollakin tavoin rajoittaa itseensä ja tuotteisiinsa kohdistuvaa

tiedonvälitystä? Tutkimalla verkkotunnusjärjestelmää

tavaramerkkioikeuden määrittäjänä tämä tutkimus avaa

mahdollisuuden tarkastella tavaramerkkioikeutta myös laajemmassa

yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimus pyrkii tarjoamaan tietoa

siitä, mitä eri ulottuvuuksia tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus

käytännössä sisältää ja toisaalta selvittämään sitä, millaisia suoja-alan

määrittämisessä käytettävät perustelut ovat.

2. Tutkimustehtävän rajaus

Tutkimuksessa tarkastellaan tavaramerkin suoja-alan määräytymistä

suhteessa toiseen elinkeinonharjoittajaan tai muuhun tavaramerkin

käyttäjään Suomen voimassaolevassa oikeudessa ja  Euroopan yhteisön

oikeudessa. Tutkimuksessa perehdytään  kansallisiin säädöksiin, EU-

tasolla annettuihin säädöksiin, erityisesti tavaramerkkidirektiiviin ja

tuomioistuimen tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskevaan

ratkaisukäytäntöön. Huomiota kiinnitetään sekä varsinaisiin

tavaramerkkioikeudellisiin säädöksiin että myös muihin säädöksiin

sisältyviin, tavaramerkkioikeutta koskeviin normeihin eli lähinnä

vertailevaa mainontaa, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja

kuluttajasuojaa koskeviin normeihin. Dilution käsitteen osalta

selvitetään myös Yhdysvalloissa vallitsevaa oikeustilannetta.

Tavaramerkkioikeuteen liittyvä yksinoikeus koostuu ennen kaikkea

oikeudesta kieltää muilta kyseisen tavaramerkin tai siihen

sekoitettavissa olevan tunnuksen käytön elinkeinotoiminnassa samojen
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tai samankaltaisten tavaroiden/palveluiden markkinoinnissa.

Implisiittisesti yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää myös ainakin

oletuksen oikeudesta käyttää tiettyä tavaramerkkiä itse eli käyttää ko.

tunnusta itse elinkeinotoiminnassa tiettyjen tavaroiden/palveluiden

markkinoinnissa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala määräytyy sen perusteella,

kuinka laajalle merkinhaltijan kielto-oikeus ulottuu suhteessa muiden

toimesta tapahtuvaan saman tai samankaltaisen merkin käyttöön.

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala konkretisoituu merkkien

keskinäistä sekoitettavuutta (eli sekaannusvaaraa) koskevissa

ratkaisuissa, joissa ratkaistaan loukkaako myöhemmän etuoikeuden

omaava tunnus paremman etuoikeuden omaavan (eli aikaisemmin

suojatun) tavaramerkin oikeudenhaltijan yksinoikeutta. Näissä

ratkaisuissa määritellään siten aikaisemman tunnuksen suoja-alan

laajuutta; sisältääkö myöhempi merkki ja sen käyttötapa  jotakin

sellaista, joka kuuluu aikaisemman merkin suoja-alaan eli  loukkaako

sen käyttö aikaisemman merkin yksinoikeutta.

Myös verkkotunnuksen käyttö voi loukata yksinoikeutta

tavaramerkkiin. UDRP –riitojen ratkaisumenettelyssä kantajan

vaatimus koskee aina tietyn verkkotunnuksen rekisteröinnin

peruuttamista ja/tai siirtämistä kantajalle sillä perusteella, että

verkkotunnuksen käyttö loukkaa kantajan yksinoikeutta

tavaramerkkiin. UDRP –säännöstö ei ole yhdenmukainen

tavaramerkkioikeudellisten säännösten kanssa, käytännössä

menettelyssä kuitenkin voivat konkretisoitua tavaramerkkiin liittyvän

yksinoikeuden molemmat osiot; sekä oikeus kieltää muita käyttämästä

että oikeus käyttää itse:  eli saada kyseinen verkkotunnusrekisteröinti

haltuunsa. Tällöin yksinoikeus tavaramerkkiin tosiasiallisesti laajenee

koskemaan myös oikeutta kyseiseen verkkotunnukseen ja oikeuteen

kieltää sen käyttö.
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Vaikka UDRP –menettely on alunperin tarkoitettu toimimaan

riidanratkaisumenettelynä vain verkkotunnuksiin liittyvissä selkeissä

piratismitapauksissa, on menettelyssä tosiasiallisesti annettu

varteenotettava määrä ratkaisuja tapauksissa, joita ei voida katsoa

verkkotunnuspiratismiksi ainakaan tämän käsitteen ahtaassa

merkityksessä. Annetut ratkaisut määrittelevät siten

tavaramerkkioikeuteen sisältyvän kielto-oikeuden laajuutta

laajemminkin kuin vain suhteessa selkeään verkkotunnuspiratismiin.

Oikeudellisina käytäntöinä annetut ratkaisut omalta osaltaan

määrittelevät tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa suhteessa

Internetissä käytettäviin verkkotunnuksiin.

Tämän tutkimuksen kohteeksi valittujen UDRP-ratkaisujen osalta

perehdytään siihen, miten ratkaisujen tekijät ovat mieltäneet

tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan ulottuvuuden eri tilanteissa.

Ratkaisujen ja niissä esitetyn argumentaation tarkastelu ei kuitenkaan

keskity yksittäisen normin (UDRP-säännön) soveltamiskäytäntöön.

Tutkimus ei siis keskity selvittämään, mitkä ovat ne yksittäiset tällä

hetkellä voimassaolevat oikeussäännöt, normit ja tulkintaperiaatteet,

jotka koskevat verkkotunnusten käyttöä ja mikä on niiden oikea

tulkinta. Sen sijaan tutkimuksen tavoitteena on  tuoda esiin sitä,

a) millaisia tavaramerkkioikeudellisia ongelmatilanteita

verkkotunnuksen käyttöön sisältyy, mikä näiden tilanteiden

tausta kokonaisuutena ja niihin liittyvät intressiristiriidat;

b) miten tehtyä ratkaisua on perusteltu;

c) miten vastaavia kysymyksiä voitaisiin tarkastella

tavaramerkkinormiston valossa. Lisäksi tässä yhteydessä

pohditaan sitä, millaisiin – muuhun kuin sähköiseen

liiketoimintaympäristöön ympäristöön sijoittuviin tilanteisiin -

tapausta voitaisiin verrata.

Tarkastelemalla Suomessa ja yhteisöalueella annettuja

tavaramerkkioikeudellisia säädöksiä ja oikeustapauksia sekä toisaalta
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UDRP –menettelyssä annettuja ratkaisuja ja niissä käytettyä

argumentaatiota, on tutkimuksessa tarkoituksena selvittää seuraavia

seikkoja:

1. Miten tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala on määritelty voimassa

olevan oikeuden mukaan? Miten vallitsevat laintulkintaohjeet

tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittelystä toimivat ja

näyttävätkö ne palvelevan niitä tavoitteita, joita kilpailukeinojen

säätelyllä on yleensä haluttu edistää?

2. Annetaanko tavaramerkeille laajempaa suojaa suhteessa

verkkotunnuksiin kuin toisiin tavaramerkkeihin? Onko

tavaramerkkien oikeudenhaltijoille UDRP –menettelyssä (suhteessa

verkkotunnuksiin) annettava suoja perusteiltaan yhdenmukainen

sen suojan kanssa, jota annetaan tavaramerkeille

tavaramerkkioikeudellisen lainsäädännön perusteella?

3. Tavaramerkin oikeussuojan laajentamista on perusteltu

tavaramerkin oikeudenhaltijan tarpeella turvata merkin liikearvon

säilyminen osana yrityksen immateriaalista omaisuutta. Tässä

tutkimuksessa tarkastellaan sitä: mitä muita oikeussuojan tarpeita ja

intressejä tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittelyyn

liittyy?

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei siis ole analysoida UDRP -

ratkaisumenettelyä kokonaisuutena, sen toimivuutta tai siinä esiintyviä

mahdollisia puutteita. Tutkimuksessa keskitytään ratkaisuihin, jotka

muodostavat vain vähemmistön UDRP -menettelyssä ratkaistavista

tapauksissa eikä se siten anna pohjaa tällaiselle kokonaisarviolle.

Tutkimus keskittyy nimenomaisesti tavaramerkkioikeudelliseen

näkökulmaan ja voimassaolevaan tavaramerkkioikeuteen.

Tutkimuksessa tarkastellaan UDRP –ratkaisuja osana

oikeusjärjestyksen tavaramerkin oikeudenhaltijalle antamaa

yksinoikeutta.
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3. Tutkimuksen metodista

Tutkimuksessa perehdytään ensin siihen, miten voimassaoleva oikeus

määrittelee tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan. Tutkimuksessa

käydään läpi sekä Suomen että Euroopan unionin oikeuden

tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa koskevia säädöksiä ja näitä

säädöksiä koskevia oikeustapauksia sekä kirjallisuudessa esitettyjä

kannanottoja.

Tämän lisäksi tutkimuksessa on käyty läpi otos UDRP –menettelyssä

tehtyjä  verkkotunnusrekisteröinnin siirtämistä tai peruuttamista

koskevia ratkaisuja. Verkkotunnuksia koskevia UDRP -ratkaisuja on

tällä hetkellä annettu useita tuhansia, minkä johdosta kaikkien

ratkaisujen läpikäyminen ei ole tutkimuksen laajuuteen nähden

mielekästä eikä edes mahdollista. Valtaosa annetuista UDRP -

ratkaisuista on ns. selkeitä piratismitapauksia, joissa verkkotunnuksen

rekisteröineen henkilön tavoitteena on ollut taloudellisesti hyötyä

tunnuksesta, jonka nimenomaisesti tietää toisen suojatuksi

tavaramerkiksi. Tämä tutkimus keskittyy kuitenkin tapauksiin, jotka

muodostavat vähemmistön annetuista ratkaisuista eli tapauksiin joissa

ei niinkään ole kysymys varsinaisesta verkkotunnuspiratismista. Näihin

tapauksiin liittyy  usein epäselvyyttä siitä, onko vastaajalla UDRP -

säännöstössä tarkoitettu oikeutettu peruste (legitimate interest)

riidanalaisen verkkotunnuksen käyttöön tai voidaanko vastaajan katsoa

olevan vilpillisessä mielessä (bad faith), kuten UDRP -kanteen

menestyminen edellyttäisi.

UDRP -tapaukset on valittu käymällä läpi satunnaisotos ratkaisuja eri

vuosilta ja valitsemalla niistä oikeudellisen analyysin perusteella

sellaisia tapauksia, joita ei voi luokitella selkeäksi

verkkotunnuspiratismiksi eli tapauksia joissa liikutaan

tavaramerkkioikeudellisen suojan rajoilla. Näin valittujen tapausten

lisäksi on valittu samantyyppisiä, samoihin oikeudellisiin kysymyksiin,
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esimerkiksi sananvapauteen, liittyviä tapauksia käyttämällä mm.

Internet-osoitteissa www.arbiter.wipo.int/domains/search/index.html ja

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

hakua. Lisäksi on käyty läpi joitakin tapauksia, joihin on erityisesti

viitattu joko kirjallisuudessa tai myöhemmässä UDRP -

ratkaisutoiminnassa. Esiteltävien ratkaisujen valinnassa ei ole annettu

merkitystä esimerkiksi sille, minkä palveluntarjoajan (WIPO, NAF,

jne.) ratkaisuista on kysymys tai sille, mistä maasta asian ratkaissut

panelisti on kotoisin vaan on painotettu ainoastaan tapaukseen

tosiseikastoon ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvä seikkoja.

UDRP –järjestelmässä annettujen ratkaisujen tulee perustua Unified

Domain Name Dispute Resolution Policy -säännöstöön. Säännöstön

mukaan ratkaisuissa voidaan kuitenkin soveltaa lisäksi myös

osapuolten kotivaltioiden  kansallisia tavaramerkkisäädöksiä.

Käytännössä panelistit ovat myös alkaneet käyttää oikeuslähteenä

aikaisemmin annettuja UDRP –ratkaisuja, vaikka itse säännöstö ei anna

ratkaisuille tällaista ennakkotapausasemaa.

Ratkaisujen oikeuslähdepohja on siten laaja ja hajanainen. Käytetystä

oikeuslähteestä riippumatta ratkaisuista kuitenkin ilmenee se, millä

tavoin ratkaisun tehneet paneelin jäsenet (ja toisaalta myös osapuolet)

ovat mieltäneet tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan ulottuvuuden

suhteessa niiden kanssa identtisiin tai samankaltaisiin

verkkotunnuksiin.

Tutkimuksen metodina on siis tältä osin UDRP –ratkaisujen

oikeudellinen analyysi, jossa arvioidaan, miten vastaava tilanne olisi

ratkaistu, jos tilannetta olisi arvioitu voimassaolevien

tunnusmerkkioikeudellisten säännösten perusteella tai jos kyse olisi

vastaavanlaisesta perinteiseen liiketoimintaympäristöön liittyvästä

tilanteesta. Tämä oikeudellinen arvio pohjautuu Suomen

voimassaolevaan oikeuteen ja Euroopan yhteisön tuomioistuimen

tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukäytäntöön sekä

http://www.arbiter.wipo.int/domains/search/index.html
http://www.arb-forum.com/domains/decisions.asp
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tavaramerkkidirektiivin tulkintaohjeisiin. Lisäksi on huomioitu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Sisämarkkinoiden

harmonisointiviraston ratkaisukäytäntö yhteisön tavaramerkkiä

koskevissa asioissa.

Tutkimuksessa esiteltävät UDRP -ratkaisut on valikoitu siten, että esiin

tuodaan mahdollisimman paljon niitä tapauksia, joissa liikutaan

tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan rajoilla. Tarkoitus on näin tuoda

esiin sitä, millaisia konkreettisia tilanteita verkkotunnuksia koskeviin

riitoihin liittyy ja miten tehdyissä ratkaisuissa määritetään

tavaramerkkioikeuden sisältöä ja rajoja. Erityisesti tutkimuksessa

paneudutaan tapauksiin, joissa sananvapauteen liittyvät kysymykset

ovat esillä.

Tutkimuksessa myös esitellään voimassaolevaa tavaramerkkioikeutta

ja metodi on tältä osin lainopillinen; tutkimuksessa perehdytään

Suomessa ja Euroopan yhteisössä voimassaoleviin säädöksiin,

lainvalmisteluasiakirjoihin, oikeustapauksiin ja oikeuskirjallisuuteen..

Tutkimuksen kohteena on myös UDRP –ratkaisujen kohdalla

oikeudellinen ratkaisutoiminta ja annettujen ratkaisujen avulla myös

etsitään välineitä tavaramerkkejä koskevaan oikeudelliseen

käsitteenmuodostukseen sekä systematisointiin. Tutkimuksessa

arvioidaan tehtyjä ratkaisuja suhteessa tavaramerkkioikeudellisiin

normeihin ja vastaaviin tunnusmerkkioikeudellisiin

tuomioistuinratkaisuihin. Tutkimuksen tiedonintressi ja metodi ovat

siten tältäkin osin lainopillisia.

Tutkimuksen väite- ja perusteluvaatimus tarkoittaa lainopissa

oikeuslauseiden eli voimassa olevaa oikeutta koskevien systematisointi

ja tulkintalauseiden tuottamista joko vallitsevan tai kriittisen

oikeuslähde- ja tulkintaopin diskursiivisia metasääntöjä noudattaen3.

Tutkimuksen kohteena olevien UDRP ratkaisujen asema

3 Siltala, Raimo, Kymmenen teesiä oikeustieteen metodiopista ja oikeustieteellisestä tutkimuksesta, osa
II, Oikeus (1999) s. 392.
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oikeuslähteenä ei ole yksiselitteinen, sillä ratkaisut perustuvat

ICANN’in piirissä laadittuun sopimusperusteiseen

arbitraatiosäännöstöön. ICANN on voittoa tavoittelematon

amerikkalainen yhtiö, joka Yhdysvaltojen kauppaministeriön kanssa

tehdyn sopimuksen perusteella vastaa sekä internetin yleisten

verkkotunnusten (geneeriset verkkotunnukset kuten .com, .org, .int,

jne.) hallinnoinnista sekä internetjärjestelmän toimintaan liittyvistä

kysymyksistä. ICANN on delegoinut toimivaltaansa eri

rekisterinpitäjille, jotka vastaavat verkkotunnusten rekisteröinnistä.

Nämä rekisterinpitäjät ovat sisällyttäneet velvollisuuden tarvittaessa

osallistua UDRP riitojenratkaisumenettelyyn osaksi asiakkaidensa

kanssa tehtäviä sopimuksia, jotka koskevat verkkotunnuksen

rekisteröintiä.

UDRP -riitojenratkaisumenettelyssä annetut ratkaisut ovat siten hyvä

esimerkki säännöstöstä, jonka normatiivinen rooli on erityinen ja sen

suhde kansalliseen oikeuteen ei ole yksiselitteinen. Sopimukseen

perustuvaa riitojenratkaisumenettelyä koskevat säännökset eivät ole

sellaisenaan minkään valtion voimassa olevaa oikeutta eivätkä

myöskään minkään ylikansallisen toimielimen antamia normeja.

Koska kaikki verkkotunnusten rekisteröintiä hoitavat rekisterinpitäjät

ovat kuitenkin sisällyttäneet vakiosopimuksiinsa UDRP –menettelyä

koskevan säännöstön, ei geneerisen verkkotunnuksen rekisteröinti ole

kuitenkaan käytännössä mahdollista ilman sitoutumista tällaiseen

riitojen ratkaisu säännöstöön. Vapaaehtoisesta yksittäisestä

riitojenratkaisua koskevasta sopimusehdosta ei siten voida puhua.

Ainakin sopimusvapaus tältä osin käytännössä puuttuu kokonaan,

koska tällä hetkellä kaikki rekisterinpitäjät edellyttävät sitoutumista

UDRP –menettelyyn. Maakohtaisten verkkotunnusten rekisteröinnin

osalta tilanne poikkeaa tästä, sillä vain pieni vähemmistö maakohtaisia

verkkotunnuksia rekisteröivistä tahoista on sisällyttänyt UDRP –

menettelyn osaksi verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevaa

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

maakohtaisiin tunnuksiin nähden usein avainasemassa.

Vaikka UDRP –säännöstössä on muodollisesti kyse

siviilioikeudelliseen sopimukseen otetusta yksittäisestä ehdosta, on

tosiasiallisesti siis kyse jostakin laajemmasta. Vaikka kyse on melko

suppeassa piirissä (voittoa tuottamattoman yhtiön sisällä) valmistellusta

sopimukseen perustuvasta riitojenratkaisusäännöstöstä, on säännöstön

soveltamisella usein tosiasiallisesti samankaltainen oikeusvaikutus kuin

kansallisella tai ylikansallisella normilla. Tämän johdosta tällaisen

säännöstön soveltamiseen kohdistuu myös lainopillinen tiedonintressi:

säännöksen soveltamista koskevat ratkaisut kertovat jotakin

verkkotunnuksen haltijoita velvoittavan oikeuden sisällöstä.

Oikeuden informaatiolähteet ovat  viime aikoina merkittävällä tavalla

monimuotoistuneet. Yhtenä syynä tähän on se, että  suvereenin valtion

ulkopuolisten norminantajien rooli on kasvanut. Euroopan yhteisö,

ylikansalliset toimielimet ja tuomioistuimet ovat muuttaneet

normihierarkiaamme.4 Perinteiset käsitykset normihierarkiasta ja

oikeuden informaatiolähteistä eivät enää toimi, sillä kansalaisten välisiä

suhteita ja oikeudellista ratkaisutoimintaa määrittelee entistä

huomattavampi laajempi kirjo erityyppisiä normeja. Esimerkiksi

kansainvälinen ihmisoikeusnormisto ja järjestöperäiset normit ovat

uuden tyyppisistä normeja, joita on lisätty perinteisen oikeuslähdeopin

runkoon hylkäämättä kuitenkaan positivistista näkemystä oikeudesta.

UDRP -säännökset ja UDRP -menettelyssä annetut ratkaisut voidaan

nähdä yhtenä esimerkkinä tällaisesta uuden tyyppisestä normistosta.

UDRP –säännöstön mukaan tapauksia ratkaisevat panelistit voivat

UDRP -säännösten lisäksi soveltaa ratkaisuissa kansallisia säädöksiä.

Menettelyä koskevien säännösten 15 (a) kohdan mukaan panelin tulee

ratkaista kanteet osapuolten esittämien väitteiden ja asiakirjojen

4 Eriksson, Lars ja Ojanen, Tuomas, Oikeus ilman suvereenia valtiota, Turun oikeustieteen päivät 23.-
24.11.2001 kirjoitus Iuristimessa.
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perusteella soveltaen UDRP -säännöstöä ja mitä tahansa oikeussääntöä

tai oikeusperustetta, jonka katsoo tapaukseen soveltuvaksi5. Tapausten

ratkaisuissa voidaan siis oikeuslähteenä käyttää myös kansallisia

säädöksiä, esimerkiksi osapuolten tai panelistien kotivaltioiden

voimassa olevaa oikeutta UDRP –säännöstön lisäksi.

Ratkaisuperusteena saatetaan siis soveltaa jonkun yksittäisen maan

voimassaolevaan oikeuteen sisältyvää oikeussääntöä ja/tai periaatetta.

UDRP –ratkaisujen arviointi perinteisen oikeuslähdeopin näkökulmasta

käsin on tämän seikan johdosta vaikeaa. Miten analysoida ja tulkita

ratkaisuja, joissa sovellettavat säännökset vaihtelevat ja osittain tulevat

eri oikeusjärjestelmistä?

Tilannetta yksinkertaistaa jonkin verran se, että tavaramerkkioikeuteen

liittyvät säännöt ja periaatteet ovat kansainvälisten sopimusten6 ja

Euroopan yhteisön sisällä tapahtuneen harmonisoinnin johdosta melko

yhtenäisiä. Koska kansalliset normit perustuvat kansainvälisiin

sopimuksiin, on normien sisältö monilta osin yhtenäinen ja myös

käsitteet ainakin osittain samankaltaisia.

UDRP -ratkaisukäytännöstä on havaittavissa, että osapuolet ovat

alkaneet väitteidensä tueksi vedota aikaisempiin UDRP ratkaisuihin,

vaikka niillä ei ole UDRP -säännöstön perusteella mitään varsinaista

prejudikaattiasemaa. Myös panelistit ovat alkaneet antamissaan

ratkaisuissaan viitata aikaisempiin UDRP -ratkaisuihin.7 Vaikka UDRP

-ratkaisuilla ei ole sitovaa prejudikaattimerkitystä on niille kuitenkin

käytännössä siten annettu tietynlainen oikeutta luova vaikutus. Koska

ratkaisuista ei ole valitusmahdollisuutta, ei ole olemassa myöskään

5 Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (as approved by ICANN on October 24,
1999), “Rule 15 (a) A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents
submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it
deems applicable.”
6 Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin konventio, Madridin sopimus vuodelta 1891,
Madridin pöytäkirja, TRT Trade Mark Registration Treaty, TRIPS -sopimus
7 Esimerkiksi WIPO UDRP -ratkaisusta D2000-0007 alkaen ensimmäistä ratkaisua D2000-0001 on
käytetty oikeuslähteenä ja ratkaisun perusteluna vilpillisen mielen arvioinnissa. Ks. myös Jo Saxe
Levy’n artikkeli “Precedent and Other Problems with ICANN’s UDRP Procedure” www.DNLR.com
(A Domain Name Law Research Portal)

http://www.DNLR.com
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ylempää elintä joka arvioisi tehtyjä ratkaisuja ja mahdollisesti oikaisisi

niitä.

H.L.A. Hart jakaa oikeusnormit kahteen eri tasoon: ensiasteen

velvoitenormeihin ja metatason oikeussääntöihin. UDRP –säännöt

sisältävät sekä ensiasteen velvoitesääntöjä että metatason kompetenssi-

ja täytäntöönpanonormeja. Hartin mukaan viimekätinen oikeuden

tunnistamissääntö (ultimate rule of recognition) määrittää, miten

voimassaolevat oikeussäännöt tunnistetaan päteviksi.8 Hartin mallin

mukaisesti UDRP –tapauksia koskevat voimassa olevat oikeussäännöt

selviäisivät tunnistamissäännön avulla; tehtyjen UDRP –ratkaisujen

perusteella voitaisiin selvittää järjestelmää koskeva oikeuden

tunnistamissääntö, joka siis sisältäisi oikeuslähteitä paitsi UDRP –

järjestelmää koskevasta säännöstöstä ja sopimusehdoista myös useista

eri kansallisista oikeusjärjestelmistä ja mahdollisesti myös aikaisemmin

tehdyistä UDRP –ratkaisuista ja niissä käytetyistä oikeus lähteistä.

Dworkin taas lähtee siitä ajatuksesta, että yhteiskunnallisiin

tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin ja vallitsevaan yhteiskuntamoraaliin

sidoksissa olevat oikeusperiaatteet kuuluvat olennaisena osana

oikeuteen eikä näitä ei voida tunnistaa formaalin tunnistamissäännön

perusteella. Dworkinin mukaan laintulkintaan liittyvä keskustelu

muistuttaa moraalista keskustelua ja laintulkinnassa normatiiviset

johtopäätökset perustuvat tekijöidensä normatiivisiin olettamuksiin

lain sisällöstä. 9

Tässä tutkimuksessa lähdetään Dworkinin tavoin siitä, että

oikeudellisen ratkaisun tekijä tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa

määritellessään osaltaan luo oikeutta ja aina perustaa ratkaisun paitsi

voimassaoleviin oikeussääntöihin myös omaan käsitykseensä niiden

sisällöstä. Tämä ratkaisun tekijän oma käsitys oikeuden sisällöstä taas

perustuu ratkaisijan omiin käsityksiin tarkoituksenmukaisuudesta,

8 Hart (1994) Concept of Law.
9 Ks. Dworkin, Ronald (1994), Taking rights seriously,  luvut 2-4.
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kannatettavista tavoitteista ja yhteiskuntamoraalista. Nämä ratkaisujen

tekijöiden käsitykset muodostuvat niillä oikeudellisilla kentillä, jossa

he toimivat ja näihin käsityksiin luonnollisesti vaikuttaa olennaisesti

myös heidän oma roolinsa ja intressinsä tuolla kentällä.

Tältä osin tuomioistuinratkaisujen ja UDRP –ratkaisujen välillä ei ole

olennaista eroa: määriteltäessä tavaramerkin oikeudellisen suojan rajoja

ratkaisuun  vaikuttavat väistämättä myös sen tekijän omat arvot ja

näkemykset; näkemykset tavaramerkkisäännösten yhteiskunnallisesta

roolista ja kannatettavista tavoitteista. Vaikka UDRP –ratkaisuissa

oikeuslähteet ja niiden normatiivinen rooli ovat erilaisia kuin

tuomioistuinratkaisuissa, on ratkaisun tekijöiden omalla käsityksellä

normin sisällöstä merkittävä rooli sekä tuomioistuinratkaisuissa että

erityisesti UDRP –ratkaisussa.

Wilhelmsson puhuu lainopista mahdollisuutena tarkoittaen sitä, että

oikeuden yleiset opit voivat toimia oikeuskehityksen edelläkävijöinä.

Kun löydetään liittymäkohtia konkreettiin oikeudelliseen aineistoon

oikeusjärjestyksessä, voi uudesta yleisestä opista tulla ”oikeudellisesti

mahdollista”.10 Myös tavaramerkkioikeudessa voivat oikeudenalan

yleiset opit mahdollistaa tietynlaisia tulkintoja ja ratkaisujen

lopputuloksia. Seikka, johon kiinnitetään enemmän  huomiota tulee

tietyllä tavoin enemmän mahdolliseksi.

Tavaramerkkioikeudessa on oikeudenloukkausvaatimusten osalta

yleensä keskitytty tarkastelemaan lähes yksinomaan vaatimuksen

esittävän merkinhaltijan oikeussuojaa ja sen riittävyyttä, samalla

korostaen riittävän laajan suojan tarpeellisuutta.11 Tämä painotus on

mahdollistanut suojan laajentamisen uusille alueille. Tässä

10 Wilhelmsson,” Sosiaalisen siviilioikeuden metodiset lähtökohdat”, teoksessa Minun metodini, (1997)
s.  348.
11 ks.  mm. Castrén, Martti, DL 2/2000, s. 324 ja Tiili, Virpi (1972), 255-256, sekä esim. Levin,
Marianne, Ny nordisk känneteckensrätt? NIR 1994, 516-529. Poikkeuksena Palm, joka pyrkii
ottamaan yksinoikeuden haltijan intressin lisäksi huomioon myös tavaramerkkioikeudellisten normien
roolin kilpailun säätelijänä ja korostaa, että kilpailunäkökohdat on huomioitava suojan alaa
määriteltäessä. Palm (2002), s. 32.



IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS                                                    IPR SERIES A:2

17

tutkimuksessa on tarkoituksena  tehdä tietoisesti lähes päinvastoin:

kohdistaa huomio nimenomaisesti vastapuolen oikeustilanteeseen,

oikeussuojan tarpeeseen ja sen oikeutukseen.

Tavaramerkkioikeus säätelee kilpailua määritellen sen sallittuja ja ei-

sallittuja keinoja. Toisaalta tavaramerkkioikeudellisten säädöksien

tavoitteena on tietynlainen talouden toimijoihin liittyvä ohjausvaikutus.

Siksi taloudellisia argumentteja ei voida sivuuttaa arvioitaessa sitä,

millaisia tulkintasääntöjä tavaramerkin suoja-alan määrittelyssä tulisi

noudattaa ja esitettäessä sitä, mihin suuntaan säädöksiä tulisi kehittää.

Vaikka tutkimuksen metodi ei sinänsä ole oikeustaloustieteellinen,

tutkimuksessa kuitenkin on myös osittain lähestymistapana

normatiivinen regulaatioteoria12 eli tutkimuksessa analysoidaan sitä,

millaista oikeudellisen sääntelyn pitäisi olla, jotta se mahdollisimman

tarkoituksenmukaisesti täyttäisi sille asetetut tavoitteet.

12 Määttä, Kalle (1999) Oikeustaloustieteen aakkoset, s. 13. Ks. myös Timonen, Pekka, (1997)
Määräysvalta, hinta ja markkinavoima, s. 120.
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4. Tavaramerkkioikeudellinen järjestelmä ja normitodellisuus

4. 1  Tavaramerkkinormisto ohjausvälineenä

Jotta tavaramerkille syntyisi liiketaloudellista arvoa, on lähes aina

tehtävä merkittäviä investointeja. Markkinointi-investointien tuloksena

tavaramerkistä voi kehittyä brandi) 13, tuote, jolla on lisä-arvoa (added

values). Merkin liikearvo (brand equity) syntyy merkin mm.

tunnettuisuudesta, merkillä on kohderyhmässä tietty merkitys,

semanttinen sisältö, imago. Aakerin mukaan brandin liikearvo (brand

equity) perustuu brandiuskollisuuteen (brand loyalty), nimen

(tavaramerkin) tunnettuisuuteen (name awareness), koettuun laatuun

(perceived quality), brandin herättämiin assosiaatiohin (brand

assiciations) ja muihin brandiin liittyviin varallisuuseriin (other

proprietary brand assets).14 Tavamerkkioikeudessa taas puhutaan

tavaramerkin goodwill –arvosta, tarkoitettaessa sitä lisä-arvoa, joka

merkille on sen käytön ja markkinointitoimenpiteiden johdosta

syntynyt. 15

Elinkeinonharjoittajan tavoitteena on, että hyöty merkille saadusta

lisäarvosta (goodwill –arvo, liikearvo) säilyy elinkeinonharjoittajalla

itsellään eli etteivät kilpailijat pysty hyödyntämään merkin liikearvoa.

Jos oikeusjärjestys sallii hyvin  samankaltaisten merkkien käytön,

kilpailevien elinkeinonharjoittajien on mahdollista yrittää hyötyä

markkinoilla jo tunnetun merkin markkinointiin tehdyistä

panostuksista valitsemalla hyvin samantapainen merkki. Tällä 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? Advertising and the
Concept of Brands, s. 29. Kotler määrittelee brändin (brand) seuraavasti: ”nimi , käsite, symboli, kuva
tai niiden yhdistelmä, jonka tarkoitus on yksilöidä myyjän tai myyjäryhmän tavarat ja palvelut ja
erottaa ne kilpailijoiden tarjonnasta, Kotler,  P., (1991) Marketing Management. Analysis, Planning,
Implementation and Control (7th edition, Prentice-Hall International Inc.)s. 442
14 Aaker, David, (1991) Managing brand equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name., s. 15-21.
Ks. myös Tuominen, Pekka (1995) Understanding brand equity, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja
ja Melin, Frans (1999), s.15.
15 Esim. Tiili on puhunut merkin lisäarvon sijaan sen good will’stä ja good will’in suojasta. Tiili toteaa
tavaramerkkioikeuden olevan yksi osa normistoa, jolla suojataan elinkeinonharjoittajalle toimintansa
johdosta kertyvää good will’iä (hyvää mainetta, kuuluisuutta), jonka symbolina tavaramerkki voi
toimia. Tiili, Goodwillin suojasta markkinoinnissa, LM 6/1988, 655.
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kilpailija voi hyödyntää toisen elinkeinoharjoittajan vahvan, tunnetun

merkin imagoa ja saamaan  ikään kuin osan siitä itselleen. Kyse on

elinkeinonharjoittajan kannalta siis käytännössä siitä pystyykö

elinkeinonharjoittaja saamaan itse maksimaalisen hyödyn

tavaramerkkiä koskevaan markkinointiin tekemistään investoinneista

vai ”tukevatko”  tehdyt investoinnit mahdollisesti jollakin tavoin myös

kilpailijan toimintaa.16

Toisaalta kyse on myös siitä, miten helppoa uuden tuotteen on tulla

markkinoille. Mitä laajempaa on vanhemmille merkeille annettava

suoja, sitä enemmän vaikeutuu markkinoille tulo. Koska

tavaramerkkioikeudessa on kyse liiketoimintaan, kilpailuun ja

markkinointiin liittyvien sallittujen ja ei-sallittujen keinojen

määrittelemisestä, ei lähtökohtaisesti voi olla olemassa selkeää yhtä

tavaramerkin oikeudenhaltijoiden (merkinhaltijoiden) yhteistä

intressiä. Tavaramerkin oikeudellisen suoja-alan määrittelyssä on aina

kyse kahden elinkeinonharjoittajan välisestä konfliktista, vaikka

samalla voi olla kyse seikoista johon liittyy myös yleisempi intressi,

esimerkiksi kuluttajansuojanäkökulma tai kilpailun ohjaustavoite.

Samanaikaisesti on kuitenkin joitakin seikkoja, jotka esimerkiksi

markkinoiden yleisen toimivuuden kannalta ovat yleisessä intressissä

ja siten myös tavaramerkkien oikeudenhaltijoiden yhteisessä

intressissä. Olennaista on kuitenkin, että usein miten tavaramerkin

oikeudellisen suoja-alan määrittelyssä  on lähtökohtaisesti kyse kahden

elinkeinonharjoittajan välisestä konfliktista ja sen ratkaisusta.

Tavaramerkkioikeudellisessa säädöksillä oletetaan olevan tietynlainen

ohjaustavoite. Elinkeinonharjoittajia halutaan ohjata  toimimaan

tietyllä tavoin, jonka katsotaan olevan yleisessä intressissä. Normien

avulla tapahtuvan ohjaamisen onnistuminen edellyttää kuitenkin tietoa

normin kohteesta, sen toimintaympäristöstä, koska

16 Ks. myös Rissanen, (1978) s. 173.
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toimintaympäristössä tapahtuvat olennaiset muutokset voivat muuttaa

normin tosiasiallista ohjausvaikutusta.17

Tavaramerkkien käytön on sanottu vähentävän kustannuksia, joita

kuluttajalle aiheutuu ostopäätöksen tekemisessä tarvittavan tiedon

hankkimisesta.18 Tavaramerkkinormiston antama yksinoikeuden

tunnukseen ja sille mahdollisesti syntyvän taloudellisen arvon on

sanottu luovan yritykselle kannustimen tuotekehittelyyn ja

pitkäjänteiseen liiketoimintaan.19 Toisaalta tavaramerkkinormiston

tarkoituksena estää sellaista kilpailua, jota pidetään kuluttajan kannalta

harhaanjohtavana tai muutoin epäterveenä.

Tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden mahdollistaa, että yritys saa

itse hyödyn tuotekehittelyllä ja vastuullisella toiminnallaan tuotteelleen

luomasta maineesta. Tavaramerkkien käyttöön liiketoiminnassa

sisältyy kuitenkin monia sellaisia muitakin elementtejä, jotka ovat

tulleet vähemmän esiin tavaramerkkioikeudellisessa argumentaatiossa.

Seuraavassa pyritään tuomaan esiin myös niitä, tavaramerkkien

käyttöön liittyviä ilmiöitä, jotka ovat olleet vähemmän esillä

puhuttaessa tavaramerkin merkityksestä ja tehtävästä liiketoiminnan

välineenä.

4.2  Muutos normien toimintaympäristössä

4.2.1  Tavaramerkkioikeuden historiallinen tausta

Vaikka usein ajatellaan tavaramerkkien liittyvän vasta teollisen

vallankumouksen jälkeiseen aikaan ja viime vuosisatoihin, on

17 Pöyhösen mukaan immateriaalioikeuksien säätelyssä näkyy erityisen hyvin omistusnormiston käyttö
yleisten intressien ja tällainen omistusnormiston ohjauskäyttö tapahtuu suojaamalla tietynlaisia
markkinaresursseja. Yksityiset taloudelliset kannustimet investoida immateriaaliseen  omaisuuteen
pyritään sovittamaan yhteen yleisten talous- ja kulttuuripoliittisten päämäärien kanssa. Pöyhönen,
2000, mm. s. 3.
18 Pehrson, 1981, s. 43
19 Palm, 2001, Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio, KTM:n työryhmä ja toimikuntaraportteja
6/2001, s.  15.
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tavaramerkeillä ja niihin liittyvällä yksinoikeudella erittäin pitkä

historia.20 Vanhimmat tavaramerkit olivat omistajan merkkejä. Poro ja

karjataloudessa tämä omistajanmerkkijärjestelmä on edelleenkin

käytössä. Karjan polttomerkintää onkin pidetty yhtenä varhaisimmista

tavaramerkin käyttömuodoista, ja siitä juontaa myös englanninkielinen

sana  ’brand’, suomenkielessä käytetty sanajohdosta ’brändi’, joka

kuvaa tavaramerkin markkinointiominaisuutta.

Moniin keskiaikaisiin säädöksiin21 sisältyy jo yksityiskohtaisia

säännöksiä kauppamerkeistä ja käsityöläisten merkeistä. Käsityöläisten

merkit olivat osa  kiltajärjestelmää, jolla kontrolloitiin yhteiskunnassa

tapahtuvaa kaupallista toimintaa ja rajoitettiin kansalaisten

elinkeinovapautta. Ammattikuntalaitokseen liittyi tavaroiden

merkintäpakko, jonka tarkoituksena oli tukea ammattikuntien asemaa

estämällä vapaata kilpailua. Toisaalta esimerkiksi seppien

mestarimerkinnät toimivat myös takuuna laadusta ja keinona jäljittää

tavaran alkuperä.

Teollistumisen myötä on tavaramerkkipakosta siirrytty

tavaramerkkioikeuteen.22 Tavaramerkkioikeudessa historialliset

elementit ovat kuitenkin edelleen läsnä. Edelleen tavaramerkin

sanotaan olevan ennen kaikkea alkuperän ilmaisija ja laadun takaaja,

kuitenkin samanaikaisesti on läsnä myös tavaramerkkinormien rooli

tietynlaisena kilpailukeinojen, elinkeinotoiminnan ja jopa muun

yhteiskunnallisen toiminnan kontrollointivälineenä.

20 Tavaroiden merkitsemistä on  harjoitettu jo esihistoriallisista ajoista. Saviastioiden merkinnät olivat
yleisiä Kreikassa jo 5000 eKr ja valmistajien merkkejä käytettiin egyptiläisissä savitiilissä. Myös
kiinalaisessa keramiikassa on valmistajan tavaramerkki ollut käytössä vuosituhansia ja vanhimmat
kiinalaiset keramiikkamerkit merkit ovat vuodelta 2698 eK. Tästä mm. Martino, Tony, Trade mark
Dilution s. 18. Ks. myös Häkkänen, 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.

21 Martino mainitsee Parman lain (Statute of Parma) vuodelta 1282. ks. Martino, Tony (1996) Trade
mark Dilution s. 18.
22 Ks. myös Häkkänen, Petteri, 2001, s. 16-19.
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4.2.2  Viimeaikainen kehitys

Tekninen kehitys ja yhteiskunnan vaurastuminen on muuttanut

elinkeinotoiminnan olemusta siten, että ostaja ja tuotteen valmistaja

ovat yhä useammin varsin kaukaisia toisilleen. Samalla elintason nousu

on synnyttänyt tavarapaljouden, jossa tuotteiden erilaistaminen

tunnusmerkkien avulla on lähes välttämätöntä. Liike-elämässä ei

puhuta juurikaan tavaramerkeistä tai toiminimistä vaan enemmänkin

brändeistä (engl. brand), tunnusmerkistä, jonka avulla rakennetaan

tunneperäinen suhde tuotteen ja ostajan välille. Tunnusmerkki, brändi

suojataan oikeudellisesti yleensä tavaramerkkirekisteröinnillä.23

Nykyisin elinkeinotoiminnan piirissä puhutaan käsitteestä brand

equity (varumärkeskapital)24 jolla tarkoitetaan sitä lisäarvoa, jonka

merkki antaa tuotteelle25. Puhutaan myös merkin liikearvosta.26 Entistä

kannattavampi liiketoiminta on saatu aikaan siten, että yritys omistaa ja

hallinnoi vain tavaramerkkejään ja teettää kaikki varsinaiset tuotteensa

alihankkijoilla. Näin tavaramerkille on syntynyt uudella tavoin

painottunut rooli, jossa entisestään korostuu merkin taloudellinen arvo.

Monikansallisten yritysten mukaantulo markkinoille on koventanut

kilpailua. Tilanteessa, jossa markkinoille tulee uusi suuret resurssit

omaava kilpailija, on havaittu kaikkien markkinaosapuolten

markkinointikustannusten nousevan.27 Kilpailun koveneminen ei siksi

välttämättä johda kuluttajahintojen alenemiseen sillä yhä suurempi osa

tuotteen hinnasta muodostuu markkinointikustannuksista.

23 Brandi terminä kuvaa tavaramerkillä olevaa markkinointiominaisuutta. Brandin voidaan
liiketaloudellisena käsitteenä katsoa olevan  laajempi kuin oikeudellinen käsite tavaramerkki.
Tavaramerkki on toisaalta brandin visuaalinen / foneettinen symboli ja toisaalta myös sen yksi
oikeudellinen suojamuoto. Vrt. tekijänoikeus, joka ei suojaa teoksen ideaa vaan esittämistapaa; samalla
tavoin tavaramerkkioikeus suojaa - ei brandin ideaa - vaan sen symbolia. Brandiin voi kuitenkin liittyä
muukin immateriaalioikeus kuten toiminimioikeus tai esimerkiksi tuotekehittelyyn liittyen mallisuoja
tai patentti.
24 Melin, Frans 1999, s.15, Arnold, David, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, 18 ss.
25 Yhtenä ensimmäisistä esimerkeistä brand equity’n uudesta merkityksestä pidetään yrityskauppaa,
jossa Nestle vuonna 1992 osti Perrier tavaramerkin 2,5 miljardilla dollarilla. Koska mineraalivesillä ei
juurikaan ole tuotteina ratkaisevia laatueroja, katsottiin hinnan kohdistuvan puhtaasti tavaramerkkiin.
Tästä mm. Melin, Frans (1999) s. 45.
26 Ks. esim. Arnold, David (1992) Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, s. 18-21.
27 SOU 2001:26 , s.142.
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Vähittäiskaupan ketjuuntuminen on myös osaltaan vaikeuttanut uuden

tuotemerkin tuloa markkinoille. Jotta tuote hyväksyttäisiin

vähittäiskauppaketjun valikoimiin, edellyttää kauppa yleensä

valmistajalta tai maahantuojalta merkittävää markkinointipanostusta.

Markkinointiin tehtävien investointien painoarvo on siten yleisesti

ottaen kasvanut.

4.2.3  Tavaramerkki liiketoiminnan välineenä

Tavaramerkkinormiston keskeisenä tehtävä on mahdollistaa kuluttajien

rationaalisten ostopäätösten tekeminen. Elinkeinonharjoittajan

näkökulmasta tavaramerkkien avulla tapahtuvan tuotteiden differoinnin

tavoitteena ei sen sijaan ole hyödyntää kuluttajien rationaalisuutta –

vaan pikemminkin päinvastoin. Tavoitteena on merkin avulla luoda

tunneperäinen suhde ostajan ja tuotteen välille ja saada sillä tavoin

ostaja paitsi pysymään uskollisena tuotemerkille myös maksamaan

siitä huomattavasti enemmän kuin ilman tätä tunneperäistä suhdetta.

Tavaramerkki mahdollistaa siis sen, että ostajalle ikään kuin myydään

myös jotakin muuta kuin itse tuote, jotakin näkymätöntä,

immateriaalista.

Tavaramerkillä markkinoitavan tuotteen korkea hinta voi johtua

tuotteeseen tehdyistä mittavista tuotekehittelyä ja laaduntarkkailua

koskevista investoinneista. Korkea hinta voi siis indikoida korkeaa

laatua. Toisaalta korkea hinta voi johtua myös korkeista markkinointi-

investoinneista tai ainoastaan suuresta katteesta. Yksi markkinoinnin

uudemmista kultaisista säännöistähän kuuluu: “Muista, että

hinnoittelulla ei ole mitään tekemistä kustannusten kanssa.”28

Markkinoinnissa tavaramerkeille pyritään luomaan oma tuotteesta

irrallaan oleva symbolinen arvonsa ja merkityssisältönsä.

Tavaramerkille rakennetaan oma imago tai vielä pidemmälle vietynä:

28 Rope, 1999, s.58
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oma tarina, joka sisältää myös “arvoja”. Valitsemme tuotteita merkki-

imagojen perusteella ja siten rakennamme myös omaa imagoamme.

Vaikka itse tuote tyydyttäisikin aineellisia tarpeitamme, saatamme

hakea tavaramerkistä jotakin muuta; välinettä henkiseen tarpeen

tyydytykseen: vaikkapa yhteisöllisyyttä, tunnetta joukkoon

kuulumisesta, statusta. 29

Ihmisten aineellisten tarpeiden ollessa hyvin pitkälle tyydytettyjä,

kaivataan jotakin ”extraa”, siksi kuvitteelliselle, immateriaaliselle on

kova kysyntä. Kun yhteiskunnan vanhat instituutiot ovat menettäneet

merkitystään, tarvitaan kipeästi jotakin uutta mihin kiinnittyä. Brändiä

onkin nimitetty ajassa eläväksi metaforiseksi tarinaksi todeten,  että

jokainen meistä haluaa olla osa jotakin itseään suurempaa.30

Tavaramerkkiin (brändiin) liittyvä tarina voi ostopäätöstä tehtäessä

olla jopa itse tuotetta tärkeämpi.

Toisaalta koko tavaramerkkijärjestelmän olemassaolon ajan merkkiin,

on pyritty liittämään positiivisia assosiaatiota, hyvä maine. Niin kauan

kuin on ollut markkinointia on kuluttajille myyty mielikuvia.31

Mielikuvamarkkinointi ja niin sanottu brändin rakentaminen ovat

kuitenkin vasta viime vuosikymmenillä nousseet siihen mittavaan

rooliin, joka niillä on nyt.

4.2.4  Tavaramerkki kuluttajan vallankäytön välineenä

Tavaramerkin tehtävänä on kuluttajan näkökulmasta auttaa kuluttajaa

nopeiden ja rationaalisten kulutuspäätösten tekemisessä sekä auttaa

löytämään uudelleen tuote, johon kuluttaja on ollut tyytyväinen32.

Tavaramerkkiä voidaan pitää myös kuluttajan vallankäytön välineenä.

29 Esimerkiksi oman puuttuvan tai vieraantuneen perheen korvikkeena, meille tarjotaan mahdollisuutta
liittyä kuvitteelliseen ”McDONALD’S perheeseen”.
30 Alan M Webber, Cop. Fast Company, Markkinointi ja Mainonta 18/98.
31 Revlonin perustaja Charles Revlon on aikanaan todennut: “In the factory we make cosmetics. In the
store we sell hope.”
32 Palm, 2001, Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio, KTM:n työryhmä ja
toimikuntaraportteja 6/2001, s.  15.
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Ostopäätöksillään tiedostava, rationaalinen kuluttaja voi omalta

osaltaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tuotteet on valmistettu,

suosimalla tietyntyyppisiä tuotteita. Kuluttajan valta kytkeytyy siis

tältä osin olennaisesti tavaramerkistä saatavilla olevaan informaatioon.

Yhteiskunnan ja tavaratuotannon muuttuminen ovat samalla saaneet

aikaan sen, että tuotteista on yhä vaikeampi saada objektiivista tietoa ja

tiedon ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta, jota ostajalla harvoin on.

Olemme myös tilanteessa, jossa tuotteen hinta yhä harvemmin korreloi

tosiasiallisen laadun kanssa vaan kenties ainoastaan niin sanotun

koetun laadun (upplevd kvalitet33) kanssa. Koettu, tietyllä tavoin

kuvitteellinen laatu on osa brändille luotua tarinaa, jota tavaramerkki

symboloi. Kuluttaja ei myöskään välttämättä ole edes kiinnostunut

tuotteen laadusta vaan ainoastaan siitä, että tuotteella (sen

tavaramerkillä)  on  tietty  symbolinen  arvo:  Diesel  –farkkujen  ostaja  ei

suinkaan tee ostopäätöstään olettaen Diesel farkkujen olevan kuusi

kertaa kestävämpiä/laadukkaampia ja siksi kuusi kertaa kalliimpia kuin

markkinoiden halvin vastaava farmarihousu. Laatu on tällaisten

tuotteiden osalta suurelta osin kuvitteellista; tavaramerkin symboliarvo

luo laadun ja siksi laadusta ei enää voida puhua perinteisessä mielessä.

Vaikka tavaran tosiasiallista alkuperää on nykymaailmassa yhä

vaikeampi hahmottaa34, lisääntyy toisaalta niiden kuluttajien määrä,

jotka valikoivat tarkkaan ostoksensa ja haluavat vaikkapa boikotoida

tiettyjen yhtiöiden valmistamia tuotteita.35 Valistunut kuluttaja

yhdistää tuotteeseen liittyvän tiedon, vaikkapa tiedon siitä, että jollakin

tietyllä tavaramerkillä valmistettu tuote saattaa olla lapsityövoimalla

33 Melin, 1999, s. 55 “ En av de viktigaste märkesassociationerna är upplevd kvalitet. Det bör kanske
påpekas att upplevd kvalitet skiljer sig ifårn faktisk kvalitet i så måtto att det förra är ett subjektivt
begrepp, medan det senare är ett objektivt begrepp.” Vastaava englanninkielinen käsite on ”perceived
quality”Ks. Esim Tuominen (1995), mm. s. 16.
34 Ks. Esim. Jones, jonka mukaan valmistajan nimellä ja maineella ei ole vaikutusta brändin lisäarvoon
(added values), koska kuluttajat eivät yleensä tiedä, kuka on tuotteen valmistaja. Jones, J. P. (1986), s.
31.
35 Peattien mukaan useat tutkimukset osoittavat, että kehittyneissä maissa jopa kolme neljäsosaa
kaikista kuluttajista on halukas ostamaan ympäristöystävällisiä 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.

Yhdistämällä merkinhaltijaan liittyvän negatiivisen tiedon

tavaramerkkiin kuluttaja tai kansalaisaktivisti saa vaikutusvaltaisen

aseen käyttöönsä. Tavaramerkit ovat siis tärkeitä kuluttajien

vallankäytön välineitä, sillä merkkiä koskeva kriittinen informaatio voi

olennaisesti heikentää merkin liikearvoa. Voidaan väittää, että yritysten

intressi ylläpitää tavaramerkkiensä arvoa voi siten osaltaan kasvattaa

kuluttajien valtaa. 36

Tavaramerkin arvo liiketoiminnan välineenä perustuu juuri siihen

positiiviseen informaatioon, jota se välittää (tunneperäinen suhde

merkin ja ostajan välillä). Merkillä on tietty informaatioarvo. Jotta

tavaramerkki voisi samalla toimia kuluttajan vallankäytön välineenä,

merkin tulee voida toimia tehokkaasti  myös kriittisen informaation

välittäjänä.

Tavaramerkin rooli yritystoimintaan ja tuotteisiin kohdistuvan kritiikin

välineenä37 on tullut esiin Internettiin liittyvässä julkaisutoiminnassa,

jolla on yhä tärkeämpi rooli tiedonvälityksessä. On pohdittu muun

muassa sitä, onko oikeutta sisällyttää oman kotisivun

verkkotunnukseen tunnettu  tavaramerkki silloin, kun sivun

tarkoituksena on levittää merkinhaltijaan kohdistuvaa kriittistä

37 Viimeaikoina tavaramerkeille on annettu yhteiskunnallisessa keskustelussa myös uusi rooli.
Kanadalainen journalisti Naomi Klein on  menestyskirjassaan  ”NO  LOGO”  tuonut  esiin  useiden
tavaramerkkejä menestyksekkäästi hyödyntäneiden yritysten liiketoimintaan liittyviä eettisesti
arveluttavia puolia. Kirjassa ja siitä seuranneessa keskustelussa brändit ovat sittemmin ikään kuin
symboloineet kilpailuun ja markkinoihin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän pimeimpiä puolia:
silmitöntä rahastamista ja alkuperäisen kulttuurin tuhoamista kaupallisesti tuotetulla
”ylikansallisuudella”. Symbolista itsessään on siis tehty uusi symboli. Kleinin esityksessä tavaramerkit
(brändit)  käsitteellisesti rinnastetaan täysin niiden oikeudenhaltijoihin, sen mitä yritys tekee – ikään
kuin “brändi” tekee. Kyse on siis tavaramerkkien yhteiskunnallisesta käytöstä viestinnän välineenä.
Kritiikki saa enemmän mielenkiintoa, kun se kohdistuu tunnettuun tavaramerkkiin eikä vain yritykseen
sen takana. Yritys on yleisölle usein “vieras” kun taas tunnettuun tavaramerkkiin on yrityksen
markkinoinnin tuloksena voinut syntyä sen tavoittelema henkilökohtainen suhde. Yritystoimintaan
kohdistuva kritiikki siis hyödyntää samaa välinettä kuin yritys markkinoinnissaan. Ks. Klein, 2001.
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informaatiota. Tavaramerkkien oikeudenhaltijat ovat kokeneet, että

tavaramerkin käyttö tällaisen informaation välittämiseen tulisi kuulua

tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden piiriin, vaikka kyseessä ei

olisikaan merkin perinteinen tavaramerkkikäyttö.

Tavaramerkkioikeudelliseen yksinoikeuteen ollaan siis liittämässä

aivan uusia piirteitä. Kun tavaramerkkioikeuden tarkoituksena on tähän

asti ollut kontrolloida kilpailua ja liiketoiminnan keinoja, on se alettu

nähdä myös välineenä kontrolloida tiedotustoimintaa ja toimintaa, jolla

on poliittista merkitystä. Erityisesti nämä verkkotunnusten käyttöä

koskevat kysymykset ovat esillä tämän tutkimukseen kohteena olevissa

UDRP –ratkaisuissa.
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4.3  Tavaramerkkioikeudellisista perusperiaatteista

Tavaramerkkioikeus on oikeudenala, jolla säädellään

elinkeinotoimintaa. Tavaramerkkioikeus sisältää sääntöjä erityisesti

siitä, mitä on pidettävä oikeudenmukaisina kilpailukeinoina ja

oikeudenmukaisena toimintakeinoina tavaroiden ja palveluiden

markkinoinnissa. Toisaalta tavaramerkkioikeus on oikeudenhaltijansa

immateriaalinen varallisuuserä ja varallisuusoikeus. Samoin kuin muut

immateriaalioikeudet, tavaramerkkioikeudessa oikeus toteutuu

kieltomahdollisuuden kautta; yksinoikeus antaa mahdollisuuden

viimekädessä saada kieltotuomio, joka kieltää toiselta

markkinatoimijalta tietyt toiminnot.38 Vaikka tavaramerkkioikeus on

myös oikeudenhaltijansa immateriaalinen varallisuuserä ja esineoikeus,

on tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden peruslähtökohtana

kuitenkin elinkeinotoiminnassa käytettävien kilpailukeinojen säätely.

Tavaramerkkioikeus säätelee sitä, mikä on katsottava hyvän liiketavan

mukaiseksi ja mikä ei-toivottavaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa.

4.3.1  Tavaramerkkioikeuden luonteesta yksinoikeutena

Olennaista on, että yksinoikeus tavaramerkkiin koskee vain tietynlaista

merkin elinkeinotoimintaan liittyvää käyttöä. Yksinoikeus

tavaramerkkiin ei koskaan merkitse yksinoikeutta kyseiseen sanaan tai

merkkiin sinänsä.

Suomen tavaramerkkilaissa yksinoikeus tavaramerkkiin on määritelty

yksinoikeutena käyttää tiettyä tunnusta elinkeinotoiminnassa tiettyjen

tavaroiden tai palveluiden tunnusmerkkinä. Tavaramerkkioikeudellista

yksinoikeutta koskevat oikeudelliset ongelmatilanteet koskevatkin

38 Ks. Maniatis, Spyros M.,  (2002) Trade Mark Rights – A Justification Based on Property,  I.P.Q. :No
2, 123.
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usein sitä, onko kyseessä yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin käyttö

vai ei.

Tavaramerkin käyttö esimerkiksi julkisessa puheessa tai

lehtikirjoituksessa ei lähtökohtaisesti kuulu lainkaan yksinoikeuden

piiriin. Kilpailevankin tuotteen markkinoinnissa saa mainita toisen

suojatun tavaramerkin silloin, kun on kyse ns. vertailevasta

mainonnasta ja sitä koskevia sääntöjä noudatetaan. Samoin on sallittua

mainita, että tuote on yhteensopiva jollakin toisella tavaramerkillä

markkinoidun tuotteen kanssa.39

Internetin myötä syntynyt sähköinen liiketoimintaympäristö on luonut

tavaramerkeille uusia käyttötilanteita ja käyttötapoja. On syntynyt

uusia liiketoimintamalleja, joissa käytetään toisen suojattua

tunnusmerkkiä osana omaa liiketoimintaa. Tällöin ei välttämättä ole

kyse sellaisesta käytöstä, johon tavaramerkkioikeudellisen

yksinoikeuden antama kielto-oikeus ulottuu. Juuri tällaisia tilanteita

tulee esiin myös tämän tutkimuksen kohteena olevissa UDRP –

ratkaisuissa.

4.3.2  Tavara- ja/tai palvelukohtaisuus suojan lähtökohtana

Tavaramerkkioikeudessa on lähtökohtaisesti annettu tavaramerkille

suojaa vain kilpailurelaatiossa. Tämä tavoite on toteutettu ns.

tavara/palvelukohtaisuudella, eli merkille annetaan suojaa myöhempää

merkkiä vastaan vain silloin, kun myöhempi merkki on suojattu

(rekisteröity tai vakiinnutettu) samoille tai samankaltaisille

tavaroille/palveluille kuin aikaisempi merkki.

Tavara/palvelukohtaisuus on pääsääntö ja sen yli annettava suoja on

aina poikkeus, joka voi toteutua vain tietyin edellytyksin. Jokitaipale

käyttää samasta tavara/palvelukohtaisuuden käsitteestä sanaa

39 Tästä tarkemmin myöhemmin kohdassa 5.4.1.
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spesialiteettiperiaate40. Kaikki tavaramerkkien kansainväliset

rekisteröintijärjestelmät perustuvat tavara/palvelukohtaisuuteen.

Rekisteröintijärjestelmien osalta puhutaan myös suojan

luokkakohtaisuudesta, sillä useimmissa rekisteröintijärjestelmissä eri

tavarat ja palvelut jaoteltu eri tavara/palveluluokkiin ja rekisteröinti

tulee aina kohdistaa tietyn luokan tavaroihin/palveluihin. 41 Tavara

ja/tai palvelukohtaisuus on pääsääntönä yhteisön

tavaramerkkioikeudessa ja sama periaate sisältyy esimerkiksi USA:n

oikeuteen.

4.3.3  Tavaramerkin funktioista laintulkinnan välineenä

Tavaramerkkioikeudessa tavaramerkin yhteiskunnallista tehtävää, sen

funktiota, on käytetty apuvälineenä laintulkinnassa ja tavaramerkin

oikeudellisen suoja-alan määrittämisessä. Tavaramerkin funktion on

sanottu ilmaisevan sen, miten laajasti tavaramerkin haltijalla on oikeus

kontrolloida saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttöä

kilpailijaan nähden.42 Tavaramerkkisuojaa ei ole pidetty tarpeellisena

antaa suhteessa tavaramerkin sellaisiin toimintoihin, jotka eivät vastaa

tavaramerkille laissa ja tavaramerkkidirektiivissä määriteltyä tehtävää

eli funktiota. Funktioilla on siis perusteltu suojan (eli käytännössä

tietynsisältöisen kielto-oikeuden) antamista tavaramerkin

oikeudenhaltijalle: vanhemman tavaramerkin oikeudenhaltijalla on

oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa tai

samankaltaista merkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan, koska

muutoin aikaisemman tavaramerkin  funktio ei toteudu.

Tavaramerkin alkuperäfunktiolla tarkoitetaan sitä, että ostajat olettavat

niiden tuotteiden, jolla on sama tavaramerkki olevan peräisin samasta

40 Jokitaipale, Päivi, Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja,  LM 1/2000, s. 85-110.
41 Madridin sopimus ja Madridin lisäpöytäkirja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä sekä
Nizzan sopimus tavaramerkkiluokista.
42  Ks. Drockila (1986), 33 ss. ja Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistio, KTM:n työryhmä ja
toimikuntaraportteja 6/2001, s. 14. ks myös. Koktvedgaard, joka on kriittisempi funktioilla operointia
kohtaan; Koktvedgaard, (1965) Immaterialsretspositioner, Kobenhav 1965, 171-.
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kaupallisesta lähteestä. Drockila on erotellut tavaramerkin a) kilpailu-

ja mainos-, b) erottamis-, c) alkuperä ja d) garantiafunktion. Näiden eri

funktioiden rajat eivät ole tarkoin vedettävissä, koska ne ovat

riippuvuussuhteessa tosiinsa. 43 Tavaramerkin funktioiden on katsottu

syntyvän siitä vuorovaikutuksesta, joka muodostuu merkinhaltijan

tavarasta käyttää tavaramerkkiään ja niistä assosiaatioista, jotka

syntyvät kohdepiirille sen saadessa kosketuksen merkkiin.44

Olennaisimpana tavaramerkin funktiona on pidetty tavaramerkkilakiin

kirjattua erottamisfunktiota, joka on myös kirjattu Suomen

tavaramerkkilakiin. Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeuden

tarkoituksena on edesauttaa elinkeinonharjoittajan markkinoimien

tavaroiden/palveluiden erottamista toisten elinkeinonharjoittajien

markkinoimista tavaroista/palveluista.

Tätä erottamisfunktiota keskeisemmäksi on sittemmin katsottu

tavaramerkin ns. alkuperäfunktio, joka kylläkin tarkoittaa hyvin

pitkälle samaa kuin erottamisfunktio. Alkuperäfunktiolla tarkoitetaan

sitä, että tavaramerkki ilmaisee tavaran kaupallista alkulähdettä: ostaja

voi luottaa siihen, että kaikki tietyllä tavaramerkillä varustetut tuotteet

ovat peräisin samasta kaupallisesta alkulähteestä. Tavaramerkin avulla

ostaja voi siten erotella tavaroita erityisesti suhteessa niiden

kaupalliseen alkulähteeseen. 45

Merkkien sekoitettavuustilanteessa tavaramerkkisuojaa annetaan

merkinhaltijana olevalle elinkeinonharjoittajalle suhteessa toisiin

elinkeinoharjoittajiin, erityisesti suhteessa kilpailijoihin. Suojan

43Drockila (1986), ss. 33-34 ja 48; Drockila nimeää tavaramerkille kilpailu-, mainos-, erottamis-,
alkuperä- ja garantiafunktion; ks myös. Pehrson, (1981) ss. 26; Pehrson pitää keskeisimpänä
tavaramerkin kilpailufunktiota (konkurrensfunktion) ja katsoo, että tavaramerkki täyttää
kilpailufunktion erottamisfunktion ja alkuperäfunktion avulla; erottamalla tavarat toisista ilmaisemalla
tavaran anonyymin kaupallisen lähteen. Ks.  myös Tiili,(1970) Om varumärkets funktioner, s. 241.
Cornish puolestaan nimeää alkuperäfunktion (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).
44 Drockila (1986) s. 33 ja ks. myös Pehrson, (1981) s. 19 alkaen.
45 Drockila (1986) s. 33 ss. ja mm. Castrén (2000) DL 2/2000, s. 314, sekä Pehrson (1981), s. 30.
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saaminen merkitsee viimekädessä oikeutta estää lainvoimaisen

päätöksen avulla toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä omaa

tavaramerkkiään. Suojan saajana on siis merkinhaltijana toimiva

elinkeinonharjoittaja, samanaikaisesti kuitenkin tavaramerkkisuoja

määräytyy sen perusteella, millä tavoin  ostaja voi erehtyä tavaran

alkuperästä eli sen kaupallisesta lähteestä. Suojan saajana on siis

elinkeinonharjoittaja mutta suoja määrittyy ostajan erehdysvaaran

perusteella.

Erehdysvaaran/sekaannusvaaran tulee koskea tavaran kaupallista

lähdettä, jolla tarkoitetaan nykyisin ns. anonyymin kaupallisen lähteen

käsitettä. Kuluttajan ei sen mukaan tarvitse välttämättä tietää, mikä

nimenomainen taho on merkin takana. Samalla merkillä

markkinoitavat tuotteet eivät myöskään tarvitse olla peräisin samalta

valmistajalta vaan ne on voitu valmistaa esimerkiksi eri puolilla

maailmaa sijaitsevien lisenssinhaltijoiden toimesta.

Tavaramerkin alkuperäfunktion käsitteeseen (origin function) kuuluu

näkemys siitä, että tavaramerkki on kuluttajalle jonkinlainen tae

tavaran laadusta ja/tai sen alkuperästä. Tavaramerkillä markkinoidun

tavaran tosiasiallinen, konkreettinen alkuperä kuitenkin käytännössä

melko harvoin kiinnostaa ostajaa eikä tavaramerkki toisaalta tarjoa

siitä välttämättä lainkaan suoraa tietoa. Valistuneenkin kuluttajan on

vaikea tietää, mistä kaupoistamme löytyvät ”Omot”, ”Bio Luvilit” tai

”Adidakset” tai ”Niket” itse asiassa ovat peräisin46. Voidaan kuitenkin

sanoa, että merkkiin sisältyy aina merkinhaltijayrityksen antama

lupaus tietynlaisesta tuotteesta.

Yritykset ovat hajauttaneet tuotantoaan eri maihin ja yhä useammin

tuotteet valmistetaan jopa usean eri alihankkijan toimesta. Siksi

voidaan perustellusti väittää, että tavaramerkki enää harvoin kertoo

46 Ks. Esim. Jones, jonka mukaan valmistajan nimellä ja maineella ei ole vaikutusta brandin lisäarvoon
(added values), koska kuluttajat eivät yleensä tiedä, kuka on tuotteen valmistaja. Jones, J. P. (1986), s.
31.
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ostajalle mitään tavaran konkreettisesta alkuperästä (alkuperäkäsitteen

ahtaassa merkityksessä). Tämän johdosta on ollut tarpeen kehittää ns.

anonyymin kaupallisen lähteen käsite, jolla tarkoitetaan sitä, ettei

kuluttajan tarvitse tietää, mikä nimenomainen taho tavaramerkin

takana on, mistä yrityksestä tuotteet ovat peräisin. On yleisesti

tiedossa, että tavaramerkki voi olla esimerkiksi eurooppalainen tai

amerikkalainen ja silti tuotteet kotoisin eri kehitysmaista. Olennaista

on, että ostaja mieltää saman kaupallisen tahon olevan merkillä

markkinoitavien tuotteiden takana.

Tällaisen anonyymin kaupallisen lähteen käsitteen tulkinta sallii myös

merkkidifferoinnin: yritys voi markkinoida samaa tavaraa usealla eri

merkillä, ikään kuin eri tuotteina. Näin tuotteita voidaan suunnata eri

tavaramerkeillä  (brandeilla) markkinoituna eri kohderyhmille. Täysin

samaa tuotetta voidaan siis myydä toisella tavaramerkillä esimerkiksi

huomattavasti edullisemmalla vähemmän maksukykyiselle

kohderyhmälle. Näissäkin tilanteissa merkin katsotaan kertovan

kyseisen tuotteen kaupallisesta lähteestä yhdistämällä tuotteen

tavaramerkin oikeudenhaltijana olevaan yritykseen.

Alkuperäfunktio on siis kulkenut pitkän matkan. Itse käsitteen

ratkaisevasta merkityksestä laintulkinnassa on pidetty tiukasti kiinni,

mutta se sisältö on muuttunut tavaran konkreettisesta alkuperästä niin

sanotuksi anonyymiksi kaupalliseksi lähteeksi.
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5.  Tavaramerkkioikeudelliset säädökset

Tavaramerkkioikeuden keskeisimmät säädökset sisältyvät

tavaramerkkilakiin. Suomen voimassaoleva tavaramerkkilaki perustuu

vuonna 1964 voimaan tulleeseen tavaramerkkilakiin, jota edelsi jo

vuonna 1889 annettu asetus tavaraleimain suojelemisesta. Suomen

tavaramerkkilaki perustuu pohjoismaiseen yhteistyöhön ja siihen on

vuonna 1993 tavaramerkkilakiin on tehty tavaramerkkilainsäädännön

harmonisointia koskevan direktiivin eli ns. tavaramerkkidirektiivin

edellyttämät muutokset47.

Euroopan yhteisössä on tavaramerkkidirektiivin lisäksi annettu

yhteisön tavaramerkkiä koskeva asetus sekä sen täytäntöönpano

asetus48, jotka koskevat koko yhteisöaluetta koskevaa yhteisön

tavaramerkkiä. EU -oikeutena myös nämä säädökset ovat osa Suomen

voimassaolevaa oikeutta.

Tavaramerkkidirektiivi on ensimmäinen tavaramerkkioikeuden

yhdenmukaistamisdirektiivi. Sillä pyritään lainsäädäntöä lähentämällä

poistamaan jäsenmaiden lainsäädännöstä sellaisia eroja, jotka voivat

rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen

vapautta. Direktiivin tarkoituksena ei kuitenkaan ole lähentää

jäsenvaltioiden lainsäädäntöä täydellisesti. Näin ollen direktiivi ei estä

jäsenvaltioita säätelemästä tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä

myös muilla kuin tavaramerkkioikeudellisilla säädöksillä, esimerkiksi

vilpillistä kilpailua tai kuluttajansuojaa koskevilla säädöksillä.49

Tavaramerkin suoja-alaan ja merkin käyttöön soveltuvia säännöksiä

sisältyykin Suomessa esimerkiksi myös kuluttajansuojalain

47 Tavaramerkkidirektiivi 114/1989/ETY. 1990 –luvulla Suomi liittyi paitsi Euroopan Unioniin myös
Madridin pöytäkirjan mukaiseen kansainväliseen tavaramerkkien  rekisteröintijärjestelmään. Myös
tämä edellytti muutoksia tavaramerkkilakiin.
48 Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä.
49 Tavaramerkkidirektiivi, ensimmäinen ja kolmas perustelukappale.
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säännöksiin vertailevasta mainonnasta50 sekä osaltaan myös lakiin

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.51 Näihin

säädöksiin liittyen yhteisöalueella on annettu myös ns. harhaanjohtavaa

mainontaa koskeva direktiivi, jota on myöhemmin muutettu

koskevaksi sekä harhaanjohtavaa että erityisesti vertailevaa mainontaa.

5.1  Yksinoikeuden määrittely Suomen laissa – kilpailurelaation pääsääntö

Oikeus tavaramerkkiin on nimenomaisesti elinkeinotoimintaan liittyvä

oikeus.  Yksinoikeus tavaramerkkiin on yksinoikeus käyttää tiettyä

tunnusta elinkeinotoiminnassa tiettyjen tavaroiden tai palveluiden

tunnusmerkkinä. Suomen tavaramerkkilaissa on lisäksi nimenomaisesti

mainittu, että tunnusmerkki sisältää yksinoikeuden käyttää tunnusta

tavarassa, sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa. Myös

suullinen käyttäminen kuuluu lain sanamuodon mukaan yksinoikeuden

piiriin.

Sen sijaan laissa on erityissäännös siitä, että varaosien ollessa kyseessä

toisen tavaramerkin käytöksi katsotaan muun muassa sellainen

viittaaminen toisen tavaramerkkiin, joka antaa ymmärtää, että tavara

on tämän toisen merkin merkinhaltijan liikkeelle laskema tai että tämä

on suostunut tavaran liikkeelle laskemiseen. Tällä tarkoitetaan

esimerkiksi tilannetta, jossa joku muu kuin tietyn automerkin

merkinhaltija markkinoi kyseisellä automerkillä markkinoituihin

autoihin soveltuvia varaosia. Yhteensoveltuvuutta ei saa tällöin

ilmaista siten, että aiheutuisi väärä mielikuva automerkin

merkinhaltijan ja varaosamarkkinoijan välisestä yhteydestä.52 Mutta on

50 Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, 4a § (15.12.2000/1072).
51 Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 ja Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
22.12.1978/1061.
52 Esimerkkinä sallitusta toisen tavaramerkin käytöstä yhteensopivuuden ilmaisemisessa 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 –
merkkisiä partateriä. Teräpakkauksiin on liimattu punaiset tarralaput, joissa on ilmaistu terien sopivan
markkinoilla myytävistä terävarsista laboratoriesin itsensä markkinoimiin Parason Flexor –terävarsiin
ja näiden lisäksi Gillette Sensor –terävarsiin. Kuluttajalle, joka omistaa entuudestaan Gillette Sensor
merkkisen terävarren, sillä tiedolla että terävarteen soveltuu Gilletten markkinoimien terien lisäksi
myös Parason –merkkiset partaterät , tarroissa ilmaistulla tiedolla voi olla merkitystä. Sanotus
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huomattava, että säännös ei sinänsä kiellä toisen tavaramerkin käyttöä

tällaisen yhteyden osoittamiseksi, kunhan käyttö ei anna väärää

mielikuvaa.53

Sitä, mitä tavaramerkin käytöllä laissa tarkoitetaan ei ole muutoin

laissa yksilöity. Tavaramerkkioikeudellista yksinoikeutta koskevat

oikeudelliset ongelmatilanteet koskevatkin usein sitä, onko kyseessä

yksinoikeuden piiriin kuuluva merkin käyttö vai ei.54 Olennaista on,

että yksinoikeus tavaramerkkiin koskee vain tietynlaista

elinkeinotoimintaan liittyvää merkin käyttöä.

Tavaramerkkilaki antaa siis rekisteröidyn tai vakiinnutetun

tavaramerkin oikeudenhaltijalle yksinoikeuden kyseisen merkin

tietynlaiseen käyttöön tietynlaisessa elinkeinotoiminnassa.

Yksinoikeus merkitsee käytännössä oikeutta saada kieltotuomio

myöhemmän merkin käytölle. Aikaisemmin merkkinsä suojanneella

oikeudenhaltijalla on etuoikeus myöhemmän merkin oikeudenhaltijaan

nähden.  Yksinoikeus koskee paitsi identtisiä merkkejä, myös tietyssä

laajuudessa samankaltaisia merkkejä. Suojaa saadaan silloin, kun

merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa laissa tarkoitetulla tavoin.

Tätä sekoitettavuutta koskee tavaramerkkilain 4 §, jonka mukaan

kellään muulla kuin merkinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää

tavaroittensa tunnuksena merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä

tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai

muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen.

Sekoitettavuuden käsitettä täsmennetään lain kuudennessa pykälässä

perusteella Laboratoriesilla on ollut oikeutettu tarve viitata Gillette ja Sensor –tavaramerkeihin.”
Hovioikeuden tuomio s. 4. Asia on sittemmin edennyt korkeimpaan oikeuteen, joka on pyytänyt
ennakkoratkaisua yhteisön tuomioistuimelta ks. yhteisöjen tuomioistuimen  tuomio 17 päivänä
maaliskuuta 2005 asiassa C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd
Oy.

53 Ks. myös tapaus GILLETTE: yhteisön tuomioistuimen tuomio 17 päivänä maaliskuuta 2005 asiassa
C-228/03 The Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd Oy.
54 Esim. tapaus ARSENAL, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12 päivänä marraskuuta 2002 asiassa C-
206/01 Arsenal Football Club plc vc. Matthew Reed.
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toteamalla, että tunnusmerkkien katsotaan olevan sekoitettavissa vain,

jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tavaramerkille

annetaan siis lähtökohtaisesti suojaa vain kilpailurelaatiossa eli suojaa

koskee tavara/palvelukohtaisuuden periaate. Identtisenkin

tunnusmerkin käyttö toisen, riittävän erilaisen tavaran tai palvelun

markkinoinnissa on pääsääntöisesti sallittua.

Sekoitettavuuden arvioinnissa on pidetty keskeisenä sitä tehtävää eli

funktiota, joka tavaramerkillä on yhteiskunnan taloudellisessa

kentässä. Tavaramerkin funktioita ja niiden roolia laintulkinnassa

käsitellään tarkemmin edellä kohdassa 4.3.3.

Oikeuskirjallisuuden mukaan suomalaisessa oikeuskäytännössä on

tunnusmerkkien sekoitettavuuden käsitteen tulkinnassa perinteisesti

noudatettu ns. identiteettielämysoppia.55 Identiteettielämysopissa

tunnusmerkkien vertailussa on pantu erityisesti painoa merkkien

erottamiskykyyn ja erottamiskyvyltään vahvoille merkeille on annettu

laajempaa suojaa.56 Identiteettielämysoppia ei mainita

tavaramerkkilain esitöissä eikä niissä ole määritelty lähemmin sitä,

miten sekoitettavuusarvio tulisi tapahtua. Identiteettielämyksen käsite

on sen sijaan tullut toistuvasti esiin pohjoismaisessa

oikeuskirjallisuudessa.57

Yhteisöoikeudessa puhutaan vastaavasti sekaannusvaarasta eli

englanninkielisestä käsitteestä likelihood of confusion.

Sekaannusvaaran käsite sisältyy tavaramerkkidirektiiviin, jonka

mukaan tavaramerkkien tulee saada suojaa paitsi identtisille tuotteille

käytettäviä identtisiä tavaramerkkejä vastaan myös sitä vastaan, että

samojen tai samankaltaisten tuotteiden markkinoinnissa käytetään

samaa tai samankaltaista merkkiä ja sen johdosta yleisön keskuudessa

55 Castrén 1998, 8 ss. Ks. myös Castrén 2000, 314-325. Identiteettielämyksestä myös Tiili (1972) s.
255-256.
56 Palm 2002, s. 135. Palmin mukaan identiteettielämysopissa on ollut keskeistä se kuinka samanlaisia
merkit ovat ja kuinka vahva on aiemman merkin erottamiskyky.
57 Mm. Tiili, Oikeustiede 1972:2, s. 262, Drockila, s. 134.
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aiheutuu sekaannusvaara (likelihood of confusion). Direktiivin

sanamuodon mukaan tämä sekaannusvaara sisältää myös vaaran

tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä

mielleyhtymästä.58 Suomen tavaramerkkilakiin ei harmonisoinnin

yhteydessä katsottu kuitenkaan tarpeelliseksi sisällyttää

sekaannusvaaran käsitettä ja siksi tavaramerkkilaissa puhutaan

edelleen vain merkkien sekoitettavuudesta eikä sekaannusvaarasta59.

Hakulinen on katsonut, että tavaramerkit ovat sekoitettavissa, jos

keskiverto-ostaja ei pysty vaikeudetta pitämään merkkejä erillisinä eli

tavaran eri alkulähteisiin viittaavana. Myös Hakulinen on korostanut

sitä, että ostajalla ei käytännössä useinkaan ole mahdollisuutta vertailla

merkkejä vierekkäin vaan ostaja joutuu tekemään päätöksensä pelkän

muistikuvan perusteella. 60

Suomalaisessa sekoitettavuusarvioinnissa on perinteisesti ensiksi

arvioitu tavaroiden/palvelujen samankaltaisuus.61 Vasta sen jälkeen on

ratkaistu kysymys sekoitettavuudesta. Ennen direktiivin

implementointia ja vielä hieman sen jälkeenkin  annetuissa

suomalaisissa tuomioistuin ratkaisuissa on kuitenkin oltu melko

niukkasanaisia siitä, miten sekoitettavuusarviossa on käytännössä

edetty ja miten esimerkiksi tavaroiden/palveluiden samankaltaisuutta

on arvioitu. Sekoitettavuusarvioinnin kuvauksissa on kuitenkin

painotettu kokonaisvaikutelman arviointia ja määräävänä on pidetty

sitä, onko mahdollista, että kohderyhmä erehtyy tuotteen alkuperän

suhteen.62

58 Tavaramerkkidirektiivi 4 artikla 1(a) ja (b) kohdat.
59 HE 302 1992 vp.
60 Hakulinen, 55.
61 ks. esim. Tavaramerkkityöryhmän 89:n  muistio, 1989, 23.
62 Ks. esim. KKO 1996:26 ( “Pelkästään vertailemalla keskenään mainittuja Levi Strauss & Co:n
tavaramerkkejä ja vastaavia Final housujen merkkejä sekä merkkien sijoittelua ei voida päätyä siihen,
että merkit olisivat kokonaisvaikutelmaltaan sekoitettavissa toisiinsa.”), KKO 1987:11(“Olennaisilta
osiltaan kokonaisvaikutelma tästä merkistä on sama kuin Adidaksen kengissä olevasta tavaramerkistä
niin että kuluttaja voi Adidaksen kengän tunnuksesta saamansa mielikuvan pohjalta usein erehtyä
luulemaan myös kenkämarskin myymiä lenkkikenkiä Adidaksen tuotteiksi), KKO 1985 II 85
(Hovioikeuden tuomiolauselmassa todetaan: Puheena olevien tavaramerkkien ja tunnuksien
sekoitettavuutta oli arvosteltava sen kokonaisvaikutelman perusteella, joka syntyi näitä tuotteita
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Myös direktiiviä edeltäneessä korkeimman oikeuden

ratkaisukäytännössä on puhuttu erityisesti merkkien antamasta

kokonaisvaikutelmasta. Esimerkiksi ADIDAS ratkaisussa (KKO

1987:11) tuomioistuin totesi, että ”kokonaisvaikutelma tästä merkistä

on sama kuin Adidaksen kengissä olevasta tavaramerkistä niin, että

kuluttaja voi Adidaksen kengän tunnuksesta saamansa mielikuvan

pohjalta usein erehtyä luulemaan myös Kenkämarskin myymiä

lenkkikenkiä Adidaksen tuotteiksi. neljän raidan merkki lenkkikengissä

on siten sekoitettavissa vastaavissa Adidaksen kengissä olevaan

kolmen raidan tavaramerkkiin.”63 Korkeimman oikeuden ratkaisussa

KKO 1996:25 (LEVI’s) perusteluissa taas nimenomaisesti viitataan

identiteettielämykseen. Toisaalta suomalaisessa oikeuskäytännössä on

sekoitettavuusvertailussa erityistä painoa annettu tavaramerkkien

dominanteille osille.64

Tavaramerkkidirektiivin implementoinnin jälkeen Euroopan yhteisöjen

tuomioistuinten ratkaisut ovat tulleet Suomen tavaramerkkioikeuden

kannalta merkittäväksi. Yhteisöjen tuomioistuin on kansallisten

tuomioistuimien pyynnöstä antanut ohjeita tavaramerkkidirektiivin

tulkinnasta. Näiden kansallisten tuomioistuimien esittämien

kysymysten lisäksi yhteisöjen tuomioistuimet (Yhteisöjen tuomioistuin

ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) ovat esittäneet

tavaramerkkioikeudellisia kannanottoja tapauksissa, joissa

ostavan yleisön keskivertoedustajalle.” KKO: “Ottaen huomioon merkityssisällön ja erottamiskyvyn
tason IDEA yhdyssanan KOTI-IDEA osana eroaa siinä määrin sanasta IKEA, ettei se loukkaa kantajien
yksinoikeutta.”)
63 KKO 1987:11, kokonaisvaikutelmaan viittaamisesta ja sekoitettaavussarvioinnista esimerkkinä myös
Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen Kerta Oy,
tuomio 1.6.1999 (HO ei muutosta), jossa sekoitettavuuden osalta todetaan seuraavasti: “ Todistelun
avulla pidettävä varsin todennäköisenä, että tavaramerkkisuojaa nauttivat Melittan suodatinpakkaukser
ovat sekoitettavissa Kerran Freetime –tuotemerkillä myynnissä oleviin vk- ja sk-
kahvisuodatinpakkauksiin ja viimeksi mainitut antavat siten väärän kuvan suodattimien kaupallisesta
alkulähteestä. Kysymyksessä on Freetime –tuotemerkin vk- ja sk- pakkausten antama pitkälti
yhdenmukainen kokonaisvaikutelma suhteessa Melitta –suodatinpakkaukseen, lähinnä koska Melittan
ja kerran pakkausten värien ja niiden asettelujen yhtäläisyys on ilmeinen. On todennäköistä, että
Melitta –pakkausten väriyhdistelmä jaotteluineen palautuu valintatilanteessa kuluttajan mieleen ja
hahmottamisessa voi tapahtua sekoitettavuus.” Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG v. Suomen
Kerta Oy, tuomio 1.6.1999, tuomio s. 10.
64 Dominanttien osien ratkaisevasta merkityksestä sekoitettavuusarviossa esim: KHO:n tuomio
23.9.2002 asiassa Dno 3335/3/01 valittajana Catepillar Inc, koskien tavaramerkkejä ‘THE NEW LIFE
CAT WALK’ ja ‘CAT’.
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sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ratkaisusta on valitettu

edelleen aina yhteisöjen tuomioistuimeen asti.

Vaikka tavaramerkkidirektiivi ei edellytä tavaramerkkioikeudellisten

säädösten yhdenmukaistamista kaikilta osin, on tavaramerkkioikeus

keskeisiltä osin harmonisoitu. Direktiivin tulkinnalla on siten

olennainen merkitys myös Suomen kansallisen oikeuden sisällön

kannalta. Uudemmissa suomalaisissa hovioikeuden ja korkeimman

oikeuden ratkaisussa näkyy jo selvästi yhteisön tuomioistuimen

ratkaisujen vaikutus: sekoitettavuuden perustelut ovat

perusteellisempia ja ainakin osassa ratkaisun perustelut kattavat ne osa

alueet, joita yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytännössä on pidetty

relevantteina.65 Sen sijaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa

ei tällaista vaikutusta yhtä selkeästi näy, ja niissä sekoitettavuusarvion

lopputuloksen perusteet on vielä ilmaistu melko lyhytsanaisesti.66

5.2  Yksinoikeuden määrittely tavaramerkkidirektiivissä – kilpailurelaation pääsääntö

Tavaramerkkidirektiivin määrittelemä yksinoikeussuoja rakentuu

pääasiallisesti sekaannusvaaran  (likelihood of confusion) käsitteelle.

Kun on kyse identtisistä merkeistä ja identtisistä tavaroista/palveluista

suoja on absoluuttista eikä sekaannusvaaraan olemassaololla ole

merkitystä. Mutta silloin, kun kyse on samankaltaisista (ei identtisistä)

merkeistä tai vain samankaltaisista (ei identtisistä)

tavaroista/palveluista, suojan saaminen edellyttää aina

sekaannusvaaran olemassaoloa.

65 Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomio Nro 2593, 9.10.2001, Dno S 00/3419, AstraZeneca AB
ja AstraZeneca Oy v. Oy Gea Ab, s. 6-7, jossa arvioidaan mm. erikseen merkkien visuaalista ja
foneettista samankaltaisuutta, kohderyhmän erityispiirteitä ym.
66 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) sekä myös  KHO:n tuomio 23.9.2002
asiassa Dno 3335/3/01 valittajana Catepillar Inc, koskien tavaramerkkejä ‘THE NEW LIFE CAT
WALK’ ja ‘CAT’.
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Direktiivin 5 artiklan mukaan tavaramerkin oikeudenhaltijan tulee olla

oikeutettu estämään hänen suostumuksettaan elinkeinotoiminnassa (in

course of trade) tapahtuvan sellaisen tavaramerkin käytön, joka

a) on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja

varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on

rekisteröity;

b) sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja

tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva

tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran,

joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä

mielleyhtymästä.

Direktiivin mukaan oikeudenloukkaus edellyttää siis identtisyyttä sekä

merkkien että tavaroiden/palveluiden välillä, tai vaihtoehtoisesti

merkkien sekä tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden aiheuttamaa

sekaannusvaaraa (likelihood of confusion).

5.2.1 Tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta ja yhteisöjen tuomioistuimen

ratkaisukäytännöstä

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan

kansallisen tuomioistuimen on kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan

tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle

tavaramerkkidirektiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti. Tämä

koskee erityisesti tilanteita, joissa sovelletaan sellaisen kansallisen

lainsäädännön säädöksiä, jotka on nimenomaan annettu direktiivin

täytäntöön panemiseksi. 67

Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä on täsmennetty

erityisesti tavaramerkkien keskinäisen sekaannusvaaran (likelihood of

67 Tältä osin yhteisön 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) käsitettä. Jotta voitaisiin hahmottaa, mitä tällä

sekaannusvaaralla direktiivissä tarkoitetaan ja miten tältä osin

tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala määritellään yhteisöoikeudessa,

esitellään seuraavassa muutamia keskeisiä yhteisöjen tuomioistuimen

ratkaisuja.

5.2.1.1 Puma –ratkaisu

Sekaannusvaaran arvioimisen osalta keskeinen tapaus on Sabel v.

Puma68, joka käsitteli erityisesti assosiaatiovaaran merkitystä

direktiivin tekstissä. Tapauksessa Saksan korkein oikeus kysyi

yhteisön tuomioistuimelta voiko pelkkä assosiaatio merkkien välillä

aiheuttaa direktiivissä tarkoitetun sekaannusvaaran ja sitä kautta toisen

merkin rekisteröinnin epäämisen.

Tapauksessa oli kyse kuviomerkeistä, jotka kaikki sisälsivät puuman

kuvan. Siihen merkkiin, jolle rekisteröintiä oli haettu sisältyi myös

sanaosuus ’sabel’. Sen sijaan väitemerkit, joilla yritettiin estää haetun

merkin rekisteröintiä, muodostuivat pelkistä puumaa esittävistä

figuureista. Haettu merkki ja väitemerkit olivat samankaltaisia vain

siltä osin kuin niissä oli liikkuvaa puumaa esittävä figuuri.

Yhteisöjen tuomioistuin vastasi Saksan korkeimmalle oikeudelle että

merkkien välinen assosiaatiovaara ei ole vaihtoehto

sekoitettavuusvaaralle  vaan assosiaatiovaara sisältyy sekaannusvaaran

(likelihood of confusion) käsitteeseen. Pelkkä assosiaatiovaara

(likelihood of assosiation) ei siten riitä rekisteröinnin estämiseen ellei

siihen liity myös sekaannusvaara (likelihood of confusion).

Yhteisön tuomioistuin ohjeisti myös muutoin sekaannusvaaran

arviointia toteamalla, että 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.
68 C-251/95 Sabél BV v Puma AG, 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.69 Näitä ovat

erityisesti tavaramerkin tunnettuisuus markkinoilla, se assosiaatio joka

saattaa yleisössä syntyä merkkien välille ja merkkien sekä tavaroiden

samankaltaisuuden aste.70 Näin tehtävä kokonaisarvio tulee perustua

merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, jota muodostettaessa tulee

erityisesti pitää mielessä merkkien erottamiskykyiset ja dominantit

osat.71

Tuomioistuimen mukaan direktiivin 4(1)(b) artiklan sanamuoto

osoittaa, että ns. keskiverto kuluttaja tai kohderyhmä tulee olla

keskeisessä roolissa; se miten kyseessä olevien tavaroiden tai

palveluiden keskivertokuluttaja mieltää merkit tulee olla ratkaisevassa

merkityksessä sekaannusvaaran arvioinnissa. Tuomioistuimen mukaan

keskivertokuluttaja yleensä mieltää tavaramerkit kokonaisuuksina eikä

analysoi niiden yksityiskohtia. 72

Lisäksi tuomioistuin Puma –ratkaisussaan lausui, että mitä

erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on sitä suurempi on

sekaannusvaara.73 Tuomioistuin totesi, että esillä olevassa tapauksessa

sekaannusvaaran arvioinnissa merkittävää olisi juuri aikaisemman

merkin erottamiskyky; jos aikaisempi merkki on hyvin

erottamiskykyinen, joko merkin luonteesta tai sen tunnettuisuudesta

johtuen, voi pelkkä semanttinenkin yhdenmukaisuus merkkien välillä

(esimerkiksi että merkit esittävät samaa eläintä) aiheuttaa

69 Kohta 22: ”The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account
all factors relevant to the circumstances of the case”.
70 Kohta 22: “The appreciation of the likelihood of confusion depends on numerous elements and, 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.”
71 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.”

72 Kohta 23: The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to
analyse its various details.
73 Kohta 24: “In that perspective, the more distinctive the earlier the earlier mark, the greater will be
likelihood of confusion”.
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sekoitettavuusvaaran.74 Vastauksena Saksan korkeimmalle oikeudelle

tuomioistuin totesi, ettei pelkkä assosiaatio merkkien välillä

sellaisenaan riitä luomaan tavaramerkkidirektiivin 4(1)(b) artiklassa

tarkoitettua sekoitettavuusvaaraa.

5.2.1.2 Canon –tapaus

Sekaannusvaaran käsitettä on myöhemmin täsmennetty ns. Canon -

ratkaisussa75, jossa tarkasteltiin erityisesti tavaroiden

samankaltaisuuden  arviointitapaa. Canon -ratkaisussa yhteisön

tuomioistuin määritteli mm. sitä, mitä kaikkea tavaroiden tai

palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon.

Sekaannusvaaran (likelihood of confusion) arviointihan muodostuu

kahdesta osasta; merkkien samankaltaisuuden arvioinnista ja

tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden arvioinnista.

Tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon

otettaviksi seikoiksi yhteisöjen tuomioistuin nimeää Canon –

ratkaisussa tavaran tai palvelun luonteen, käyttötarkoituksen

(englannin kielinen versio end users)76, käyttötavan ja sen ovatko

tuotteet kilpailusuhteessa tai toisiaan täydentäviä.77 Nämä kaikki tekijät

tulisi ottaa huomioon samankaltaisuuden arvioinnissa.

Canon –tapauksessa tuomioistuimelle esitetty kysymys koski

erityisesti sitä, tulisiko merkkien erottamiskyky ottaa huomioon

tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa. Tuomioistuimen mielestä

74 Kohta 24: It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two
marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the
earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys
with the public.
75 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (1998) OJ OHIM 12/98
76 Ratkaisun englanninkielinen käännös sisältää termin ‘end users’, jota on myös sellaisenaan siteerattu
joissakin myöhemmissä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ratkaisuissa ja sen valitusosaston
ratkaisuissa. Käsite ‘end users’ ei kuitenkaan vastaa täysin tapauksen alkuperäkielen saksan käsitettä
‘Verwendungszweck’ (vrt. ranska ‘destination’, espanja ‘destino’ tai italia ‘destinazione’). Tapauksen
alkuperäkieli on saksa ja saksankielinen teksti on siten ratkaiseva, parempi suomenkielinen vastine olisi
siten pikemminkin käyttötarkoitus kuin ‘loppukäyttäjä’.
77 Canon -ratkaisu kappale 23.
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näin tulee tehdä. Aikaisemman merkin erottamiskyky ja erityisesti sen

tunnettuisuus, maine (reputation) tulee ottaa huomioon arvioitaessa

kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden

riittävyyttä sekaannusvaaran aiheuttamiseen.

Tuomioistuimen mukaan sekaannusvaara muodostuu tietynlaisesta

riskistä. Sekaannusvaara on tuomioistuimen mukaan riski siitä, että

yleisö uskoo tavaroiden tai palveluiden tulevan samasta yrityksestä tai

että niiden kaupallinen alkuperä on sama.78 Kääntäen taas

sekaannusvaaraa ei voi olla silloin, kun tällaista uskomusta ei ole.

5.2.1.3 Lloyd –ratkaisu

Lloyd -ratkaisussa yhteisön tuomioistuin pohti sitä, miten merkin

tunnettuisuutta  (hankittua erottamiskykyä) kohderyhmän parissa tulisi

arvioida ja totesi, ettei aina voida antaa yleispäteviä ohjeita

(esimerkiksi tiettyjä tunnettuisuuden prosenttilukuja) siitä, milloin

merkki on katsottava erittäin vahvaksi erottamiskyvyltään.

Tuomioistuimen mukaan keskivertokuluttajan katsotaan olevan

riittävän informoitu, tarkkaavainen ja huolellinen, mutta

keskivertokuluttajan huomiokyky vaihtelee olennaisesti eri tavaroiden

ja palveluiden hankinnan ollessa kyseessä. Tämän johdosta

tunnettuisuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti.

Lloyd -ratkaisussa todettiin myös, että pelkkä kuuloaistiin perustuvakin

samankaltaisuus saattaa jossakin tilanteessa olla riittävä aiheuttamaan

sekaannusvaaran. Tapauksessa tuomioistuin lisäksi totesi, että

keskivertokuluttajalla on vain harvoin tilaisuutta vertailla tuotteita

samanaikaisesti ja kuluttajan on siten luotettava siihen epätäydelliseen

mielikuvaan, joka kuluttajan mieleen on tuotteesta jäänyt.

78 Kohta 29.
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5.2.1.4    Yhteenveto sekaannusvaara -käsitteen tulkinnasta yhteisöjen tuomioistuimen

ratkaisukäytännössä

Yhteisön tuomioistuin on toistuvasti korostanut tavaramerkin

alkuperäfunktion on keskeisyyttä. Tuomioistuimen mukaan

tavaramerkin keskeisin funktio on mahdollistaa se, että loppukäyttäjä

voi tavaroiden erottaa tavara toisistaan suhteessa juuri niiden

alkuperään. Jotta tämä tehtävä täyttyisi on, merkin taattava, että kaikki

sillä markkinoitavat tuotteet on valmistettu yhden ja saman yrityksen

(merkinhaltijan) kontrollin alla.79

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan merkkien välinen sekaannusvaara

(likelihood of confusion) muodostuu riskistä, jossa kohderyhmä sekä

merkkien että tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden vuoksi

todennäköisesti ymmärtää, että merkeillä markkinoitavien tuotteiden

takana on sama yritys tai että yrityksillä on kaupallinen yhteys

keskenään. Sekaannuksen tulee olla jokseenkin todennäköistä eikä

pelkkä mahdollisuus sekaannuksesta riitä.80

Yhteisön tuomioistuin on nimennyt useita eri seikkoja, jotka ovat

relevantteja sekaannusvaaran arvioinnissa. Lisäksi tuomioistuin on

todennut, että nämä seikat ovat tietyssä suhteessa toisiinsa siten, että

jonkin seikan vähäisyyttä voi kompensoida toisen seikan olemassaolo.

Sekaannusvaaran arvioinnissa on olennaista kiinnittää huomiota

erityisesti sekä merkkien että tavaroiden/palveluiden

samankaltaisuuden asteeseen. Olennaisesta on myös merkin

erottamiskyvyn aste sekä toisaalta kohderyhmän erityispiirteisiin

79 “...according to the settled case law of the Court, the essential function of the trade mark is to
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 role in the system of undistorted
competition which the Treaty seeks to establish, it must offer a guarantee that all the goods and services
bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their
quality.” Case C-10/89 HAG GF (HAGII) (1990) ECR I-1311, kappaleet 13 ja 14. Ks. myös Canon
kappale 28; ks. myös Case C-299/99, Koninklije Philips Electronics NV v Remington Consumer
Products Ltd (2002), ECR 2002, kappale 30.
80 Ks. esim. yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas
Benelux BV (2000), OJ OHIM 9/00.
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liittyvät seikat. Vaikka tosiasiallista sekaannusta ei edellytä, annetaan

mahdollisesti jo tapahtuneelle sekaannukselle merkitystä

sekaannusvaaran arvioinnissa.

Tavaroiden ja palveluiden määrittämisen kannalta relevanteiksi

seikoiksi tuomioistuin katsoo seuraavat seikat: tavaran/palvelun

-     luonne

- tarkoitus

- käyttötapa

- yhteensopivuus (complementary)

- kilpailusuhde

- jakelutie

- kohderyhmä

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

kaupallinen alkuperä.

Sekaannusvaaran mahdollinen olemassaolo on oikeudellinen kysymys,

jonka ratkaisu koostuu sekä oikeudellisesta arvioinnista että

tosiasiaseikkojen arvioinnista. Määrittäessään tietyt seikat (tavaran

laatu, luone, etc,) relevanteiksi tavaroiden/palveluiden

samankaltaisuuden arvioinnissa, yhteisön tuomioistuin on tehnyt

oikeudellisen arvion (question of law). Varsinainen tavara/palvelu -

lajien vertailu näiden kriteerien perusteella on kuitenkin

asiakysymysten arviointia (matter of fact).

Merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa taas kiinnitetään huomiota

merkkien sekä visuaaliseen, auditiiviseen että käsitteelliseen

samankaltaisuuteen. Sekaannusvaara ei kuitenkaan edellytä että merkit

ovat monella tavoin samankaltaisia vaan pelkkä visuaalinen,

foneettinen tai käsitteellinenkin samankaltaisuus voi joissakin

tilanteissa yksinkin aiheuttaa sekaannusvaaran olemassaolon. Samoin

kuin jo aikaisemmin Suomen kansallisessa oikeudessa myös yhteisön

tavaramerkkioikeudessa on erityistä huomiota kiinnitettävä merkkien

erityisen erottamiskykyisiin ja dominantteihin osiin.
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Yhteisön tuomioistuin erottelee välillisen (epäsuoran) ja välittömän

(suoran) sekaannusvaaran. Suora sekaannusvaara tulee kyseeseen

silloin, kun merkkien ja tavaroiden/palveluiden väliset erot ovat niin

pienet, että ostaja ei niitä joko lainkaan huomaa tai jättää ne

vähemmälle huomiolle. Epäsuora sekaannusvaara on taas kyseessä

silloin, kun kohderyhmä pysty kyllä erottamaan merkit toisistaan mutta

uskoo niiden samankaltaisuuden johdosta, että tuotteilla on sama

kaupallinen alkuperä.

Käytännössä sekaannusvaaran arvioinnissa määritellään ensin sekä

merkkien samankaltaisuuden aste että kunkin tavara/palveluryhmän

samankaltaisuuden aste. Tämän jälkeen tehdään kokonaisarvio siitä,

onko sekaannusvaara olemassa. Koska sekaannusvaaran määrittämisen

kannalta relevantit seikat voivat tietyllä tavoin kompensoida toisiaan81,

ei sekaannusvaaran olemassaoloa voi periaatteessa suoraan johtaa

tietynasteisesta merkkien ja tavaroiden/palveluiden samankaltaisuuden

asteesta. Ratkaisu on aina tehtävä huomioon ottaen kaikki kunkin

tapauksen erityispiirteet.

Jos kuitenkin merkit tai toisaalta tavarat/palvelut ovat selkeästi täysin

erilaisia ja vailla mitään samankaltaisia elementtejä, voidaan jo yksin

tällä perustella todeta, ettei sekaannusvaara voi tulla kysymykseen,

sillä sekaannusvaara aina edellyttää edes jonkinasteista, vaikka

matalaakin, samankaltaisuuden astetta näissä sekaannusvaaran

molemmissa elementeissä (merkit  ja toisaalta tavarat ja/tai palvelut).82

81 Canon kappale 17; Sabel, kappale 24.
82 Tavaramerkkidirektiivi 4 artikla, kohta 1 (b). Sekä myös yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu HUBERT C-106/03
P, VedialSA v. OHIM, tuomio 12.10.2004, mm. kohta 51, jossa todetaan seuraavasti: ”Asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja
rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut
tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on
rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan täysin samanlaisten säännösten 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

Vaikka tavaramerkkejä lähtökohtaisesti suojataan vain

kilpailurelaatiossa, on tavaramerkkien kaupallisesti arvon huomattava

kasvu saanut aikaan sen, että tunnetuille merkeille on alettu vaatia

suojaa myös yli kilpailurelaation. Mahdollisuus hyödyntää toisen

erittäin  tunnetun merkin mainosarvoa houkuttelee nimittäin

käyttämään tunnetun merkin kanssa samankaltaista merkkiä täysin

erilaisenkin tuotteen markkinoinnissa. Toisaalta tunnetun merkin

oikeudenhaltijana olevan yrityksen omana päämääränä voi olla ns.

brand streching, eli saman brandin alla markkinoitavan

tuotevalikoiman laajentaminen.83

Tavaramerkkien kaupallisen arvon kasvu on synnyttänyt ajatuksen

siitä, että tavaramerkkioikeudessa tulisi suojata myös nimenomaisesti

tavaramerkin mainosarvoa ja merkin tunnettuisuuteen tehtyjä

investointeja. Kun kyseessä on laajalti tunnettu merkki saattaa

kohderyhmä nimittäin yhdistää merkin aikaisemman laajalti tunnetun

merkin kanssa, vaikka kyse onkin eri tavara/palvelulajista. Juuri tämän

johdosta tunnettujen merkkien kohdalla on yli kilpailurelaation

menevän suojan antamista pidetty tietyin edellytyksin perusteltuna ja

tavara/palvelukohtaisuuden pääsääntö on laajalti tunnettujen merkkien

osalta saanut taipua.

5.3.1 Vesittymisen (dilution) käsitteestä tavaramerkkioikeudessa

Tavaramerkkioikeudessa puhutaan merkin vesittymisestä tilanteessa,

jossa vanhemman merkin kaltaisia merkkejä tulee markkinoille lisää ja

merkki sen johdosta tulee tavanomaisemmaksi, merkki

arkipäiväistyy.84 Vesittymisessä ei siis välttämättä ole lainkaan kyse

aikaisemman tavaramerkin oikeudenloukkauksesta, johon

merkinhaltija jättäisi reagoimatta, vaan sinänsä

83 Brand streching’iin viittaa myös Palm (2002), 259.
84 Tiili on käyttänyt tässä yhteydessä  termiä banalisoituu. Tiili, 1972, 253.
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tavaramerkkioikeudellisesti sallitusta ilmiöstä. Vanhemman merkin

kanssa samankaltainen merkki saattaa olla esimerkiksi käytössä niin

erilaisille tuotteille, ettei se ole tavaramerkkioikeudellisesti

sekoitettavissa vanhempaan merkkiin ja siten aiheuta

oikeudenloukkausta (sekaannusvaaraa). Vaikka

tavaramerkkisäädöksissä tarkoitettua sekaannusvaaraa ei olisi, tämä

vanhemman merkin kanssa samantapainen merkki voi kuitenkin

pelkällä olemassaolollaan vähentää vanhemman merkin

omaperäisyyttä ja sitä kautta sen erottamiskykyä. Vesittyminen voi siis

tulla kyseeseen erityisesti silloin kun merkeillä markkinoitavat tuotteet

eivät kilpaile keskenään. Markkinoilla onkin käytössä tavaramerkkejä,

jotka ovat tavanomaisia ja yhtä aikaa käytössä hyvin monien erilaisten

tuotteiden tavaramerkkeinä (STAR, LUX, KULTA) eikä tästä

yhtäaikaisuudesta (co-existence)85 ole yleensä mitään haittaa

merkinhaltijoille.

Koska merkinhaltijat yleensä haluavat merkkinsä pysyvän

mahdollisimman yksilöllisinä, oikeudenhaltijat  kokevat vesittymisen

epäedullisena ilmiönä ja sitä vastaan halutaan suojaa määrätietoisella

tavaramerkkisuojauksella ja valvonnalla. Lisäksi merkinhaltijat

haluavat suojaa vesittymistä vastaan, koska se helpottaa merkin

mahdollista käyttöönottoa myös muille kuin siihen mennessä

suojatuille tavaroille/palveluille. On kuitenkin huomattava, ettei

tavaramerkkilainsäädäntö anna kaikille tavaramerkeille suojaa

vesittymistä vastaan sinänsä.86 Pelkkä se tosiasia, että toisen tunnuksen

käyttö aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin vesittymistä, ei ole

voimassaolevan oikeuden perusteella riittävä edellytys suojan

saamiselle.

85

86 Suoja on aina poikkeus tavara/palvelukohtaisuuden pääsäännöstä ja suojalta edellytetään useiden
kriteerien täyttymistä. Suojan edellytyksistä ks. kohdat 5.3.5 ja 5.3.6.
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5.3.2  Vesittymisen ja erottamiskyvyn suhteesta

Holmqvistin mukaan vesittymisellä tarkoitetaan tavaramerkin

erottamiskyvyn vähentymistä sen johdosta, että samaa tai

samankaltaista tavaramerkkiä käytetään yleisesti tavaramerkkinä

erilaisten tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Käsite vastaa

ranskankielistä käsitettä marque qui devient banale; merkki on siis

runsaan käytön johdosta muuttunut ”banaaliksi”. Vesittynyt merkki on

niin tavanomainen tavaran tunnus, ettei sen yksilöintikykyä voida enää

pitää vahvana. Tavanomaisuudessaan merkki on vain heikosti

yksilöivä. Saksassa vastaavaa ilmiötä kuvataan käsitteellä

Vervässerung.  Tällaisia runsaan käytön johdosta vesittyneiksi

katsottuja tavaramerkkejä ovat esimerkiksi sanat tähti ja prinssi.

Vesittyminen tarkoittaa siis tavaramerkin erottamiskyvyn (distinctivity)

vähentymistä mutta ei kuitenkaan sen häviämistä kokonaan.

Erottamiskyky on perusedellytys sille, että jotakin tunnusta yleensä

voidaan käyttää tavaramerkkinä; eli merkkinä elinkeinonharjoittajan

tavaroiden/palveluiden erottamiseksi toisten elinkeinonharjoittajien

vastaavista tavaroista/palveluista. Vesittymisessä  tämä merkin

erottamiskyky vähenee, merkki muuttuu erottamiskyvyltään ns.

heikoksi tavaramerkiksi. Siten runsaan käytön myötä tavaramerkin

erottamiskyky ja tietynlainen iskuvoima vähenee.

Kieliopilliselta luonteeltaan tavaramerkki on erisnimi. Erisnimen

kohdalla sanan ulkoasu on se, joka dominoi, yleissanojen kohdalla taas

sisältö on ratkaisevin. Holmqvistin mukaan tavaramerkin

erottamiskyky lähtee siitä bipolariteetistä joka on tavaramerkin

(nimityksen) ja tavaran (nimitettävän) välillä ja joka mahdollistaa ns.

sisäisen sekundäärimerkityksen. Sana Apple tarkoittaa omenaa, mutta

tavaramerkkinä tavaramerkki APPLE  tarkoittaa tietokonetta. Jos

tällaista bipolariteettia sanan merkityksen ja nimitettävän tuotteen
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välillä ei ole, on kyseessä geneerinen tunnus. Omenoiden merkkinä

sana APPLE on geneerinen ja siten erottamiskykyä vailla.87

Vesittynyt merkki ei menetä erottamiskyään; bipolariteetti säilyy

(toisin kuin tavaramerkin degeneraatiossa, jossa merkki muuttuu

tavaran geneeriseksi nimitykseksi) mutta koska vesittymistilantessa

merkille syntyy runsaan käytön myötä monia eri

sekundäärimerkityksiä, on sen erottamiskyky tämän vuoksi heikompi.

Esimerkiksi tavaramerkki STAR voi tarkoittaa kuluttajalle yhtä aikaa

keksejä, autovahaa, optikkoliikettä, hevosvarusteita ja kymmeniä muita

tuotteita. Siksi sekundäärimerkitys, jonka mukaan merkki tarkoittaa

juuri tietyn elinkeinonharjoittajan tiettyä tuotetta on epämääräisempi ja

siten heikompi.

5.3.3  Kilpailurelaation ylittävä suoja eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudessa

Kilpailurelaation ja tavara-/palvelukohtaisuuden ylittävän suojan

kehityksen kannalta on erittäin keskeisenä pidetty englantilaista

’Kodak’ –tapausta vuodelta 1902, jossa ’Kodak’ –merkin

oikeudenhaltija onnistui estämään valokuvauslaitteille rekisteröidyn

tavaramerkkinsä avulla saman merkin käytön polkupyörille88.

87 Holmqvist, (1999), mm. s. 15 ss.
Semiotiikassa puhutaan sanan denotaatioista ja konnotaatioista.  Sanalla  on denotaatio sen jokaisessa
käyttöyhteydessä mutta konnotaatio taas viittaa kontekstisidonnaisiin merkityksiin. Konnotaatio
esiintyy vain kun sanaa käytetään tietyssä tilanteessa. Ks. mm. Veivo ja Huttunen (1999) Merkeistä
mieleen ja kultturiin,  s.  67. Barthes tarkoittaa merkin denotaatiolla kuvauksen kohdetta, sitä mitä
merkillä on kuvattu, esimerkiksi valokuvasta merkkinä: sitä mitä on kuvattu, konnotaatiolla taas sitä,
miten on kuvattu. Denotaatiolla Barthes viittaa merkitsijän ja merkityn suhteeseen struktualistisessa
semiotiikassa, jossa merkki nähdään merkitsijän (signifiant) ja merkityn (signifié)  yhteenliittymänä.
Struktualistinen semiotiikka perustuu Ferdinand de Saussuren työhön kielentutkimuksessa.
Pragmaatisen merkkikäsityksen mukaan merkkivälineellä on taas triaadinen suhde merkkivälineen,
objektin ja tulkinnan välillä. Pragmaattinen merkkikäsitys perustuu Charles Peircen filosofiaan  ja  se
eroaa em. struktualistisesta semiotiikasta. ks. esim. Fiske,John (1992), s. 112 ja Veivo - Huttunen, s.26.

88 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 löytyy kuitenkin myös Saksasta, missä Odol – tavaramerkkiä koskevassa
tapauksessa suuvesille rekisteröidyn tavaramerkin oikeudenhaltijan onnistui estää identtisen
tavaramerkin rekisteröinti teräksisille rautatiekiskoille (steel railroad ties). Landgericht, Eberfeld, 25
Juristische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz unt Wettbewerb 264, 11 September 1925.
Teoksessa Martino, Tony, 1996, Trade Mark Dilution, 1 ja 4.
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Tapauksen ja sitä seuranneiden muiden samaa tavaramerkkiä

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 pääsäännöstä perusteltiin juuri ’Kodak’

–merkin erittäin laajalla tunnettuisuudella ja huomattavalla maineella.

Euroopan yhteisön tavaramerkkidirektiiviin sisältyy laajennettua,

kilpailurelaation ylittävää suojaa koskeva sääntö, jonka sisällyttäminen

kunkin jäsenmaan kansalliseen järjestelmään on vapaaehtoista.

Voidaan sanoa, että eurooppalaisessa tavaramerkkioikeudessa oli

kuitenkin jo ennen tavaramerkkidirektiivin voimaatuloa ja siihen

perustuvaa harmonisointia yleisesti hyväksytty periaate siitä, että

tietyin edellytyksin erittäin tunnetuille merkeille voitiin antaa suojaa

myös kilpailurelaation ulkopuolella eli yli tavara-

/palvelukohtaisuuden.89 Kuitenkin ainoastaan Pohjoismaiden ja

Benelux –maiden tavaramerkkilainsäädäntöön sisältyi varsinaisia

säädöksiä yli tavara/palvelukohtaisuuden menevästä suojasta90.

Muualla Euroopassa tätä suojaa saattoi saada esimerkiksi epäreilua

kilpailua koskevan säännöstön perusteella tai common law

järjestelmissä ns. passing off kanteen avulla.91

Lisäksi Euroopassa on puhuttu ns. rotanmyrkkyopista, jonka mukaan

erittäin tunnetun tavaramerkin merkinhaltija voi olla oikeutettu

89 Kur viittaa tältä osin asiakirjaan ”AIPPI Annuaire 1990/VII, at 32 et seq, ‘Question 100 and
summarizing report’”. Sen maakohtaisten raporttien mukaan vain silloisessa Saksan Demokraattisessa
tasavallassa ei kansallisen lain perusteella voinut suoraan saada laajennettua suojaa yleisesti  tunnetuille
(well known) merkeille, sielläkin tällainen suoja oli kuitenkin periaatteessa sallittua. Ks. myös Kur,
1992, Well-Known Marks, Highly Renowed Marks and marks Having a Reputation – What’s It All
About, IIC Vol. 23 No. 2/1992, s. 220.
90 Tavaramerkkidirektiivin implementoinnin myötä tällainen suoja on kirjattu lakiin myös muissa
jäsenmaissa.
91 Cornish nimeää ensimmäisenä uraa uurtavana passing off –kanteena, jossa suojaa annettiin yli
kilpailurelaation tapauksen Walter v Ashton (1902) 2 Ch. 282. Siinä polkupyöriä markkinoiva yritys oli
yhteistoiminnassa ’DAILY EXPRESS’ sanomalehden kanssa lanseerannut menestyksellisesti ’DAILY
EXPRESS’  -merkkisen polkupyörän, kun yhtiö myöhemmin ilman ’THE TIMES’ tavaramerkin
merkinhaltijan suostumusta toi markkinoille ’THE TIMES’ -nimisen polkupyörän, sen katsottiin
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kieltämään myöhemmän merkin käytön erilaisille tuotteille, silloin kun

tuotteen luonteesta johtuen samanlaisen merkin käytöstä voisi aiheutua

erityistä haittaa aikaisemman erittäin tunnetun merkin maineelle ja

erottamiskyvylle. Esimerkkinä tästä on Benelux-maiden tapaus, jossa

Colgate -yhtiötä kiellettiin käyttämästä nestemäisen puhdistusaineen

nimenä sanaa ’KLAREIN’, sillä sen katsottiin aiheuttavan haittaa ja

siten loukkaavan kuuluisan hollantilaisen gini –merkin ’CLAERYN’

yksinoikeutta, koska molemmat merkit äännettiin yhdenmukaisesti ja

merkkien välinen assosiaatio siten ilmeinen.92

Esimerkiksi Ruotsissa on katsottu, että rotanmyrkkyopin avulla

suojattaisiin nimenomaisesti tavaramerkin mainosfunktiota ja sille

hankittua good will´iä  eikä niinkään merkin erottamiskykyä.93

Tavaramerkkidirektiivin tavaramerkin oikeudenhaltijoille

kilpailurelaation ulkopuolella antamaa suojaa tarkastellaan

myöhempänä kohdassa 5.3.6.

5.3.4  Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja ja merkin vesittyminen (dilution)

Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa

Vastaavanlaista laajennettua suojaa yleisesti tunnetuille merkeille on

annettu myös Yhdysvalloissa, jossa Frank I. Schechter jo vuonna 1927

esitti ajatuksen siitä, että tavaramerkin ainutlaatuisuuden turvaaminen

(preservation of uniqueness)  tulisi  olla  ainoa  peruste

tavaramerkkisuojan antamiseen. 94 Schechter kehitti opin diluutiosta eli

tavaramerkin vesittymisestä ja katsoi, että tavaramerkkisuojaa tuli

tietyissä tilanteissa antaa myös merkin vesittymistä vastaan, mikä

käytännössä tarkoitti suojan antamista yli kilpailurelaation. Schechter

katsoi, ettei tavaramerkkiä tulisi tarkastella tavaran alkuperän

osoittajana, koska merkki ei konkreettisesti kertonut alkuperästä vaan

loukkaavan merkinhaltijan oikeutta. Cornish, (2003), s.  613 (16-30). Ks. myös Kur 1997,
Harmonization of Trademark Laws in Europe. (1997) IIC, 3-23.
92 Benelux Court of Justice 5/1983, NJ 1975, 72, BIE 1984, 137. (UNION), 124..
93 SOU 1958:10 s. 140.
94 Schecter, F.I., The Rational Basis of Trademark Protection, Harward Law Review, 1927,s. 813.
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toimi ennemminkin eräänlaisena takaajana tai lupauksena tuotteen

laadusta. Schechterin mukaan merkki itsessään myi tuotetta. Schechter

kritisoi perinteistä sekaannusvaara (likelihood of confusion) –oppia

siitä, ettei se huomioinut sitä vahinkoa, jonka identtisen merkin käyttö

myös kilpailurelaation ulkopuolella saattoi aiheuttaa aikaisemman

merkin oikeudenhaltijalle.

Kilpailurelaation ylittävän suojan osalta yhdysvaltalaisista varhaisista

oikeustapauksista on pidetty merkittävänä mm. ’Aunt Jemina’  –

tapausta vuodelta 1917.95 Siinä tuomioistuin kieltäytyi noudattamasta

sääntöä, jonka mukaan oikeudenloukkaus (unfair competition)

edellyttää aina kilpailurelaatiota ja antoi kantajan merkille  laajempaa

suojaa yli varsinaisen kilpailurelaation. Syynä tähän oli merkin

erityinen maine ja tunnettuisuus. Yhdysvalloissa on sittemmin sekä

osavaltiotasolla että liittovaltiotasolla säädetty laintasoisesti yli

kilpailurelaation annettavasta suojasta kuuluisille tavaramerkeille

(famous marks).

Yhdysvalloissa diluutiolla tarkoitetaan merkkien välille syntyvää

assosiaatiota tilanteessa, jossa merkkien välillä ei kuitenkaan aiheudu

varsinaista sekaannusvaaraa tavaran alkuperästä. Diluutio -tilanteessa

ostaja siis aina tietää, että vanhempi ja uudempi merkki tulevat eri

kaupallisista lähteistä mutta silti ostaja jollakin tavoin ajatustasolla

yhdistää merkit keskenään96. Ilmiötä on yhdysvaltalaisessa

oikeuskäytännössä kuvattu eri ilmaisuilla, kuten mm. lessening,

watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring,

eroding, insidous gnawing away.97 Diluution käsitteeseen liittyy

yhdysvaltalaisessa systeemissä kuitenkin olennaisesti se, että ostaja

(kohderyhmä) on tietoinen samanlaisten tai samantapaisten merkkien

eri kaupallisesta alkuperästä. Sen johdosta sekaannusvaara ja diluutio

95 Aunt Jemina Mills Co v. Rigney & Co., 247 F 407 (2d Cir 1917), cert denied, 245 US 672 (1917)
(‘Aunt Jemina’). Teoksessa Martino, Tony, 1996, Trademark Dilution,  7.
96  The Restatement (Third) of Unfair Competition, section 25: ”For dilution to occur, purchasers or
prospective customers must make a mental connection between the plaintiff’s mark and the mark used
by the defendant” Teoksessa Maniatis, 2002, 43-2.
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eivät voi tulla kyseeseen yhtä aikaa saman ostajan kohdalla, vaikkakin

ne ilmiöinä markkinoilla voivat olla yhtä aikaa olemassa.98

Diluutio -käsitteen ja erityisesti diluutota vastaan annettavan suojan

perusteet eroavat siis tietyllä tavoin siitä mitä vesittymisellä ja sitä

vastaan annettavalla suojalla tarkoitetaan Euroopassa. Yhteistä on

tietysti se, että myös USA:ssa suoja on poikkeuksellista ja sen

ehdottomana edellytyksenä on merkin erityinen erottamiskyky ja

maine  (distinctive and famous marks). Keskeiseksi eroksi

eurooppalaiseen keskusteluun on katsottu juuri se, että Yhdysvaltojen

tavaramerkkioikeudessa99 diluutiosta on puhuttu vain tilanteissa, joissa

ei ole lainkaan sekaannusvaaraa tavaran/palvelun alkuperästä.

Yhdysvalloissa suoja diluutiota vastaan on siis suojaa paitsi yli

kilpailurelaation myös suojaa ylitse perinteisen tavaramerkin

alkuperäfunktion.

Toisaalta myös USA:ssa diluutiota vastaan saatava suoja on samalla

myös poikkeuksellista ja tarkkaan rajoitettua. Esimerkiksi fair use –

tyyppinen käyttö, kuten käyttö vertailevassa mainonnassa, on laajalti

tunnettujen ja kuuluisienkin tavaramerkkien kohdalla sallittua. Sama

koskee myös ei-kaupallista käyttöä kuten esimerkiksi merkin käyttöä

uutisoinnissa.

5.3.5  Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja Suomen laissa

Suomen tavaramerkkilain mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen

voidaan vedota kilpailurelaation ulkopuolellakin sellaisen

tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa ja

tilanteessa, jossa toisen tunnusmerkin käyttäminen ilman

hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja

97 Ks. alkuperäiset tapaukset teoksesta Martino, T., Trade mark dilution, 1996, s. 43 ja 46.
98 Maniatis, 2002, 43-2.
99 Lanham Act, erityisesti Section 43(c) (“the anti-dilution provision”).
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maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi

aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.100

Kyseinen lainkohta on muutettu tavaramerkkidirektiivin edellyttämän

harmonisoinnin seurauksena. Pykälän aikaisemman version mukaan

sekoitettavuuteen voitiin vedota tunnusmerkin hyväksi, joka on erittäin

tehokkaasti vakiinnutettu ja joka on tässä maassa tunnettu laajan

yleisön keskuudessa. Lisäksi edellytettiin, että toisen tunnusmerkin

käyttäminen lisäksi tietäisi aikaisemman merkin maineen ja arvon

epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Oikeuskirjallisuudessa puhuttiin Suomessakin tältä osin ns. Kodak –

suojasta erittäin tehokkaasti vakiinnutetuille ja laajan yleisön

keskuudessa tunnetuille merkeille. Tämän lisäksi tunnettu

tavaramerkki on Suomessakin voinut saada suojaa ns. rotanmyrkkyopin

mukaisesti. Nimitys ’rotanmyrkkyoppi’ perustuu ruotsalaiseen

komiteamietintöön, jossa esimerkkinä kyseisestä suojasta oli tunnetun

elintarvikemerkin käyttöönotto rotanmyrkyn merkkinä. Opin

perusteella vanhemman erittäin tehokkaasti vakiinnutetun tavaramerkin

haltija on voinut kieltää saman tai samankaltaisen merkin käytön myös

kilpailurelaation ulkopuolella, jos myöhemmän merkin käyttö sillä

markkinoitavien tavaroiden tai palveluiden luonteen vuoksi

vahingoittaisi aikaisemmalle merkille hankittu mainetta ja good

will´ä101.

5.3.6  Kilpailurelaation ulkopuolinen suoja tavaramerkkidirektiivin mukaan

Osa tavaramerkkidirektiivissä esitetystä tavaramerkkisuojasta on

sellaista, jonka sisällyttäminen kansalliseen oikeuteen on

100 Samanlaista suojaa saavat myös yhteisön tavaramerkit. Suomen tavaramerkkilaki on tältä osin
sanamuodoltaan yhdenmukainen yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen 8 artiklan 5 kohdan sekä
9 artiklan 1(c) kohdan kanssa. Nämä artiklat koskevat yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä ja
rekisteröidylle merkille annettavaa suoja-alaa.
101 Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO T 3156, 25.8.1977 (MARABO) katsottiin, että
suklaalle rekisteröity merkki MARABOU ei ollut Suomessa riittävän tehokkaasti vakiinnutettu merkki,
jotta se olisi voinut estää merkin MARABO rekisteröinnin ehkäisyvälineille.



MIA PAKARINEN                                           TAVARAMERKIN OIKEUDELLINEN SUOJA-ALA

58

vapaaehtoista. Tällaista direktiivin vapaaehtoista osuutta on juuri yli

tavara/palvelukohtaisuuden menevä suoja laajalti tunnetuille merkeille.

Mikäli jäsenvaltio kuitenkin sisällyttää tällaisen vapaaehtoisen

suojamuodon kansalliseen järjestelmäänsä, on jäsenvaltio silloin

sidottu yhteisöjen tuomioistuimen näkemykseen direktiivin tulkinnasta

eikä siis itse voi määritellä suojan tarkempaa sisältöä.102Kuten edellä

on todettu Suomi on sisällyttänyt kyseisen direktiivin kohdan Suomen

tavaramerkkilakiin ja lain sanamuoto on direktiivin sanamuodon

kanssa täysin yhdenmukainen.

Direktiivin mukainen kilpailurelaation ulkopuolella annettava suoja

koskee vain rekisteröityjä merkkejä103. Direktiivin mahdollistaman

suojan rajaaminen rekisteröityihin merkkeihin ilmenee selkeästi

direktiivin 4 artiklan 4(a) kohdan sanamuodosta104. 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 invalid 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 distinctive character or the repute of the
earlier trade mark;

---

Laajalti tunnetuille merkeille annettavalta poikkeukselliselta suojalta

edellytetään siten direktiivin mukaan erityisiä olosuhteita. Laajalti

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

102 Yhteisön tuomioistuimen tuomio 23 lokakuuta 2003 asiassa C-408/01 (Adidas Salomon AG v
Fitnessworld Trading Ltd), kohta 20. “Jäsenvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse
periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita
niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa.”
103 Vrt. Pariisin sopimuksen 6 bis artiklan mukainen yleisesti tunnettujen merkkien (well known marks)
suoja, joka koskee nimenomaisesti rekisteröimättömiä merkkejä.
104 Vastaava kohta sisältyy Suomen TML:iin ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen 8(5)
artiklaan.
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TML) soveltamiselle on käytännössä kaiken kaikkiaan kymmenen

edellytystä:

1. Suojaa hakevalla on oltava tavaramerkkirekisteröinti,

2. joka on aikaisempi

3. voimassaoleva

4. ja relevantilla maantieteellisellä alueella

5. tämä tavaramerkki on oltava identtinen tai samankaltainen

myöhemmän tunnuksen kanssa

6. merkillä tulee olla maine (laaja tunnettuisuus)

7. joka on relevantilla alueella (jäsenvaltiossa)

8. myöhemmän tunnuksen käytön tulee tapahtua

elinkeinotoiminnassa

9. sen tulee tapahtua ilman hyväksyttävää syytä

10. sen tulee merkitä aikaisemman merkin maineen

epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai aiheuttaa vahinkoa

aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Vain kaikkien näiden edellytysten täyttyessä laajalti tunnetun

tavaramerkin oikeudenhaltija voi olla oikeutettu kieltämään saman tai

samankaltaisen tunnuksen käytön myös erilaisten tuotteiden

(tavaroiden/palveluiden) yhteydessä.

Yhteisön tuomioistuimelta on tapauksessa Davidoff & Cie SA, Zino

Davidoff SA v Gofkid Ltd.105 kysytty,  onko  direktiivin  4  artiklan  a)

kohta (ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen 8(5) artikla)

mukainen suoja sovellettavissa myös silloin, kun kyse on identtisistä

tavaroista tai palveluista. Tuomioistuin vastasi kysymykseen

myöntävästi: sen mukaan  direktiivin 5 artiklan 1) ja 2) kohdassa106

tarkoitettua suojaa voidaan antaa myös silloin kun kyse on samoista tai

samankaltaisista tavaroista tai palveluista, vaikka direktiivin

105 Yhteisöjen tuomioistuimne tuomio 9 päivänä tammikuuta 2003 asiassa C-292/00 Davidoff & Cie
SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.
106 Vastaa  direktiivin 4 artiklan (a) kohtaa.
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sanamuoto antaa ymmärtää toista. Kysymys on olennainen sen

johdosta, että 5 artiklan 1) ja 2) kohdissa tarkoitettu laajennettu suoja ei

sanamuotonsa mukaan edellytä lainkaan sekaannusvaaraa kuten 1

kohdassa tarkoitettu tavara/palvelukohtainen suoja.

Davidoff –ratkaisussa yhteisön tuomioistuin totesi, ettei direktiivin

kyseistä kohtaa ollut syytä tulkita vain pitäen silmällä kohdan

sanamuotoa vaan ottaen huomioon koko järjestelmän yleinen rakenne

ja tavoitteet. Näiden valossa tuomioistuimen mukaan ei ole mitään

syytä olettaa, ettei laajalti tunnettuja merkkejä tulisi suojata samalla

tavoin silloin, kun kyse on samoista tai samankaltaisista tavaroista,

verrattuna siihen suojaan, jota annetaan suhteessa

tavaroihin/palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia.

Tuomioistuin totesi samalla, että se oli jo aiemmin Sabel –

ratkaisussaan107 hylännyt ajatuksen tulkita laajentavasti

sekaannusvaaraa koskevia säännöksiä. Laajentavaa tulkintaa oli

ehdotettu tuomioistuimelle juuri sillä perusteella, että 5 artiklan 2

kohdan mukainen laajennettu suoja koski vain tilannetta, jossa

tavarat/palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia. Koska

tuomioistuin ei tällöin yhtynyt ehdotettuun laajennettuun

sekaannusvaaratulkintaan, se katsoi nyt, että laajalti  tunnetun

merkinhaltijan oikeussuojan turvaaminen edellytti mahdollisuutta

saada suojaa merkkinsä erottamiskyvyn tai maineen

vahingoittamiselta, myös tilanteessa, jossa tavarat ovat erilaisia.

Näin yhteisön tuomioistuin antoi selkeän ohjeen siitä, että laajalti

tunnetuille merkeille annettava direktiivin mukainen suoja tuli ulottaa

myös tapauksiin, jossa tavarat/palvelut olivat samoja tai

samankaltaisia. Edelleen jäi kuitenkin tietyllä tavoin auki kysymys

siitä, tuliko tämänkin suojan antamiselta edellyttää jonkinlaisen

sekaannusvaaran olemassaoloa.

107 C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (1997) OJ OHIM 1/98.
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Yhteisöjen tuomioistuin sai käsiteltäväkseen tämän kysymyksen

(edellytetäänkö oikeudenloukkaukselta aina jonkinlaista

sekaannusvaaraa) ’ADIDAS’ -tapauksessa108  ja totesi, ettei direktiivin

perusteella laajalti tunnetuille merkeille annettava laajennettu suoja

edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa. Riittää, että kohdeyleisö

yhdistää merkit toisiinsa niiden samankaltaisuuden vuoksi.

Samankaltaisuuden aste tulee siis olla sellainen, että kohdeyleisö

yhdistää myöhemmän merkin aikaisempaan laajalti tunnettuun

merkkiin. Tässä ’ADIDAS’ -ratkaisussa tuomioistuin viittaa

aikaisempaan ’GENERAL MOTORS’ -ratkaisuun109 (sen 23 kohtaan),

jossa tuomioistuin on todennut, että tällainen yhdistäminen voi tulla

kyseeseen vain silloin kun aiemman tavaramerkin tunnettuisuus on

riittävän suuri.

Tuomioistuimen mukaan direktiivissä tarkoitettu haitta110 johtuu

tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja toisen merkin

välillä. Tästä samankaltaisuudesta johtuen syystä kohdeyleisö yhdistää

merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitä

toisiinsa.111 Tältä osin tuomioistuimen näkemys direktiivin tulkinnasta

(laajalti tunnettujen merkkien suojan osalta) näyttäisi siis vastaavan

amerikkalaista näkemystä diluutio –suojasta, ainakin siltä osin, ettei

siinä edellytetä lainkaan sekaannusvaaran olemassaoloa.

Ennen tätä ADIDAS –ratkaisua julkaistussa kirjoituksessaan Maniatis

on todennut, että Euroopassa näkemykset diluutiosta ja sitä vastaan

annettavasta suojasta ovat olleet jakaantuneita. Osa oikeusoppineista

108 C-408/01, Adidas Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd, tuomio 23 lokakuuta 2003.

109 C-357/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14 syyskuuta 1999.
110 Direktiivin mukaan suojan edellytys.
111 ADIDAS –ratkaisu (2003), kohta 29: “Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä
syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä
kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks.
vastaavasti yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok.
1999, s. I-5421, 23 kohta).
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on katsonut, että suojaa tulisi antaa merkinhaltijalle myös diluutiota

vastaan ja että tällainen  suoja voitaisiin toteuttaa sekaannusvaaraa

koskevien säännösten puitteissa. Näkemys sisältää ajatuksen siitä, että

sekaannusvaaran käsite olisi pitänyt laajentaa käsittämään myös pelkkä

assosiaatio merkkien välillä. Sekaannusvaaran käsitettä laajentamalla

merkinhaltija olisi näin saanut suojaa myös merkin vesittymistä l.

diluutiota vastaan. Maniatiksen mukaan osa eurooppalaisista

oikeusoppineista on taas katsonut, että ilman merkkien välistä

konkreettista sekaannusvaaraa ei aikaisemman merkin haltijalle voi

aiheutua vahinkoa ja siten suojan tarvetta ei tällaisessa tilanteessa ole.

Tästä seuraa, että diluution estämiseksi annettavaltakin suojalta olisi

edellytettävä myös sekaannusvaaran olemassaoloa112. Maniatis  on

pelännyt, että diluutio-suojan ujuttaminen ikään kuin takaovesta sisään

eurooppalaiseen tavaramerkkioikeuteen, hämärtäisi

tavaramerkkioikeuden keskeisiä periaatteita ja johtaisi osaltaan

tarpeettomiin oikeudenkäynteihin.113

Yhteisön tuomioistuin näyttää kuitenkin päätyneen nyt ratkaisuun, joka

on ainakin siltä osin yhdenmukainen amerikkalaisen diluutio –käsitteen

kanssa, että sekaannusvaaraa ei lainkaan edellytetä. Yhteisön

tuomioistuin korostaa, että laajalti tunnettujen merkkien

erottamiskyvylle ja maineelle annettavan suojan osalta korostetaan

nimenomaisesti haittaa, joka aiheutuu merkkien yhdistämisestä.

Pelkästään se seikka, että jokin merkki on laajalti tunnettu, ei itsessään

oikeuta laajennettuun suojaan. Laajalti tunnetun merkin

oikeudenhaltijan on lisäksi osoitettava, että myöhemmän merkin

käytöstä aiheutuu haittaa aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai

maineelle tai että kyseessä on aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai

maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö. Tuomioistuin tässäkin

112 Maniatis, 2002.
113 Maniatis, 2002, 43-17.
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ratkaisussa jälleen lisäksi korostaa tapauksen kokonaisarvion

merkitystä.114

5.3.7   Laajalti tunnettu, yleisesti tunnettu vai kuuluisa merkki - mistä on kyse?

Kilpailurelaation ulkopuolella (eli yli tavara/palvelu -luokkien)

annettavalta suojalta edellytetään aina tavaramerkin poikkeuksellista

tunnettuisuutta ja mainetta. On kuitenkin muistettava, että tunnettuja

tavaramerkkejä koskeva säätely ei Euroopassakaan muodosta yhtä

selkeää järjestelmää vaan sisältää useita eri sääntöjä, joihin sisältyy

sekä toisistaan poikkeavaa terminologiaa että sääntöjä (a well known

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

Kokonaisuutena ei voidakaan puhua yhtenäisestä tunnettujen

tavaramerkkien suojaamistavasta vaan erillisistä lähinnä Pariisin

sopimukseen, TRIPS –sopimukseen, tavaramerkkidirektiiviin ja

kansallisiin lakeihin sisältyvistä säädöksistä ja/tai suosituksista, jotka

koskevat erittäin tunnettuja merkkejä. Oman kansallisen

lainsäädännön, direktiivin  tai kansainväliseen sopimukseen

sitoutumisen perusteella valtiot voivat olla sidottuja näihin sääntöihin

ja siten tavaramerkin oikeudenhaltijat myös oikeutettuja vaatimaan

niiden mukaista suojaa. Lisäksi on huomattava, että osa erittäin

tunnettuja tavaramerkkejä koskevista säännöksistä on vain ohjeita tai

suosituksia kuten WIPO:n toimesta annetut uudet suositusmuotoiset

soveltamisohjeet Pariisin sopimukseen perustuvalle yleisesti

tunnettujen merkkien (well known marks) suojalle115. Nämä ohjeet ovat

suositus, jonka pohjalta on tarkoitus arvioida onko tarvetta

säädösmuutoksiin ja jos on, miten ne toteutettaisiin kunkin valtion

osalta.

114 ADIDAS -ratkaisu, kohta 30: “Tällaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.”
115 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. Myös Jokitaipale 90 ss.
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5.3.8   Pariisin sopimuksen ja TRIPS –sopimuksen mukaisesta suojasta

Tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen

suomenkielinen sanamuoto erottelee yleisesti tunnetut ja toisaalta

laajalti tunnetut merkit. Yleisesti tunnetuilla tavaramerkeillä (well

known mark) tarkoitetaan tavaramerkkiä, josta säädetään Pariisin

sopimuksen 6bis artiklassa.116

Pariisin sopimuksen mukaan asianomaisessa maassa yleisesti tunnettu

tavaramerkki saa suojaa sen sekaannusvaaraa aiheuttavia toisintoja,

jäljitelmää, ja käännöstä vastaan, jos kyseistä toisintoa, jäljitelmää tai

käännöstä yritetään ko. maassa rekisteröidä samoille tai

samankaltaisille palveluille tai käyttää samojen tai samankaltaisten

palveluiden markkinoinnissa. Suojan on sittemmin katsottu ulottuvan

myös tällaisen merkin käyttöön, ilman rekisteröintiyritystä117. Pariisin

sopimuksen 6bis artiklan mukaisella suojalla tarkoitetaan siis sitä, että

tunnettu tavaramerkki voi saada suojaa myös sellaisessa maassa, jossa

sitä ei ole vielä rekisteröity, jos merkki kuitenkin on kyseisessä maassa

yleisesti tunnettu.

Tähän Pariisin sopimuksen mukaisen yleisesti tunnettujen

tavaramerkkien suojaan viitataan tavaramerkkidirektiivin 4 artikla 2(c)

kohdassa sekä yhteisötavaramerkkiasetuksen 8(2)(c) kohdassa. Nämä

kohdat eivät, kuten ei Pariisin sopimuksen 6bis artiklakaan, kuitenkaan

millään tavoin määrittele tavaramerkeille kilpailurelaation ulkopuolella

(yli tavara/palvelukohtaisuuden) annettavaa suojaa.118 Pariisin

sopimuksen mukainen suoja koskee vain kilpailurelaatiota eli suojaa

116 Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1883,
tarkistettu Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967.
117 Ks. Levin, Marianne, (1990) Noveller i varumärkesrätt, s. 32.
118 Pariisin sopimuksen sisältämän käsitteen a well known mark ja käsitteen a trademark with reputation
eroista ja suomenkielisistä vastineista myöhemmin tarkemmin osassa 5.3.10.
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suhteessa merkin käyttöön samoille tai samankaltaisille

tavaroille/palveluille.119

Yleisesti tunnetuille merkeille voidaan tavaramerkkidirektiivinkin

mukaan antaa yli kilpailurelaation menevää suojaa, mutta sen

edellytykset määräytyvät tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan (a) kohdan

mukaan. Eli suojan edellytykset määräytyvät sen perusteella onko

merkki

1) laajalti tunnettu ja

2) ja merkitseekö myöhemmän merkin rekisteröinti tai käyttö

aikaisemman laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn

epäoikeutettua hyväksikäyttöä, tai onko merkin rekisteröinti tai

käyttö haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Juuri tämä direktiivin sääntö on implementoitu myös Suomen

tavaramerkkilain 6 pykälän toiseen momenttiin, jossa säädellään

kilpailurelaation ylittävästä suojasta. Pariisin sopimus ei siis itsessään

anna mitään yli kilpailurelaation menevää suojaa.

Pariisin sopimuksen mukaista suojaa pidemmälle on menty TRIPS –

sopimuksessa, jota onkin sanottu Pariisin sopimuksen

”lisäsopimukseksi” (”Paris-’plus’ –agreement”).

Tavaramerkkidirektiivin mukainen suoja vastaa ainakin osittain sitä,

mitä 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

119 Ks. myös Levin, Marianne, (1990) Noveller i varumärkesrätt, 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 myös

yli kilpailurelaation. TRIPS -sopimuksen mukaan tällaista laajennettua

suojaa tulisi kuitenkin antaa vain rekisteröidylle tunnuksille. TRIPS –

sopimuksen ja direktiivin valossa näyttää siis siltä, että yhteisöalueella

rekisteröimättömille tavaramerkeille tulisi siis pääsääntöisesti antaa

suojaa vain suhteessa identtisiin tai samankaltaisiin

tavaroihin/palveluihin.  Jotta tavaramerkin oikeudenhaltija voisi saada

yli tavarakohtaisuuden menevää suojaa, on hänellä oltava

voimassaoleva rekisteröinti johon vedota.

5.3.9 Vaaditusta tunnettuisuuden asteesta

Tavaramerkki, josta yritysmaailmassa käytetään nimitystä ’vahva

brändi’ tai ’kuuluisa tavaramerkki’ ei välttämättä ole aina oikeutettu

esimerkiksi yhteisöalueella yli kilpailurelaation annettavaan suojaan.

Jotta merkinhaltija voisi saada tavaramerkkidirektiivin mukaista

laajalti tunnetuille merkeille annettavaa suojaa, on merkinhaltijan aina

näytettävä toteen merkin riittävä tunnettuisuus ja myös muut suojan

edellytykset.

Esimerkiksi Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston oikeuskäytännön

osalta voidaan todeta, että merkinhaltija, joka on vedonnut Pariisin

sopimuksen mukaiseen suojaan tai laajalti tunnetuille merkeille yli

kilpailurelaation annettavaan suojaan ei läheskään aina kykene

näyttämään toteen tällaisen suojan edellytyksiä.120 On huomattava, että

120 Tarkasteltaessa harmonisointivirastossa tehtyjä väitteitä, joissa väitteen yhdeksi perusteeksi on
nimetty yleisesti tunnettu merkki tai toisaalta direktiivin 5 artiklan 1(b)kohdan mukainen suoja, voidaan
havaita, etteivät kyseiset käsitteet ole tavaramerkkiasiamiesten parissa selkeitä. Hyvin usein väitteen
tekijä viittaa merkkinsä yleiseen tunnettuisuuteen (well known mark) vaikka kyseessä on rekisteröity
merkki ja toisaalta laajalti tunnettujen merkkien suojaa vaaditaan hyvin usein esittämättä minkäänlaista
näyttöä tai argumentointia aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvasta haitasta
ikään kuin merkin tunnettuisuus sellaisenaan oikeuttaisi laajempaan suojaan.
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yleisesti tunnetulta merkiltä edellytettävä tunnettuisuuden aste on

korkeampi kuin se, mitä edellytetään laajalti tunnetulta merkiltä.

’Yleisesti tunnettu’  (notorisk känt) tarkoittaa erittäin laajaa notorista

tunnettuisuutta.  Siksi yleisesti tunnettu merkki täyttää yleensä myös

laajalti tunnetun (mark with reputation) merkin kriteerit.

Milloin tavaramerkki sitten on laajalti tunnettu? Vaaditun

tunnettuisuuden luonnetta tai astetta ei ole mitenkään tarkemmin

määritelty tavaramerkkidirektiivissa tai yhteisön tavaramerkkiä

koskevassa asetuksessa. Yhteisöjen tuomioistuin on General Motors –

ratkaisussaan todennut, että ’reputation’ (suomeksi laajalti tunnettu)

on vaatimus tietystä tietoisuuden asteesta (’knowledge treshold

requirement’), jonka tulee perustua tietylle määrälliselle (quantative)

kriteerille.121

Edelleen kysymykseksi jää, mikä on vaadittu kvantitatiivinen määrä eli

kuinka suuren prosentin yleisöstä (koko yleisöstä tai tietystä

kohderyhmästä) edellytetään tuntevan merkin? Tältä osin yhteisön

tuomioistuin on todennut, ettei mitään yleispätevää ohjetta, esimerkiksi

tiettyä prosenttilukua voida antaa vaan riittävä tunnettuisuus tulee

arvioida ottaen huomioon kunkin tapauksen ominaispiirteet.

Lisäksi tuomioistuin totesi General Motors -ratkaisussaan, että yleisö,

jonka piirissä riittävä tietoisuuden aste tulee saavuttaa, määräytyy

kyseessä olevan tavaran/palvelun kohderyhmän perusteella. Jos

kysymys on esimerkiksi laajalle yleisölle tarjottavasta

päivittäistavarasta, on  olennaista kuinka hyvin merkki tunnetaan laajan

yleisön keskuudessa. Jos taas kyse on tietylle erityisryhmälle

markkinoitavasta tuotteesta, kriteerinä on merkin tunnettuisuus tämän

kohderyhmän keskuudessa.122 Tuomioistuimen mukaan huomioon

otettavia kriteerejä ovat erityisesti merkin markkinaosuus, käytön

121 General Motors, kappaleet 22 ja 23.
122 General Motors, kappale 24.
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intensiivisyys, merkin käytön kesto ja sen maantieteellinen laajuus,

myös markkinointi-investointien suuruus on olennainen huomioon

otettava seikka.

Todistustaakka siitä, että merkki on laajalti tunnettu tai yleisesti

tunnettu, on aina sillä, joka vetoaa merkin erityiseen tunnettuisuuteen

laajemman suojan saamiseksi. Tuomioistuin tai hallintoviranomainen

ei viran puolesta totea jonkin merkin tunnettuisuuden astetta, vaan

merkinhaltijan on se aina näytettävä toteen.

Toisinaan on ehdotettu jonkinlaisen erityisen listan perustamista

yleisesti tunnetuille/laajalti tunnetuille merkeille ajatuksena, että tälle

listalle hyväksyttyjen merkkien oikeudenhaltijoiden ei tarvitsisi enää

uudelleen näyttää toteen merkkinsä tunnettuisuutta niiden merkkien

oikeudenhaltijoiden osalta, jotka olisivat saaneet merkkinsä listalle.

Tällaiseen listaan sisältyy kuitenkin monia hankaluuksia. Ensinnäkin

tunnettuisuus, maine on aina tiettyyn aikaan sidottu ominaisuus, joka

saattaa hyvin nopeastikin muuttua markkinoilla tapahtuvien muutosten

johdosta.

5.3.10 Tunnettuja tavaramerkkejä koskevasta terminologiasta viimeaikaisessa

suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa

Viimeaikaisessa suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on käytetty

melko epäyhdenmukaisesti englanninkielisen käsitteen well known

mark ja toisaalta käsitteen mark with reputation suomenkielisiä

vastineita. Esimerkiksi Palm käyttää Pariisin sopimuksen 6 bis artiklan

osalta käsitteen well known mark suomenkielisenä vastineena käsitettä

laajalti tunnettu, vaikka Pariisin sopimuksen suomennoksessa

samaisen käsitteen suomenkielisenä vastineena käytetään termiä

yleisesti tunnettu merkki ja samaa käännöstä käytetään myös

tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen

suomenkielisissä versioissa viitattaessa Pariisin sopimuksen mukaiseen
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suojaan. Palm ei esitä mitään perusteluita tälle näistä suomennoksista

poikkeavalle sanavalinnalleen. 123

Myöskään Kivi-Koskinen ei mitenkään erottele Pariisin sopimuksen 6

bis artiklan antamaa suojaa ja toisaalta tavaramerkkidirektiivissä ja -

laissa määriteltyä yli tavara/palvelukohtaisuuden annettavaa suojaa.

Kivi-Koskinen käyttää molemmista suojamuodoista sekä Pariisin

sopimuksen, että tavaramerkkidirektiivin suomennoksista poikkeavaa

suomenkielistä termiä “hyvin tunnettu merkki”, jonka siis katsoo

vastaavan sekä Pariisin sopimuksen käsitettä well known mark

(yleisesti tunnettu merkki) että tavaramerkkilain 6 § 2 momentissa

tarkoitettuja laajalti tunnettuja merkkejä (mark with reputation).

On aina hyvä, jos oikeustieteessä käytettävät termit ja käsitteet ovat

mahdollisimman yhdenmukaisia reaalimaailman ilmiöiden ja

vastaavista reaalimaailman ilmiöistä, esimerkiksi liike-elämässä

käytetyn terminologian kanssa, sillä ei ole tarpeen vaikeuttaa asioiden

hallintaa päällekkäisillä käsitteillä. Pariisin sopimuksen mukainen

suoja ja toisaalta direktiivin mukainen yli kilpailurelaation annettava

suoja ovat kuitenkin molemmat erillisiä poikkeuksia eri pääsääntöihin.

Esittämällä ne käsitevalinnalla yhdeksi ja samaksi esimerkiksi laajalti

tunnettujen tavaramerkkien suojaksi on se vaara, että niiden

poikkeusluonne hämärtyy.

On syytä muistaa, että oikeudellisesti kyse on eri täysin säädöksistä ja

erilaisista tavaramerkin oikeudenhaltijalle annettavista suojamuodoista.

Pariisin sopimuksen mukainen yleisesti tunnettujen merkkien suoja on

tarkoitettu juuri rekisteröimättömille tunnuksille. Sen tarkoituksena on

estää yleisesti tunnetun merkin vilpillisessä mielessä tapahtuva

rekisteröinti ja käyttö sellaisessa maassa, jossa merkkiä ei ole

merkinhaltijan toimesta vielä rekisteröity. Suojan saamiselle ei

tunnettuisuuden lisäksi ole asetettu muita edellytyksiä.

123 Palm, (2002) s. 269-.
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Tavaramerkkilaissa ja -direktiivissä säädellään taas nimenomaisesti

tavaramerkeille yli kilpailurelaation annettavaa poikkeuksellista

suojaa, eli sitä miten laajalti tunnettuja merkkejä suojataan niiden

maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaiselta hyväksikäytöltä.

Tavaramerkkidirektiivin johdosta tämä laajalti tunnetuille merkeille yli

kilpailurelaation annettava suoja on Euroopan Unionin jäsenmaissa

harmonisoitu ja siksi sen tulisi olla yhdenmukainen.

TRIPS  –sopimus  osaltaan  antaa rekisteröidyille yleisesti tunnetuille

merkeille suojaa yli kilpailurelaation. Sen tarkoitus on laajentaa

Pariisin sopimuksen suojaa, mutta se eroaa tästä olennaisesti juuri

siksi, että siinä puhutaan vain ja nimenomaisesti rekisteröidyistä

merkeistä.

Koska yli kilpailurelaation annetavassa suojassa on aina kyse

poikkeuksesta pääsääntöön ( eli tavaramerkki ja toiminimioikeudessa

vallitsevaan suojan tavara- ja palvelukohtaisuuteen

/toimialakohtaisuuteen) on, ainakin tällä erää, syytä pitää nämä

suojamuodot myös käsitteellisesti selkeästi erillisinä124.

Yritystoiminnassa tietysti puhutaan tunnetuista tai kuuluisista

tavaramerkeistä tai vahvoista brändeistä, eikä liiketoiminnan alueella

ole tarvetta tällaiseen käsitteelliseen eroavaisuuteen. Myös

oikeustieteessä voidaan puhua tunnetuista tai kuuluisista

tavaramerkeistä tai käyttää muuta vastaavaa ilmaisua (esimerkiksi

merkin maine), silloin kun viitataan reaalimaailman ilmiöön (tunnetut

merkit) sinänsä eikä siihen, mitä mahdollisia oikeudellisia

suojamuotoja tällaisille merkeille on tarjolla. Mutta puhuttaessa

oikeustieteessä tavaramerkin oikeussuojasta, on syytä nämä eri

124 Suomenkieliset käännökset ”yleisesti tunnettu tavaramerkki (well known mark)” ja ”laajalti tunnettu
tavaramerkki (mark with reputation)” ovat molemmat sanayhdistelminä suullisesti käytettynä melko
hankalia ja helposti keskenään sekoitettavissa. Siksi olisikin ehkä helpointa puhua Pariisin sopimuksen
mukaisesta suojasta tunnetuille merkeille ja toisaalta direktiivin tai TRIPS -sopimuksen antamasta
suojasta tunnetuille merkeille.
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säädösten ja sopimusten antamat erilaiset suojamuodot syytä pitää

käsitteellisesti erillään.

5.4 Mikä on tavaramerkkikäyttöä?

Kuten edellä kohdissa 4.3.1. ja 4.3.2 on edellä todettu, yksinoikeus

tavaramerkkiin koskee lähtökohtaisesti vain tietynlaista

elinkeinotoimintaan liittyvää merkin käyttöä; merkin käyttöä

tietynlaisen tavaran tai palvelun tunnuksena. Merkin käyttötapaa

koskevia yhteisön tuomioistuimen ratkaisuja esitellään seuraavassa.

5.4.1 Yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä yksinoikeuden piiriin kuuluvasta

merkin käytöstä

Merkinhaltijan yksinoikeus on rajoitettu vain tietynlaiseen merkin

käyttöön elinkeinotoiminnassa. Myös kilpailijoilla voi olla oikeus

käyttää merkkiä hyvän liiketavan rajoissa. Esimerkiksi direktiivin 6

artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin oikeudenhaltija ei saa

tavaramerkkioikeutensa perusteella kieltää toista käyttämästä

elinkeinotoiminnassa mm. tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua,

määrää tms. merkintään vaikka merkintä olisi tavaramerkin kanssa

identtinen tai samankaltainen,  jo tällainen käyttö tapahtuu hyvää

liiketapaa noudattaen. Sama koskee toisen tavaramerkin käyttöä

yhteensopivuuden tai käyttötarkoituksen osoittamiseksi (varaosat).

Silloinkin käyttö on sallittu sillä edellytyksellä, että se on hyvän

liiketavan  mukaista.

Tämän direktiivin kohdan tulkinta oli esillä yhteisöjen

tuomioistuimessa ns. ’KERRY’ –ratkaisun yhteydessä, jossa käsiteltiin

merkin kaltaisen sanan käyttöä viittaamassa tavaran maantieteelliseen

alkuperään. Tapauksessa oli kyse siitä, että Saksassa vuonna 1985 mm.

kivennäisvesille ja muille alkoholittomille juomille suojatun

tavaramerkin ’GERRI’ oikeudenhaltija yritti kieltää vastaajayhtiötä

käyttämästä virvoitusjuomiensa etiketissä merkintää ’KERRY
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SPRING’.125 Vastaajayhtiö oli alkanut 1990 luvun alussa markkinoida

kyseisiä juomia Saksassa. Kyseiset juomat tuotti ja pullotti ’Kerry

Spring Water’ -niminen yhtiö Kerryn piirikunnassa. Juomissa käytetty

vesi oli myös peräisin ’Kerry Spring’ –nimisestä lähteestä. Saksalainen

kantaja kuitenkin katsoi, että tunnusta ’KERRY Spring’ käytettiin

tavaramerkinomaisesti ja tunnus siksi aiheutti samanlaisuutensa vuoksi

sekaannusvaaraa ja siten loukkasi kantajan yksinoikeutta saksalaiseen

tavaramerkkiin ’GERRI’.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tilanteessa käytön sallittavuus

määräytyi sen perusteella oliko alkuperään viittaavan merkinnän käyttö

kokonaisuutena arvioiden hyvän liiketavan mukaista vai onko kyseessa

vilpillinen kilpailu GERRI -tavaramerkin oikeudenhaltijan kanssa.

Tällaisessa arviossa on yhteisöjen tuomioistuimen mukaan merkitystä

mm. pullojen muodolla ja etiketillä.

Toisen tavaramerkin sallittua käyttötapaa koskee myös ARSENAL –

tapaus126, jossa oli kyse ’ARSENAL’ jalkapallojoukkueen tunnuksilla

varustettujen tuotteiden (huivit, päähineet) myymisestä kyseisen

jalkapallojoukkueen otteluiden yhteydessä. Myyjä käytti tuotteissaan

tavaramerkkinä suojattua ’ARSENAL’ tunnusta mutta ilmaisi

kuitenkin myyntikojussaan selkeästi, ettei kyse ollut ”virallisista

’ARSENAL’ –tuotteista ja ettei tuotteiden takana ollut kyseisen

tavaramerkin oikeudenhaltija. Tapauksessa vastaaja vetosi siihen, ettei

kantajan ’ARSENAL’ -tavaramerkkiä käytetty tuotteissa alkuperän

ilmaisemiseen vaan ilmaisemaan tietynlaista uskollisuutta ja

tavaramerkin haltijan kannattamista.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi kuitenkin, etteivät myyntipaikan

ilmoitukset takaa sitä, että yleisö, kohdatessaan tuotteet jossakin

muualla (myyntitapahtuman jälkeen) yhdistäisi niitä ’ARSENAL’ –

125 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7 tammikuuta 2004 asiassa C-100/02 Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. vastaan Putsch GmbH.
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tavaramerkin oikeudenhaltijaan. Tämän johdosta merkin käyttö oli

tuomioistuimen mukaan omiaan vaarantamaan alkuperän takaamisen

ja siten loukkaavan merkinhaltijan yksinoikeutta. Myös ARSENAL –

ratkaisussa tuomioistuin korosti, että juuri alkuperän takaaminen on

tavaramerkin keskeinen tehtävä.

Ns. ’GILLETTE’ –ratkaisussaan tuomioistuin on antanut tarkempia

ohjeita siitä, millä edellytyksillä toisen tavaramerkin käyttö on sallittu

tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.127 Tapauksessa oli kyse

varresta ja vaihdettavista teristä koostuvista partakoneista.

Tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että direktiivin käyttötarkoituksen

ilmaisun sallittavuutta koskeva sääntö koskee myös varaosia.

Tuomioistuin täsmensi lisäksi myös, mitä samassa direktiivin kohdassa

olevalla hyvää liiketapaa koskevalla velvoitteella tarkoitetaan.

126 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12 marraskuuta 2002 asiassa C-206/01 Arsenal Football Club
Plc vastaan Matthew Reed.
127 GILLETTE yhteisön tuomioistuimen tuomio 17 päivänä maaliskuuta 2005 asiassa C-228/03 The
Gillette Company ja Gillette Group v. LA-Laboratories Ltd Oy.
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5.5   Merkin oikeudellisen suoja-alan määrittely muualla kuin

tavaramerkkilainsäädännössä

Tavaramerkkien käyttöä elinkeinotoiminnassa säätelevät myös

markkinaoikeudelliset säädökset eli lähinnä kuluttajansuojaa ja

sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat säännökset.

Markkinaoikeuden säädöksillä tarkoitetaan säännöksiä, joilla asetetaan

perusteet elinkeino- ja yritystoiminnalle sekä toisaalta säädellään

elinkeinotoimintaa markkinoilla. Markkinaoikeus muodostuu mm.

yrityksen perustamista, yritystoiminnan harjoittamista, markkinointia,

kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevista säädöksistä.128

Myös tavaramerkkioikeudellisilla säännöillä säädellään

elinkeinotoimintaa markkinoilla. Suomessa tavaramerkkioikeuden

loukkausta koskeva vaatimus voikin olla esillä kahdessa eri

tuomioistuimessa riippuen siitä, tehdäänkö vaatimus

tavaramerkkioikeudellisten vai markkinaoikeudellisella perusteella.

Markkinaoikeudellisella perusteella tehty kanne käsitellään

markkinatuomioistuimessa129. Erikoistuomioistuimena

markkinatuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään vain

kuluttajasuojalakiin ja lakiin sopimattomasta menettelystä

elinkeinotoiminnassa perustuvia vaatimuksia ja siksi kaikki

tavaramerkkioikeudellisiin säädöksiin perustuvat vaatimukset tulee

pääsääntöisesti käsitellä erikseen käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on

kuitenkin ratkaisussaan (KKO:2004:4) todennut, että jos

markkinaoikeudessa, siellä käsiteltäessä markkinaoikeuden

128 Rissanen, Tiili, Mäkinen, (1990) Markkinaoikeuden perusteet, s. 18, ks. myös Bernitz, (1969),
Marknadsrätt, s. 63.
129 Esimerkiksi ‘MELITTA’ –tapauksessa, tuotepakkausten samanlaisuutta koskeva oli esillä
markkinatuomioistuimessa ja Helsingin käräjäoikeudessa että sittemmin myös Helsingin
hovioikeudessa. Käräjäoikeuden ja markkinatuomioistuimen ratkaisuissa päädyttiin päinvastaisiin
lopputuloksiin. Markkinatuomioistuin totesi, ettei kyseessä sopimaton menettely kun taas käräjäoikeus
samoin kuin hovioikeus päätyivät siihen, että kyseessä oli oikeudenloukkaus (MT 22.3.1999
1999:4/21/98 Melitta Haushaltsprodukte GmbH &Co. KG v. Suomen Kerta Oy; Helsingin HO
20.3.2001 S99/1303 691 Melitta Haushaltsprodukte GmbH &Co. KG v. Suomen Kerta Oy).
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toimivaltaan kuuluvaan asiaa, asianosaiset vetoavat vaatimustensa tai

väitteittensä tueksi tavaramerkkioikeudellisiin seikkoihin,

markkinaoikeus  voi ottaa nekin esikysymysten luonteisesti huomioon

arvioidessaan esillä olevaa asiaa.130

5.5.1  Sopimatonta menettelyä ja vilpillistä kilpailua koskevat säädökset

Kansainvälisellä tasolla vilpillisen kilpailun ehkäisyyn tähdättiin

sopimusteitse jo vuonna 1900, jolloin Brysselin revisiokongressissa

Pariisin sopimukseen lisättiin vilpillisen kilpailun ehkäisemistä

koskeva 10 bis artikla. Artikla kuuluu nykymuodossaan131 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. The following particular shall be prohibited:

1) all acts of such a nature as to create confusion by any means

whatever with the establishment, the goods, or industrial or

commercial activities, of a competitor;

2) false allegations in the course of trade of such a nature as to

discredit the establishment, the goods, or industrial or

commercial activities, of a competitor;

3) indications or allegations the use of which in the course of

trade is liable to mislead the public as to the nature, the

manufacturing process, the characteristics, the suitability for

their purpose, or the quantity of the goods.

Suomessa vilpillistä kilpailua koskeva laki annettiin vasta 1930,

kuitenkin tätä ennenkin Suomen laista löytyi yksittäisiä vilpilliseksi

kilpailuksi katsottavan toiminnan kieltoja.132 Vilpillistä kilpailua

koskeva laki korvattiin kuluttajansuojalain säätämisen jälkeen lailla

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

130 KKO 2004:4, Dno S2003/228, ratkaisu annettu 20.1.2004, asiassa Epsira Py v. I. Ilveskorpi Ky
(’PUU CEE’) . Korkeimman oikeuden ratkaisu kohta 6.
131 Haagin revisiokongressi 1925.
132 Ks. Tiili, Virpi (1979), Harhaanjohtava mainonta, s. 67.
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Tavaramerkkioikeuden kannalta keskeisenä voidaan pitää lain 1 §:n

pykälän yleissäännöstä, joka kieltää hyvän liiketavan vastaisen tai

muutoin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa. Lisäksi laissa

kielletään totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan ilmaisun käyttäminen

markkinoinnissa jos ilmaisu on omiaan vaikuttamaan hyödykkeiden

kysyntään tai tarjontaan tai vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää uudistamasta tai jatkamasta 1

§:n vastaista menettelyä ja kieltoa yleensä tehostetaan uhkasakolla.

Elinkeinonharjoittaja voi myös pyytää Keskuskauppakamarin

liiketapalautakunnalta arviota siitä, onko jokin menettely SopMenL:n 1

§:n vastaista. Liiketapalautakunta on osa elinkeinoelämän itsesäätelyä

eikä sen päätöksiä voida pakolla laittaa täytäntöön.  Yleensä

elinkeinonharjoittaja kuitenkin luopuu sopimattomaksi katsotuksi

menettelystä.133 Yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen SopMenL:a

koskevassa asiassa mutta lain rikkomista koskeva asia voidaan saattaa

vireille Markkinatuomioistuimessa.

Markkinatuomioistuin antaakin vuosittain lukuisia ratkaisuja siitä, mitä

on pidettävä sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa ja mitä

ei. Markkinatuomioistuimen SopMenL:n perusteella käsittelemistä

asioista erityisesti pakkausten ja pakkausmerkintöjen samankaltaisuutta

koskevat tapaukset ovat hyvin lähellä tavaramerkin oikeudellisen

suoja-alan määrittelyä. Hyvin pitkälle menevää pakkausten jäljittelyä

on pidetty sopimattomana menettelynä134 mutta toisaalta itse tuotteen

orjallinenkin jäljittely on katsottu SopMenL:n mukaan sinänsä

sallituksi.135

133 Tutkimus tuoteväärennösten kaupan estämiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä, Keskuskauppakamari
1989 Virpi Tiili ja Marja-Leena Mansala, s. 25.
134 Joissakin tapauksissa melko pitkällekin viety pakkauksen samankaltaisuus on kuitenkin katsottu
sallituksi tästä esimerkkinä markkinatuomioistuimen tapaukset  MT 1998:8 ‘Hiiva-pakkaus’ ja MT
1994:4 ‘Melitta –pakkaus’ ja MT 2001:6 ‘Snacks –pakkaus’. Pakkauksen jäljittely on sen sijaan
katsottu sopimattomaksi menettelyksi esimerkiksi tapauksissa MT 1995:3 ‘Joka kodin putkipoika’ ja
MT 1994:4 ‘Knorr’.
135 Ks. Esim. Liiketapalautakunnan lausunto 173/1961 ja Heinonen, Keijo (2002), Harhaanjohtavuus
kaupallisesta alkuperästä, s. 109. Markkinatuomioistuimen käytännöstä esimerkkinä MT 1998:14
‘Jääkiekkopeli’.
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5.5.2 Vertailevaa mainontaa koskevat säädökset

Toisen tavaramerkin käyttö ns. vertailevassa mainonnassa on

tavaramerkkioikeudellisten säädösten mukaan sallittua, eikä

merkinhaltija voi yksinoikeuteensa vedoten kieltää tällaista menettelyä.

Mainoksessa ei kuitenkaan saa tarpeettomasti viitata kilpailijan

tuotteeseen.136 Vertaileva mainonta ei myöskään saa antaa virheellistä

kuvaa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

Euroopan yhteisössä on annettu harhaanjohtavaa ja vertailevaa

mainontaa koskeva direktiivi137 Direktiivin tarkoituksena on suojella

kuluttajia ja kauppaa, liiketoimintaa, käsityötä tai ammattia harjoittavia

henkilöitä sekä yleisön etuja harhaanjohtavalta mainonnalta sekä

yhdenmukaistaen vertailevan mainonnan sallittavuutta koskevat

edellytykset yhteisöalueella vahvistaa edellytykset joilla vertaileva

mainonta on sallittua. Direktiivissä todetaan nimenomaisesti, ettei

toisen suojatun kaupallisen tunnusmerkin käyttö vertailevassa

mainonnassa loukkaa yksinoikeutta tunnusmerkkiin, jos vertaileva

mainonta noudattaa direktiivissä säädeltyjä edellytyksiä. Vertailevalla

mainonnalla tarkoitetaan direktiivissä kaikkea mainontaa, josta suoraan

tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat

tavarat tai palvelut.

Sallitulle vertailevalle mainonnalle asetetaan  mm. seuraavia

edellytyksiä:

1. Se ei saa olla direktiivissä tarkoitetulla tavoin

harhaanjohtavaa

136 Tiili, Virpi (1983) Viittaaminen toisen tavaramerkkiin mainonnassa, s. 173, teoksessa Tavaramerkki,
Suomen Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1983.
137 Direktiivi annettiin ensin vain koskien harhaanjohtavaa mainontaa (Direktiivi 84/450/ETY) ja se
muutettiin myöhemmin direktiivillä 97/55/EY koskemaan myös 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 tarpeita tyydyttäviä

3. Vertailun on oltava puolueetonta ja sen tulee kohdistua

yhteen tai useampaan tavaran/palvelun piirteeseen, joka on

olennainen, merkityksellinen ja todennettavissa oleva.

Tällainen piirre voi olla myös tavaran/palvelun hinta.

4. Se ei saa aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkien tai muiden

tunnusmerkkien välillä

5. Siinä ei saa käyttää epäoikeutetusti hyväksi  kilpailijan

tavaramerkin tai muun tunnusmerkin mainetta tai

alkuperänimitystä.

6. Siinä ei saa vähätellä tai panetella kilpailijan tavara- tai

muuta tunnusmerkkiä, palveluja, toimintaa tai olosuhteita.

7. Siinä ei saa esittää omia tuotteita toisen tavaramerkillä

markkinoitavien tuotteiden jäljitelminä tai toisintoina.

Direktiivin tulkintaa ja vertailevan mainonnan sallittavuutta on

käsitelty yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisussa Pippig Augenoptik

GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft ja Franz Josef

Hartlauerin kuolinpesä138 Tapauksessa kantajayhtiö Pippig’llä oli

Itävallassa kolme optikko-alan erikoisliikettä, joissa se myi noin 60 eri

valmistajan silmälaseja. Vastaajalla ja sen Itävaltaan sijoittautuneilla

tytäryhtiöillä oli optisen alan osastoja, jossa myytiin edullisesti vähän

tunnettuja silmälasimerkkejä ja rinnakkaistuontina tuotuja tunnetumpia

silmälasimerkkejä.

Vastaaja oli jakanut mainosesitettä, jossa se vertaili Hartlauerin ja

perinteisten optikkoliikkeiden hintoja väittäen että kuuden vuoden

aikana toteutetut 52 silmälasien hintavertailua osoittivat yhteensä 204

777 Itävallan shillingin (ATS) suuruisen hintaeron eli keskimäärin 3

900 ATS:n mukaisen eron silmälasiparia kohtaan. Esitteessä

138 Yhteisön tuomioistuimen tuomio 8. huhtikuuta 2003 asiassa C-44/01 Pippig Augenoptik GmbH &
Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft ja Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef
Hartlauer.
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ilmoitettiin lisäksi, että optikkojen ’ZEISS’ –merkkisten kirkkaiden

linssien myynnistä saama kate oli 717 prosenttia. esite sisälsi myös

suoraa hintavertailua nyt myynnissä olevien tuotteiden välillä. Esitteen

lisäksi tämä hintavertailu esiintyi myös televisiomainoksessa, jossa

näytettiin kantajan liikehuoneiston julkisivu Pippig -tunnuksineen.

Pippig vaati oikeudessa kuvatunlaisen vertailevan mainonnan

kieltämistä. Alemmat oikeusasteet hyväksyivät useimmilta osin

kantajan vaatimukset. Asia eteni edelleen Itävallan korkeimpaan

oikeuteen, joka kysyi yhteisöjen tuomioistuimen kantaa useisiin asiaan

liittyviin ennakkokysymyksiin. Kysymyksiin sisältyi mm. se onko

sallittua vertailla merkkituotteita ns. ei-merkkituotteiden kanssa

(tarkoittaen ilmeisemmin vähemmän tunnettua merkkiä) ja toisaalta

voidaanko merkkituotteen imagoa pitää direktiivissä tarkoitettuna

tavaran tai palvelun piirteenä, joka tulee ottaa huomioon mainonnan

harhaanjohtavuutta arvioitaessa eli onko vertaileva mainonta

direktiivin mukaan harhaanjohtavaa, jos siinä ei oteta huomioon

vertailtavalla tuotteella olevaa erityistä imagoa.  Tuomioistuin vastasi

tähän kysymykseen kieltävästä ja katsoi myös, että kaikki kyseessä

olevassa tapauksessa markkinoidut tuotteet ovat kaikki merkkituotteita.

Yhteisön tuomioistuin ei siten erotellut tavaramerkeillä markkinoituja

tuotteita sen mukaan, onko niille luotu erityinen imago, mutta katsoi

kuitenkin että erityisissä olosuhteissa voi vertailusta tulla

harhaanjohtavaa, jos siinä ei ilmoiteta kilpailijan tuotteen

tavaramerkkiä.139

Tapauksessa yhteisön tuomioistuimelta käsitteli myös, sitä onko

vertailu sallittua vain silloin, kun tuotteet on hankittu vastaavia kanavia

pitkin ja osapuolet tarjoavat vastaavanlaista valikoimaa (ei-

rinnakkaistuonti). Tähän kysymykseen tuomioistuin vastasi

ehdottoman kieltävästi ja korosti sitä, että rinnakkaistuonnilla on

merkittävä rooli tuotteiden vapaan liikkuvuuden takaajana yhteisön

alueella.

139 Pippig, ratkaisun kohta 52.
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Lisäksi tuomioistuin totesi, että testiostot kilpailijan liikkeessä ovat

sallittuja ja ettei toistuvia hintaeron osoittavia vertailuja voida pitää

direktiivissä tarkoitettuna kilpailijaa vähättelevänä vertailuna.

Direktiivin vastaista ei ole myöskään se, että mainonnassa näytetään

kilpailijan nimen lisäksi tämän yritystunnus ja kuva liikehuoneiston

julkisivusta, jos mainonta muutoin täyttää sallittavuuden edellytykset.

Yhteisön oikeudessa vertaileva mainonta nähdään siis mahdollisesti

myös kilpailua piristävänä ja siten kuluttajien edun mukaisena.140

Kilpailijalla katsotaan olevan oikeus myös toisen tavaramerkin

käyttöön tällaisessa mainonnassa, silloin kun tavaramerkin käyttö

tapahtuu direktiivin mukaisesti eli tavaroiden ja palveluiden

erottamistarkoituksessa.

5.5.3  Elinkeinotoiminnan piirissä tapahtuva itsesäätely

Markkinoinnin sallittuja ja ei-sallittuja keinoja määritellään myös

elinkeinotoiminnan  piirissä itsesäätelynä. Esimerkkinä tällaisesta

itsesäätelystä ovat mainonnan kansainväliset perussäännöt sekä edellä

kohdassa 5.5.1 esitelty Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta.141

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 5 artiklan e kohtaa voidaan

pitää tavaramerkkilainsäädännön ja SopMenL:n säädöksiä

täydentävinä. Siinä todetaan seuraavaa:

”Mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, joka suoranaisesti tai

epäsuorasti, salailevana, moniselitteisenä tai liioittelevana on omiaan

johtamaan kuluttajaa harhaan erityisesti seuraavista seikoista:

---

e) tekijän ja teollisoikeudet, kuten patentti-, tavaramerkki-, malli-, sekä

toiminimioikeudet;

--- ”

140 Direktiivi 97/55/EY ensimmäisen johdantokappaleen 3) kohta.
141 Mainonnan kansainväliset perussäännöt - ICC International Code of Advertising Practise (1997).
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Mainonnan kansainväliset perussäännöt 1997

Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä soveltavat

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta ja Mainonnan eettinen

neuvosto, joka keskittyy ensisijaisesti kuluttajilta tuleviin

lausuntopyyntöihin ja asioihin, joilla katsotaan olevan laajempaa

yleistä merkitystä. Liiketapalautakunta antaa taas lausuntoja siitä, onko

jotain toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena ja loukkaako

se mainonnan kansainvälisiä sääntöjä. Liiketapalautakunnan  päätökset

eivät ole pakottavaa oikeutta, mutta käytännössä lähes aina yritykset

noudattavat liiketapalautakunnan ratkaisuja.

Liiketapalautakunta käsittelee mm. liikesalaisuuksien loukkaamista,

vertailevaa mainontaa ja harhaanjohtavaa markkinointia loukkaamista

koskevia asioita. Liiketapalautakunta on markkinaoikeudelle

vaihtoehtoinen forum SopMenL:a koskevassa asiassa, mutta

kuluttajansuojalain tulkinta ei kuulu sen toimialaan.

Liiketapalautakunta soveltaa ratkaisuissaan myös mainonnan

kansainvälisiä perussääntöjä.
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6.  Mitä tavaramerkkioikeudellisen suoja-alan määrittelyssä tulisi ottaa huomioon?

Tavaramerkin käyttöä välineenä tavaran alkuperän ilmaisuun pidetään

edelleenkin tavaramerkin ratkaisevimpana funktiona, mutta samalla

tavaramerkkioikeudellisessa keskustelussa ollaan usein huolestuneita

siitä, onko tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala riittävä.

Tavaramerkkien huomattava taloudellinen arvo ja niihin sisältyvät

merkittävät liiketoimintamahdollisuudet ovat kannustaneet

tavaramerkkien oikeudenhaltijoita vaatimaan yhä laajempaa suojaa.

Toisaalta tavaramerkin uudenlainen ja entistä keskeisempi rooli

liiketoiminnan välineenä on tehnyt suoja-alan uudelleen arvioinnin

ajankohtaiseksi.

Tämä kehitys on vaikuttanut myös tavaramerkkioikeuteen.

Suomalaisessakin oikeuskirjallisuudessa on kannettu huolta mm. siitä,

suojataanko merkillä olevaa mainosfunktiota riittävällä tavoin.142

Toisaalta kansainvälisessäkin keskustelussa on korostettu tunnettujen

merkkien suojan tarvetta ja suojaa ns. merkin vesittymistä vastaan.143

Yhteisön tuomioistuin on ratkaisuissaan tähdentänyt kokonaisarvion

merkitystä. Kokonaisarvio korostuu  sekä  sekoitettavuusarvioinnissa

että myös laajalti tunnetun tavaramerkin erityisen suojan kohdalla,

arvioitaessa sen erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvaa haittaa tai

oikeudetonta hyötymistä. Keskeistä on aina keskeistä kunkin tapauksen

kaikkien relevanttien seikkojen huomioon ottaminen ja että ratkaisu

tulee perustua tietynlaiseen kokonaisarvioon. Tämä yhteisön

tuomioistuimen käytäntö juontaa osittain siitä, että tuomioistuin

142 Esimerkiksi Castrén on todennut: “On varsin epävarmaa, tullaanko Suomen oikeuskäytännössä,
ellei tavaramerkkilain sanontoja muuteta, ottamaan riittävästi huomioon tavaramerkin kilpailu- ja
mainosfunktioihin liittyvät suojaintressit nimenomaan ns. välillistä sekaannusvaaraa ja
sekaannusvaaraa laajassa mielessä koskevissa tilanteissa.” DL 2/2000, 324. Ks. myös Tiili, LM 6/1988,
s.657 ja 663. Tiili toteaa, ettei good will’in suoja ole meillä kovinkaan tehokasta ja että suojaa
vesittymistä vastaan tulisi laajentaa. Tiili on todennut: “TML:ia sovellettaessa tämän lain keskeinen
konsepti: tavaramerkin suoja sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä vastaan tulee nähdä tavaramerkin
good willin suojaamisena siten, että sekoitettavuusarvioinnissa merkille annetaan riittävä suoja-ala”.
143 Ks. esim. Clark ja Collins, “Striping Similarity”, TMW Iss. 163 Dec 2003/ Jan 2004, 20.
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yleensä hyvin varovaisesti ottaa kantaa muuhun kuin juuri siihen

kysymykseen, joka tuomioistuimelle on ennakkoratkaisupyynnössä

esitetty. Tuomioistuin on tavaramerkkioikeudellisissa kannanotoissaan

ollut melko varovainen ja se ehkä tietoisesti välttää tarpeettomasti

sitomasta itseään.144  Kun tuomioistuin korostaa tapauskohtaisen

arvioinnin merkitystä ja kokonaisarviota jää kansalliselle

tuomioistuimelle väistämättä enemmän vapautta asian ratkaisussa.

Toisaalta tavaramerkkioikeudellisen toimintaympäristön muuttuminen

ja kompleksisuus on myös tehnyt tapauskohtaisen arvioinnin

tarpeellisemmaksi. Esimerkiksi tavaramerkkien uusia käyttötapoja ja

markkinointikeinoja on vaikea ennakoida ja siksi varovaisuus yleisten

ratkaisusääntöjen antamisessa on perusteltua.

Palm puhuu viimeaikoina vallinneesta ”brändi-ajattelusta” ja toteaa,

että tätä brändi-ajattelua painottavat tahot asettavat vähemmän

painoarvoa tavaramerkin alkuperäfunktiolle.145 Palm itse korostaa

kunkin tapauksen ja siinä liittyvän markkinatilanteen erityispiirteiden

huomioimista.146

Palm on väitöskirjassaan yhtynyt yhteisön tuomioistuimen kantaan

siitä, että tavaramerkin keskeinen funktio on edelleen sen alkuperä- ja

erottamistehtävä. Palm esittää yhteisön tuomioistuinta mukaillen, että

sekoitettavuusarvio tulee nykyisin suorittaa laajana

kokonaisarviointina. Palm kuitenkin toteaa, ettei arviota tule tehdä

”suoraviivaisena arviona”, jossa ensin arvioidaan ovatko tavarat

samankaltaisia ja sitten siirrytään arvioimaan merkkien

samankaltaisuutta147. Yhteisön tuomioistuimen tavoin Palm kuitenkin

144 Yhteisöjen tuomioistuin tekee ratkaisuja useissa erilaisissa kokoonpanoissa. Koska tuomioistuimen
jäsenillä on erilaisia näkemyksiä, on todennäköistä että tuomioistuimen linjan mahdollista
epäyhtenäisyyttä pyritään vähentämään sillä, ettei ratkaisuissa oteta kantaa laajemmin kuin mitä esitetty
kysymys välttämättä edellyttää.
145 Palm, (2002), s. 31.
146 Palm, (2002), 313-314.
147 Palm, 2002, 310-312. Palmin näkemyksen osalta on todettava, että  aikaisemmankin suomalaisen
käytännön mukaan merkkien ominaisuudet on kuitenkin ainakin tietyiltä osin huomioitu jo tavaroiden
ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnissa, koska merkkien erottamiskyky on olennaisella tavalla
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korostaa nimenomaisesti kokonaisarvioinnin merkitystä.

Kemppinen on kritisoinut Palmin näkemystä todeten, että oikeudellisen

ratkaisun tekijän apuvälineenä ohje siitä, että ratkaisu tulisi tehdä

”kokonaisarvion perusteella kaikki relevantit seikat huomioon ottaen”,

on hyvin vähän suuntaa antava. Oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa

kun on jo yleensäkin tarpeen ottaa aina ’kaikki ratkaisun kannalta

relevantit seikat huomioon’.148 Tältä osin Palm kuitenkin ilmeisemmin

viittaa juuri niihin seikkoihin, jotka yhteisön tuomioistuin on katsonut

voivan olla relevantteja ratkaisun tekemisen kannalta. Tällaisten

relevanttien seikkojen listaaminen helpottaa ja osaltaan myös

yhdenmukaistaa ratkaisukäytäntöä. Palm perustelee tarvetta jokaisen

tapauksen ominaispiirteet ja markkinoiden sekä markkinatilanteen

erikoisominaisuudet huomioivaan arviointiin sillä, että lähtökohtana

tulee aina olla riittävän suojan varmistaminen merkin

oikeudenhaltijalle.

Tavaramerkkioikeudellinen keskustelu keskittyykin kuitenkin yleensä

hyvin paljon juuri siihen, miten tavaramerkeille turvattaisiin

mahdollisimman riittävä suoja-ala. Tavaramerkkien oikeudenhaltijat ja

heitä edustavat asiamiehet korostavat laajan suojan tarpeellisuutta. Itse

näen, että keskittyminen pelkästään mahdollisimman laajan suoja-alan

turvaamiseen ja erityisesti laajalti tunnettujen merkkien suoja-alan

laajentamiseen, ei välttämättä johda elinkeinotoiminnan ja

markkinoiden toimivuuden kannalta optimiin tulokseen eikä

muutoinkaan ole välttämättä yleisen edun mukaista.149 Palm on

todennut: ”Mitä enemmän säätely asettaa rajoituksia sille, millaiset

tulkintavaihtoehdot ovat mahdollisia, sitä vaikeampi sääntelyä on

vaikuttanut arvioon. Suoraviivaisen arvion ja ’kokonaisvaltaisen arvion’ ero ei ehkä siten ole
käytännössä niin olennainen.

148 Kemppinen, vastaväittäjän lausunto, julkaistu LM 2002.
149 Myös Palm on korostanut kaikkien markkinatoimijoiden huomioimista. Ks. Palm, (2002), mm. s. 32
Palm toteaa:  ”Rationaalinen lähestymistapa tavaramerkkioikeuteen ei ole se, että merkinhaltijalle
pyritään takaamaan mahdollisimman korkea suojan taso vaan se, että suojan taso määritellään siten,
että tehokas kilpailu voi toteutua markkinoilla, kun otetaan huomioon kaikki siellä toimivat
intressitahot.” Palm (2002) s. 304.
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tulkita taloudellisesti rationaalisella tavalla”.150 Palmin ehdottama laaja

kokonaisarvio ja tietoisesti tapahtuva eksaktien ratkaisusääntöjen

välttäminen ei kuitenkaan myöskään välttämättä ole optimi vaihtoehto

tavaramerkkinormiston ohjaustavoitteita ja normiympäristön toimintaa

ajatellen, sillä se ei lainkaan huomio ratkaisujen ennustettavuuden

vähenemiseen liittyviä negatiivisia vaikutuksia.

Perusteluja näihin väitteisiini, esitän seuraavassa osassa, jossa

tarkastellaan eräitä tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisutoimintaan

liittyviä käytännön seikkoja ja tekijöitä sekä arvioin niiden vaikutusta

tavaramerkkinormiston toimintaympäristöön.

6.1  Tavaramerkin oikeudellista suoja-alaa koskevien ratkaisujen ennustettavuus

Vaikka oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on aina tärkeää huomioida

kunkin tapauksen ominaispiirteet, väitän, että tavaramerkkioikeudessa

yksityiskohtaisempien ratkaisusääntöjen luominen ja kunkin tapauksen

erityispiirteiden ehkä rajatumpikin huomioiminen ei kuitenkaan,

välttämättä johda kokonaisuutena arvioituna merkin

oikeudenhaltijoiden kannalta epäedulliseen lopputulokseen. Tämä

johtuu siitä, että yksityiskohtaisemmat ratkaisusäännöt lisäävät aina

jollakin tavoin ratkaisujen ennustettavuutta ja ratkaisujen

ennustettavuuden lisäämisellä on aina tietty tavaramerkin

oikeudenhaltijoiden edun mukainen vaikutus. Ennustettavuus

mahdollistaa osaltaan markkinaosapuolten toimintavapautta.

Ratkaisujen suurempi ennustettavuus myös lisää

kustannustehokkuutta: tavaramerkkioikeudellisen riskin toteutumisen

vuoksi epäonnistuneet markkinointi-investoinnit vähenevät samoin

kuin tarpeettomat prosessikulut.

150 Palm, (2002) s. 304.
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Olivatpa sekoitettavuutta koskevat ratkaisusäännöt millaisia tahansa

tavaramerkkioikeudellisen suojan rajat ovat aina melko vaikeasti

määriteltävissä. Ratkaisut ovat rajatapauksissa  kuin veteen piirrettyjä

viivoja; ratkaisu suuntaan, jos toiseenkin voi

tavaramerkkioikeudellisten sääntöjen valossa olla sinänsä

perusteltavissa. Laintulkintasääntönä ’kaikkien relevanttien seikkojen

huomioon ottamisen’ painottaminen ja kunkin tapauksen

nimenomaisten erityispiirteiden huomioimisen korostaminen, voivat

kuitenkin osaltaan entisestään vaikeuttaa ratkaisujen ennakoitavuutta,

erityisesti, jos tähän yhdistyy vallitseva suoja-alan

laajentamispyrkimys.

Tavaramerkkioikeudellinen ratkaisutoiminta alkaa yhä enemmän

muistuttaa ratkaisutoimintaa, jota tehdään arvioitaessa sitä, mikä on

sopimatonta/sopivaa menettelyä elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkioikeus onkin tietysti jo sellaisenaan säätelyä siitä,

millaisin keinon elinkeinotoimintaa saa harjoittaa ja millaisin keinoin

tuotteita markkinoida. Voidaankin myös kysyä, onko mielekästä pitää

yllä eroa näiden oikeudenalojen välillä. Eron mielekkyys voisi olla

juuri tavaramerkkipuolen ’yksinkertaistetuissa’ ja siten

ennustettavammissa ratkaisusäännöissä.

Syynä tähän on se, että tavaramerkkioikeudessa ratkaisujen

ennustettavuudella on erityinen merkitys. Jo ennen uuden tuotteet

lanseerausta sen tavaramerkkiin joudutaan tekemään huomattaviakin

investointeja tutkittaessa ja suojattaessa merkkiä potentiaalisilla

markkina-alueilla. Elinkeinonharjoittaja on aina ottaessaan uutta

tavaramerkkiä käyttöön vaikean tilanteen edessä. Huolellisellakin

merkin valinnalla ja suojauksella pystytään aina vain minimoimaan

mutta ei koskaan täysin poistamaan riskiä tavaramerkkioikeudellisen

konfliktin syntymisestä. Riski tästä kasvaa aina markkinoiden

laajentuessa suuremmalle maantieteelliselle alueelle.
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Kun yrityksen toimesta tutkitaan ennakkotutkimuksella uutta

tavaramerkkiä ja etsitään sen kanssa mahdollisen konfliktin aiheuttavia

merkkejä, on aina yritettävä arvioida, mikä olisi mahdollisen

oikeudenloukkauskanteen lopputulos. Tässä arvioinnissa merkkien

sekoitettavuutta koskevien ratkaisujen ennustettavuus on erittäin

tärkeää: mitä vaikeammin ennustettavia ratkaisut ovat, sitä vaikeampaa

on minimoida uuden merkin valintaan liittyviä riskejä. Tämä on

merkinhaltijoille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille,  yhtä

tärkeää tai jopa tärkeämpää kuin vastaavasti mahdollisimman laajan

suojan saanti omalle merkille. Valitun tavaramerkin käytön jatkuminen

on nimittäin yrityksen kannalta olennainen toimintaedellytys,

erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla.151 Riski siitä, että

tavaramerkkiä jouduttaisiin vaihtamaan voi tällaiselle yritykselle olla

toteutuessaan koko liiketoiminnan kannattavuuden vaarantava tekijä.

Toimittaessa monikansallisilla markkinoilla on utopiaa ajatella, että

valittavissa olevia, myös markkinoinnillisesti toimivia

tavaramerkkivaihtoehtoja olisi niin paljon, että aina olisi kohtuullisella

vaivannäöllä ja kustannuksin löydettävissä sellainen merkki, joka

toisaalta on sekä rekisteröitävissä, että niin erilainen verrattuna jo

käytössä oleviin tunnusmerkkeihin, ettei minkäänlaista riskiä

oikeudenloukkausvaatimuksesta olisi. Erityisen vaikeaa on löytää

sellaista sopivaa ja vapaana olevaa tavaramerkkiä, joka olisi

käytettävissä usealle eri tavaralajille tai palvelulle.152 Nykyisten

liiketoimintastrategioiden mukaan merkille hankittu lisäarvoa yleensä

nimittäin halutaan hyödyntää useamman eri tuotteen markkinoinnissa

ja siksi merkille halutaan jo lähtökohtaisesti laajempaa suoja-alaa.

Merkin laaja käyttöala luonnollisesti aina osaltaan lisää konfliktien

riskiä ja sitä kautta vaikeuttaa sopivan merkin löytymistä.

151 Ks. myös Palm, s. 33, , sekä Pickering, joka mainitsee, että englantilaisessa tuomioistuinratkaisuissa
tuomarit viittaavat usein tuomion obiter –osiossa tavamerkkioikeuteen tietynlaisena monopolina.
Pickering, (1998) Trade Marks in theory and Practise, s. 74-.
152 Tästä myös Drockila (1986) s. 137.
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Tavaramerkkioikeudellisen suojan äärimmäinen

tilannekohtaistaminen153 ja sitä kautta väistämättä seuraava

sekaannusvaara arvioiden ennustettavuuden väheneminen ei siten ole

välttämättä kokonaisuutena tavaramerkin oikeudenhaltijoiden edun

mukaista etenkään jos tendenssiin liittyy samanaikainen pyrkimys

suoja-alan laajentamisen. Näiden syiden johdosta on  perusteltua

epäillä pitkälle viedyn tilannekohtaistamisen ja suoja-alan

laajentamisen edistävän tavaramerkkioikeudelle asettuja

ohjaustavoitteita. Markkinoiden toimivuuden kannalta uuden merkin

markkinoille tuloon liittyvä riskejä ja kustannuksiahan pitäisi

ennemminkin vähentää kuin lisätä.

Ratkaisujen ennustettavuuden väheneminen lisää aina myös prosessiin

liittyvää kuluriskiä ja siten käytännössä kasvattaa suurten

markkinatoimijoiden tosiasiallista valtaa ja heidän merkkiensä suoja-

alaa. Syynä tähän on se, että pienemmillä taloudellisilla resursseilla

toimiva yritys ei välttämättä kykene tai sen kannalta ei ole järkevää

ottaa oikeusprosessiin ryhtymiseen liittyvää taloudellista riskiä silloin,

kun prosessin lopputuloksen ennustaminen on erittäin vaikeaa tai lähes

mahdotonta. Tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevissa

oikeudenkäynneissähän vastaajan prosessiekonominen riski on

käytännössä aina suurempi kuin kantajan: vastaajalle häviö ei merkitse

ainoastaan kulujen maksamista vaan myös siihen mennessä

tapahtuneiden markkinointitoimenpiteiden menemistä hukkaan sen

johdosta, että käytössä oleva tavaramerkki joudutaan vaihtamaan. Mitä

pidempään merkkiä on käytetty sitä suuremmat ovat nämä merkin

vaihtamisesta aiheutuvat kulut. Pienen tai keskisuuren yrityksen täytyy

siis olla hyvin varma menestymisestään ennen kuin sen kannalta on

rationaalista selvittää väitetyn oikeudenloukkauksen  olemassaoloa

oikeusprosessin avulla.

153 Tilannekohtaistamisella tarkoitan tässä yhteydessä  tavaramerkin oikeudenloukkausta koskevissa
asioissa ratkaisulinjaa, joka välttää yksinkertaistettuja ratkaisusääntöjä korostaa kunkin tapauksen
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Tavaramerkin oikeudenloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä

kantajan prosessiriski on sen sijaan aina pienempi; hävitessään

oikeudenloukkauskanteen kantajayritys kantaa ainoastaan

oikeudenkäyntikuluihin liittyvän riskin. Suuret taloudelliset resurssit

omaava merkinhaltija voi siten käytännössä esittämällä aktiivisesti

väitteitä ja oikeudenloukkausvaateita, tosiasiallisesti laajentaa oman

merkkinsä suoja-alaa, koska vastapuoli ei useinkaan halua ottaa väite-

tai oikeudenloukkausprosessiin liittyvää riskiä ja luopuu ajoissa

merkkinsä käytöstä. Näin aikaisemman merkin lähelle ei käytännössä

tule muita edes vähäänkään samankaltaisia merkkejä (mutta ei

kuitenkaan välttämättä oikeudellisesti sekoitettavissa olevia /

sekaannusvaaraa aiheuttavia) ja siksi tällaisen merkin tosiasiallinen

suoja-ala voi muodostua lakiin perustuvaa oikeudellista suoja-alaa

laajemmaksi. Immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä tällaisen

aktiivisen jopa aggressiivisen suojausstrategian valinta ei ole niinkään

harvinaista ja jopa hyvin kyseenalaisiakin oikeudenloukkausväitteitä

esiintyy.154

6.2  Oikeudenloukkausvaatimukset kilpailukeinona

Yhtä tärkeää kuin huomioida mahdollisimman hyvin kutakin

oikeudenloukkausvaatimusta koskevan yksittäistapauksen

erityispiirteet, on mielestäni olla samanaikaisesti selvillä

tavaramerkkioikeudellisten normien toimintaympäristössä vallitsevasta

reaalitodellisuudesta kokonaisuutena. Tavaramerkkioikeuden kentällä

vallitsevat liike-elämän toiminta-ajatukset ja tavat, jossa tavaramerkki

on yksi liiketoiminnan ja voiton maksimoinnin väline. Tämä koskee

aina oikeudenloukkaus- tai väiteprosessissa molempia osapuolia. On

syytä muistaa, että tavaramerkkioikeudellisten vaatimusten

esittämisellä voidaan aina tähdätä paitsi omien toimintaedellytysten

erityispiirteiden huomioimista tarkoituksessa taata riittävä suoja-ala kullekin tavaramerkille. Yhteisöjen
tuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut juuri kunkin tapauksen erityispiirteiden huomioimista.
154 Immateriaalioikeuden loukkausväitteisiin ja niistä tiedottamiseen liittyvistä sopimattomista
piireteistä on kirjoittanut mm. asianajaja Marja Tommila, (2003) teoksessa Luovuus, oikeus ja
muuttuvat markkinat Juhlajulkaisu Keijo Heinonen 1923-26/11-2003, s. 279-.
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parantamiseen myös muiden samalla markkinoilla olevien

elinkeinonharjoittajien toiminnan vaikeuttamiseen.

Kun yritys hakee tavaramerkkisuojaa vaikkapa pyykinpesutabletin

ulkomuodon perusteella, on toimenpiteen yhtenä selkeänä motiivina

mahdollisuus tavaramerkkisuojan avulla kieltää kilpailijoita

markkinoimasta samankaltaisia pesutabletteja. Yrityksen motiivina ei

tällöin ole niinkään yksinomaan huoli kuluttajan erehtymisestä vaan

mahdollisuus saada tällä tavoin yksinoikeuden perusteella

markkinaetua. Tavaramerkki on ehdoton kilpailun väline ja

käytännössä sitä hyvin monella tavoin. Siksi on syytä muistaa, että

oikeudenloukkausvaatimuksen tarkoituksena on myös aina vaikeuttaa

toisen markkinatoimijan asemaa.

6.3  Tavaramerkkiasiamiehet intressitahona

Toisaalta on syytä muistaa, että tavaramerkin suoja-alan hankkiminen

ja vartioiminen on myös erillistä liiketoimintaa, jota harjoittavat

merkinhaltijoille palveluksiaan myyvät asiamiehet. Asiamiehet ovat

yleensä se taho, joka erityisesti puhuu laajan suojan tarpeellisuudesta.

Vaikka yritykset vielä keskimäärin varmasti aivan liian harvoin

ymmärtävät tavaramerkkioikeudellisten asiamiespalvelujen arvon ja

merkityksen menestyksekkään liiketoiminnan takaajana, on

oikeustieteellisessä tutkimuksessa koko tavaramerkkioikeudellista

kenttää tarkasteltaessa, aina kuitenkin otettava huomioon myös

asiamiehet erillisenä intressitahona, sillä asiamiehillä on myös

merkittävä painoarvo tavaramerkkioikeudelliseen vaikuttamiseen

pyrkivissä järjestöissä.

Vaikka aiheettomat oikeudenloukkausväitteet ovat selkeästi

vähemmistönä ja asiantuntevan asiamiehen käyttäminen on aina

tavaramerkin oikeudenhaltijan intressissä, on kiistaton tosiasia, että

suuria taloudellisia resursseja omaavien merkinhaltijoiden

(käytännössä tunnettujen merkkien) suoja-alan laajentaminen omalta
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osaltaan lisää tavaramerkkioikeudellisten konfliktien määrää ja on siten

myös asiamiesten intressin mukaista. Vaikka asiamiestoiminta on

valta-osin asianmukaista ja maltillista, on kuitenkin tosiasia, että

tavaramerkin suoja-alan  laajentaminen ahkeralla väitteiden

tekemisellä ja aggressiivisella puuttumisella kaikkiin mahdollisiin

tilanteisiin, joissa oikeudenloukkaus edes jotenkin voisi tulla

kyseeseen, on väkisinkin myös asiamiesten intressissä.

Arvioitaessa sitä, miten tavaramerkkisääntöjä ja tavaramerkin

oikeudellista suoja-alaa tulisi kehittää, ovat tavaramerkkien

oikeudenhaltijat ja tavaramerkkiasiamiehinä toimivat tahot ehdoton

asiantuntijataho, jota on tietysti syytä kuulla. Näiden tahojen oma

yksityinen intressi on kuitenkin myös syytä ottaa huomioon esitettyjä

lausumia arvioitaessa.

6.4  Yhteenveto

Tavaramerkin suoja-alan laajentaminen ja suoja-alan määrittelyn

pitkälle viety tilannekohtaistaminen voi edellä esitetyistä syistä  johtaa

siihen, että suurilla markkinatoimijoilla on entistä paremmat

mahdollisuudet vaikeuttaa uusien markkinoille tulijoiden toiminta-

asemaa. Toisaalta suojan laajentamisen myötä muiden (myöhemmin

toimintansa aloittavien) markkinaosapuolten taloudellisen

toimintavapauden ala väistämättä kapenee. Kun vielä otetaan

huomioon, että tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus erittäin

tunnettuun merkkiin sinänsä on omiaan edesauttamaan ns. ylisuurten

voittojen syntymisessä, ei suoja-alan laajentamista tai sen mahdollista

epämääräistämistä tilannekohtaisuutta korostamalla voida pitää

kuluttajienkaan intressin mukaisena. Toisaalta erittäin tunnetun ja

vahvan tavaramerkin oikeudenhaltijan aseman vahvistaminen on

omiaan myös lisäämään taloudellisen vallan keskittymistä.

Koska tavaramerkkioikeus säätelee sallittuja ja ei-sallittuja

kilpailukeinoja, tavaramerkkioikeuden voidaan myös olettaa
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palvelevan samoja päämääriä, joita yleensä asetetaan

kilpailulainsäädännölle155. Voidaankin kysyä: miten vallitsevat

ratkaisusäännöt ja periaatteet edistävät edellä nimettyjä

kilpailuoikeudellisia tavoitteita: taloudellisen vallan hajauttamista,

markkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaamista ja

toisaalta kuluttajien hyvinvoinnin edistämistä?156 Edellä esitetyn

perusteella voidaan todeta, että tavaramerkin suoja-alan laajentaminen

tai ratkaisujen ennustettavuuden vähentäminen - korostamalla aina

tapauskohtaista arviota ja välttämällä yksinkertaistettuja

ratkaisusääntöjä -  ei näytä riidattomasti edistävän mitään kilpailun

säätelylle astetuista tavoitteista olipa kilpailukeinojen säätelyn

päämääränä sitten taloudellisen vallan hajauttaminen,

markkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaaminen tai

kuluttajien hyvinvoinnin edistäminen tehottomuutta poistamalla.

Palmin kehotus normin toimintaympäristön maksimaaliseen

huomioimiseen on ajankohtainen kehotus tilanteessa, jossa

tavaramerkkioikeudellisten normien toimintaympäristö muuttuu

nopeasti.157 Tulee kuitenkin huomioida, että ratkaisun

tapauskohtaisuuden korostamisella on väistämättä myös ratkaisun

ennustettavuutta vaikeuttava vaikutus. Ennustettavuuden

vähentymiseen liittyvät ongelmat on syytä ottaa vakavasti huomioon ja

155 Rissanen on kirjoittanut väitöskirjassaan Kilpailu ja tavaramerkit (1978) tavaramerkkilain ja
kilpailurajoituksia koskevien säädösten suhteesta, s. 172-.
156 Kilpailulainsäädännön tavoitteet ja niiden painotus vaihtelevat eri maissa ja näkemyksiä tavoitteista
on useita. Timonen on Jacquemin mukaan jakanut ne seuraaviin kolmeen ryhmään:

1) taloudellisen vallan hajauttaminen sekä siihen liittyvä yksilönvapauden suojaaminen, jonka
kannalta monopolit ja muu taloudellisen vallan keskittyminen ovat keskeinen ongelma;

2) markkinaosapuolten taloudellisen toimintavapauden suojaaminen, jossa osapuolten suojaaminen
on etusijalla itse kilpailuprosessiin nähden. Lähtökohtana on haitallisten järjestelyjen
kieltäminen, mutta tuloksena oleva sääntely on varsin samankaltainen kuin painotettaessa
kilpailuprosessia;

3) kuluttajien hyvinvoinnin edistäminen painottamalla allokatiivista ja dynaamista tehokkuutta,  jolloin
keskeisenä tavoitteena on tehottomuuden poistaminen ja keskeisenä kriteerinä ylisuurten voittojen
syntyminen. Timonen on käyttänyt tätä jaottelua Jacqueminiä (1990) mukaellen, ks. Timonen (1997), s.
219.
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pyrkiä tasapainoon toisaalta tilannekohtaisen arvion mahdollistamisen

ja toisaalta ratkaisujen ennakoitavuuden välillä.

157 Tästä aiemmin Pakarinen, (2002) Tavaramerkkioikeus ja normien toimintaympäristössä tapahtuneet
muutokset. Esimerkkinä muutoksista: Internetin myötä muodostunut sähköinen
liiketoimintaympäristön ja sen aiheuttamat haasteet tavaramerkkioikeudellisille normeille.
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7.  Tavaramerkkioikeudellinen vaatimus UDRP –menettelyssä

Kun tavaramerkin oikeudenhaltija katsoo, että jonkin verkkotunnuksen

rekisteröinti loukkaa tämän yksinoikeutta tavaramerkkiin, voi

tavaramerkin oikeudenhaltija vaatia verkkotunnuksen rekisteröinnin

peruuttamista tai verkkotunnuksen siirtämistä itselleen.  Jos kyseisen

verkkotunnuksen rekisteröijä on verkkotunnuksen rekisteröidessään

sitoutunut osallistumaan Unified Dispute Resolution Policy –

riitojenratkaisumenettelyyn (UDRP), voidaan vaatimus esittää ns.

UDRP –kanteella ja asia ratkaista UDRP –säännöstön perusteella.

Seuraavassa esitellään UDRP –ratkaisumenettelyn tausta ja

perusperiaatteet.

7.1  Mikä on verkkotunnus?

Internetin muodostamassa maailmanlaajuisessa tietoverkossa,

jokaisella verkkoon liittyvällä tulee olla oma internetosoite. Internetin

osoitteena toimii numeerinen koodi, jonka muistamista helpottaa sitä

vastaava tekstimuotoinen verkkotunnus. Verkkotunnukseen sisältyy

aina ensimmäisen asteen verkkotunnus, joka on rekisterinpitäjään

viittaava maa- tai organisaatiotunnus ja myös toisen asteen

verkkotunnus, joka on verkkotunnuksen varsinainen yksilöivä osa. Tätä

verkkotunnuksen osaa (toisen asteen verkkotunnusta) voidaan siksi

kutsua myös  verkkotunnuksen tunnusmerkkiosaksi.

Vaikka verkkotunnus on ensisijaisesti internetosoite, ollaan nykyisin

kuitenkin jo yksimielisiä siitä, että verkkotunnus on myös paljon muuta

eikä verkkotunnuksen kaupallisesta arvosta ja merkityksestä ei ole enää

epäselvyyttä. Osoiteominaisuuden lisäksi verkkotunnuksella on

samankaltainen markkinointiominaisuus kuin tavaramerkillä.

Verkkotunnusta voidaan siis käyttää siihen liittyvän liikearvon vuoksi

ja myös kertomaan Internetissä tarjottavan tuotteen alkuperästä sekä

erottamaan tietyn Internetissä palvelujaan tarjoavan
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elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden samaa tuotetta markkinoivien

elinkeinonharjoittajien palveluista. Verkkotunnuksella  on siten myös

tavaramerkille tunnusmerkillinen funktio. Verkkotunnus on kuitenkin

ennen kaikkea haltijansa internetosoite. Osoite on vastaanottajan

konkreettinen yksilöintiväline  eikä osoitteeseen aina liity

rinnakkaismerkityksiä. Se voi olla myös pelkkä koodi, jonka avulla

vastaanottaja löytyy.

Osoitekaan ei kuitenkaan välttämättä ole yhdentekevä ja täysin vailla

sekundäärimerkityksiä. Myös perinteisessä liiketoimintaympäristössä

liiketila, joka sijaitsee “hyvässä osoitteessa” on yleensä aina halutumpi

ja siten myös arvokkaampi. Osoitteeseen voi liittyä assosiaatioita ja

mielikuvia, jotka edesauttavat markkinointia eli osoitteelle voi kertyä

samalla tavoin goodwill-arvoa kuin tavaramerkille. Samat osoitteen

ominaisuudet koskevat myös internetosoitetta. Hyvää helposti

muistettavaa internetosoitetta (verkkotunnusta) onkin useasti verrattu

liiketilaan hyvällä liikepaikalla, hyvässä osoitteessa.

Käytännössä verkkotunnuksessa yhdistyvät siten mm. nimen,

toiminimen, tavaramerkin, otsikon ja osoitteen ominaisuudet. Vaikka

verkkotunnus on osoitekoodi sillä on myös selkeä kaupallisen

tunnusmerkin tehtävä ja siksi sen käyttö voi loukata yksinoikeutta

tavaramerkkiin.

7.2  Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy -järjestelmä

Unified Domain Names Dispute Resolution Policy –järjestelmä sai

alkunsa Yhdysvalloissa, jossa Internetin merkitys liiketoiminnan

välineenä kasvoi hyvin nopeasti merkittäväksi. Kun samalla

Yhdysvaltojen  kansalliset tavaramerkkioikeudelliset säännökset

edellyttivät tavaramerkin oikeudenloukkaukselta aina merkin käyttöä,

verkkotunnuksiin liittyviä väärinkäytöksiä oli vaikea ratkaista

kansallisin säännöksin. Näin syntyi tarve kehittää

riidanratkaisumenettelysäännöstö, jonka avulla tavaramerkin
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oikeudenhaltijat voisivat estää yksinoikeuksiaan loukkaavien

verkkotunnusten käytön. Tarkoitus oli, että tällaista

riidanratkaisumenettelyä koskeva ehto voitaisiin sisällyttää osaksi

verkkotunnuksen rekisteröijän kanssa tehtävää sopimusta.

Verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisua varten valmisteltiin

ICANNin (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

piirissä riitojen ratkaisumenettelyä koskeva säännöstö Uniform Domain

Name Dispute Resolution Policy, joka implementoitiin WIPO’n

myötävaikutuksella 1 joulukuuta 1999158. Sen tarkoituksena on luoda

edellytykset nopealle ja edulliselle riitojenratkaisumenettelylle, jolla

voidaan ratkaista nimenomaisesti verkkotunnuspiratismiin

(cybersquatting) liittyviä riitoja. Verkkotunnuspiratismilla

järjestelmässä tarkoitetaan sitä, että joku muu kuin tavaramerkin

oikeudenhaltija rekisteröi vilpillisessä mielessä toiselle kuuluvan

tavaramerkin sisältävän verkkotunnuksen, yleensä tarkoituksessa

myydä se korkeammasta hinnasta edelleen kyseisen tavaramerkin

oikeudenhaltijalle.

Käytännössä järjestelmä toimii niin, että riidanratkaisumenettelyä

koskeva säännöstö on sisällytetty osaksi verkkotunnusten rekisteröintiä

hoitavien rekisterinpitäjien asiakassopimuksia. Verkkotunnuksen

rekisteröinti ei siis ole mahdollista ilman sitoutumista

riidanratkaisumenettelyä koskevaan sopimusehtoon. Tällä hetkellä

kaikki ns. geneerisiä verkkotunnuksia (mm. .com, .org, .net, .biz, jne.)

rekisteröivät tahot ovat sisällyttäneet sopimuksiinsa UDRP –menettelyä

koskevan ehdon. Sittemmin on kehitetty myös muita vastaavia

arbitraatiosäännöstojä159 erityisesti maakohtaisia verkkotunnuksia

koskevien konfliktien ratkaisemiseksi sekä myös erityisiä aloja

158 Ks. “The Final Report of First WIPO Internet Domain Name Process; April 30, 1999.
159 Esimerkiksi Iso-Britannian .uk maatunnuksia koskee ’DRP säännöstö’, jota voidaan pitää
kehitettynä versiona UDRP –menettelystä, ks. www.nominet.org.uk/DisputeResolution. JPNIC (Japan
Network Information Center) on ottanut käyttöön Japanin maatunnuksia koskevan  JP Domain Name
Dispute Resolution Policy’n. Uusia geneerisiä tunnuksia varten on myös kehitetty omia säännöstöjä
kuten RDRP Restriction Dispute resolution Policy .biz –rekisteröintejä varten.

http://www.nominet.org.uk/DisputeResolution.


IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS                                                    IPR SERIES A:2

97

koskevien verkkotunnusrekisteröintejä varten (esim. .aeroERP

Eligibility Reconsideration Policy). UDRP –menettely on kuitenkin

edelleen merkittävimmässä roolissa ja siinä annettuja ratkaisuja on

määrällisesti eniten.160

7.3  UDRP -säännöstön soveltamisala

Säännöstön perusteella kuka tahansa tavaramerkin haltija voi esittää

vaatimuksen yksinoikeuttaan loukkaavan verkkotunnuksen

rekisteröinnin peruuttamisesta tai siirrosta, jos verkkotunnuksen

rekisteröijä on rekisteröintiä koskevassa sopimuksessa sitoutunut

UDRP -menettelyyn. UDRP –kanne saadaan vireille toimittamalla

verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamista tai siirtämistä koskeva

vaatimus UDRP –palveluntarjoajalle kuten esimerkiksi WIPO’s

Arbitration and Mediation Center’ille. 161

Tavaramerkin ja verkkotunnuksen identtisyys tai samankaltaisuus on

ensimmäinen edellytys kantajan vaatimuksen hyväksymiselle. Lisäksi

edellytetään, ettei vastaajalla ole hyväksyttävää oikeusperustetta

tunnuksen käyttöön ja että vastaaja on sekä rekisteröinyt/hankkinut että

käyttänyt verkkotunnusta vilpillisessä mielessä. Kantajan parempi

oikeus tulee perustua rekisteröityyn tai vakiintuneeseen

tavaramerkkiin. UDRP –säännöstössä on alun perin ja myös

säännöstön nykyisenkin sanamuodon mukaan edellytetty, että kyseessä

on tavaramerkki162. Ratkaisukäytännössä on kuitenkin annettu suojaa

myös toiminimille ja henkilönimille.163 Näissä tapauksissa ratkaisun

tehnyt panelisti/paneli on usein perustellut kanteen menestymistä sillä,

160 Vuoden 2003 loppuun mennessä pelkästään WIPO’n UDRP –riitoja ratkaiseva Arbitration and
Mediation Center  on ratkaissut noin 6.000 verkkotunnuksiin liittyvää riita-asiaa.
161 www.wipo.int, muita UDRP -riitojenratkaisumenettelyn palveluntarjoajia ovat tällä hetkellä 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, että vaikka vain vähemmistö (15 %) tutkituista UDRP kanteista koski
muuta aikaisempaa oikeutta kuin rekisteröityä tavaramerkkiä, määrä oli kuitenkin kokonaisuudessaan
merkittävä, ks. Kur (2002), 21. Ks. lisäksi esim. tapaukset AF-0096 (tourplan.com), D2000-0847
(madonna.com) ja FA 93633 (BuyPC.com). Vastakkaiseen lopputulokseen on kuitenkin päädytty
ratkaisussa D2000-0596 (sting.com).

http://www.wipo.int
http://www.arb-forum.com
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että kantajalle on syntynyt ko. tunnusmerkkiin vakiintuneeseen

tavaramerkkiin rinnastettava oikeus (engl. common law right).

UDRP –ratkaisuista ei ole valitusoikeutta. Mikäli UDRP –kanne

menestyy ja ratkaisussa verkkotunnusrekisteröinti määrätään

peruutettavaksi tai siirrettäväksi kantajalla, verkkotunnusrekisterin

pitäjän tulee odottaa kymmenen arkipäivää, jonka jälkeen ratkaisun

lopputuloksen edellyttämä peruuttaminen/siirtäminen tulee suorittaa,

ellei hävinnyt osapuoli tämän kymmenen päivän aikana toimita tietoa

siitä, että on saattanut vireille UDRP –päätöksen riitauttamista

koskevan kanteen kantajan ilmoittamassa tuomioistuimessa164.

7.4  Verkkotunnuksen menettämisen merkityksestä

Tutkimuksen kohteena olevan ratkaisutoiminnan oikean arvioinnin

kannalta on tärkeää olla selvillä myös siitä, mikä on annettujen UDRP -

ratkaisujen käytännön merkitys. Mitä vastaajan kannalta merkitsee se,

että verkkotunnuksen rekisteröinti mahdollisesti peruutetaan tai

siirretään kantajalle?

UDRP –kanteen menestymisen seurauksena on vastaajan kannalta aina

verkkotunnuksen menettäminen eli sen siirto kantajalle tai

rekisteröinnin peruuttaminen. Verkkotunnuksen menettäminen on

oikeusvaikutuksiltaan hyvin pitkälle verrattavissa tavaramerkin tai

toiminimen käyttöä koskevaan kieltoon. Tällaisen toimenpiteen

tosiasiallinen merkitys on aina täysin riippuvainen siitä, mikä on

kyseisen tunnusmerkin tai verkkotunnuksen rooli ja merkitys

osapuolen liike- tai muussa toiminnassa.

Jos kyseessä on keinottelutarkoituksessa rekisteröity verkkotunnus,

jolla ei harjoiteta liiketoimintaa tai muuta toimintaa, verkkotunnuksen

164 UDRP –säännöstö, kohta 3(b)(xiii)).



IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS                                                    IPR SERIES A:2

99

menettämisen merkitys on luonnollisesti vähäinen. Seurauksena on

vain keinottelulla tavoitellun mahdollisen hyödyn saamatta jääminen.

Verkkotunnuksen merkitys UDRP –kanteen vastaajalle saattaa

kuitenkin olla myös erittäin merkittävä. Verkkotunnuksen rooli ja

merkitys liiketoiminnan välineenä vaihtelee hyvinkin paljon sen

mukaan millaisesta liiketoiminnasta on kysymys. Myös se, millainen

rooli kyseisellä verkkotunnuksella sijaitsevalla Internetsivustolla on sen

haltijan liiketoiminnassa, vaikuttaa tietysti verkkotunnuksen

menettämisen merkitykseen.

Jos on kyse liiketoiminnasta, jota harjoitetaan ainoastaan tai

pääasiallisesti Internetissä165, on verkkotunnuksen käyttöoikeuden

jatkuminen usein edellytys koko liiketoiminnan jatkumiselle.

Liiketoiminnan jatkuminen on käytännössä usein edellytys

verkkotunnuksen markkinointiin tehtyjen investointien eli

verkkobrandin rakentamiseen tehtyjen investointien

hyödyntämiselle166. Harjoitetun liiketoiminnan siirtäminen toiselle

verkkotunnukselle voi olla hyvinkin kallista ja jopa mahdotonta ilman

huomattavia kontaktimenetyksiä.

Jos taas yrityksen varsinainen liiketoiminta tapahtuu perinteisillä

liiketoimintapaikoilla, on verkkotunnuksella usein vähäisempi rooli

liiketoiminnan välineenä. Tällöinkin esimerkiksi yrityksen

oheistuotteiden jakelu voi tapahtua kokonaan tai osittain  Internetissä

tai Internet on yksi tärkeä markkinoinnin väline. Tunnukselle

165 Esimerkiksi sähköinen julkaisutoiminta, mobiiliportaalin ylläpito tai vaikkapa casino tai
treffipalvelun tarjoaminen.
166 Verkkobrändillä tarkoitetaan esimerkiksi Taloustutkimuksen mukaan “Internetissä toimivia
palveluja, joita ovat sekä yritysten www –palvelut että “perinteisten” yritysten internetiä varten
suunnitellut ja internetissä toimivat palvelut. Verkkobrändi rakentuu tyypillisesti jonkin www –
palvelun nimen, www –osoitteen tai tuotemerkin ympärille. Yritysten kotisivut eivät ole tyypillisesti
verkkobrändejä, mutta kotisivut voivat sisältää räätälöityjä internetpalveluja tai tuotteita, joilla on oma
nimi tai tuotemerkki  ja jotka näin muodostuvat itsessään verkkobrändeiksi tai rakentavat tai tukevat
koko yrityksen verkkobrändia”. www.marmai.fi  /Nettibrandien 100 arvostetuinta; Taloustutkimus
Oy:n ja Markkinointi ja Mainonta –lehden yhteinen “Verkkobrändien arvostus” –tutkimus;
Taloustutkimus 2001

http://www.marmai.fi
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rakennettavan brandin167 kokonaisvaltainen hyödyntäminen ei

välttämättä onnistu, ellei tunnusta voida käyttää myös tuotteen

markkinoinnin kannalta keskeisissä Internetin osoitekoodeissa.

Käytännössä yritykset pyrkivätkin usein rekisteröimään

tavaramerkkinsä myös verkkotunnuksiaan ja päinvastoin. Tällöin

immateriaalioikeudellinen yksinoikeus verkkotunnuksen

tunnusmerkkiosaan on helpommin osoitettavissa eikä tarvita näyttöä

mahdollisesta vakiintumisesta ja sen kautta syntyneestä

tavaramerkkioikeudesta.

Joillekin yrityksille Internet on siis ainoastaan markkinointiviestinnän

väline ja varsinainen liiketoiminta (esim. ostotapahtuma) tapahtuu

perinteisessä liiketoimintaympäristössä ja perinteisin välinein.

Tällaisella markkinointiviestinnällisellä käytöllä voi kuitenkin olla

yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevakin merkitys. Näin erityisesti

silloin, kun Internet on keskeisin ja luontevin tapa kommunikoida

kohderyhmä kanssa. Monien huolellista harkintaa edeltävien

hankintojen osalta Internetin merkitys sekä kuluttajan tiedonhankinta

että yrityksen markkinointi välineenä korostuu. Esimerkiksi auto- ja

venekaupassa on omilla verkkosivuilla tapahtuvalla markkinoinnilla

omien Internetsivujen kautta on nykyisin keskeinen merkitys.168

Internetin tarjoama uusi liiketoimintaympäristö mahdollistaa paljon

myös sellaisia liiketoimintakonsepteja ja palveluja, jotka eivät

aikaisemmin ole olleet mahdollisia. Näitä ovat esimerkiksi monenlaiset

keskustelu-  ja hakupalvelut sekä esimerkiksi  kartta- ja

matkapuhelimien avulla käytettävät paikannuspalvelut.

Verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamisen tai sen hallinnan

siirtämisen merkitys on aina suhteessa siihen, mikä on

verkkotunnuksella harjoitettavan toiminnan merkitys suhteessa koko

167 Brandin –käsitteestä ks. edellä kohta 4.1. Myös Melin (1999), s. 15; Pakarinen (2002), s. 20;,  Kivi-
Koskinen (2003), s. 105.



IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS                                                    IPR SERIES A:2

101

haltijan liiketoimintaan tai muuhun toimintaan. Verkkotunnuksen

taloudellinen merkitys on ehkä suurin silloin, kun sillä harjoitetaan

sähköistä liiketoimintaa. Verkkotunnuksella harjoitettavaan

liiketoiminnan aloittamiseen  liittyy usein jo toiminnan alkuvaiheessa

merkittäviä markkinointi-investointeja. Verkkotunnus on

markkinoinnillisena tunnusmerkkinä, verkko-osoitteena saatettava

yleisön tietoisuuteen eli verkkotunnuksesta markkinointitoimenpiteillä

yritetään rakentaa ns. nettibrandi.

Verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttaminen on sähköistä

liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kannalta toimenpide, joka voi

estää yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudessaan. Verkkotunnuksen

peruuttaminen on siten verrattavissa siihen, että vähittäiskauppaa

harjoittavan yrityksen myymälöiden ovet suljettaisin ja lisäksi

peitettäisiin myymälöiden ulkopuolella näkyvät kyltit, jotka osoittavat

myymälän sijainnin sekä myös näyteikkunat. Sähköistä liiketoimintaa

harjoittavan yrityksen kannalta toimenpide on siten aina äärimmäinen.

Liiketoiminnan lisäksi verkkotunnuksia käytetään paljon myös

yksityishenkilöiden ja ei-kaupallisten järjestöjen internetosoitteena  eli

osoitekoodina vailla suoranaista tai ainakaan selkeää kaupallista

merkitystä. Verkkotunnuksen merkitys informaation välittäjänä voi olla

tällöinkin erittäin merkittävä, sillä Internetissä tavoitellun

kohderyhmän tavoittaminen ilman helposti tunnistettavaa

verkkotunnusta voi olla vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta.

Yksityishenkilöillä tai kansalaisjärjestöillä ei ole useinkaan ole

taloudellisia resursseja tavoittaa perinteisen tiedottamisen tai

mainonnan keinoin suuria massoja tai edes pientä valikoituakaan

kohdeyleisöä. Verkkotunnuksen roolia informaation välittäjänä

voidaankin  pitää yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä, sillä Internet

on antanut niukin taloudellisin resurssein toimiville kansalaisjärjestöille

uuden merkittävän tiedonvälityskanavan. Internetin tietotulvassa tieto

168 Yritysten kotisivujen käytöstä  liiketoiminnan välineenä ks. esim. Amstrong, Steven, (2001)
Advertising on the Internet, s. 86.
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kuitenkin helposti hukkuu massaan eikä lainkaan tavoita sille haettua

kohdeyleisöä. Kohdeyleisön helposti tunnistama verkkotunnus ja sen

käytön jatkuvuus on siten usein perusedellytys myös tällaisen ei-

kaupallisen tiedottamisen toimivuudelle.

7.5  Aikaisempi UDRP- järjestelmään kohdistunut tutkimus

UDRP järjestelmä on vielä melko uusi, mutta järjestelmä ja siinä

annetut ratkaisut ovat jo nostattaneet myös jonkin verran kritiikkiä.

UDRP –järjestelmää koskevia artikkeleita on julkaistu jo useita. Suuri

osa järjestelmää koskevista artikkeleista on kuitenkin sellaisia, jossa

ainoastaan lyhyesti esitellään UDRP –menettelyä ja sen toimintaa eikä

niissä juurikaan oikeudellisesti arvioida järjestelmässä annettujen

ratkaisujen sisältöä.

Max Plack Instituutti on The Domain Name Supporting Organizationin

(DSNO) toimeksiannosta tehnyt laajan selvityksen UDRP

menettelystä. Tutkimuksesta on julkaistu Anette Kurin raportti169.

Samaan tutkimukseen perustuu myös suomalaisen Petra Sund-

Norrgårdin lisensiaatintyö Domännamnstvister och ond tro170, jossa

käsitellään erityisesti vilpillisen mielen roolia UDRP menettelyssä ja

siihen liittyvää ratkaisutoimintaa. UDRP –järjestelmän

ratkaisukäytännön ja kanteen menestymisen edellytysten osalta sekä

Sund-Norrgårdin lisensiaatintyö että erityisesti Kurin raportti  ovat

olleet tämän tutkimuksen tärkeänä lähdeaineistona.

Syracusen yliopistossa (Syracuse University School of Information

Studies’ Convergence Center) tehty UDRP menettelyä 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 Intellectual Property Law and Market Law,
University of Stockholm, Institute for Information Law, Technical University of Karlsruhe. Kur,
(2002).

170 Domännamntvister och ond tro. En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro
i artikel 4.a.iii. Yliopistopaino, Helsinki 2002.
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kokoamisprojekti, josta on julkaistu raportti nimikkeellä ”Rough

Justice”. Milton Muellerin  johtamaa tutkimusta koskeva yhteenveto on

julkaistu Internetissä. Tutkimusraportti on hyvin kriittinen ja siinä

UDRP –järjestelmässä nähdään paljon riskejä. Mueller myös näkee

UDRP ratkaisuilla laajempaakin merkitystä tavaramerkkien

oikeudellisen suoja-alan määrittäjänä. Raportissa mm. todetaan UDRP

–menettelyllä olevan tärkeä rooli osana laajempaa sosiaalista sopimusta

siitä, kuka oikeastaan kontrolloi sanoja tunnusmerkkeinä ja

identifioinnin välineinä. 171

Ottawan yliopistossa on tehty toinen amerikkalainen UDRP

järjestelmän 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 epäilyyn siitä,

että järjestelmä mahdollisesti suosisi tavaramerkin oikeudenhaltijoita.

Geist toteaa kirjoituksessaan, että tutkimuksen havaintojen perusteella

järjestelmä näyttää suosivan oikeudenhaltijoita. Lisäksi Geistin mukaan

tehty tutkimus osoittaa, että  ns. forum shopping on muodostunut

olennaiseksi osaksi järjestelmää.

Geist väittää tutkimuksessa koottujen tietojen osoittavan, että

panelistien valinta ja ratkaisujen lopputulos korreloivat keskenään:

tietyt panelistit hyväksyvät prosentuaalisesti huomattavasti enemmän

oikeudenhaltijoiden vaatimuksia ja toisaalta kolmen hengen paneelin

ratkaisuissa oikeudenhaltijoiden vaatimusten hyväksymisprosentti

putoaa jopa 83 prosentista 60 prosenttiin.172 Näiden ongelmien

välttämiseksi Geist ehdottaakin järjestelmän muuttamista siten, että

kolmen hengen paneelista tulisi pääsääntö ja ehdottaa myös, että niille

171Muller, Milton, “A Rough Justice – An Analysis of ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy”,
julkaistu internetosoitteessa http://www.acm.org/usacm/IG/roughjustice.pdf.
172 Geist, Michael ”Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the
ICANN UDRP”, University of Ottawa, Faculty of Law, August 2001, s. 32

http://www.acm.org/usacm/IG/roughjustice.pdf.
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tapauksille, joiden ratkaisussa yksi panelisti voi olla mukana,

asetettaisiin selkeä maksimimäärä.

Kur taas on omassa tutkimusraportissaan pääasiallisesti tyytyväinen

UDRP-järjestelmän toimintaan eikä näe siinä suuria puutteita. Joskin

myös Kur korostaa, että järjestelmässä on tarvetta sen kehittämiseen.

Parannusta ja selkeytystä Kur toivoo erityisesti esimerkiksi merkkien

samanlaisuutta ja todistustaakkaa koskeviin sääntöihin sekä toisaalta

siihen, miten järjestelmässä pystyttäisiin turvaamaan sanavapauden

asettamat vaatimukset.
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7.6  Kanteen menestymisen edellytykset UDRP –menettelyssä

UDRP menettelyssä tunnusmerkkien identtisyys tai samankaltaisuus ei

yksinään ole riittävä peruste verkkotunnuksen rekisteröinnin

peruuttamiseen. Sekaannusvaaraa aiheuttavuuden samankaltaisuuden

lisäksi kantajan on osoitettava, että verkkotunnus on hankittu ja sitä on

käytetty vilpillisessä mielessä ja ettei vastaajalla ole oikeutettua

perustetta (legitimate interest) verkkotunnuksen käyttöön.

Verrattaessa näitä edellytyksiä siihen, miten tavaramerkkien

keskinäisiä oikeudenloukkaustilanteita säädellään, voidaan havaita,

ettei tavaramerkkejä koskevissa säädöksissä sekaannusvaaran  lisäksi

edellytetä vilpillistä mieltä tai edes tietoisuutta aiemmasta merkistä.

Sananmukaisesti tulkittuna UDRP –säännöstön sanamuoto vaikuttaa

siten antavan tavaramerkin merkinhaltijoille suojaa tiukemmin

edellytyksin kuin tavaramerkkien keskinäisiä kollisiotilanteita koskevat

säädökset. Se, miten sääntöä on tulkittu näyttää kuitenkin käytännössä

laajentaneen säännön soveltamisalaa ja sitä kautta myös annettavaa

suojaa.

UDRP menettelyssä ei edellytetä lainkaan kilpailurelaatiota

(markkinoitavien tavaroiden/palvelujen samankaltaisuutta), joten

rekisteröinnin peruuttaminen tai sen siirtäminen kantajalle on

mahdollista sellaisissakin tilanteissa, joissa tuomioistuimella ei olisi

mahdollisuutta  tavaramerkkiä koskevien säännösten perusteella kieltää

sekoitettavissa olevan tunnusmerkin käyttöä verkkotunnuksena, sen

vuoksi että verkkotunnuksen käyttö tapahtuu eri toimialalla tai eri

tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa.

Tavaramerkkijärjestelmässähän kilpailurelaation ylittävä suoja on aina

poikkeuksellista ja voi koskea vain tavaranmerkkejä, joilla on erityisen

laaja tunnettuisuus. Esimerkiksi Euroopan yhteisön

tavaramerkkidirektiivin mukaisessa järjestelmässä kilpailurelaation

ulkopuolella suojaa annetaan vain laajalti tunnetuille merkeille, jos
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niiden kanssa samankaltaisen merkin käyttö ilman hyväksyttävää syytä

merkitsisi merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista

hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin

erottamiskyvylle tai maineelle.173

Jotta UDRP –menettelyssä tehty kanne, joka koskee verkkotunnuksen

rekisteröinnin peruuttamisesta tai siirtämisestä kantajalle, voisi

menestyä, on kaikkien UDRP –säännöstön 4(a) kohdassa mainittujen

edellytysten täytyttävä. Edellytykset ovat kumulatiivisia ja ne on

listattu säännöstössä 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

(i) your domain name is identical or confusingly similar to

a trade mark or service mark in which the complainant

has rights;

(ii) you have no rights or legitimate interest in respect of the

domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used

in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove

that each of these three elements are present.”

Näitä edellytyksiä käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.

173 Ks. edellä kohta 5.3.6.
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7.6.1  Aikaisempi oikeus

UDRP –kanne edellyttää kantajalta aikaisempaa oikeutta

tavaramerkkiin (right to a trade mark or a service mark).  UDRP  -

säännöstön valmistelun aikana sen soveltamisala rajattiin koskemaan

ainoastaan rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tällä haluttiin yksinkertaistaa

järjestelmää ja kohdistaa se selkeästi varsinaiseen

verkkotunnuspiratismiin174. Säännöstön sanamuoto ei kuitenkaan

suoraan poissulje sitä, että myös muu kuin rekisteröity tavaramerkki

voisi olla kanteen perusteena ja ratkaisukäytännöstä löytyykin lukuisia

tapauksia, joissa aikaisempaa oikeutta ei ole rekisteröity

tavaramerkkinä. Kurin tutkimusraportin mukaan noin 15:sta

prosentissa tapauksista kanne perustuukin muuhun kuin rekisteröityyn

tavaramerkkiin.175

Rekisteröimättömät oikeudet on hyväksytty kanteen perusteeksi eikä

niiden soveltuvuutta UDRP-kanteen perusteeksi ole kyseenalaistettu.176

Myöskään aikaisemman oikeuden olemassaololle ei ole aina asetettu

kovinkaan korkeaa näyttökynnystä. Tästä kuitenkin löytyy joitakin

poikkeuksia.177  Esimerkiksi ratkaisussa (D2000-0193) ’f1.com’ kanne

hylättiin, koska kantaja ei kyennyt näyttämään toteen yksinoikeuttaan

riidanalaiseen tunnukseen ’f1’. Panelistin mukaan kyseinen tunnus

saattoi olla myös yleiskielinen nimitys tietylle urheilulajille.

Verkkotunnuksen yleissanaluonne ja kuvailevuus näyttävätkin

nostavan näyttökynnystä vakiintuneen oikeuden olemassaolosta.178

174 The Final Report of First WIPO Internet Domain Name Process; April 30, 1999.
175 Kur (2002), s. 21.
176 Esimerkiksi 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).
177 Kur mainitsee esimerkkeinä  WIPO tapaukset D2000-0261‘frankwarnerandson.com’, D2000-1205
‘usaodaysports.com’ sekä mm. tapaukset AF-0190 ‘oscarnet.com, FA 961271 ‘supportsock.com’.
178 Esimerkiksi tapaukset ‘legeforeningen.com’ (D2000-1267 Norske Laegeforeningen v. Eivind Nag)
ja  ‘shopping.com’ D2000-0439 Shopping.com v. Internet Action Consulting). Verkkotunnuksen
kuvailevuus ja yleissanaluonne on joissakin tapauksissa vaikuttanut myös siihen, että vastaajalla on
katsottu olleen oikeutettu peruste verkkotunnuksen rekisteröintiin jopa myyntitarkoituksessa. Näin
esimerkiksi tapauksessa “wrinklecure.com” (FA 95104 Nicholas V. Perricone v. Martin Hirst).
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Verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamista on UDRP –kanteella

menestyksellisesti haettu myös sellaisten maantieteellisen nimien

perusteella, joita ei ole rekisteröity tavaramerkkeinä.179 Aina tällaisia

tunnuksia ei kuitenkaan ole hyväksytty kanteen perustaksi. Esimerkiksi

tapauksessa (D2001-0002) ’portofhelsinki.com’ paneeli ei hyväksynyt

kantajan väittämää yksinoikeutta rekisteröimättömään tunnukseen

’PORT  OF  HELSINKI’   kanteen  UDRP  –säännöstössä  tarkoitetuksi

tavaramerkkioikeudeksi. Näin siitä huolimatta, että Suomen lain

perusteella oikeus tavaramerkkiin voi syntyä myös ilman rekisteröintiä.

Paneelin näkemyksen mukaan kyseessä oli maantieteellinen nimitys,

eikä UDRP –menettelyä oltu tarkoitettu tällaisten maantieteellisten

paikannimien suojaksi.180

Myös henkilönnimet on hyväksytty kanteen perusteena, vaikka niitä ei

olisi rekisteröity tavaramerkkeinä. Ensimmäisiä tämän kaltaisia

tapauksia ovat WIPOn panelistien ratkaisema

’jeannettewinterson.com’ (D2000-0235) ja ’juliaroberts.com’ (D2000-

0210), joissa molemmissa henkilönimi hyväksyttiin kanteen

perusteeksi ja kanne myös sittemmin hyväksyttiin181. Myös paljon

julkisuutta saaneessa tapauksessa ’madonna.com’ (WIPO D2000-

0847) rekisteröimätön taiteilijanimi hyväksyttiin aikaisemmaksi

oikeudeksi, vaikka kyseinen taiteilijanimi muodostui yleissanasta.

UDRP –menettelyn soveltamisalan rajoittaminen rekisteröityihin

tunnusmerkkeihin olisi perusteltua sikäli, että järjestelmässä on kyse

nopeasta ja melko summaarisesta prosessista, jossa mahdollisuudet

näytön vastaanottamiseen ja arviointiin ovat melko rajalliset.

Järjestelmää ei myöskään ole tarkoitettu ratkaisemaan kysymyksiä,

joissa on kyse jonkin tunnuksen erottamiskyvystä tai kyvystä yleensä

toimia tavaramerkkinä tai suojattuna tunnuksena. Rekisteröidyn merkin

179 Oikeus maantieteelliseen nimeen kanteen perustana on hyväksytty mm. tapauksessa D2000-1435
(’capeharbour.com’).
180 Muita tapauksia, joissa on katsottu, ettei maanteiteellistä nimeä ei ole hyväksytty kanteen perustaksi
ovat mm. AF 0267, a ja b (’bamberg.com’ ja ’bamberg.net’) ja FA 96347 (’berkeleysprings.net’).
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osalta on sen sijaan ainakin jonkinlainen arvio tunnuksen

erottamiskyvystä ja kyvystä toimia tunnuksena, johon ylipäätään on

perusteltua myöntää yksinoikeus, on yleensä tapahtunut jo

rekisteröintiviranomaisten toimesta.

7.6.2  Identtisyys tai samankaltaisuus

UDRP –säännöstön soveltaminen edellyttää tavaramerkin ja

verkkotunnuksen samanlaisuutta tai samankaltaisuutta. UDRP –

säännöstön 4(a) kohdan sisältämä käsite ”identical or confusingly

similar”182 on sanamuodoltaan hyvin samantapainen

tavaramerkkijärjestelmän vastaavien tavaramerkkien samanlaisuutta ja

keskinäistä sekaannusvaaraa koskevien säädösten kanssa. 183

Tavaramerkkilainsäädännön 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 is identical with the trade mark in relation to goods or services

which are identical 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 the sign 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 -säännöstö ja direktiivi käyttävät siis samantapaisia

englanninkielisiä käsitteitä ’confusingly similar’ ja   ’likelihood of

181 Kur mainitsee myös vastaavanlaisen tapauksen D2000-0596 ‘sting.com’, jossa kantajan aikaisempaa
oikeutta tunnukseen ‘sting’ ei hyväksytty, koska kyseessä oli yleissana eikä tunnusta oltu rekisteröity.
182 UDRP säännöstö 4(a)(i) “your domain name is identical or confusingly similar to a trade mark or
service mark in which complainant has rights; and...”.
183 Vrt. Suomen Tavaramerkkilaki 1, 4 ja 6 pykälät; Tavaramerkkidirektiivi 4 ja 5 artiklat ja yhteisön
tavaramerkkiä koskeva asetus.
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confusion’.  Käsite ’likelihood of confusion’ sisältyy myös yhteisön

tavaramerkkiä koskeviin säännöksiin. Suomen tavaramerkkilain 4 §:ssä

taas puhutaan merkkien välisestä sekoitettavuudesta; yksinoikeus tietyn

merkin käyttöön sisältään oikeuden kieltää toista elinkeinonharjoittajaa

käyttämästä siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä samojen tai

samankaltaisten tavaroiden markkinoinnissa. Sillä kuitenkin

käytännössä tarkoitetaan samaa asiaa kuin käsitteellä likelihood of

confusion, joka suoraan suomennettuna on sekaannusvaara184.

Joissakin UDRP ratkaisuissa on nimenomaisesti todettu, ettei ratkaisun

kannalta ole merkitystä sillä, onko verkkotunnuksen ja suojatun

tavaramerkin välillä tavaramerkkioikeudellinen sekaannusvaara

(likelihood of confusion). UDRP –säännöstön sanontaa ’confusingly

similar’ ei siis tämän näkemyksen mukaan tulisi tulkita

yhdenmukaisesti tavaramerkkioikeudellisen käsitteen likelihood of

confusion kanssa.185 Koska UDRP -järjestelmässä ei ole lainkaan

merkitystä tavaroiden/palveluiden samankaltaisuudella ei täysin

yhdenmukainen tulkinta tavaramerkkisäädösten kanssa olisikaan

mahdollista. Tästä huolimatta, joissakin UDRP –ratkaisuissa on viitattu

sekaannusvaaran (likelihood of confusion) tavaramerkkioikeudelliseen

käsitteeseen aivan kuin UDRP –säännöstö edellyttäisi sitä186.

UDRP ratkaisuissa on kyse – samalla tavoin kuin tavaramerkkien

keskinäistä sekoitettavuutta koskevissa ratkaisuissa – tavaramerkin

184 Tavaramerkkilakia ei muutettu tältä osin tavaramerkkidirektiivin implementoinnin yhteydessä,
koska merkkien sekoitettavuutta koskevan kohdan katsottiin olevan yhdenmukainen
tavaramerkkidirektiivin sekaannusvaaraa koskevan säännön  kanssa. Sekaannusvaarasta puhutaan
kuitenkin tavaramerkkilain 3 §:ssä, jossa todetaan, että jokaisella on oikeus käyttää
elinkeinotoiminnassa sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroidensa tunnusmerkkinä ellei sen
käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin.
Myös korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä on todettu merkkien välisellä sekoitettavuudella
tarkoitettavan kaupallista alkuperää koskevaa sekoitettavuusvaaraa, ks. esim. KKO1996:25 ja KKO
1987:11.

185Mm.  tapaukset Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (WIPO D2000-0079) ja Las Vegas Sands,
Inc. v. The Sands of the Caribbean (WIPO D2001-1157). Samalla tavoin katsoo myös 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 määrittelystä suhteessa samanlaiseen tai

samankaltaiseen toiseen tunnukseen. Kur on todennut, että

tavaramerkkien keskinäisen sekaannusvaaran kaltaista tilannetta, jossa

ostaja saattaa tavaramerkkien samankaltaisuudesta johtuen ostaa

tuotteen  A  tuotteen  B  sijasta,  ei  kuitenkaan  samalla  tavoin  esiinny

verkkotunnusten kohdalla, koska verkkotunnusten käyttötapa on

erilainen kuin tavaramerkin. Väärälle Internetsivulle joutuminen

huomataan yleensä välittömästi, eikä konkreettista sekaannusvaara

tässä mielessä siten ole. Kur’in mukaan on kuitenkin laajalti

hyväksyttyä katsoa verkkotunnus myös tavaramerkkioikeudellisesti

sekaannusvaaraa (likelihood of confusion) aiheuttavaksi silloin, kun

identtinen tai samankaltainen verkkotunnus saattaa luoda mielikuvan

siitä, että kyseinen Internetsivu on merkinhaltijan ylläpitämä vaikka

sen sisältö poistaisikin tämän virheellisen mielikuvan. Tällöin

sekaannus tapahtuisi jo ennen kuin ollaan selvillä sivun sisällöstä –

joka sittemmin osoittaa, ettei kyseessä ole oletetun

elinkeinonharjoittajan ylläpitämä sivu. Tällä argumentilla on myös

perusteltu sitä, ettei ns. erottamislausuman eli disclaimer’in

asentaminen sivulle muuttaisi tilannetta sekaannusvaara -arvion

osalta.187

Tämä näkemys, ettei erottamislausuman asettaminen Internetsivulle

mitenkään muuttaisi tilannetta oikeudenloukkauksen suhteen, on syytä

kyseenalaistaa. Esimerkiksi Bettinger ja Thum, esitellessään

vaihtoehtoja Intrenetin myötä lisäntyvien tavaramerkkioikeudellisten

ongelmien ratkaisemiseksi, ovat esittäneet, että juuri

erottamislausumille tulisi antaa erityistä merkitystä. Heidän mukaansa

tavaramerkkioikeudellisten säädösten rajoittamattomalla soveltamisella

myös Internettiin liittyviin tavaramerkkioikeudellisiin konflikteihin ei

voida ratkaista tyydyttävällä tavalla uusia ongelmia. Bettinger ja Thum

ehdottavatkin de lege ferenda esimerkiksi sinänsä sekaannusvaaraa

186 Näin esimerkiksi 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

estää tunnusmerkkien välinen sekaannus. Lisäksi kirjoittajat ehdottavat

mahdollisuutta sekaannusvaaraa aiheuttavien tavaramerkkien

yhteiselon sallimiseen jo pelkästään sillä edellytyksellä, ettei kyseessä

ole ns. unfair use, joka oikeudenloukkaukseen vetoavan tahon tulisi

näyttää toteen.188

UDRP-säännöstö ei anna tarkempia ohjeita siitä, miten käsitettä

confusing similarity eli sekaannusvaraa aiheuttavaa samankaltaisuutta

tulisi arvioida. Se, millä tavoin sekoitettavuutta on UDRP-tapauksissa

arvioitu ja toisaalta millaisia periaatteita arvioinnissa on lausuttu

noudatetun vaihtelee suuresti eri tapausten välillä. Joissakin tapauksissa

esimerkiksi osapuolten markkinoimien tavaroiden, palveluiden tai

osapuolten toimialojen samankaltaisuudelle (tai erilaisuudelle) on

annettu painoarvoa189, kun taas useimmissa tapauksissa sille ei ole

annettu lainkaan merkitystä190. 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, että samanlaisuusarviossa

tulisi ottaa huomioon samankaltaisia seikkoja kuin tavaramerkkien

keskinäisessä sekaannusvaara-arviossa kuten muun muassa merkin

vahvuus (erottamiskyky), tavaroiden samankaltaisuus, näyttö

mahdollisesti tapahtuneesta sekaannuksesta ja  kohderyhmän

erityispiirteet.191 Useimmissa tapauksissa samanlaisuusarviota ei

kuitenkaan ole juurikaan perusteltu eikä siinä huomioonotettuja

seikkoja ole mitenkään tuotu esiin. Ei myöskään voida sanoa, että

188 Torsten Bettinger ja Dorothee Thum, “Territorial Trademark Rights in the Global Village –
International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the
Internet”, IIC, Vol. 31, No. 3/2000.s. 285-308.  Erityisesti sivut 291, 295-297.
189 Sund mainitsee tapauksina, joissa toimialan samankaltaisuudella on merkitystä tapaukset Digital
City, Inc. v. Smalldomain (D2000-1283) ja Wal-mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto
Rico (D2000-0477). Toisaalta toimialojen ero on ollut merkittävä esimerkiksi tapauksessa Strick
Corporation v. James B. Strickland Jr (FA 94801).
190 Esim. D2000-0427 Rollerblade Inc. v CBNO and Ray Redican Jr tapauksessa todetaan, että arviossa
on kiinnitettävä vain huomiota kyseisiin sanoihin.
191 Wal-mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico (D2000-0477).
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UDRP –tapauksessa yleensä ottaen noudatettaisiin samankaltaista

arviointikäytäntöä kuin tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioitaessa,

sillä löytyy useita UDRP -tapauksia, joissa verkkotunnus ja

tavaramerkki on katsottu kanteen menestymisen kannalta riittävän

samankaltaiseksi vaikka kahden tavaramerkin ollessa kysymyksessä

vastaavaan arvioon ainakaan Suomen oikeuden tai yhteisön

tavaramerkkioikeuden näkökulmasta tuskin olisi päädytty.192

7.6.3  Ilman oikeutettua perustetta

Jotta kantajan vaatimus verkkotunnusrekisteröinnin peruuttamisesta tai

siirtämisestä voitaisiin UDRP säännöstön perustella hyväksyä, tulee

vastaajan olla vailla oikeutettua perustetta (legitimate interest)

verkkotunnuksen käyttöön. Saman tunnusmerkin käyttöönhän saattaa

olla lakiin perustuva oikeus useammalla elinkeinonharjoittajalla . Tämä

voi johtua siitä, että oikeudet kohdistuvat eri tuotteisiin tai siitä, että

oikeudet kohdistuvat eri maantieteelliseen alueeseen (eroavat

territoriaalisesti).  Toisaalta verkkotunnuksen rekisteröinnissä ja

käytössä ei välttämättä ole kyse varsinaisesta tavaramerkkikäytöstä ja

käyttö voi sen johdosta olla oikeutettua.

UDRP –säännöstön 4(c) kohdassa annetaan esimerkkejä siitä, milloin

kyseessä voi olla oikeutettu peruste verkkotunnuksen käyttöön.

Tällaisiksi tilanteiksi nimetään

(i) vilpittömässä mielessä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden

markkinointi verkkotunnuksella, joka on tapahtunut tai jota on

valmisteltu ennen kuin vastaaja 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 riittävän
samankaltaisiksi verkkotunnusten ‘carsands.com’ ja ‘thesands.com’ kanssa. Ks.  tapaus Las Vegas
Sands, Inc. v. The Sands of the Caribbean(WIPO D2001-1157)



MIA PAKARINEN                                           TAVARAMERKIN OIKEUDELLINEN SUOJA-ALA

114

(ii) vastaaja on yleisesti tunnettu verkkotunnuksen sisältämällä

nimellä, vaikka vastaajalla ei olisikaan rekisteröityä oikeutta

ko. nimeen; tai

(iii) oikeutettu ei-kaupallinen verkkotunnuksen käyttö ilman

tarkoitusta hyötyä kaupallisesti verkkotunnuksen käytöstä

harhaanjohtamalla kuluttajia tai vahingoittamalla kyseessä

olevan tavaramerkin mainetta (tarnish the trade mark or

service mark at issue).

4.c.i kohdassa mainittua vilpittömässä mielessä tapahtuvaa tavaroiden

ja palveluiden markkinointia ei ole mitenkään tarkemmin täsmennetty.

Ratkaisukäytäntö siitä, mitä voidaan katsoa tällaiseksi toiminnaksi,

vaihtelee ja yhtenäistä tulkintalinjaa on vaikea löytää193.  Selvää  on

kuitenkin se, ettei verkkotunnusten rekisteröintiä myyntitarkoituksessa

voida pitää sellaisenaan 4.c.i kohdassa tarkoitettuna oikeutettuna

perusteena vaikka se liiketoimintana sinänsä on sallittu.

Verkkotunnuksen rekisteröinti myyntitarkoituksessa voi kuitenkin  olla

tilanne, jossa UDRP –kanne ei menesty, mikäli vastaajan katsotaan

toimineen vilpittömässä mielessä194.

Useissa  tapauksissa  paneeli  ole  ei  pitänyt  vastaajan  esittämää  näyttöä

tällaisesta oikeuttamisperusteesta uskottavana, etenkään jos tavaroiden

tai palveluiden markkinointia on vasta suunniteltu, mutta

poikkeuksiakin löytyy.   Esimerkiksi tapauksessa Microcell Solutions

Inc.  v.  B-Seen  Design  Group  Inc.  (AF  0131),  pelkät  alustavat

valmistelut hakurobotin perustamiseksi rekisteröidyn verkkotunnuksen

alle, olivat riittäviä perusteita sille, että vastaajalla katsottiin olleen

oikeutettu peruste verkkotunnuksen käyttöön.

UDRP –järjestelmä ei ole tarkoitettu ratkaisemaan ongelmia, joita

syntyy sitä, että kahdella eri taholla on kummallakin laillinen oikeus

saman tavaramerkin käyttöön. Se, että vastaaja kykenee osoittamaan

193 Sund-Norrgård,(2002), s. 46.
194 Kur, (2002), s. 38.
























































































































