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Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen tyoryhman
mietinnosta

Ty06- ja elinkeinoministeri6 on pyytanyt lausuntoa tavaramerkkilain koko-
naisuudistusta valmistelleen tyéryhméan mietinnosta. Tyoryhmaén tehtavana
oli valmistella tavaramerkkilain kokonaisuudistus seka siihen liittyvat muut
lainsaddantomuutokset, erityisesti toiminimilain osalta. Samalla tuli val-
mistella EU:n tavaramerkkidirektiiviin (2015/2436/EU) taytant6onpanon
kannalta tarpeelliset siannokset. Suomen Yrittajat oli tyoryhmassa edustet-
tuna.

Lausuntopyynnossa on pyydetty erityisesti lausumaan tavaramerkin menet-
tamista ja mitattomyytta koskevista hallinnolliseen ja tuomioistuinmenette-
lyyn liittyvista tavaramerkkilain 52-59 §:std, toiminimen hallinnollista ku-
moamista koskevasta toiminimilain 20 §:std ja tavara- ja palveluluettelojen
tasmentadmismenettelya koskevasta tavaramerkkilain 103 §:sti. Esitimme
lausuntonamme seuraavaa.

Yleisia huomioita

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus merkitsee laajaa paivitysta paikoin var-
sin vanhentuneeseen tavaramerkkeja koskevaan saantelyyn. Nykyinen tava-
ramerkkilaki on ollut vuoden 2016 osittaisuudistuksen jalkeenkin raken-
teeltaan sekava ja se on aiheuttanut lain soveltajille ongelmia. Piddmme
erittdin myonteiseni, etta tavaramerkkilaki uudistetaan kokonaisuudes-
saan, jolloin lopputuloksena on ajantasainen ja entista selkeAmpi saantely.

Uusi tavaramerkkilaki sisaltaisi myos EU:n tavaramerkkidirektiivin kannal-
ta tarpeelliset uudet sdannokset. Osa lakiin sisdltyvista uusista siannoksista
perustuu siten direktiiviin ja osa kansallisiin muutostarpeisiin. Direktiiviin
perustuvia keskeisia muutostarpeita ovat erityisesti tavaramerkin esitys-
muotoa ja tavaramerkin menettamis- ja mitattomyysmenettelya koskevat
saannokset. Tavaramerkin luokituksen tismennysmenettely, toiminimia
koskevat siannokset, sahkoiseen asiointiin liittyvat siannokset ja rikos-
saantely puolestaan perustuvat pitkalti kansallisiin muutostarpeisiin.
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Muutostarpeet ovat perusteltuja. Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on
toisaalta myos luonteva tilaisuus arvioida jarjestelman kokonaisuutta ja si-
td, tulisiko lainsdaddnnon rakennetta ja kiytossa olleita ratkaisuja muuttaa
joiltakin osin. Taméan vuoksi tyoryhma on arvioinut mietint6a valmistelta-
essa laajasti erilaisia tavaramerkkijarjestelman kehityssuuntia ja tarpeita.

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta keskeinen arvioitu
asia oli kysymys siitd, tulisiko Suomessa luopua tavaramerkkien suostu-
musten varaisten esteiden (relatiiviset esteet) tutkinnasta rekisteriviran-
omaisen toimesta. Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii tava-
ramerkkihakemusta kasitellessdan seka ehdottomien rekisterdintiesteiden
etta relatiivisten esteiden olemassaolon. Relatiivinen este kuitenkin viistyy,
jos se, jonka oikeudesta esteessi on kyse, antaa suostumuksensa tavara-
merkin rekisterdinnille esteestd huolimatta.

Vaikka relatiivisten esteiden tutkiminen rekisteriviranomaisen toimesta ei
olekaan muissa EU-maissa tavanomaista, Suomessa sita on pidetty tarpeel-
lisena. Suomi my6s puolusti tavaramerkkidirektiivin valmistelussa mahdol-
lisuutta sailyttaa relatiivisten esteiden tutkinta. Tavaramerkkilain osittai-
suudistuksen yhteydessa tehdyn yrityskyselyn mukaan relatiivisten esteiden
tutkinnan sailyttamiselle oli vahva kannatus.

Kysymysta arvioitaessa on huomattava, ettd Suomen kansallinen tavara-
merkkijarjestelma on tarkei etenkin kotimarkkinoilla toimiville yrityksille,
jotka ovat usein pk-yrityksii. Kansainvalisilli markkinoilla toimiville yri-
tyksille EU:n immateriaalioikeusviraston (EUTPO) myontama EU-
tavaramerkki on usein kayttokelpoisempi, silld se on suoraan voimassa kai-
kissa EU:n jasenvaltioissa. EUIPO ei kuitenkaan tutki relatiivisia esteit, jo-
ten EU-tavaramerkkien osalta oikeudenhaltijoiden tulee itse olla aktiivisia
ja valvoa, ettei rekisteriin paady sellaisia merkkeja, jotka loukkaavat aiem-
paa tavaramerkkioikeutta relatiivisen esteen vuoksi.

Suomen kansallisen jarjestelman ndkokulmasta on parempi, etta rekisteri-
viranomainen osaltaan huolehtii siit, ettei rekisteriin paady merkkeja, jot-
ka voisivat aiheuttaa myohemmin riitoja. Relatiivisten esteiden tutkinnan
myo6ta tavaramerkinhakija voi olla suhteellisen varma, etta rekisteroinnin
myo6ta tavaramerkin tuottama yksinoikeus on vahva. Jo rekisteroityjen
merkkien haltijoiden nikokulmasta kyse on toisaalta siita, etta tavaramer-
kinhaltijan ei tarvitse itse valvoa PRH:een saapuvia tavaramerkkihakemuk-
sia, jotta mahdollisiin aiempaa yksinoikeutta loukkaaviin tavaramerkkiha-
kemuksiin voidaan puuttua.

On siis nimenomaisesti suomalaisten yritysten etu, ettd Suomen kansalli-
nen tavaramerkkijarjestelma tuottaa laadukkaita tavaramerkkirekisteroin-
teja ja toimii tehokkaasti. Relatiivisten esteiden tutkinta on tavaramerkin
hakijan kannalta huomattava lisdarvo, jota vaihtoehtoisessa EU-
tavaramerkkijarjestelmassa ei ole. Niista syistd tyoryhma ei paatynyt esit-
tdmaan relatiivisten esteiden tutkinnasta luopumista. Pidimme tita erittdin
jarkevana ratkaisuna.
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Tavaramerkin menettamis- ja mitattomyysmenettely

EU:n tavaramerkkidirektiivi edellyttdaa tavaramerkin hallinnollisesta me-
nettdmis- ja mitattomyysmenettelysta saatamistd. Nykyiseen tavaramerkki-
lakiin ei sisilly téllaista hallinnollista menettely4, vaan tavaramerkki on
mahdollista menettaa tai mitatoida vain tuomioistuimessa. Hallinnollisen
menettelyn etuna on tyypillisesti sen nopeus ja alhaisemmat kustannukset
tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Mietinnossa ehdotettava menettely
rajattaisiin vain tavaramerkin menettamiseen tai mitatointiin. Hallinnolli-
sessa menettelyssa ei voitaisi tutkia esimerkiksi asiaan liittyvia yksityisoi-
keudellisia vaatimuksia, mika on tarkoituksenmukaista hallintomenettelyn
luonteen vuoksi. Hallinnollisen menettelyn rinnalla olisi kuitenkin aina
mahdollisuus myo6s tuomioistuinmenettelyyn.

Pidamme mietinnossa ehdotettavaa hallinnollista menettamis- ja mitatto-
myysmenettelya tarkoituksenmukaisena. On jarkevaa, etta menettamis- ja
mitattomyysmenettelyn voi kdynnistia vasta tavaramerkkirekisteroinnin
vaiteajan kuluttua umpeen. Jos viite rekisterointia vastaan on viela mah-
dollinen, ei ole syytad kdynnistda uutta erillistd menettelyd, jonka lopputulos
voisi olla sama.

Hallinnollisessa menettelyssa noudatettaisiin hallintolakia siltd osin kuin
tavaramerkkilaissa ei toisin sdadeta. Hallinnollisessa menettelyssa asian
ratkaiseva viranomainen olisi PRH. Jotta hallinnollinen menettely olisi no-
pea ja tehokas, PRH:n tulisi huolehtia asian joutuisasta kisittelysta. Taman
vuoksi mietinnossa onkin 53 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu,
ettd asianosaiset voisivat lausua menettelyssa kahdesti. Hallintomenette-
lyyn kuuluu olennaisesti viranomaisen velvollisuus hankkia asian ratkaise-
misen kannalta riittdva selvitys, mutta hallintolain 31 § 1 momentista poike-
ten mietinnossa ehdotetaan, ettei PRH:n tarvitsisi itse aktiivisesti selvittaa
asiaa.

Niama lahtokohdat ovat perusteltuja tavaramerkkioikeuden nikokulmasta,
jossa vain asianosaisten esiin tuomilla seikoilla ja vaatimuksilla tulee olla
merkitystd, myos silloin, kun on kyse tavallisesti viranomaisvetoisesta hal-
linnollisesta menettelysta. Tavaramerkkirekister6innin menetetyksi tai mi-
tattomaksi julistamiseen ei ole aihetta, ellei sen hakija esita riittavia perus-
teita menettamiselle tai mitatoinnille eika olisi tarkoituksenmukaista, etta
PRH ryhtyisi viran puolesta tutkimaan tekeméansa rekisteroinnin oikeelli-
suutta, ellei hakija tallaisia seikkoja tuo esille. Vaikka menettely sindnsa on
viranomaisvetoinen, viranomaisen ei tule myoskaan puuttua osapuolten
mahdollisuuteen sopia asiaa kesken menettelyn.

Seka hallinnollisessa ettd tuomioistuinmenettelyssa menettamis- tai mita-
tointihakemuksen tekijalla tulisi olla oikeudellinen intressi tavaramerkin
menettamiseksi tai mitatoimiseksi. On tavaramerkin haltijan oikeussuojan
kannalta erittiin tarkeaa, etta tima prosessinedellytys soveltuu myos hal-
linnollisessa menettelyssi, jotta voidaan vilttya epaasiallisilta menettamis-
tai mitatointihakemuksilta. On huomattava, ettd nykyisen tavaramerkkilain
haittakriteeristd kanteen edellytyksena luovuttaisiin. Tama ei kuitenkaan
tarkoita oikeudellisen intressin tarpeen poistumista kanteen nostamisen
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edellytyksenai. Siten jatkossakin silld, joka haluaa nostaa tuomioistuimessa
kanteen tavaramerkin menettamiseksi tai mitdtoimiseksi, tulee olla asiassa
oma oikeudellinen intressi ja oikeussuojan tarve.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 59 §:ssi sdadettaisiin menettamis- tai mi-
tattomyyshakemuksen vireilldolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta. Siannos
on tarpeen, jotta hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn vali-
nen suhde ei jaisi epaselviksi.

Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

Tavaramerkkidirektiivi ei varsinaisesti sisélla toiminimia koskevia maa-
rayksid, mutta toiminimilla ja tavaramerkeilla on kdytannossa varsin lahei-
nen suhde. Toiminimi on yrityksen nimi. Lahes kaikilla yrityksilla on kaup-
parekisteriin merkitty toiminimi ja mahdollisesti aputoiminimia.* Toimi-
nimien saantely perustuu kuitenkin omaan lakiinsa ja toiminimilla on myos
muita funktioita kuin yrityksen tai sen tavaroiden ja palvelujen erottaminen
muista yrityksista. Toiminimien kiyttotarkoitus ei siten ole taysin saman-
lainen kuin tavaramerkilla, jonka tehtavana on keskeisesti erottaa elinkei-
nonharjoittajan tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien vastaa-
vista.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 13 §:n mukaan tavaramerkkii ei voida re-
kister6ida, jos se aiheuttaa vaaran, etta yleiso sekoittaa sen toisen elinkei-
nonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen tai toissijaiseen
tunnukseen. Toiminimi muodostaa siis esteen sekoitettavissa olevalle tava-
ramerkille. Kyse on relatiivisesta esteesta, eli tavaramerkki voidaan esteesta
huolimatta rekisteroida, jos toiminimen haltija antaa suostumuksen siihen.
Sama on tietysti voimassa my0s pdinvastoin: toiminimilain 10 §:n mukaan
sellaista toiminimea ei voi rekisteroida, joka on sekoitettavissa toisen tava-
ramerkin kanssa.

Kaytannossa toiminimet muodostavat varsin usein esteen tavaramerkille.
Tama johtuu erityisesti toiminimien ns. yleistoimialasta. Toiminimea rekis-
teroitdessa ilmoitetaan toimiala, jolla toiminimea aiotaan kayttaa. Kuten
mietinndssi on todettu, merkittavalla osalla kaupparekisteriin merkityista
toiminimista on ns. yleistoimiala, eli kaupparekisteriin on merkitty toimi-
nimen kattamaksi toimialaksi "kaikki laillinen liiketoiminta”. Tama tarkoit-
taa sitd, etta yrityksen (jonka toiminimesta on kyse) katsotaan toimivan
kaikilla mahdollisilla toimialoilla ja toiminimi niin ollen muodostaa esteen
myos kaikille sekoitettavissa oleville tavaramerkeille tai toisille toiminimil-
le. Toiminimi siis muodostuu yleensa laajemmin esteeksi tavaramerkin (ja
myos toisten toiminimien) rekisterdinnille, vaikka siti ei tosiasiallisesti
kaytettaisi kaikilla niilla toimialoilla, joihin se on rekisteroity.

Naita yleistoimialan aiheuttamia kaytannon ongelmia ajatellen mietinnossa
ehdotetaan otettavaksi kayttoon toiminimia koskeva hallinnollinen ku-
moamismenettely. Se olisi ikdan kuin vastinpari tavaramerkkeja koskevalle
hallinnolliselle menettdmis- ja mitdittomyysmenettelylle, mutta toimi-

1 Lausunnossa toiminimiin viitattaessa tarkoitetaan myos aputoiminimia.
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nimien osalta kumoaminen olisi mahdollista vain toiminimen kayttamét-
tomyyden perusteella. Lisidksi toiminimi olisi mahdollista kumota osittain,
jolloin toiminimi kumottaisiin vain jonkin tietyn toimialan osalta. Hallin-
nollinen kumoamismenettely on tarpeen sen vuoksi, etta kaupparekisteris-
sd on erittain paljon toiminimia, jotka eivat tosiasiallisesti ole kaytossa
lainkaan tai ainakaan kaikilla niilla toimialoilla, jotka kaupparekisteriin on
yrityksen toimialaksi rekisteroity.

Kyseessa oleva ongelma on kaksijakoinen: toisaalta toiminimi on yksinoi-
keus, jota tulee suojata, mutta toisaalta liian laaja suoja vaikeuttaa muiden
yritysten mahdollisuuksia saada rekisteroitya itselleen toiminimia ja tava-
ramerkkeja. Silloin, kun toiminime3 ei tosiasiallisesti ole kaytetty tietylla
toimialalla eika yrityksella ole toimintaa, ei toiminimelld voida katsoa ole-
van myoskaan yksinoikeussuojan tarvetta. Mietinnossa esitetty malli toimi-
nimen hallinnollisesta kunmoamisesta on tarpeen, jotta kaupparekisterista
voidaan poistaa sellaisia toiminimié, jotka muodostavat perusteettomia es-
teitd muille toiminimille tai tavaramerkeille. Yksinoikeusjarjestelmén tulee
kannustaa taloudelliseen aktiivisuuteen, jolloin sellaisia nimii ei tule suoja-
ta, jotka eivit tosiasiallisesti ole kaytossa.

Piddmme mietinnossi esitettyd mallia toiminimien hallinnollisesta ku-
moamisesta (mukaan lukien mahdollisuus osittaiskumoamiseen) kannatet-
tavana. Hallinnollinen kumoaminen mahdollistaa tuomioistuinmenettelya
kevyemmalla tavalla kayttamattomien toiminimien poistamisen rekisteris-
ta. Kyse on ennen kaikkea siita, ettd kayttamaton toiminimi — kuten myos
kayttamaton tavaramerkki — ei tosiasiassa tarvitse yksinoikeussuojaa.

On kuitenkin tarkeda, ettd kumottavaksi haettavan toiminimen haltijan oi-
keusturvasta pidetdadn huolta. Mietinnossa onkin huomioitu tama edellyt-
tdmalla, ettd hallinnollinen menettely toiminimen kumoamiseksi on mah-
dollinen ainoastaan, jos toiminimeai ei ole kaytetty edellisen viiden vuoden
aikana sen rekisterdinnin kattamalla alalla. Piddmme perusteltuna, etta
toiminimien kohdalla kaytetaan samaa viiden vuoden aikaa kuin mika myos
tavaramerkkilaissa on kayttamattomyyden osalta kumoamisperusteena.
Vaikka tavaramerkill ja toiminimelld onkin osin eri funktiot, ei ole perus-
teita sille, miksi tavaramerkin voisi jattaa kayttamatta pidemmaksi aikaa
kuin toiminimen ilman huolta yksinoikeuden menettamisesta. Jos toimi-
nimi kumottaisiin osittain, toiminimi ei saisi suojaa enaa silla toimialalla,
jolle kumoamista on haettu.

Vaikka immateriaalioikeudellisen sdantelyn tarkeana tavoitteena on mah-
dollistaan suomalaisten yritysten kasvu ja kansainvilistyminen, on muistet-
tava, ettd immateriaalioikeuksia tarvitsevat myos ne lukuisat pienet ja kes-
kisuuret yritykset, joille kansainvilinen toimintaymparisto ei ole relevantti.
My®6s nailla yrityksilld on yhtildinen oikeussuojan tarve. Toiminimi on mo-
nille yrityksille kdytdnnossia samanarvoinen aineeton oikeus kuin tavara-
merkki, erityisesti niissa tilanteissa, joissa kyse on vain kotimarkkinoilla
toimivasta pienesta yrityksesta. Tallaisen yrityksen toiminta ei valttamatta
kata edes koko Suomen aluetta, vaan kyse voi olla paikallisesta toimijasta.
On eri asia puhua yrityksista, jotka toimivat kansainvalisesti tai jotka tarvit-
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sevat tuotteilleen laajempaa tai yksityiskohtaisempaa suojaa, erityisesti
useampien tuotenimien muodossa.

Toiminimen suoja on tarked myos siltd kannalta, ettei mietinndssa ole kat-
sottu olevan mahdollista saada yksinoikeussuojaa tavaramerkille paikalli-
sesti vakiintumalla. T4lloin vain paikallisesti toimiva elinkeinonharjoittaja
voi kuitenkin saada yksinoikeuden nimeensa, jos se on rekisteroity hanen
toiminimekseen tai aputoiminimekseen. Toiminimen vahva suoja on erityi-
sesti pienten palvelualan yritysten kannalta tarpeellinen, eika sitd pida hei-
kentia vain siita syysta, ettd toiminimiin liittyy yleistoimialan kaltainen ra-
kenteellinen ongelma.

Niita nakokohtia vasten on perusteltua, ettei toiminimea aseteta alempiar-
voiseen asemaan suhteessa tavaramerkkeihin pohdittaessa toiminimia ja
tavaramerkkeja toistensa esteperusteina. On esitetty, etta toiminimelta
edellytettiisiin tosiasiallista kayttoa, jotta se voisi ylipddnsa muodostaa es-
teen tavaramerkille. Emme pida téata tarkoituksenmukaisena, sillé tosiasial-
lisen kayton edellytys heikentiisi toiminimen yksioikeussuojaa merkittaval-
14 tavalla. Nyt ehdotettava hallinnollinen kumoaminen on tavaramerkin
hakijalle riittdva keino saada tietty nimi kaytt66nsa, jos toiminimen suo-
jaamiselle ei ole enda objektiivista perustetta.

On myo6s huomattava, ettei PRH:lla ole kdytannossd mahdollisuutta tutkia
sitd, onko toiminimi tosiasiallisesti kiytossa. Ei siten olisi kaytdnnossa
mahdollista edellyttdd PRH:n tutkivan tavaramerkin estetutkimuksen yh-
teydessa toiminimen tosiallista kayttoa. Tosiasiallinen kaytto voi ilmeta hy-
vin erilaisin tavoin, eiki sen selvittiminen viranomaisen kirjallisen selvitte-
lyn puolesta johtaisi riittavadn varmaan lopputulokseen. Hallinnollista jal-
kikateista toiminimen kumoamismenettelya onkin pidettava riittavana tas-
sd yhteydessa: jos toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkille, tavara-
merkin hakija voi halutessaan kaynnistaa hallinnollisen kumoamismenette-
lyn esteeksi muodostuneen toiminimen osalta.

Lopuksi on vield syyta korostaa mietinnossékin esitettya huomiota, jonka
mukaan toiminimien yleistoimialan kayton tarpeellisuutta tulisi arvioida
osakeyhtitlain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessa. Yleistoi-
miala aiheuttaa edella kuvattuja tunnusmerkkioikeudellisia ongelmia, mut-
ta se on lisdaksi merkityksellinen myos yhtiooikeudellisesta nakokulmasta.
Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessa ei ollut mahdollisuutta
arvioida yleistoimialan yhticoikeudellisia ulottuvuuksia. Olisi siksi erittain
tarkeaa, ettei yleistoimialan kisittely jaa huomiotta, kun osakeyhtiolakia tai
kaupparekisterilakia seuraavan kerran tarkastellaan.

Tavaramerkkien luokituksen tasmennysmenettely

Tavaramerkkilain ehdotetussa 103 §:ssé saddettiisiin tavaramerkkien tava-
ra- ja palveluluettelojen taismennysmenettelysta. Tasmentamismenettely
olisi osa siirtymasaannoksia ja sen tarkoituksena olisi saattaa myos vanho-
jen tavaramerkkirekisterissi olevien tavaramerkkien luokitus vastaamaan
tavaramerkkidirektiivin ja nykykaytannon mukaista luokituskaytantoa.
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Kaytinnossa tasmennystarve koskee niita tavaramerkkirekisterointej, jois-
sa on kaytetty tavaroiden ja palveluiden luokitukseen Nizzan luokituksen
mukaista luokkaotsikkoa. Luokituskdytannon muutoksen taustalla on EU-
tuomioistuimen ratkaisu IP TRANSLATOR (C-307/10), joka muutti aiem-
min vallinnutta luokituskaytantoa. Ennen ratkaisua tavaramerkki voitiin
rekisteroida vain Nizzan luokituksen mukaisella luokkaotsikolla (tai jopa
vain luokkanumerolla). Ratkaisu muutti luokituskaytantoa siten, etta luok-
kaotsikoiden yleisnimien on katsottava tarkoittavan vain nimekkeiden kir-
jaimellisen merkityksen selkeasti kattamat tavarat ja palvelut. Luokituksen
on siis oltava entista tdsmallisempi, eli rekisteroinnissa on kuvattava yksi-
tyiskohtaisesti ne tavarat ja palvelut, jotka kuuluvat kyseiseen tavara- ja
palveluluokkaan.

Uutta luokituskaytant6a on sovellettu PRH:ssa 1.10.2012 alkaen. Sitd ennen
jatettyjen tavaramerkkihakemusten osalta on tulkittu luokkaotsikkojen kat-
tavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet tavarat. Ajalla 1.10.2012-
31.12.2013 oli kuitenkin mahdollista jattaa tavaramerkkihakemus siten, etta
tavara- ja palveluluettelossa viitattiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja
hakemuksen katsottiin kattavan kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisil-
tamat tavarat ja palvelut. Naiden kahden tilanteen lisaksi ennen 1.4.1996 oli
mahdollista hakea tavaramerkkia ilmoittamalla vain tavara- ja palveluluo-
kan numero, johon suojaa haettiin. Tavaramerkkirekisterissa on nykyisen
luokitustavan lisaksi kolmella eri luokitustavalla rekisterdityja tavaramerk-
keja.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevassa tyéryhmassa pohdit-
tiin, tuleeko vanhojen, direktiivista poikkeavalla tavalla rekisteroityjen ta-
varamerkkien luokitusta tismentda. Direktiivi ei edellytd vanhojen rekiste-
rointien tismennysta, vaan kyse on ennen kaikkea siiti, onko tavaramerk-
kirekisterin yhdenmukaisuuden vuoksi perusteltua ryhtya vanhojen rekiste-
rointien tasmentamiseen.

Tyoryhma paatyi ehdottamaan mallia, jossa tavaramerkkirekisteroinnin
luokitus tulee tismentaa vastaamaan ehdotettavan lain 18 § 2 momentin
mukaista luokituskaytantoa viimeistaan silloin, kun tavaramerkin rekiste-
rointi seuraavan kerran lain voimaantulon jalkeen uudistetaan. Tavaramer-
kin rekisterointi on voimassa 10 vuotta, jonka jalkeen se tulee uudistaa.
Uudistaminen on pakollinen toimenpide ja sen yhteydessa tavaramerkin
haltijan tulee myo6s maksaa uudistamismaksu.

Pidamme tyoryhman ehdottamaa mallia jarkevana kompromissina, silla se
turvaa tavaramerkinhaltijoiden oikeudet ja toisaalta mahdollistaa selkedn
tavaramerkkirekisterin ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille.
Ehdotuksen mukaan tdsmennyksen voisi tehdi jo aiemmin, mutta se tulisi
tehda viimeistadn rekister6innin uudistamisen yhteydessa. Jos luokitusta ei
tdsmennetd, tavara- tai palveluluetteloa tulkitaan 18 § 3 momentin mukai-
sesti siina kaytettdvien nimikkeiden ja termien kirjaimellisen merkityksen
mukaisesti. Tasmentamatta jaittdminen voi siten johtaa tavaramerkin suo-
jan kaventumiseen, jos luokituksessa on kaytetty vain luokkaotsikoita tai
luokkanumeroa.
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Vaikka tdsmentdmismenettely aiheuttaa oikeudenhaltijoille riskin oikeu-
denmenetyksista, sitd voidaan pitaa rekisterin selkeyden ja kiaytettavyyden
kannalta tarpeellisena. Selkei ja tdsmallinen tavaramerkkirekisteri mahdol-
listaa nopeamman kasittelyajan ja helpottaa tavaramerkkien suoja-alan
madrittamista. Siten se on omiaan myos pienentamaan riitojen riskia. Kun
tasmentaminen on kytketty tavaramerkkirekisteroinnin uudistamisen yh-
teyteen, oikeudenmenetysten riski on minimoitu, silla oikeudenhaltijan on
merkkia uudistettaessa joka tapauksessa pohdittava merkin kayttoa.

Mietinnén mukaan PRH:n tulisi ilmoittaa oikeudenhaltijoille tasmenta-
mismahdollisuudesta ja siihen liittyvasta maaraajasta. Kaytannossa ilmoi-
tus liitettdisiin samaan kirjeeseen, jossa tavaramerkin haltijaa muistutetaan
tavaramerkkirekister6innin uudistamisesta. Taman lisdksi on tarpeen myos
muulla tavoin tiedottaa tismentdmismenettelysta ja huolehtia riittavasta
neuvonnasta viranomaisen palveluperiaatteen mukaisesti. Neuvonta ja tie-
dottaminen osaltaan varmistaa, ettei tahattomia oikeudenmenetyksia paa-
sisi syntymaan.

Tasmennystarve voi koskea mietinnén mukaan noin 47.000 tavaramerkki-
rekisterointid. Mietinnossa on arvioitu tdsmentdmismenettelyn vaikutuksia
varsin laajasti. On huomattava, ettad kytkemalla tismentdminen tavaramer-
kin uudistamiseen tismentamisista aiheutuva tyé PRH:lle ja oikeudenhalti-
joille jakautuu pitkalle aikavilille. Vaikka tismentaminen aiheuttaa kustan-
nuksia, ne ovat uudistamisen yhteydessa hyvaksyttavia, jotta rekisterointi
saatetaan ajan tasalle. Itse tismennysmenettely PRH:ssa on mietinnén mu-
kaan maksuton, mutta kustannuksia aiheutuu joka tapauksessa oikeuden-
haltijalle asian sisdisesta selvittelysta ja mahdollisesta asiamiehen kaytosta.
Luokitus on tavaramerkkioikeuden hankalimpia kysymyksia, jolloin asia-
miehen kayttaminen luokituksen tasmentamisprosessissa on usein tarpeen.

Uudistamistarve voi tulla joillekin tavaramerkeille heti uuden tavaramerk-
kilain voimaantulon jalkeen, mutta tdta ongelmaa on lievennetty ottamalla
siirtymasaannoksiin kuuden kuukauden mairdaika lain voimaantulosta

laskien, jonka aikana tismentaminen voidaan tehda, vaikka uudistaminen
olisi tullut tehda lain kuuden ensimmaisen voimassaolokuukauden aikana.

Vaikka tismentaminen uudistamisen yhteydessa on jarkeva ja kannatettava
tapa sovittaa yhteen oikeudenhaltijoiden intressit ja selkedn tavaramerkki-
rekisterin tarve, jatkovalmistelussa olisi kuitenkin viela tarpeen pohtia tas-
mentamismenettelyn tiettyja yksityiskohtia. Olisi harkittava, tulisiko rekis-
teroinnin tdsmentamisen yhteydessa mahdollistaa sellaisten tavara- tai pal-
veluluokkien lisidmisen tavaramerkin luokitukseen, jotka eivit ole sisalty-
neen tavaramerkin hakemishetkella kyseiseen luokkaan. On mahdollista,
ettd tismentdmismenettelyssa syntyy oikeudenmenetyksia sellaisille tava-
ramerkin haltijoille, joiden rekisterdinnin luokkaotsikossa ei ole mainittu
sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka eivit ole kuuluneet alun perin merkin
suojaamiin tavaroihin ja palveluihin, mutta joita tavaramerkinhaltija on
myO6hemmin kuitenkin kayttanyt kyseisen tavaramerkin yhteydessa ja joita
merkki siten on kaytannossa suojannut.
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Vaikka tdsmennysmenettelyssi ei ole tarkoituksena mahdollistaa rekiste-
roinnin asiallista laajentamista, olisi kuitenkin syyta arvioida, olisiko edella
mainitun kaltaisissa tilanteissa syyta sallia muidenkin kuin rekisterdinti-
hetkella voimassa olleen luokituksen mukaisten tavaroiden ja palvelujen si-
sallyttaminen tavara- ja palveluluetteloon. Tarpeen olisi vahintdan varmis-
taa, ettd oikeudenhaltijalla on mahdollisuus tehda uusi tavaramerkkihake-
mus, jottei aiemman rekisteroinnin tuottamaa suojaa menetettaisi.

Muuta huomattavaa

Ehdotettavan tavaramerkkilain 17 §:n mukaan tavaramerkkihakemus teh-
taisiin sahkoisesti. Paperinen hakemus on kuitenkin mahdollinen erityises-
ta syysta. Sahkoisten asiointimenetelmien kehittiminen ja niiden kayton
laajentaminen on tarkeda. On kuitenkin tarpeen huolehtia siiti, etta tava-
ramerkin hakeminen on mahdollista my®6s erilaisissa hairiotilanteissa.
Vaikka tavaramerkkien hakeminen on vapaaehtoista ja liittyy kdytannossa
aina elinkeinotoimintaan, on saidntelyssa huomioitava esimerkiksi vam-
maisten henkil6iden ja muiden erityisryhmien tarpeet, joille sihkoinen asi-
ointi voi olla hankalaa tai mahdotonta. Siksi on hyvi, ettd sddnnoksessd on
huomioitu mahdollisuus erityisesta syysta jattda hakemus paperisena.

On my6s huomattava, ettd sihkoinen asiointi voi aiheuttaa hankaluuksia
myos joillekin yrityksille, jos sdhkdinen tunnistautuminen edellyttaa yrityk-
sen vastuuhenkiloiden henkil6kohtaista tunnistautumista. Tavaramerkki-
hakemuksen tekeminen on luonteeltaan toimintaa, joka ei pienemmissa-
kaan yrityksissa valttamatta kuulu ylimmalle johdolle, minka vuoksi sdh-
koista asiointia olisi tarpeen kehittda myos siten, etta asiointi olisi mahdol-
lista joustavasti.

Tavaramerkkilain ehdotettavassa 60 §:ssa sdadetaan kiellosta tavaramerk-
kioikeuden loukkauksen seuraamuksena. 62 §:ssi puolestaan siddetiaan va-
littdjalle annettavasta keskeyttimismaarayksesta padosin nykyisen lain 48 a
§:44 vastaavasti. Sadnnoksessa tarkoitettu valittdja voi olla my6s muu kuin
tietoverkoissa oleva taho, joka tarjoaa palveluita, joita joku kiyttaa tavara-
merkkioikeutta loukkaavaan toimintaan. Valittijan vastuu perustuu EU:n
immateriaalioikeuksia koskevaan ns. tiytantoonpanodirektiiviin
(2004/48/EY).

Valittajan vastuu tavaramerkkioikeuden loukkaustilanteissa on monitahoi-
nen kysymys. Ottaen huomioon, etta kyse on taytantoonpanodirektiiviin
perustuvasta saannoksesta, tarkoituksenmukaista on kasitella valittajan
vastuuta kaikkien immateriaalioikeuslakien osalta yhdessa. On siten myon-
teista, ettei nykyista sdantelya esitetd olennaisesti muutettavaksi tassa yh-
teydessa, vaikka Euroopan komission syksyn 2017 tiedonannossaan kiinnit-
tikin valittdjan vastuuseen huomiota.

Mietinnossa ehdotetaan muutettavaksi myos rikoslain teollisoikeusrikosta
koskevaa 49 luvun 2 §:44. Nykymuodossaan saannos ei ole mahdollistanut
rangaistuksen tuomitsemista tilanteissa, joissa yksinoikeutta EU-
tavaramerkkiin on loukattu vastaavalla tavalla kuin kansallisen tavaramer-
kin kohdalla. Tarve saattaa EU-tavaramerkki kansallisia tavaramerkkeja
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vastaavan rikosoikeudellisen suojan piiriin on ollut ilmeinen. On siten erit-
tdin tarkeda tidydentaa rikoslain 49 luvun 2 §:44 mietinn6n mukaisella ta-
valla.

On kuitenkin huomattava, etta kyseisestd saannoksestd puuttuu viittaus
myo0s ns. EU-mallioikeuteen, eli EU:n yhteisomalleista annetun asetuksen
mukaiseen malliin. Mallisuojassa on tavaramerkkeja vastaavasti kansallis-
ten jarjestelmien lisiksi EU-tasoin suojajarjestelma, joka tuottaa kaikissa
EU:n jasenvaltioissa voimassa olevan mallioikeuden suojan. Ei voida pitaa
tarkoituksenmukaisena, etta teollisoikeusrikosta koskeva saannos ei huo-
mioisi EU-malleja, vaikka siind huomioitaisiin EU-tavaramerkit. EU-mallit
jaisivat talloin Suomessa heikomman suojan varaan, kun niiden osalta oi-
keudenloukkaajaa ei voitaisi tuomita rangaistukseen. Pitdisimme tarkeana,
ettd jatkovalmistelussa lisittaisiin myos EU-mallia koskeva maininta rikos-
lain 49 luvun 2 §:n luetteloon.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittajat

Janne Makkula Albert Mikela
tyomarkkinajohtaja asiantuntija



