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(TEM/912/00.04.01/2016)

Ty06- ja elinkeinoministerio on pyytanyt Keskuskauppakamarin lausuntoa tavaramerkkilain kokonais-
uudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntoa on pyydetty erityisesti ehdo-
tuksista tavaramerkin menettamista ja mitattomyytta koskevista ehdotuksista, toiminimen hallin-
nollisesta kumoamisesta ja tavara- ja palveluluettelojen tdsmennysmenettelysta. Kiitimme mah-
dollisuudesta lausua ja tuomme seuraavassa esiin huomioita ehdotuksista, joista pyydettiin lausu-
maan.

Yleistd

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen tyéryhman tehtavana on ollut toteuttaa tavara-
merkkilain kokonaisuudistus, jonka yhteydessd saatetaan voimaan EU:n tavaramerkkidirektiivi
(2015/2436) seka Singaporen sopimus. Samassa yhteydessa tarkoituksena on ollut selventaa toimi-
nimen ja tavaramerkin valistd suhdetta. Tyoéryhman tyossa lahtokohtana on ollut, ettd tavaramerk-
kihakemuksen relatiivisten esteiden tutkinta sdilytetdan voimassa olevan lain mukaisesti siten, etta
Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Keskuskauppakamari katsoo, etta tavaramerkkilain kokonaisuudistus on kannatettava ja tervetullut
hanke. Hyva ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
tarkea. Aikojen saatossa voimassa olevaa tavaramerkkilakia on muutettu tilkkutakkimaisesti, mista
syysta lain uudistaminen kokonaisuudessaan on tarpeen.

Tavaramerkin menettdmistd ja mitdttomyyttéd koskevat ehdotukset

Mietinndssa ehdotetaan mahdollisuutta voimassa olevan lain mahdollistaman tuomioistuimen
kautta tapahtuvan tavaramerkin menettamis- ja kumoamismenettelyn lisdksi uutta hallinnollista
menettamis- ja mitdtointiprosessia. Ehdotuksella on tarkoitus saattaa voimaan tavaramerkkidirek-
tiivin 45 artikla, jonka mukaan jasenvaltioiden on sdaadettava tehokkaasta ja nopeasta hallinnolli-
sesta menettelystd, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menetta-
mista tai julistamista mitattomaksi. Ehdotetun sadannéksen mukaan tuomioistuinprosessi markkina-
oikeudessa olisi ensisijainen hallinnolliseen prosessiin nahden. Tuomioistuinmenettelyn ensisijai-
suus on perusteltua tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta
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Katsomme, ettd ehdotus on kannatettava. Jotta ehdotettu muutos toteutuu myoés kdytannoéssa, on
pidettava huolta siitd, etta PRH:lle taataan riittavat resurssit kasitella hakemukset joutuisasti ja te-
hokkaasti.

Lisdaksi haluamme kiinnittda huomiota siihen, ettda oikeudenkdyntimaksu markkinaoikeudessa on
IPR-asioissa yrityksille 2000 euroa, mika on poikkeuksellisen korkea verrattaessa maksua EUIPO:n ja
naapurimaiden vastaaviin maksuihin. Korkea maksu onkin vahentdnyt olennaisesti erityisesti tava-
ramerkkien rekisterointipdatoksista tehtavia valituksia ja tata kautta heikentédnyt erityisesti pienten
ja keskisuurten yritysten oikeuksiin paasemista ja oikeussuojaa. Ehdotus parantaisi osaltaan tilan-
netta.

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan haettuun tavaramerkkiin ndhden sekoitettavissa oleva
ja samankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisteroity toiminimi estaa tavaramerkin rekisterdinnin
Suomessa. Mietinndssa ehdotetaan toiminimen ja tavaramerkin valisen suhteen selventamiseksi
mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekd toiminimen osittaista kumoamista.
Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista kdyttamattomyyden perusteella vasta sitten, jos kayttoa ei
ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisterdinnista. Maardaika on vastaava kuin tavaramerkeilla.

Mietintoa valmistelleen tyoryhman tydssa tunnistettiin selkedsti ongelma, jonka osakeyhtiolain pe-
rusteluissa omaksuttu kanta mahdollisuudesta maaritella toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on
aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihakemusten kasittelyyn. Jos toiminimi on rekisterdity siten,
ettd sen toiminta kattaa "kaiken laillisen liiketoiminnan” eli “yleistoimialan”, muodostaa kyseinen
toiminimi relatiivisen esteen myohemmin haetulle tavaramerkille kaikissa tavaramerkkiluokissa, jos
vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Huomattava osa talla hetkelld perustettavista
uusista toiminimista rekisterdidaan kayttamalla yleistoimialaa.

MietinnOssa esitetdadn, etta asia otetaan kasittelyyn osakeyhtio- tai kaupparekisterilain uudistami-
sen yhteydessa. Keskuskauppakamari katsoo, ettd ehdotus on riittdmaton eika toiminimen suojan
tulisi olla tyéryhman mietinnossa esitetylla tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Mietinnén
mukainen viiden vuoden aika on nykymaailmassa todella pitka. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi
kayttoon rekisterdinnissa maaritellylla toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteréinnista.

Mahdollisuus rekisterdida toiminimi ”yleistoimialalla” aiheuttaa ongelmia nimenomaan suomalai-
sille tavaramerkkihakemuksille ja tasta syysta asiaan tulisi 10ytaa ratkaisu tavaramerkkilain koko-
naisuudistuksen jatkovalmistelun yhteydessa. Ei ole kenenkaan etu, ettd ”yleistoimialalla” rekiste-
roity toiminimi estda tehokkaasti myohemman suomalaisen tavaramerkin rekisterdinnin edellyt-
tden, ettd kyseessd on sama dominantti, vaikka toiminimea ei kaytettaisi haetun tavaramerkin kat-
tamille tavaroille tai palveluille.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteena, tulisi edellyttaa, etta ky-
seistd toiminimea kdytetdan tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9
§:ssd edellytetdan, ettd toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitd kaytetaan elin-
keinotoiminnassa (”en registrerad firma som anvéands i naringsverksamhet”).
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Jos yleistoimialalla rekister6idyt toiminimet estavat uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisterdi-
misen Suomessa, siirtyvat kotimaiset yritykset yha enenevissa maarin hakemaan tavaramerkkeja
PRH:n sijasta Euroopan yhteisén teollisoikeusvirastosta EUIPO:sta. Siella tavaramerkkihakemuksen
relatiivisia esteita ei tutkita viran puolesta, vaan kdytdssa on vditemenettely.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessa tulisi toiminimen ja tavaramerkin valisen suh-
teen maarittelyssa ottaa huomioon se, ettd suomalaisten yritysten mahdollisuus kasvuun tapahtuu
Suomen rajojen ulkopuolella. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei tule valmistella ainoastaan
niille yrityksille, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla Suomessa, vaan nakdkulman tulee olla laajempi.
Toiminimen ja tavaramerkin valistd suhdetta mietittdessa tulisi huomioida yritysten mahdollisuus
laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus myos Suomen rajojen ulkopuolelle, silla kasvun mah-
dollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessa pyrkia hankkimaan
suojaus siten, etta liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myo6s laajemmin kansanvalisesti. Jos
kotimaisille yrityksille mahdollistetaan halvalla kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tama yri-
tyksille vaaristyneen kuvan liiketoiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Eri-
tyisesti siksi, etta toiminimen ja aputoiminimen tarjoama suoja on pelkdstdan kansallista oikeutta
eika sita voi laajentaa kansainvaliseksi suojaksi, toisin kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdol-
lista.

Tuotteiden ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta
markkinoiden laajentamiseksi myéhemmin Suomen ulkopuolelle. My&s hyvin toimiva ja osaava ko-
timainen tavaramerkkiviranomainen on elintarkea suomalaiselle elinkeinoelamalle. Jotta PRH:n ta-
varamerkkiosaaminen sdilyy jatkossakin, tulisi pitda huolta siita, etta tavaramerkkien hakeminen ko-
timaassa olisi myos tulevaisuudessa mahdollista.

Mietinndssa ehdotetaan, ettd 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettdisiin tavaramerkkien rekiste-
réiminen, jos se aiheuttaa vaaran, etta yleiso sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun
toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen kddnnokseen tai toissijaiseen tunnukseen
siten, ettd sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jasenvaltio voi sdataa, etta tavara-
merkkia ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, ettd se on julistettava mitattomaksi, jos ja silta
osin, kuin oikeudet rekister6imattémaan tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa kay-
tettyyn merkkiin on saatu ennen pdivaa, jona hakemus myohemman tavaramerkin rekisteréimiseksi
on tehty tai josta myéhemman tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja
rekister6imattoman tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemman tavara-
merkin kayttaminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu kayttovaatimus tayttyy, tulisi laissa edellyttaa toi-
minimen tosiasiallista kdyttda. Tasta syystd ehdotamme aiemmin esitetyn eridvan mielipiteen mu-
kaisesti, ettd tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 3 kohta kuuluisi seuraavasti:
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"3) se aiheuttaa vaaran, etta yleiso sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojat-
tuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen kadnnokseen tai toissi-
jaiseen tunnukseen siten, etta niiden tosiasiallinen kdytté huomioiden sekoitettavuu-
teen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla."

Tavara- ja palveluluettelojen tdsmennysmenettely

Tavara- ja palveluluokituksen osalta ehdotetaan tavaramerkkiluokituksen tasmentamista. Siirtyma-
saannoksen mukaan tasmentaminen koskisi ennen 1.10.2012 haettuja tavaramerkkeja, joiden kat-
sottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut tdsmenta-
miselle varatun ajanjakson jalkeen. Tama ajanjakso maaraytyisi tavaramerkin uudistamisen mu-
kaan. Tavaramerkin haltijalla, joka on hakenut rekisterdintia ajanjaksolla 1.10.2012 - 31.12.2013 ja
jonka rekisterdinti kattaa koko hakemushetkelld voimassa olleen Nizzan luokituksen mukaisen luok-
kaotsikon, olisi mahdollisuus tdsmentda tavara- ja palveluluetteloa ainoastaan Nizzan luokituksen
aakkoselliseen luetteloon hakemushetkella sisdltyneitd termeja kayttaen.

Eli ajanjaksolla 1.10.2012 - 31.12.2013 jatettyjen tavaramerkkihakemusten osalta tdsmennys voisi
koskea ainoastaan Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkelld sisaltyneita ter-
meja, mutta ennen 1.10.2012 jatettyjen tavaramerkkihakemusten osalta samankaltaista vaatimusta
ei ole, vaan nama tavaramerkinhaltijat voisivat tasmentda luetteloon haluamansa termit edellyt-
tden, etta ne sisaltyvat kyseiseen luokkaan.

Tama voi johtaa siihen, ettd ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien haltijat voivat tasmentaa
luokitusta vastaamaan paremmin tavaramerkin tosiasiallista kayttéa kuin aikavalilla 1.10.2012 -
31.12.2013 haettujen tavaramerkkien haltijat. Tama johtuu siitd, etta Nizzan luokituksen aakkosel-
liset luettelot eivat sisalla kuin tietyt termit, jotka eivat valttamatta kuvaa tavaramerkinhaltijan to-
siasiallista toimintaa tai niitad tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkia kaytetaan. Ottaen huomi-
oon, ettd erilainen menettely johtui PRH:n omaksumasta kaytannosta aikavalilla 1.10.2012 -
31.12.2013, tulisi jatkotyossa selvittaa, olisiko mahdollista toimia niin, ettd myods nadita merkkeja ka-
siteltdisiin samalla tavalla kuin ennen 1.10.2012 haettuja merkkeja.

Siirtymasaanndksen 9 momentin osalta katsomme, ettd jatkotydssa tulisi selventaa konkreettisin
esimerkein, miten toimitaan PRH:n lisatessa pelkan luokkanumeron sisdltaviin rekisterdinteihin ta-
varamerkin hakemushetkelld voimassa olleen Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tavara-
ja/tai palveluluetteloksi muun muassa palveluluokkien 43, 44 ja 45 osalta, silla Nizzan eri versioissa
naihin luokkiin sisaltyvia palveluita on luokiteltu uudelleen eri luokkiin kuuluviksi. Asian voisi toteut-
taa siten, ettd PRH siirtdisi tallaiset eri luokkaan siirtyneet palvelut uusiin luokkiin. Esimerkiksi jos
tavaramerkkirekisterdinti sisaltda ”oikeudelliset palvelut”, jotka olivat tavaramerkkida haettaessa
luokassa 42, siirrettaisiin ne viran puolesta luokkaan 45. On tarkeda, ettei tallaisesta siirrosta ei ai-
heudu oikeudenhaltijalle kustannuksia.
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Lopuksi

Olemme huolestuneina seuranneet, etta kun kuluvan vuoden aikana ty6- ja elinkeinoministeritssa
IPR-asiat on siirretty uudelle osastolle, niin samalla niihin liittyvaa lainsaadantotyota tekevien tyon-
tekijoiden maara on puoliintunut. Jotta innovaatioita voidaan Suomessa menestyksekkaasti hyo-
dyntaa, tulee niiden suojaamiseen liittyvan lainsdddannon olla kunnossa ja ajan tasalla. Kun Suomi
on markkina-alueena pieni, suomalaisten yritysten tulee osata hankkia ja kyeta kdayttamaan imma-
teriaalioikeuksia tavaroidensa ja palveluidensa suojana. Parjatdkseen suomalaiset yritykset tarvitse-
vat IPR:in osalta luotettavan lainsdaadanndéllisen toimintaympariston. Ottaen huomioon IPR:ien mo-
ninaisuuden ja jopa monimutkaisuuden, resursseja tulisi lisata eika vahentaa.
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Leena Linnainmaa
Varatoimitusjohtaja
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