ERIAVA MIELIPIDE

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan tyéryhman tehtdvana on ollut muun ohessa selventaa toi-
minimen ja tavaramerkin valistd suhdetta valmistellessaan ehdotusta uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liit-
tyviksi muiksi lainsdadantomuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Tyoryhman tydssa lahtékohtana on ol-
lut, ettd tavaramerkkihakemuksen relatiivisten esteiden tutkinta sailytetdan voimassa olevan lain mukaisesti
siten, ettd Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Tyoryhman tydssa on tunnistettu selkedsti ongelma, joka osakeyhtitlain perusteluissa omaksuttu kanta mah-
dollisuudesta maaritella toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihake-
musten kasittelyyn. Jos toiminimi on rekisteroity siten, etta sen toiminta kattaa “kaiken laillisen liiketoiminnan”
eli "yleistoimialan”, muodostaa kyseinen toiminimi relatiivisen esteen mydhemmin haetulle tavaramerkille kai-
kissa tavaramerkkiluokissa, jos vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Kdytdnndssa tdma tarkoittaa
esimerkiksi sitd, etta jos kampaamoliiketoimintaa harjoittava toiminimenhaltija on rekisterdinyt toiminimensa
”Seetta” yleistoimialalla, estda hanen toiminimensa mydhemman tavaramerkkirekisteréinnin SEETTA-merkille,
jota haetaan jalkineille.

Huomattava osa talla hetkelld perustettavista uusista toiminimista rekisteréidaan kayttamalla yleistoimialaa.
Tata tilannetta on todennakadisesti vahvistanut se, ettd PRH:n sdhkéinen hakemusjarjestelma ohjaa toiminimen
hakijaa maarittelemaan toimialaksi yleistoimialan, silld ohjeiden alussa kerrotaan, etta toimiala voidaan ilmoit-
taa niin sanottuna yleistoimialana, esimerkiksi muodossa ”yleistoimiala” tai “kaikki laillinen liiketoiminta”. Tyo-
ryhmdn mietinndssa esitetadn, ettd asia otetaan kasittelyyn osakeyhtio- tai kaupparekisterilain uudistamisen
yhteydessa.

Tyoryhma ehdottaa osaratkaisuna toiminimen ja tavaramerkin vélisen suhteen selventamiseksi mahdollisuutta
toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen seka toiminimen osittaista kumoamista. Kumoaminen olisi kuitenkin
mahdollista kdyttamattomyyden perusteella vasta sitten, jos kdyttoa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa
rekisterdinnistd. Tama viiden vuoden maaraaika on vastaava kuin tavaramerkeilla.

Katson ottaen huomioon yleistoimialan kayttamisestd aiheutuneen ongelman, ettd ehdotus on riittdméaton
eikd toiminimen suojan tulisi olla tydryhméan mietinndssa esitetylld tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa.
Mietinndssa ehdotettu viiden vuoden aika on nykymaailmassa todella pitkd. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi
kayttoon rekisterdinnissa maaritellylla toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteréinnista.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteend, tulisi edellyttaa, ettd kyseista toimi-
nimea kdytetdadn tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ssa edellytetaan, etta
toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitd kiytetddn elinkeinotoiminnassa® (“en registrerad
firma som anvdnds i naringsverksamhet”).

1 Ruotsin tavaramerkkilain (2010:1877) 2 luvun 9 §:ss3 saadetaan tasta viitaten 8 §:n 1-3 kohtiin seuraavasti:

Hinder mot registrering pa grund av andra rattigheter

8 § Ett varumarke far inte registreras om det

1. ar identiskt med ett aldre varukdnnetecken for varor eller tjanster av samma slag,

2. ar identiskt med eller liknar ett dldre varukdannetecken for varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det
finns en risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvdandningen av varumarket leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvander varumarket och innehavaren av varukannetecknet,

3. aridentiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som ar kdnt inom en betydande del av omséttningskretsen, och
anvandningen av varumarket skulle dra otillborlig fordel av eller utan skalig anledning vara till skada for varukdanneteck-
nets sarskiljningsférmaga eller anseende, eller

9 § De hinder for registrering av varumarken som anges i 8 § forsta stycket 1-3 galler pa motsvarande satt i fraga om

1. en registrerad firma som anvdnds i ndringsverksamhet, och

2. ett sddant namn eller ett sddant annat naringskannetecken dn en registrerad firma som ar skyddat enligt 1 kap. 8 §, om
skyddet galler inom en vasentlig del av landet.




Myds vakiintuneen tuomioistuinkdaytannon mukaan toiminimioikeus antaa loukkaustapauksessa kielto-oikeu-
den ainoastaan silld tosiasiallisella toimialalla, jolla toiminimi on kaytdssa. 2

Jos yleistoimialalla rekisterdidyt toiminimet estdvat uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteréimisen Suo-
messa, siirtyvat kotimaiset yritykset yhd enenevissa maarin hakemaan tavaramerkkeja PRH:n sijasta Euroopan
yhteison teollisoikeusvirastosta EUIPO:sta. Sielld tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteita ei tutkita viran
puolesta, vaan kaytossa on vditemenettely. Menestydkseen EUIPO:n vditemenettelyssd suomalaisen toimini-
men aikaisemman oikeuden haltijan tulee olla ottanut tunnuksensa kayttdon ja hanen on kyettava myds osoit-
tamaan tama.

Kun Suomi on markkina-alueena pieni, suomalaisten yritysten tulee osata hankkia ja kyeta kdyttamaan tavara-
merkkid tavaroidensa ja palveluidensa suojamuotona, silld tavaramerkkisuoja muodostaa brandin suojaamisen
ytimen. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessa tulisi toiminimen ja tavaramerkin vélisen suhteen
madrittelyssd 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 nakékulman tulee olla laajempi. Toiminimen ja tavaramerkin valista suh-
detta mietittdessa tulisi huomioida yritysten mahdollisuus laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus
myos Suomen rajojen ulkopuolelle, silld kasvun mahdollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessa pyrkia hankkimaan suojaus siten,
etta liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myds laajemmin kansanvalisesti. Jos kotimaisille yrityksille
mahdollistetaan halvalla® kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tdma yrityksille vaaristyneen kuvan liike-
toiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Erityisesti siksi, ettd toiminimen ja aputoimini-
men tarjoama suoja on pelkdstdaan kansallista oikeutta eika sitd voi laajentaa kansainvaliseksi suojaksi, toisin
kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdollista.

Hyva ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkeda. Tuottei-
den ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta markkinoiden laa-
jentamiseksi myéhemmin Suomen ulkopuolelle. Myds hyvin toimiva ja osaava kotimainen tavaramerkkiviran-
omainen on elintdrked suomalaiselle elinkeinoelamalle. Jotta PRH:n osaaminen sdilyy jatkossakin, tulisi pitaa
huolta siita, etta tavaramerkkien hakeminen kotimaassa olisi myos tulevaisuudessa mahdollista.

Toiminimen tosiasiallisen kdytén huomioiminen puuttuu

Tyoryhman mietinndssad ehdotetaan, ettd 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettdisiin tavaramerkkien rekiste-
réiminen, jos se aiheuttaa vaaran, ettd yleis0 sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun

2 Esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) arvioi tuomiossaan BUD (C-96/09) onko kédyttdminen, joka on tapahtu-
nut yksinomaan tai suurelta osin rekisterdintihakemuksen jattamisen ja sen julkaisemisen valill, riittavaa tayttamaan
kayttovaatimuksen. Yksi osapuolista oli vaittanyt, etta toiminimen kaytolla ennen hakemuksen jattamista ei ollut merki-
tystd, vaan ainoastaan oikeuden hankinnan taytyi tapahtua ennen EU-tavaramerkin hakemuksen jattamista. Tuomioistuin
sovelsi samaa ajallista ehtoa kuin oikeuden hankkimisessa ja paatyi siihen tulokseen, ettd kdyton taytyi olla tapahtunut
ennen hakemuksen jattamista. EUT katsoi, etta hakemuksen jattamisen ja rekisteréimisen seka julkaisemisen valilla saat-
taa kulua merkittava aika. Nain ollen vaatimus tunnuksen kaytosta elinkeinotoiminnassa (sign used in the course of trade)
ennen hakemuksen jattamista takaa sen, etta vaitetty tunnuksen kdyttaminen on todellista eikd vain toimintaa, jonka
ainoana tavoitteena on estda uuden tavaramerkin rekisteréinti (kohdat 166-168) (Alleviivaus tdssa).

3 PRH:n hinnaston mukaan sahkoistd hakemusjarjestelmaa kayttien osakeyhtion perustaminen ja rekisterdinti yleistoi-
mialalla maksaa 330 euroa ja yksityisen elinkeinon harjoittajan toiminimi yleistoimialalla 75 euroa. Vastaavasti tavaramer-
kin hakeminen 45 luokassa maksaisi 4625 euroa, mikd summa muodostuu hakemusmaksusta, joka sisaltda 1 luokan (225
euroa) ja 44 luokan lisdluokkamaksusta (44 x 100 euroa).



toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen kddnnokseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, etta
sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jasenvaltio voi saataa, etta tavaramerkkia ei
saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, etta se on julistettava mitattomaksi, jos ja siltd osin, kuin oikeudet
rekisterdimattomaan tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa kdytettyyn merkkiin on saatu ennen
paivaa, jona hakemus myohemman tavaramerkin rekisterdimiseksi on tehty tai josta myohemman tavaramer-
kin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekister6imattdman tavaramerkin tai muun merkin
haltijalla on oikeus kieltdd myohemman tavaramerkin kayttaminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu kdyttovaatimus tayttyy, tulisi laissa edellyttda toiminimen
tosiasiallista kaytt6a. Tasta syysta ehdotan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 3 kohdaksi seuraavaa:

"3) se aiheuttaa vaaran, ettd yleisd sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, apu-
toiminimeen, toiminimen vieraskielisen kédnndkseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, ettd niiden tosiasialli-
nen kdytté huomioiden sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.”
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