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Tyo- ja elinkeinoministerio on pyytdnyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausuntoa otsikossa
mainitusta mietinndsta. Korkein hallinto-oikeus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lausunnon ldhtékohtia

Tavaramerkkeja koskevan lainsdddannon pdivittdminen on 16.12.2015 voimaan tulleen Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 jasenvaltioiden tavaramerkkilainsia-
danndn ldhentdmisestd (jdljempand tavaramerkkidirektiivi 2015/2436) taytantéonpane-
miseksi ja Singaporen sopimuksen hyvdksymisen mahdollistamiseksi ja sopimuksen lainsda-
dannon alaan kuluvien maardysten voimaansaattamiseksi valttamatontd. Korkein hallinto-oi-
keus pitdd perusteltuna, etta tavaramerkkilaki samassa yhteydessa uudistettaisiin kokonaisuu-
dessaan.

Tyoryhman hallituksen esityksen muotoon laatima mietintd on peruskasitteiltdan ja -raken-
teeltaan selked. Esityksessd on otettu tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 nykyisestd tavara-
merkkilaista osin merkittavéstikin poikkeava sdantely sekd Singaporen sopimuksen hallinto-
menettelylle asettamat vaatimukset yleisesti ottaen hyvin huomioon.

Tavaramerkkiasioiden kasittely Patentti- ja rekisterihallituksessa on asianmukaisesti mielletty
muutoin lahtékohtaisesti hallintolakiin perustuvaksi, mutta Patentti- ja rekisterihallituksen
hallinnollisen kasittelyn paatteeksi tehtdvan paatoksen valituskelpoisuus seka valituksen hal-
lintolainkdyton jarjestyksessa tapahtuvaan kasittelyyn liittyvat kysymykset ja tdta koskevat oi-
keudenmukaisen oikeudenkdynnin takeet ovat jaaneet esityksessé vahille huomiolle.

Esityksen mukainen sddntely toisi hallintomenettelyssa ja hallintolainkdyton jarjestyksessa ka-
siteltdvaksi useita sellaisia pitkalti ndytdn arvioinnin perusteella ratkaistavia kysymyksia, joita
on nykysaantelyn mukaan mahdollista kdsitelld yleisen lainkayton jarjestyksessa kanteella vi-
reille pannussa oikeudenkdynnissda markkinaoikeudessa seka valitusluvan myontamiseen pe-
rustuvan muutoksenhaun johdosta korkeimmassa oikeudessa. Esitetyistd muutoksista johtu-
vaa mahdollista prosessilajien sekoittumista ei ole esityksessa riittdvasti pohdittu.

Korkein hallinto-oikeus ottaa seuraavassa kantaa lausuntopyynnén kohteena olevassa mietin-
nossa esitettyihin, korkeimman hallinto-oikeuden kannalta keskeisimpiin tavaramerkkilain
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muutoksiin, jotka koskevat tavaramerkin rekisterdintia ja viitemenettelyd, hallinnollista tava-
ramerkin menettamistd ja mitattdmyytta koskevaa menettelya, toiminimen hallinnollista ku-
moamista sekd tavara- ja palveluluettelojen tdsmennysmenettelya sekd lausuu lopuksi Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen valitusoikeudesta.

2  Tavaramerkin rekisterdinti ja vditemenettely

Patentti- ja rekisterihallitus tutkisi tavaramerkin rekisteréintikelpoisuutta esityksen mukaan
jatkossakin viran puolesta. Esitykseen sisdltyvien muutosten vaikutusta Patentti- ja rekisteri-
hallituksen virallistutkimuksen ja ylipadtdan siella tapahtuvan kasittelyn laajuuteen ei ole esi-
tyksessa lahemmin kdsitelty. Muun ohella esityksen 14 §:n aikaprioriteetin ja 15 §:n mukaisen
tavaramerkin haltijan passiivisuuden huomioonottaminen tavaramerkin rekisterdinnin es-
teend tai 36 §:n mukaisen tosiallisen kdytén puuttumisen arviointi kiistimisperusteena viite-
menettelyssd edellyttdad Patentti- ja rekisterihallituksen kasittelylta aiempaa pidemmalle me-
nevid tosiseikkojen selvittamistoimia ja nayttdéon liittyvien mahdollisesti tulkinnanvaraisten
kysymysten punnintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkin rekisterdintii koskevaan
hallinnolliseen menettelyyn esitetyt muutokset vaikuttanevat myds tavaramerkin rekisterdi-
mista koskevista paatdksista hallintolainkdyton jarjestyksessa tehtavien valitusten tuomiois-
tuinkasittelyn luonteeseen esimerkiksi suullisen kasittelyn toimittamisen tarpeita lisaten. Kor-
kein hallinto-oikeus on paatéksessddan KHO 2017:109 kiinnittanyt huomiota siihen, etti rekis-
terdityjen tavaramerkkien suoja on Suomessa vahvempi kuin EU-tavaramerkkien rekisterdin-
timenettelyssd, koska sekaantumisvaaraa arvioidaan viran puolesta.

Korkein hallinto-oikeus on nykyisin voimassa olevaa tavaramerkkilakia koskien katsonut, ettei
aikaisempaa oikeusperustetta koskeva tavaramerkkilain 7 §:n (laissa 7/1964, nyt tavaramerk-
kilain 9 §) saannds valittdmasti sovellu tavaramerkin rekisterdintiedellytysten arviointiin, vaan
sadnnos koskee tavaramerkin vditetyssa loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa aikaisem-
man tavaramerkkioikeuden etusijaa sittemmin rekisterdityyn tai vakiintuneeseen tavaramerk-
kiin (KHO 2017:109, KHO 2016:191 ja KHO 2016:192). Korkein hallinto-oikeus on sen sijaan jo
nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain yhteydessd arvioinut unionin tuomioistuimen oi-
keuskdytdnndn nojalla tavaramerkin rekisteréinnin esteen olemassaolon kannalta aikaisem-
man tavaramerkin haltijan passiivisuutta tai aikaisemman ja myéhemman tavaramerkin vali-
sen rauhanomaista rinnakkaiseloa (KHO 2017:109).

Tyoryhman mietintdon sisdltyvan tavaramerkkilakiesityksen 10 §:ssd saadettaisiin merkeist3,
jotka voivat muodostaa tavaramerkin. Tavaramerkin esittdmisen graafisuutta koskevasta vaa-
timuksesta luopuminen vastaa tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 3 artiklan saédntelys. Tava-
ramerkkilakiesityksen 10 §:da koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on tavaramerkin hal-
tijan saaman suojan tasmallisen kohteen madarittdmisessa ja selventamisessa todettu voitavan
kdyttad apuna tavaramerkkihakemuksessa valittavia merkkityyppeja. Korkein hallinto-oikeus
viittaa taltd osin unionin tuomioistuimelle vuosikirjapaatoksellddn KHO 2017:150 esitta-
madénsd ennakkoratkaisupyyntddn, jossa on kysymys muun ohella siitd, onko tavaramerkin
erottamiskykya koskevaa edellytysta tulkittaessa sekd merkin rekisterditdvyytta arvioitaessa
annettava merkitysta sille, haetaanko tavaramerkin rekister6intia kuvio- vai varitavaramerk-
kina. Asia on vireilld unionin tuomioistuimessa asianumerolla C-578/17 Hartwall.

Sekaannusvaara ja laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tavaramerkin rekisteréintihakemuk-
sen hylkdysperusteena ja esityksen mukaan myos rekisteréinnin mitattémyysperusteena olisi-
vat sisalléltddn muuttumattomia. Ne madriteltdisiin esityksen 13 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa esityksen 5 §:std ilmenevan ja EU-tavaramerkin rekisterGintiin perustuvan yksinoikeu-
den kautta. Korkein hallinto-oikeus ei pida esitettyd maarittelytapaa lakiteknisesti eiki kielel-
lisestikaan onnistuneena. Koska esityksen 13 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa on kysymys kaik-
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kein yleisimmista rekisterdintiesteistd, jotka oletettavasti tulevat olemaan yleisimping miti-
tointiperusteinakin, sadntelyd on asian jatkokasittelyssi syyta kehittda selkeammaksi. Maini-
tun 13 §:n 1 momentin 3 kohdan muotoilu ei mydskaan ole onnistunut, kun siina viitatun toi-
minimilain 5 § koskee yksinomaan toiminimien vilisti sekoitettavuutta.

Korkein hallinto-oikeus puoltaa esityksen 17 §:n 1 momentin siintelyd, jonka mukaan tavara-
merkin rekisterdintia haetaan sahkoistd palvelua kidyttden, mutta pitda perusteltuna, etti eri-
tyisistd syistd hakemus voidaan toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle myds esimerkiksi
postitse tai sdhkopostitse. Korkein hallinto-oikeus kiinnittdd huomiota esityksessa kaytetyn
termin “paperisena” tulkinnanvaraisuuteen.

Tavaramerkkihakemus voitaisiin esityksen 17 §:n 4 momentin mukaan tehd3i kansalliskielten
lisdksi englanniksi. Koska hakemuksen kisittelykieleksi Patentti- ja rekisterihallituksessa olisi
esityksen mukaan kuitenkin valittava suomi tai ruotsi, tima ei muodostuisi ongelmalliseksi sii-
hen ndhden, ettei nyt kysymyksessé olevassa asiaryhmissi kasittelykielend oikeudenkiyn-
nissd voi olla muu kuin suomi tai ruotsi. Korkein hallinto-oikeus pitda esityksessd mainituista
syistd perusteltuna, ettd tavara- ja palveluluettelot voitaisiin hyviksya englanninkielisini. Sin-
gaporen sopimuksen 8 artiklan 2 kohtaa voitaneen tulkita myés niin, ettd ainakaan hakijan ei
voida edellyttdd esittdvan tavara- tai palveluluettelosta kddnndsta kansalliskielille.

Esityksen 24 §:ssd sdadettaisiin tavaramerkkidirektiivin 40 artiklan 1 kohdan mukaisesta mah-
dollisuudesta sallia kolmansille osapuolille tilaisuus toimittaa huomautuksia tavaramerkkiha-
kemuksista. Vaikka huomautuksen tekeminen ei nykykdytanndnkdan mukaan tee tillaisesta
kolmannesta osapuolesta asianosaista rekisterdintimenettelyssa, saattaa kolmannen osapuo-
len asema yksittaistilanteessa esimerkiksi kuultavana tulla arvioitavaksi myés tavaramerkin re-
kisterdintid koskevaa valitusta tuomioistuimessa kisiteltdessa.

Esityksen 25 §:ssa saddettdisiin tavaramerkkirekistersinnin julkaisemisesta Patentti- ja rekis-
terihallituksen verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Kun tavaramerkin
rekisterdinnistd alkaa esityksen 34 §:n mukainen kahden kuukauden pituinen viiteaika, tulisi
rekisterdinnin julkaisemista koskevan saantelyn olla yksiselitteista. Esityksen 25 §:33 koske-
vista yksityiskohtaisista perusteluistakaan ei ilmene, mitd muulla yleisesti saatavilla olevalla
tavalla tarkoitetaan. Sddntelyd on asiaan liittyvistd oikeussuojasyistd tarpeen talta osin tis-
mentaa.

Asian tutkimista vditemenettelyssa rajoittaisi esityksen 34 §:n mukaan muun muassa se, etti
vditteen kohteena olevaa tavaramerkkia aiempiin oikeuksiin vetoava viitteentekiji voisi ve-
dota vain omiin aiempiin oikeuksiinsa. Taman tueksi on yksityiskohtaisissa perusteluissa vii-
tattu muun ohella ratkaisuun KHO 2010:75. Korkein hallinto-oikeus toteaa paatyneensi unio-
nin tuomioistuimen oikeuskaytannon perusteella vuosikirjapdatdksessd KHO 2017:155 eri lin-
jalle kuin viitatussa aikaisemmassa ratkaisussaan katsoen, etta viitteentekija voi rekisterdin-
nin vilpillisyyden osoittamiseksi vedota myés muuhun kuin omalta taholta tapahtuneeseen
kdyttoon. Esitetty rajoitus on kuitenkin osin vihimmaéisaantelyluontoisen tavaramerkkidirek-
tiivin 2015/2436 43 artiklan 2 kohdan mukainen.

Esityksen 35 §:ssd sdddettdisiin Patentti- ja rekisterihallituksessa vireilld olevan viitemenette-
lyn keskeyttamisestd. Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd kisittelyn lykkdaminen vilipaatok-
selld on jo nykykdytdnnén mukaan mahdollista myés tavaramerkin rekisterdimisti koskevaa
valitusasiaa tuomioistuimessa kasiteltdessd (KHO 2016:215). Esityksessa asiaa ei kisitell3 lain-
kaan tuomioistuinprosessin kannalta. Sinansa valipaatoksen tekeminen asian kasittelyn lyk-
kdamisesta tuomioistuinprosessin kuluessa kuuluu tuomioistuimen prosessinjohtovallan pii-
riin eikd tatd koskeva nimenomainen saantely siksi ole tarpeen.
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Esityksen 36 §:n mukainen tosiasiallisen kdyton puuttumista kiistimisperusteena vditemenet-
telyssd koskeva sadntely on nykyisin voimassa olevaan sadntelyyn verrattuna uusi. Saannos
pohjautuu tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 44 artiklaan. Tavaramerkin tosiasiallisen kdyton
tai kdyttamattémyyden arviointi tai sen selvittdminen, onko kdyttamattomyydelle ollut piteva
syy Patentti- ja rekisterihallituksessa tavaramerkin rekisteréinnin yhteydessi muuttaa edell3
todetusti rekisterdintimenettelyn luonnetta.

3  Hallinnollinen tavaramerkin menettamista ja mititointid koskeva menettely

Tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan 1 kohdasta johtuu jdsenvaltioille velvollisuus
sddtdd tavaramerkin menettamistd ja mitattomyytta koskevasta tehokkaasta ja nopeasta hal-
linnollisesta menettelysta. Korkein hallinto-oikeus katsoo, etti téllaiseen joutuisaan ja asian-
osaisille edulliseen hallinnolliseen menettelyyn liittyy ilmeisia etuja esimerkiksi sellaisen haki-
jan kannalta, jonka tavaramerkin rekisteréinnin esteeksi on esitetty sekaannusvaara sellaiseen
aiempaan tavaramerkkiin, jonka rekisterdinnille on aikanaan ollut este tai joka ei ole merkityk-
sellisten tavaroiden tai palvelujen osalta todellisessa kdytossa.

Tavaramerkin menettdmistd tai mitdtdintia koskeva menettely ei tavaramerkkidirektiivin
2015/2436 45 artiklan 1 kohdan mukaan rajoita osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomio-
istuimissa. Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd mainitun sadnnéksen eri kieliversioitakin tar-
kastellen sa@ntelyn tarkoituksena on kaikissa olosuhteissa taata se, ettd tavaramerkin haltijat
tai hakijat saavat asiansa tuomioistuinmenettelyssa kasiteltdvaksi, mikd oikeus seuraa jo Eu-
roopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklasta. Suomessa tavaramerkkidirektiivin 2015/2436
45 artiklan 1 kohdan mukainen tavaramerkin menettiamistd ja mitdttémyytta koskeva hallin-
nollinen menettely ei sellaisenaan muodostaisi vaihtoehtoa tuomioistuinmenettelylle, koska
asianosainen voi valittaa myos Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisessa menettelyssa
tekemdstd paatdksestd hallintolainkdyttélain jarjestyksessd markkinaoikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myéntii asiassa valitusluvan. Esi-
tyksessd hallinnollista tavaramerkin menettamista ja mitatointid koskevaa menettelya kisitel-
Iadn monissa kohdin virheellisesti vaihtoehtona kanneteitse yleisen lainkdytén jarjestyksessa
kasiteltdvalle tuomioistuinmenettelylle. Tdma ilmenee jopa siitd, ettd esityksen 73 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 3 momentissa mainitaan markkinaoikeudessa kdsiteltdvind asioina vain riita- ja
hakemusasiat, vaikka markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvat yht3 lailla Patentti- ja rekiste-
rihallituksen padatdksestd tehtavien valitusten kisittely.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan sééntely mah-
dollistaa sindlldan sen, ettd hallinnollisen tavaramerkin menettamisti tai mititointia koskevan
menettelyn ja hallintolainkayton jarjestyksessa kisiteltdvin valituksen rinnalla asianosaisten
kdytdssa on myds tavaramerkkilain nykyistd sddntelyd vastaava tavaramerkin menettimisté ja
mitatdintia koskeva, yleisen lainkdyton jarjestyksessd kasiteltavd kannemenettely. Korkein
hallinto-oikeus pitda kuitenkin lainkdayton selvyyden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta
epatyydyttavana sita, ettd sddntely vaikuttaisi esityksessa todetun vastaisesti mahdollistavan
sen, ettd saman tavaramerkin menettdmistd tai mitatéintia koskeva, samojen asianosaisten
vélinen ja samaan perusteeseen liittyva asia voisi olla samanaikaisesti vireilld seka hallintolain-
kayton jarjestyksessd kasiteltadvan valituksen johdosta ettd yleisen lainkdytdn jirjestyksessa
kasiteltavan kanteen johdosta.

Esityksen 59 §:n mukainen sddntely hakemuksen ja kanteen vireilldolovaikutuksesta ja oikeus-
voimasta koskee hallinnollisen tavaramerkin menettamis- ja mitdtéintimenettelyn suhdetta
yleisen lainkaytdn jarjestyksessd kdsiteltdvaian tavaramerkin menettimista tai mitdtointia kos-
kevaan kanneasiaan. Sddntely vaikuttaa kuitenkin aukolliselta siten, ettd se ei koske tilannetta,
jossa Patentti- ja rekisterihallitus on antanut hallinnollisessa tavaramerkin menettamista tai
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mitdtdintia koskevassa asiassa paatoksen, joka ei ole tullut siitd markkinaoikeuteen hallinto-
lainkdytdn jdrjestyksessd tehdyn valituksen vuoksi vield lainvoimaiseksi, ja markkinaoikeu-
dessa nostetaan toisen asianosaisen toimesta saman tavaramerkin menettimista tai mitatsin-
tia koskeva kanne samalla perusteella kuin mistd on ollut kysymys asiaa Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa kdsiteltdessa. Saantelyn aukollisuus koskee myés tilannetta, jossa markkinaoi-
keuden valitusasiassa paatoksen kasittely on valituslupa-asiana vireilld korkeimmassa hallinto-
oikeudessa, kun markkinaoikeudessa pannaan vireille samaa tavaramerkkid koskeva mita-
tdinti- tai vahvistuskanne.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettd tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen jatkotydssa on vilt-
tamatontd valmistella sdédntelyd, josta johtuisi, ettd saman tavaramerkin menettamista tai mi-
tatdintia koskevaa asiaa, jossa asianosaiset ja perusteet ovat samat, ei olisi mahdollista ksi-
telld rinnakkain yleisen lainkdyton jérjestyksessa kanneasiana ja hallintolainkdytén jérjestyk-
sessd valitusasiana. Siind tapauksessa, ettd Patentti- ja rekisterihallituksen paatoksestd on va-
litettu hallintolainkdytdn jarjestyksessd markkinaoikeuteen ja asian kisittely siells tai markki-
naoikeuskdsittelyn jalkeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken, ei asianosaisten oi-
keusturva edellytd, ettd samasta asiasta voitaisiin nostaa samoin perustein kanne markkinaoi-
keudessa. N&in ollen hallintolainkdyton jarjestyksessd tehdyn valituksen vireilldolon tulisi es-
tdd samaa asiaa koskevan kanteen nostaminen.

Perustuslain 21 §:n 1 ja 2 momentin sdannoksista johtuu, ettd edelld tarkoitetusta estevaiku-
tuksesta on sdddettdva lailla perusoikeusrajoituksen edellytykset tayttavalla tavalla. Siantelyn
hyvaksyttavyyden kannalta olennaista olisi se, téyttddkeé jo ensimmaéinen oikeudenkiynti osa-
puolten oikeussuojatarpeet.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd edelld kuvattua aukkotilannetta ei ole perusteltua myds-
kddn ratkaista (esimerkiksi) siten, ettd kanteen nostaminen johtaisi menettelyn keskeyttami-
seen asiaa hallintolainkdytdn jarjestyksessa kisittelevdssa tuomioistuimessa. Tama mahdollis-
taisi suomalaiselle lainkdytolle vieraan keinotteluluontoisen forumshoppailun. Laillisesti vi-
reille tulleen muutoksenhakumenettelyn lopettaminen jonkin toisen mydhemmén prosessin
vuoksi edellyttdisi sekin lailla saatamista perusoikeusrajoituksen edellytykset tayttavalla ta-
valla. Sdéntelyn hyvéksyttdvyyden kannalta vaikuttaa silts, ettd jalkimmaisessad tapauksessa
keskeyttéamiselle ei ole léydettédvissa perustuslain 21 §:n edellytykset tayttavaa syyta.

Korkein hallinto-oikeus ei pidd mydskaan tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan siin-
telyn mukaisena sitd, ettd hallinnollinen tavaramerkin menettamistd tai mititintia koskeva
menettely koskisi vain riidattomia asioita ja ettd riitaisissa asioissa asianosaisen tulisi nostaa
tavaramerkin menettdmista tai mitdtdintia koskeva kanne.

Korkein hallinto-oikeus toteaa esityksen sdatamisjarjestysperusteluihin liittyen, ett3 hallinnol-
lista tavaramerkin menettdmistd tai mitatointid koskevaa valitusasiaa hallintolainkayton jar-
jestyksess@ markkinaoikeudessa kasiteltdessa asianosaisella on mahdollisuus hallintolainkayt-
télain 38 §:n mukaisesti pyytds, ettd asiassa toimitetaan suullinen kasittely. Suullinen kisittely
voidaan toimittaa hallintolainkdyttlain 37 §:n nojalla asian selvittdmiseksi myds korkeim-
massa hallinto-oikeudessa. Tavaramerkkidirektiivistd 2015/2436 tai perustuslain 21 §:n sa3n-
telystd ei johdu vaatimusta suullisen kasittelyn toimittamiseen asiaa Patentti- ja rekisterihalli-
tuksessa kasiteltdessa.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei sen sijaan ole huomautettavaa esityksesta ilmeneviin ra-
janvetoihin tavaramerkin menettamistd ja mitattémyyttd koskevan menettelyn ja viitemenet-
telyn eika hallinnollisen ja kanteen perusteella kisiteltdvin menettelyn vililla.
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Tavaramerkin menettdmistd ja mitattomyytta koskeva vaatimus voisi esityksen mukaan koh-
distua rekisterdityjen tavaramerkkien lisdksi myos vakiintuneisiin tavaramerkkeihin. Tallaisen
asian kasittely Patentti- ja rekisterihallituksessa tai muutoksenhaun perusteella markkinaoi-
keudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa olisi poikkeuksellista siihen nihden, ettei va-
kiintuneen tavaramerkin suoja perustu rekisteroityjen tavaramerkkien tapaan hallintopaatok-
seen.

Esityksen perusteella hallinnollisessa menettelyssa voisi nousta esiin kysymys EU-tavaramer-
kin tosiasiallisesta kdytosta, joka esitetyn 48 §:n 5 kohdan mukaan tulisi tutkia EU-tavaramerk-
kiasetuksen 2015/2424 perusteella. Yksinomainen toimivalta tihin olisi esitetyn 73 §:n 2 mo-
mentin nojalla kuitenkin markkinaoikeudella.

Korkein hallinto-oikeus kiinnittda huomiota siihen, ettd esityksen 41 §:n 3 momentin mukaan
pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkaamista koskevassa
asiassa, jos tavaramerkin haltija ei tdhdn ryhdy. Sama koskee esityksen 43 §:n 4 momentin
nojalla yksinomaisen lisenssin haltijaa. Esityksen 54 §:sta vaikuttaisi kuitenkin johtuvan, ett
pantinhaltija tai yksinomaisen lisenssin haltija ei voisi olla asianosaisena hallinnollisessa tava-
ramerkin menettamistd tai mitatdimista koskevassa asiassa. Saantely ei vaikuttaisi tiltad osin
riittavalla tavalla turvaavan pantinhaltijan tai yksinomaisen lisenssinhaltijan omaisuudensuo-
jaan liittyvid oikeuksia. Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd hallintolainkdyton jirjestelmissa
pantinhaltijaa tai yksinomaisen lisenssin haltijaa voitaisiin hallintolainkdyttélain 6 §:n 1 mo-
mentin nojalla pitad tallaisessa asiassa asianosaisena.

4  Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

Laajalle toimialalle rekisterdity toiminimi on tavaramerkin rekisterdintid vastaan esitettyni es-
teend hankalasti vdistyvd. Hallintolainkdyt6ssa toiminimen vaikutuksen tavaramerkin rekiste-
rointiesteend ei ole nykyisin perusteita katsoa rajoittuvan sen tosiasialliseen kdytté6n. Esityk-
sessd ei, toisin kuin Keskuskauppakamarin eridvissa mielipiteesss, esitetd muutosta talts osin.

Esityksen mukainen mahdollisuus toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen siltd osin, kuin ta-
varamerkin ja toiminimen valilld ei ole toiminimen rekisterdityd kapeamman todellisen toi-
mialan vuoksi tavara- tai palveluyhteytta, olisi tavaramerkin hakijan oikeusturvan toteutumi-
sen kannalta perusteltu muutos vastaavalla tavalla kuin edelld on tavaramerkkien menettimi-
sen ja mitatdinnin osaltakin todettu.

Korkein hallinto-oikeus viittaa edelld lausumaansa ja toteaa, ettd rajanveto hallinnollisena me-
nettelynd ja kanteella vireille pantujen tuomioistuinmenettelyjen vililld on esityksen perus-
teella sdantelemattd myds toiminimen kumoamisen osalta. Esityksesta ei ilmene, miksi hallin-
nollisen menettelyn ja kanteeseen perustuvan tuomioistuinmenettelyn vilista rajanvetoa on
madritelty eri lailla kuin tavaramerkkien osalta.

5 Tavara- ja palveluluettelojen tismennysmenettely

Korkein hallinto-oikeus yhtyy esitykseen siltd osin, kuin tavara- ja palveluluettelojen tismen-
taminen on todettu tarpeelliseksi ja tdismennysmenettelyn toteuttaminen rekistersinnin en-
simmadisen lain voimaan tulon jdlkeen tapahtuvan uudistamisen yhteydessd on arvioitu par-
haaksi vaihtoehdoksi. Ndin on siitd huolimatta, ettd prosessi tulee kokonaisuudessaan kesta-
madan kymmenen vuotta, ja etta rekisterdinnin suojan laajuuden tutkiminen koko tina aikana
tasmennettyjen ja ei tdsmennettyjen tavara- ja palveluluettelojen perusteella eri tavoin tulee
olemaan tydlasta.
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Esityksen perusteella jad epdselvdksi, kuinka Patentti- ja rekisterihallituksen on tarkoitus toi-
mia, jos se ei katso voivansa hyvaksyd haltijan tismentamai tavara- ja palveluluetteloa esite-
tyn laajuisena. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettd haltijan oikeusturva tillaisessakin tilan-
teessa edellyttad, ettd kieltdaytymisestd annetaan valituskelpoinen paitos.

Patentti- ja rekisterihallituksen valitusoikeus

Patentti- ja rekisterihallitukselle saadettaisiin esityksen 97 §:n 2 momentin mukaan valitusoi-
keus markkinaoikeuden paatokseen, jolla sen padtds on kumottu tai sitd on muutettu. Korkein
hallinto-oikeus toteaa, etta kysymyksessi olevaa viranomaisen valitusoikeutta ei ole esityk-
sessa lainkaan perusteltu. Korkein hallinto-oikeus toteaa kuitenkin, etta Patentti- ja rekisteri-
hallituksen oikeus hakea hallintolainkayttdlain nojalla purkua on tunnustettu oikeuskaytan-
nossa jo pitkaan (esimerkiksi KHO 2016:1). Kun huomioon otetaan Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen virallistutkimuksen laajuus seka paitdksenteon taustalla vaikuttavat tavaramerkkien ja
tavaramerkkirekisterin julkiseen luotettavuuteen liittyvit seikat, voitaneen esitettyi valitusoi-
keutta pitdd perusteltuna. Ratkaisu olisi my&s sopusoinnussa oikeudenkaynnisti hallintoasi-
oissa ehdotetun lain 109 §:n 2 momentissa omaksutun periaatteen kanssa (HE 29/2018 vp).

Lausunnon ovat valmistelleet oikeusneuvokset Niilo Jaidskinen ja Alice Guimaraes-Purokoski
sekd esittelijaneuvos Kristina Bjorkvall. Lausunto on kisitelty korkeimman hallinto-oikeuden
kansliaistunnossa 21.5.2018.
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