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Pro gradu -tutkielman aiheena on laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskevan oikeuden suhde
sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa koskeviin periaatteisiin. Tutkielmani tarkoituksena on
tarkastella erityisesti tavaramerkkien funktioita sekd laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan
rajoja ja vaikutuksia. Laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskeva oikeudellinen kehikko perustuu
Euroopan unionin tasoiseen ja kansalliseen sdédntelyyn seké oikeuskdytdntoon. Suojaan vaikuttaa myos
vilpillistd kilpailua koskevat periaatteet, joita Suomessa sééntelee laki sopimattomasta menettelysti
elinkeinotoiminnassa (SopMenL). Vilpillistd kilpailua koskevia periaatteita on ajautunut laajalti
tunnettuja tavaramerkkejd koskevan oikeuden piiriin my6s Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT)
oikeuskdytdnnostd niin sanotun funktionalisoitumisen kautta.

Tutkielmani paatutkimusmetodi on lainopillinen, jonka perusteella pyrin oikeusdogmaattisesti
soveltamaan ja tulkitsemaan voimassa olevaa oikeutta eri oikeusldhteiden, kuten lainsddddnnon,
virallisldhteiden, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskdytinndn perusteella. Tutkielmassani on myo6s viitteitd
de lege ferenda -tutkimusmetodista, silld esitdn jonkin verran suosituksia koskien tutkielmani aihetta.
Lisdksi sovellan tutkielmassani myds oikeusvertailevaa tutkimusmetodia vertaillessani esimerkiksi
Suomen, Euroopan unionin, Ruotsin ja Saksan oikeudellisia sdéanndskehikoita seké ratkaisukdytantoja.
Erityisesti tutkimuksessani korostuu EUT:n ja suomalaisten tuomioistuinten ratkaisukéytintd seki
eurooppalainen ja kansallinen oikeuskirjallisuus, joiden kautta pyrin analysoimaan laajalti tunnettujen
tavaramerkkien suojaa.

Tutkielmani tunnistaa tavaramerkkioikeuden muuttumiseen vaikuttavat modernit funktiot ja
funktionalisoitumisen vaikutuksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan. Tutkimuksessa pyrin
tunnistamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan perusteet ja laajuuden sekd samalla osoittamaan
vilpillisen kilpailun periaatteiden levidminen tavaramerkkioikeuden piiriin. Suomalaisen SopMenL:n
antama suoja laajalti tunnetuille tavaramerkeille ei itsessdén aiheuta ongelmia koskien laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suojaa, kun taas EUT:n oikeuskdytdnnon ohjaama kehitys on ollut omiaan
laajentamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa ja erityisesti himértdmaéédn tdmén suoja-alan
rajoja.

Avainsanat: funktiot, funktionalisoituminen, laajalti tunnetut tavaramerkit, laki sopimattomasta
menettelystd elinkeinotoiminnassa, vilpillinen kilpailu
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1 Johdanto
1.1 Johdatus aiheeseen

Suomalaisessa oikeusjérjestyksessé elinkeinonharjoittajien vélistd toimintaa méaarittié kilpailun
vapauden periaate, jonka perusteella toimijat saavat itse valita keinot oman toimintansa
kehittimiseen ja markkina-aseman kohentamiseen. Kilpailun vapauteen kuuluu my®ds se, etti
muiden toimijoiden tuotteiden, pakkausten ja markkinoinnin tietynasteista jéljittelyd voidaan
pitdd sallittuna, kunhan jéljittelylld ei loukata kilpailijan yksinoikeutta tai se on hyvén litketavan
mukaista.! Tdhén liittyy hyvin vahvasti hyodykkeet, joita markkinoilla myydééan ja erityisesti
hyddykkeisiin liittyvd informaatio.? Hyddykeinformaation yksi kulmakivistid on aineettomat
oikeudet, jotka muodostavat yritysten liikearvosta merkittavid osia. Tdhén viittaa esimerkiksi
immateriaalioikeuksien merkityksen nousu globaaleilla markkinoilla.® Vilpitén ja hyvin
litkketavan mukainen kilpailu mainitaankin jo Pariisin yleissopimuksen teollisoikeuksien
suojelemisesta (Pariisin yleissopimus) 10 bis artiklassa, jossa muun muassa turvataan
kansalaisille tehokas suoja vilpillisti kilpailua* vastaan sekid mainitaan hyvin liiketavan

vastaisuus vilpillisena kilpailuna.

Markkinainformaation yksi suurimmista tekijoistdi on tavaramerkit, joiden taustalla on
tunnistettu myds erilaisia funktioita. Funktiot liittyvit tavaramerkkien taustalla vaikuttaviin
asiothin, kuten markkinoilla erottautumiseen, markkinointiin ja liiketoimintaa koskeviin
investointeihin. Funktioiden voidaan osaltaan katsoa toteuttavan tavaramerkin tarkoitusta.
Oikeuskirjallisuudessa sekd -kdytdnnossd funktioiden on katsottu ansaitsevan, joidenkin
enemmain ja joidenkin vdhemmén, suojaa. Funktiot ovat saaneet EU:n laajuisesti sisdltonsd
erityisesti  Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tavaramerkkejd koskevasta

ratkaisukdytdnnostd, joka on viime vuosikymmenind nostanut esille uusia funktioita

! Hoppu, 2015, s. 19.
2 Bérlund, 2020, VI 1.

3 Innovative Activity Overcomes Pandemic Disruption - WIPO's Global Intellectual Property Filing Services
Reach Record Levels. WIPO 10.2.2022.

4 Kéytén tutkielmassa vilpillisti kilpailua ja sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa synonyymeina
toistensa kanssa.



perinteisesti tavaramerkeille tunnistettujen liséksi. Tatd on oikeuskirjallisuudessa kutsuttu

funktionalisoitumiseksi tai funktioteoriaksi.>

Funktionalisoitumiseen liittyy vahvasti muutos, jonka voidaan katsoa tapahtuneen
tavaramerkkien kéytossd ja merkityksessd viime vuosikymmenind. Aikaisemmin
tavaramerkkien tehtdvdnd on ollut 1&hinnd erottaa ne muiden toimijoiden hyddykkeista.
Nykyisessd briandi-ajattelussa tavaramerkeilldi on korostuneempi tehtdvd tuotekuvan ja
merkkiuskollisuuden luomisessa kuin siini, ettd niilld erotettaisiin tavaroiden ja palveluiden
alkuperdd  muiden  elinkeinonharjoittajien  tavaroista ja  palveluista. =~ Moderni
markkinointiympdristd pitdd sisdllddn toimintaa, jossa korostuvat erilaiset investoinnit ja
markkinointi tirkeénd osana liiketoimintaa. Erityisen ldheisessd suhteessa tdssd toimii
tavaramerkit.® Brindid pyritddn luomaan, pitimiin ylli ja kasvattamaan panostuksilla

tuotepersoonallisuuksiin, jotka onnistuessaan muodostavat laajalti tunnetun tavaramerkin.

Laajalti tunnetut tavaramerkit ovat laajennettua tavaramerkkioikeudellista suojaa nauttivia
tavaramerkkejd. Ne saavat lainsddddnnolld taattua suojaa siindkin tapauksessa, kun
sekaannusvaaraa’ merkkien vililld ei ole olemassa. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien
kodifioitu perusta on jo Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa, jonka jilkeen niiden suoja on
kirjattu muun muassa EU-tason lainsdddantoon sekd Suomen kansalliseen lainsdddantoon.
Laajalti tunnetut tavaramerkit ovat vapaan kilpailun toteutumisen nikokulmasta erityisen
mielenkiintoisia,  silldi  osaltaan niiden suojaamisella on tarkoitettu  suojata
elinkeinonharjoittajan panostuksia omaan tavaramerkkiinsi ja, toisaalta taas liiaksi taattu suoja
on omiaan atheuttamaan negatiivisia vaikutuksia kilpailulle markkinoilla sekd vadristimééin

sitd.?

Suomessa on kodifioitu laki sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa (1061/1978,
SopMenL). Erityisesti SopMenL:n 1.1 § niin kutsutun yleislausekkeen voidaan katsoa antavan

suojaa myoOs tavaramerkeille, minkd mukaan “elinkeinotoiminnassa ei saa kiyttdd hyvin

3 Ks. esimerkiksi Fernandez-Mora, 2021. Kisittelen funktionalisoitumista tutkielmani luvussa 4.
6 Palm, 2002, s. 208.

7 Pihlajarinne, 2017, s. 29. Sekaannusvaara tavaramerkkien vililld on kisilld, kun kuluttaja erehtyy ostamaan
toisen hyddykkeen, miké oli alun perin tarkoitus. Lisdksi sekaannusvaara voi syntyd, kun kuluttaja erehtyy
luulemaan, ettd tavaramerkin haltijalla ja sen kéyttéjén vililld on yhteys. Ks. sekoitettavuudesta myos Salmi ym.,
2008, s. 281 ja Palm, 2002, s. 145.

§ Ojala, 2017, s. 173.



liikketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyd.”
Mainitunlaista menettelyd voi olla nimenomaan tavaramerkkeihin liittyen orjallinen jdljittely
sekd laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla esiintyvd, ja suomalaisessa kdytdnndssd

kohtuullisen uusi periaate, maineen norkkiminen.’

Laajalti tunnetut tavaramerkit saavat suojaa siis sekd tavaramerkkilainsddddnnon ettéd
SopMenL:n perusteella. Kuitenkin my6s EUT:n oikeuskdytdnnon perusteella voidaan ndahda
vilpillisen kilpailun periaatteiden levidmistd tavaramerkkioikeuden piiriin, joten ilmid ei ole
relevantti pelkdstddn Suomen kansallisella tasolla. Liian laaja suojan suurentuminen on taasen
jo valmiiksi voimakkaiden markkinatoimijoiden osalta ongelmallista ja voi johtaa uusien
toimijoiden markkinoille pddsyn vaikeutumiseen tai pahimmillaan monopolistumisen
ilmidihin.'® Toisaalta tarpeeksi kattava suoja ansaitulle goodwill-arvolle!! on omiaan
vastaamaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden oikeutettuja odotuksia, ja on
mahdollista perustellusti ajatella, ettd ainakin johonkin pisteeseen asti téllainen suoja on

ansaittu.
1.2 Tutkielman tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodit

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittda laajalti tunnettuja tavaramerkkeja koskevan oikeuden
suhdetta sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa koskeviin periaatteisiin sekd samalla
tarkastella suoja-alan laajuutta ja sen vaikutuksia. Tutkielmani tarkastelee laajalti tunnettuja
tavaramerkkejd kiinnittden huomiota erityisesti taustalla vaikuttaviin funktioihin seka
mahdolliseen suojaan ja sen rajoihin. Tutkimuskysymyksena tutkielmassani on, miten laajalti
tunnetun tavaramerkin suoja-ala muodostuu tavaramerkkioikeuden ja vilpillistd kilpailua
koskevien periaatteiden kautta. Pyrin vastaamaan péaédtutkimuskysymykseen vastaamalla myds
sithen, mitd suojattavia intressejd tavaramerkkimarkkinoilla toimivilla elinkeinonharjoittajilla
on sekd sithen, miten laajalti tunnettuja tavaramerkkejd ja sopimatonta menettelyd
elinkeinotoiminnassa koskeva oikeus on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana modernin

tavaramerkkioikeuden!? ilmididen ja erityisesti oikeuskiytinnon kautta.

O Miittd, 2018, s. 76 ja s. 86.
10 Ks. aiheesta esim. Ojala, 2017.

' Salmi ym., 2008, s. 59. Goodwillilli tarkoitetaan merkin tunnettuutta, kuuluisuutta tai hyvii mainetta.
Goodwill-arvolla taasen tarkoitetaan ndiden mainittujen asioiden tuottamaa lisdarvoa kyseiselle merkille.

12 Modernista tavaramerkkioikeudesta esim. Tarawneh, 2016, s. 7.



Tutkielmani padtutkimusmetodi on lainopillinen, jonka perusteella pyrin oikeusdogmaattisesti
soveltamaan ja tulkitsemaan voimassa olevaa oikeutta eri oikeusldhteiden, kuten
lainsddddnnon, virallislihteiden, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskdytinnon perusteella.'®
Tutkielmassani on liséksi viitteitd de lege ferenda -tutkimusmetodista, silld esitin my0s
suosituksia koskien tutkielmani aihetta. Pddosin nima suositukset syntyvit kuitenkin lainopin
kautta.'* Lisiksi sovellan tutkielmassani myds oikeusvertailevaa tutkimusmetodia
vertaillessani esimerkiksi Suomen, Euroopan unionin, Ruotsin ja Saksan oikeudellisia
saannoskehikoita sekd ratkaisukdytintod, joiden kautta pyrin tuomaan mainittujen
oikeusjédrjestysten tyypillisid piirteitd esiin  ja tekemddn niistd tulkintoja koskien
tutkimusaihettani.'> Tdmi tulee kyseeseen erityisesti analysoitaessa Suomen erikoisuutta,

SopMenlL.:ia, ja muita vilpillistd kilpailua koskevia sddnndksiéd Euroopan tasolla.

Lihden vastaamaan tutkimuskysymykseen ensinndkin kuvailemalla oikeuskirjallisuuden ja
ratkaisukdytdnnon perusteella tavaramerkin funktioita sekd niiden merkitystd yhdessd muiden
funktioiden kanssa ja erikseen. Funktioita systematisoimalla on tarkoitus luoda kisitys niistd
intresseistd, joiden pohjalle tavaramerkkisuoja yleisesti perustuu. Vaikka tdysin yksimielistd ja
universaalista  késitystd tavaramerkin  funktioista ei  olekaan olemassa! on
oikeuskirjallisuudesta  sekd  -kdytdnnOstd  poimittavissa  yleisesti  tunnustetuimmat
tavaramerkkien funktiot. Funktioiden systematisointi luo myds pohjan tutkielmassa
késiteltaville athepiireille koskien laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteita ja tdméan
suojan kehitystd, jonka kautta lukijalle pyritddn luomaan ennakkokisitys arvoista tavaramerkin
taustalla. Funktioita kuvaillessani ei ole kuitenkaan tarkoitus pureutua erityisen syvésti
yhteenkdén funktioon vaan ldhinnd luoda yleiskuva niistd tavaramerkin tehtivistd, joita
tavaramerkkioikeudelliset sddnndt suojaavat, erityisesti korostaen modernisti tavaramerkeille
tunnistettuja tehtdvid ja haltijoiden intressejd. Tarkoitukseni ei ole mydskddn Iluoda
syviluotaavaa kuvaa funktioiden historiallisista juurista vaan keskityn 14hinnd niin kutsuttuihin

moderneihin tavaramerkkifunktioihin.

13 Ks. lainopista esim. Aarnio, 1978, alkaen s. 74,
14 Ks. de lege ferenda -metodista esim. M&itti, 2015, s. 151.
15 Ks. oikeusvertailusta Husa, 2013, alkaen s. 36.

16 Pihlajarinne, 2010, s. 45.



Laajalti tunnettuja tavaramerkkejd analysoitaessa pureudutaan erityisesti sithen, mikd EUT:n
oikeuskiytdnnon perusteella muodostaa laajalti tunnetun tavaramerkin seki sithen, mitd otetaan
huomioon, kun arvioidaan laajalti tunnettuutta. Liséksi kdyn tutkielmassa ldpi laajalti
tunnettujen tavaramerkkien vakiintuneimmat loukkaustilanteet ja analysoin néitd seki

oikeuskirjallisuuden ettd suomalaisen ja EU-tasoisen oikeuskdytdnnon kautta.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa késitellddn tutkielmassa ottaen huomioon hyvén
litkketavan kisitteen, jonka kautta on helpompi hahmottaa perinteisimmaét kyseistd oikeudellista
ilmiotd koskevat loukkaustilanteet. Vilpillistd kilpailua koskeva analyysi pohjautuu
tutkielmassani péddosin sekd suomalaiseen erikoislakiin sopimattomasta menettelysta
elinkeinotoiminnassa ettd EUT:n ratkaisukaytintoon. Lisdksi tutkielmassa otetaan huomioon
kyseisen oikeudellisen ilmion ruotsalainen ja saksalainen kaytidnto, mutta itse analyysin kanssa
pitdydytddn  pddosin  Suomen  soveltamiskdytinnossd  sekd  johdetaan  EUT:n
tavaramerkkioikeudellisesta ratkaisukdytdnnostd vilpillistd kilpailua koskevia periaatteita,

jotka toimivat merkkinid ilmién laajentumisesta kohti tavaramerkkioikeutta.

SopMenL:iin kohdistuva analyysi rajataan koskemaan ainoastaan sen 1.1 § yleislauseketta, eika
esimerkiksi vertailevaa mainontaa koskeva tavaramerkkiliitinndinen analyysi tule
tutkielmassani huomion kohteeksi. Sama koskee myds Ruotsin ja Saksan oikeusjérjestyksia,
joiden kohdalla pyritddn ldhinnd 10ytdméédn yhtdldisyyksid suomalaisen orjallisen jdljittelyn
sekd maineen norkkimisen doktriinien kanssa. EUT:n oikeuskdytinndstd johdetut vilpillisen
kilpailun periaatteet pyritdin myoOs nostamaan tutkielmassa esiin ldhtdkohtaisesti liittyen
nimenomaan tavaramerkkioikeuteen, eikd niidenkdin analyysissd kohdisteta liiemmin
huomiota muihin ndkokohtiin, kuten mahdolliseen vertailevaan tai harhaanjohtavaan

mainontaan.

Lisidksi, vaikka tutkimuksessa otetaan tarkasti huomioon tavaramerkkioikeudelliset periaatteet
ja SopMenL:n mukainen orjallinen jiljittely, jonka kohdalla sekaannusvaaran syntyminen on
relevanttia, ei tarkoitukseni ole tuoda kyseistd tavaramerkkioikeudellista arviointiperiaatetta
tarkemman analyysin kohteeksi. My06s niin sanotun tavaramerkkioikeudellisen kaksinkertaisen
samuuden analysointi jdi tutkimukseni ulkopuolelle. Taémai johtuu siitd, ettd tutkimustila on
rajallinen ja tutkimukseni pureutuu ldhemmin nimenomaan laajalti tunnettuihin

tavaramerkkeihin, joiden kohdalla sekaannusvaaraa ei edellyteta.



Tutkimuskysymykseen ja apututkimuskysymyksiin pyritdéin vastaamaan esittelemilld laajasti
EUT:n sekd suomalaisten tuomioistuinten relevanttia ratkaisukdytintdd, ja tekemadlld téstd
tulkintoja oikeuskdytdntdd analysoivan kotimaisen sekd kansainvélisen, péddasiallisesti
eurooppalaisen, oikeuskirjallisuuden avulla. Tutkimuksessa pitdydytddn padosin EU-tasoisissa
sekd kansallisissa oikeusldhteissi, joten esimerkiksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan
vahvasti vaikuttava yhdysvaltalainen oikeusldhteisto jda tutkimuksen ulkopuolelle. Hyddynnéin
analyysissani lisdksi oikeuskirjallisuudessa esitettyjd itsendisid perusteltuja argumentteja ja
pyrin tuomaan eri kirjoitusten vilisid nakokulmaeroja esille, joiden kautta on mahdollista ottaa
huomioon ilmididen useampi mahdollinen puoli. Ratkaisujen sekd oikeuskirjallisuuden
lomassa esitén tulkinnanvaraisten aiheiden kohdalla myds omia perusteltuja ndkemyksiéni,
arvioita ja mahdollisia suosituksia erityisesti liittyen vapaan kilpailun, eri toimijoiden intressien

ja oikeusvarmuuden suojaamiseen.
1.3 Aikaisempi tutkimus, tutkimuksen paaargumentit ja tutkimuksen rakenne

Laajalti tunnetuista tavaramerkeistd ja vilpillistd kilpailua koskevista periaatteista on kirjoitettu
erikseen suhteellisen paljon. Nididen kahden suhteesta ja osittaisesta pééllekkdisyydestd
koskevassa, erityisesti suomalaisessa, oikeuskirjallisuudessa on selkeidsti aukko sen suhteen,
ettdi mikd merkitys on mahdollisella laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan
laajentumisella  ja, mitkd i1lmidt taustalla  vaikuttavat. Liséksi nimenomaan
funktionalisoitumisen ilmidstd koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejda on kirjoitettu

kohtuullisen vahin.

Jukka Palm on kirjoittanut teoksessaan Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperd tavaramerkin
moderneista funktioista, niin kutsutusta bréndi-ajattelusta seki kilpailun vapaudesta, jotka ovat
tutkielmani kannalta hyvin relevantteja aiheita. Hinen teoksensa on kuitenkin jo yli 20 vuotta
vanha, joten tulkittavaa koskien erityisesti uutta relevanttia oikeuskdytidnt6d ja hénen
tutkimuksensa  ulkopuolelle jadvdd vilpillisen Kkilpailun  periaatteiden tulemista
tavaramerkkioikeuden alueelle 10ytyy laajalti. Lisdksi esimerkiksi Kari-Pekka Syrjdn
vaitoskirja koskien palvelukonseptin suojaa sekd immateriaalioikeutta pureutuu syvisti
SopMenL:n yleislausekkeeseen, jota hyddynndn hyvin pitkélle tutkimuksessani. Teos ei
kuitenkaan pidéd siséllddn laajempaa pohdintaa nimenomaan tavaramerkeistd ja erityisesti

laajalti tunnetuista tavaramerkeista.



Tutkimukseni ldhteet koostuvatkin perusteosten lisdksi myos lyhyemmistd artikkeleista ja
kirjoituksista, jotka késittelevét kirjoituksen kannalta relevantteja teemoja. Néisti kirjoituksista
koitan rakentaa padargumenttini, jonka tarkoitus on osoittaa, etté vilpillisti kilpailua koskevien
periaatteiden tunkeutuminen ilman kodifiointia tavaramerkkioikeuden piiriin on omiaan
sumentamaan erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan rajoja, jotka voivat
ilmankin vilpillisen kilpailun periaatteita nayttidytyd ongelmallisina. Pahimmillaan téllainen
suoja-alan rajojen epéselvyys ja mahdollinen laajentuminen on omiaan heikentimaén kilpailun
tehokkuutta ja oikeusvarmuutta sekd aiheuttamaan epéatasapainoa markkinatoimijoiden

intressien valilla.

Tutkimukseni rakentuu viiden paddkappaleen varaan. Ensimmdiseksi on johdanto. Toisessa
padkappaleessa keskityn ensin tunnistettujen tavaramerkin funktioiden analysointiin. Tdma
antaa pohjan laajalti tunnettuja tavaramerkkeja koskevaan analyysiin, joka on toinen laaja osuus
toisesta padkappaleesta. Toisen padkappaleen ideana on luoda katsaus tavaramerkin taustalla
vaikuttaviin arvoihin ja tuoda esiin se, miten ja miltd laajalti tunnettuja tavaramerkkeja

suojataan.

Kolmannessa  pddkappaleessa  késittelen = nimenomaan  sopimatonta  menettelyd
elinkeinotoiminnassa eli toisin sanoen vilpillistd kilpailua. Tétd késitelladn huomioimalla hyvin
liikketavan kasite sekd analysoimalla SopMenL:n 1.1 § yleislauseketta, jonka alaisena toimivat
myds késiteltdvit orjallisen jéljittely sekd maineen norkkimisen doktriinit. Neljantend
padkappaleena analysoin tavaramerkkioikeuden ja vilpillisté kilpailua koskevien periaatteiden
paillekkéisyytti ja yhteisvaikutusta tavaramerkkisuojaan erityisesti keskittyen laajalti tunnetun
tavaramerkin suoja-alan laajentumiseen ja hdmértymiseen. Viidennessi pddkappaleessa esitén

johtopaitokset ja yhteenvedon tutkimuksestani.



2 Nakokulmia tavaramerkkioikeudesta
2.1 Tavaramerkin funktiot
2.1.1 Alkupera- ja erottamisfunktio

Tavaramerkkien taustalla vaikuttavat erilaiset funktiot, jotka toteuttavat tavaramerkkien
tarkoitusta sekd oikeudellisena ettd markkinaobjektina. Niistd perinteisimmin on tunnistettu
ensinndkin alkuperd- ja erottamisfunktiot. Nditd késitellddn oikeuskirjallisuudessa valilla
samana entiteettind, mutta myds erikseen.!” Mielestéini alkuperi- ja erottamisfunktio menevit
niin ldhelle toisiaan ja jossain médrin jopa piillekkdin, ettd niiden késittely yhdessd on

tarkoituksenmukaista.

Edelld mainittujen funktioiden taustalla on ajatus, ettd tavaramerkilli annetaan kuluttajien
tietoon merkin alkuperd, ja tavaramerkki erottaa ndin ollen silld osoitetun tavaran tai palvelun
muista tavaroista ja palveluista. Nédiden kahden yhdistelmdd ja erityisesti tavaramerkin
alkuperifunktiota onkin pidetty ldhtokohtaisesti tavaramerkin ensisijaisena funktiona.'® Tdmén
on vahvistanut myos EUT ratkaisussaan C-206/01 Arsenal. EUT:n mukaan tavaramerkin
keskeinen tehtdvd on nimenomaan taata kuluttajalle tai loppukéyttdjdlle se, ettid sen taustalla
olevalla hyodykkeelld on tietty alkuperd, jonka perusteella kuluttaja tai loppukédyttdjd voi

erottaa sen muista hyodykkeistd, joilla on toinen alkupera (k. 48).

Alkuperd- ja erottamisfunktio ndyttdvit nimenomaisesti viittaavan sithen, miten kuluttajat
erottavat tavaramerkkien ansiosta eri hyodykkeet toisistaan ja sen, mikd merkin taustalla olevan
hyddykkeen alkuperi on. Erityisesti niin sanotussa modernissa brindi-ajattelussa'® on kuitenkin
ajauduttu pitdmddn alkuperd- ja erottamisfunktiota uudenlaisessa valossa, jonka johdosta
tavaramerkki néyttdytyy enemminkin valttikorttina elinkeinonharjoittajien vélisessd
kilpailussa kuin kuluttajille suunnattuna hyodykkeiden erottamistapana.
Tavaramerkkioikeuden modernisoituessa tavaramerkeille on alettu tunnistamaan myos

uudenlaisia funktioita, joita kédsittelen seuraavissa alaluvuissa.

17 Esimerkiksi Cornish, 2013, kisittelee alkuperi- ja erottamisfunktiota samana kokonaisuutena, kun taas Salmi
ym., 2008, erottaa alkuperi- ja erottamisfunktiot eri kokonaisuuksiksi. Ks. my6s Palm, 2002, s. 16.

18 Salmi ym., 2008, s. 51.

19 Brindiajattelusta erityisesti Palm, 2002.



2.1.2 Laatufunktio

Tavaramerkkien laatufunktio liittyy perinteisen ajattelutavan mukaan hyvin ldheisesti siihen,
miten kuluttajat nikevét tavaramerkin taustalla olevan hyddykkeen. Laatufunktion on myds
katsottu kulkevan ldhes kdsi kddessd ylempind esiteltyjen alkuperd- ja erottamisfunktion
kanssa.?? Kdytinnossd laatufunktio tarkoittaa sité, ettd kuluttajat voivat olettaa tavaramerkilld
merkityn tuotteen tai palvelun olevan samantasoinen laadultaan kuin kaikki muutkin kyseiselld
tavaramerkilld merkityt hyddykkeet.?! On myos hyvd huomioida, ettei laatufunktio ole
kodifioitu lainsdddéntoon. Tami osaltaan takaa sen, ettd mikdli merkinhaltija menettiisi
merkkinsd laatufunktion toteutumattomuuden vuoksi, voisivat mahdolliset vilpilliset toimijat

kopioida tavaramerkkeja.??

Laatufunktiolla ei kuitenkaan n&hdédkseni ole juurikaan itsendistd merkitystéd johtuen siité, ettd
vilpilliseen kilpailuun ja tavaramerkkien vadrinkaytoksiin puuttuminen
tavaramerkkioikeudessa pelkéstdan laatufunktion perusteella néyttiytyy lahes mahdottomana.
EUT on ratkaisussaan C-46/10 Viking Gas saanut julkisasiamies Kokottilta ratkaisuehdotuksen,
jossa korostetaan laatufunktion merkitystd esimerkiksi argumentoiden, ettd markkinoilla
esiintyy tuotteita, joissa tavaramerkki osoittaa tavaran laatua, mutta ei sen alkuperdi (k. 47).
Tassd tapauksessa viitattiin vesipullon muotoa koskevaan tavaramerkkiin. EUT ei kuitenkaan
ottanut julkiasiamiehen laatufunktioon liittyvdd argumentointia huomioon lopullisessa

ratkaisussaan.

Nykyajan markkinoinnissa korostuu hyddykkeiden laadullisiin ominaisuuksiin viittaava
informaatio, kuten esimerkiksi McDonald’sin verkkosivuillaan mainitsemat laatukriteerit.>3
Mikéli esimerkiksi lisensoinnissa tai franchising-toiminnassa tuotteen laatu ei ole sama
kaikkien tavaramerkkien alla toimivien yritysten kohdalla, ei laatufunktio toteudu. Tédma

pelkdstiéin osoittaa laatufunktion tidrkeyden tavaramerkkioikeudessa.?* Siksi onkin

20 Fernandez-Mora, 2021, s. 1381.

2l Salmi ym., 2008, s.53.

22 Salmi ym., 2008. s. 54.

23 McDonald’s: Laatukriteerit ja laadunvalvonta.

24 Fernandez-Mora, 2021, s. 1384.



10

huomionarvoista, ettei EUT ole mainitsemassani ratkaisussa ottanut lainkaan kantaa

julkisasiamiehen nikemykseen laatufunktiosta.

Elinkeinonharjoittajien vilisen kilpailun ndkdkulmasta laatufunktio ei vilttimattd ndyttdydy
yhtd tirkeédnd kuin muut tavaramerkin funktiot, mutta sen rooli yhdessd muiden funktioiden
kanssa on kiistattoman tirked. Mikili kuluttajat eivdt pysty varmistumaan tavaramerkin
perusteella hyodykkeen laadusta, voi hyddykkeen suojaaminen tavaramerkilld vaikuttaa
turhalta. Mielestini on tiysin oikeutettua argumentoida, ettd EUT:n olisi mainitussa Viking Gas
ratkaisussa tullut ottaa julkiasiamiehen nikemys huomioon koskien nimenomaan tavaramerkin
laatufunktiota. Mikédli esimerkiksi lisensointitoiminnassa saman tavaramerkin alaisien
hyodykkeiden laatuun ei kiinnitetd huomiota, on vaarana, ettd hyddykkeen laadun takaama

erottamiskyky heikkenee eli tavaramerkki vesittyy.?

Voidaan myoskin katsoa, ettd, mikéli suojaa ei ole tarjolla tilanteissa, joissa kilpailijan
kielteinen vaikutus kohdistuu nimenomaan tavaramerkin laatufunktiolle, jd4 oikeudenhaltijan
suoja kokonaan toteutumatta.? Tdmé voidaan nahdd ongelmallisena pelkéstdén senkin takia,
ettd tavaramerkeilld varustettuja hyoddykkeitd tarjoavat toimijat pyrkivét ldhtokohtaisesti

toimimaan markkinoilla hyodykkeiden laatua kohentaen ja tasaten.?’

Hyvin laadun
varmistaminen johtaa luonnollisesti siithen, ettd markkinoilla esiintyy enemmain reilua ja
vapaata merkkien vilistd kilpailua, ja samalla kuluttajien intressi tuotteen korkealaatuisuudesta

toteutuu.
2.1.3 Kilpailufunktio

Erityisesti suomalaisittain  tavaramerkeille on tunnistettu myds kilpailufunktio.?
Kilpailufunktio voidaankin ndhdd alkuperd-, erottamis- ja laatufunktioiden yhdistdvédna
tekijand. Kuluttajan ndkokulmasta samaa merkkid edustavat tavarat ja palvelut nayttaytyvit

pysyvisti yhtd hyvind, mikali kuluttaja on ollut tavaramerkilld varustettuun hyddykkeeseen

25 Fernandez-Mora, 2021, s. 1384. Vesittyminen on erityisesti vaarana laajalti tunnettujen tavaramerkkien
kohdalla. Vesittymisti késitelldén ldhemmin tutkielman luvussa 2.2.

26 Fernandez-Mora, 2021, s. 1384.
27 Salmi ym., 2008, s. 53.
28 Kilpailufunktio on mainittu suomalaisissa oikeusldhteissi esimerkiksi Haarmann, 2014, s. 299, Salmi ym.,

2008, s. 54 ja TEM 38/2012, s. 11. vrt. esim. Cornish, 2013 tai Fernandez-Mora, 2021, joissa kilpailufunktiota ei
ole mainittu ollenkaan.
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tyytyvdinen. Tdmi johtaa niin sanottuun merkkiuskollisuuteen, jolloin samaa hyddykettd
tarjoavat muut markkinatoimijat eivdt pysty syrjayttdmddn kuluttajan tavaramerkkiin
perustuvaa kayttdytymistd. Kilpailufunktiota voidaan pitdd nimenomaan merkinhaltijan

kannalta laillisena keinona edistid oman merkkinsi kilpailuvoimaa.?

Lihtokohtaisesti  tavaramerkit ndyttdytyvdt tirkednd osana elinkeinonharjoittajien
yritysstrategiaa niiden ollessa elinkeinonharjoittajien kilpailuvilineitd.>® On kuitenkin
mahdollista, ettd markkinoilla toimivat elinkeinonharjoittajat pyrkivét horjuttamaan merkkien
kilpailufunktiota ja mahdollista kuluttajien merkkiuskollisuutta hyddyntdmalld esimerkiksi
alkuperidisen merkin heikkouksia tai markkinoille syntyneitd erikoislaatuisia tilanteita.3!
Téllaisesta tilanteesta on hyvdnd esimerkkind korkeimman oikeuden tapaus KKO 2010:12.
Tapauksessa oli arvioitavana se, olivatko tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI seké
tavaramerkki INGMARIINI tavaramerkkilain (544/2019, TML) tarkoittamalla tavalla

sekoitettavissa. KKO péétyi sithen, ettd tavaramerkit eivit olleet keskenédén sekoitettavissa.

Itse tuomiota merkittivampéad on mielesténi sen taustalla vaikuttaneet tosiasiat. VOIMARIINI
oli ollut péivittiistavaran tunnuksena ja johtava tuote markkinoilla vuosina 1980-2004. Vuonna
2004 EU-saddoksella kiellettiin kuitenkin kdyttdméstd sanaa “voi” kyseisten tuotteiden
kohdalla, jonka jilkeen tavaramerkiksi muutettiin OIVARIINI. Merkin haltija teetti merkeista
markkinatutkimuksen vuonna 2006, jonka perusteella 87 % vastanneista tunnisti merkin
VOIMARIINI ja 79 % tunnisti merkin OIVARIINI. Vuoden 2004 jidlkeen INGMARIINI-
tavaramerkki otettiin kdyttoon. On ldhes ilmiselvid, ettd tapauksessa INGMARIINI-merkin
haltija hyotyr EU-sdddoksestd ja mahdollisesta nimenmuutoksesta, joka johti niin kutsuttuun
vapaamatkustukseen - tissd tapauksessa laajalti tunnetun tavaramerkin avulla.’?> Néhdékseni
ratkaisussa kilpailufunktion kannalta argumentointi sivuutettiin tdysin, vaikka taustalla on

ndhtdvissi selkedsti epirehellisen kilpailun elementteja.

Kilpailufunktioon voidaan liittdd argumentteja my0Os toisesta ndkdkulmasta, jonka mukaan

kilpailufunktion toteutuminen eli kuluttajien merkkiuskollisuuteen pyrkiminen sekd ndenndiset

2 TEM 38/2011, s. 11.
30'Salmi ym., 2008, s. 54 ja Oker-blom, 2010.
31 Oker-Blom, 2010.

32 Oker-Blom, 2010.



12

erot samanlaisissa tuotteissa rajoittavat kilpailua. Niistd voidaan puhua keinotekoisina esteini
uusien toimijoiden markkinoille tulolle.?3 Erityisesti téllaiset monopolistiset vaikutukset, kuten
hintojen nousu ja mainontakilpailu, liittyvit laajaan tavaramerkkisuojaan. Merkkiuskollisuus
on nahty taloustieteellisessa kirjallisuudessa ongelmana, koska télldin on mahdoton syntya niin
sanottua tdydellistd kilpailua, jossa kuluttajat vaihtaisivat aina tietyn tuotteen hinnan

kallistuessa halvempaan tuotteeseen.*

Nékokulmaa voidaan pitdd juridisesti tavaramerkin kilpailufunktion kannalta vajaasti
argumentoituna. Kuten todettua, kilpailufunktion kohdalla yhdistyy aikaisemmin esitellyt
alkuperd-, erottamis- ja laatufunktiot. Argumentoinkin, ettd kuluttajien nédkokulmasta
tavaramerkin kilpailufunktion toteutuminen esimerkiksi juuri merkkiuskollisuutena on
suuremmassa roolissa kuin esimerkiksi aina halvempi hinta; kuluttaja palaa tavaramerkilld
tunnistettavan hyddykkeen luo sen tiedossa olevan alkuperén, erottautumisen ja hyvén laadun
vuoksi. Elinkeinonharjoittajan kohdalla on oikeutettua tietyissd mdiédrin suojata vahvassa
markkina-asemassa olevaa tavaramerkkié kielletyltd vapaamatkustamiselta, kuten esitellyssi
KKO:n ratkaisussa, ennemmin kuin antaa kilpailijoiden epérehellisesti hyotyd epidtavallisten

markkinatilanteiden kautta tavaramerkkien jaljittelysta.
2.1.4 Kommunikaatio- tai mainosfunktio

Tavaramerkeilld on myds kommunikaatio- tai mainosfunktio, jonka merkitys on erityisesti
viime vuosikymmenind kasvanut. Kommunikaatiofunktio tarkoittaa hyddykkeiden myyntii ja
mainostamista tavaramerkkien alla. Samalla edesautetaan markkinoita, kun hyddykkeiden
kaupallistaminen rationalisoituu.’> Kommunikaatiofunktion kohdalla on kuitenkin néhty, etti
tavaramerkki on itsessddn viline, joka houkuttelee kuluttajia ostamaan sen alla tarjottuja
hyddykkeiti.*¢ Kilpailufunktion kohdalla esiin nostettu merkkiuskollisuus liittyy vahvasti myos
kommunikaatiofunktioon. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin menty kommunikaatiofunktion

kohdalla vieldkin pidemmalle: kuluttajan on katsottu ostavan jonkin hyddykkeen pelkéstidin

3 Palm, 2002, s. 33.
34 Palm, 2002, s. 33.

35 Salmi ym., 2008, s. 55, kisittelee kommunikaatio- ja mainosfunktiota samana kokonaisuutena. Ndiden kahden
funktion limittdisyyden vuoksi olen paitynyt tutkimuksessani samaan ratkaisuun.

36 Palm, 2002, s. 19.
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sen vuoksi, ettd haluaa identifioitua tavaramerkin kanssa. Niissd tapauksissa muut tuotteen

ominaisuudet tai sen rahallinen arvo ovat toissijaisia.’’

Markkinointi ja sen asema yritysten liiketoiminnassa on kehittynyt viime vuosikymmenind
paljon. Nykyéddn markkinointia voidaan pitdd erityisen tdrkednd valttikorttina yritysten
kohentaessa kilpailuasemaansa markkinoilla.?® Erityisesti markkinoinnin korostunut asema ja
sen kehittyminen nékyy nykyisin asiakaskeskeisend markkinointina, jonka tavoitteena on
madritelld kohdemarkkinan tarpeet sekd voittaa kilpailijat tdmin kohdemarkkinan

hyddyntimisessd. >

On my0s perusteltua katsoa, ettd tavaramerkkien rooli on korostunut nykyajan
markkinoinnissa. Tdmé selittyy esimerkiksi seuraavilla tekijoilld: tavaramerkkien kayttd
yritysten toiminnassa on kasvanut, markkinoiden lisdéntynyt kilpailu on johtanut
tavaramerkkien kohdentamista tietyille markkinoille, vihittiismyynti on kasvanut ja
markkinointistrategioina  hyddynnetddn enenevissd méédrin  suoramarkkinointia sekd
sponsorointia. Liséksi mainittu asiakaskeskeinen markkinointi vaikuttaa
tuotemerkkiuskollisuuden syntymiseen.*’ Kuten voidaan huomata, kaikkia mainittuja nykyajan
liikketoimintaan liittyvid asioita yhdistdd se, ettd tavaramerkkien hyddyntdminen oman
kilpailuedun vahvistamisessa on suuressa roolissa. Tédstd johtuen voidaan perusteellisesti

katsoa, ettd kommunikaatiofunktion tulisi saada suojaa modernissa tavaramerkkioikeudessa.*!

Mainosfunktion tavaramerkeille tarjoaman suoja-alan voidaan katsoa kattavan perinteiset
markkinointikeinot, kuten televisiomainokset, joissa tavaramerkki liitetdéin johonkin hyvién tai
arvostettuun ominaisuuteen. On kuitenkin kiistanalaista, kattaako mainosfunktio tdysin
nykyaikaisen verkossa tapahtuvan markkinoinnin, kuten Googlen AdWords-alustan, jossa

hakukoneessa ensimmdiseksi tulee esiin tietyn elinkeinonharjoittajan mainostamat

37 Palm, 2002, s. 19.
38 Palm, 2002, s. 20.

39 Palm 2002, s. 21. Palm esitti, ettd asiakaskeskeinen markkinointi kiisittdd a) tietyille markkinoille
keskittymisen, b) markkinoinnin koordinoimisen, ¢) markkinoinnin kannattavuuden sekd d) markkinoinnin
asiakaskeskeisyyden.

40 Palm, 2002, s. 22.

41 Fernandez-Mora, 2021, s. 1386.
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hyddykkeet.*? EUT on ottanut aiheeseen kantaa yhdistetyissé tapauksissa C-236/08-C-238/08
Google France sekd ratkaisussa C-323/09 Interflora. EUT argumentoi Google France
ratkaisussa, ettd vaikka jokin muu toimija kuin tavaramerkin haltija on valinnut kyseisen
tavaramerkin hakukoneoptimoinnin avainsanaksi mainostaakseen omia hyodykkeitdin, ei talla
tehdd vahinkoa tavaramerkin mainontafunktiolle (k. 95). Interflora-ratkaisussa argumentoitiin
EUT:n puolesta ikddn kuin téhin lisédten, ettei tdllainen hakukoneoptimointi vaikuta siihen, ettd
tavaramerkin haltija ei pysty kdyttdiméan markkinoinnissa tehokkaasti omaa tavaramerkkidan
(k. 59). EUT:n linjaa voidaan pitdd siind mielessd odotettuna, ettd se ei korostanut vield
ndissdkddn tapauksissa liiemmin muiden kuin alkuperdfunktion toteutumista, vaikka ottikin

lyhyesti kantaa my6s mainontafunktioon.

Hairiottoman kilpailun toteutumisen kannalta EUT:n argumentointia voidaan kuitenkin pitda
onnistuneena; tapauksissa EUT onnistui luomaan tavaramerkin haltijan tehokkaan
markkinoinnin sekd muiden kilpailijoiden kommunikaatiofunktioiden toteutumisen vilille
selvdn linjan.*3 Tapauksien kohdalla on kuitenkin hyvd huomioida se, ettd markkinoinnin ja
samalla markkinointifunktion korostuessa entisestdin nykyajan tavaramerkkien véilisessa
kilpailussa, on ratkaisuista hankala vetdd johtop#étoksid sithen, miten mainontafunktion
tarjoamaa suoja-alaa tulisi tarkalleen tulkita tulevaisuudessa erilaisten markkinointikeinojen
kohdalla seké sithen, mikd mainontafunktion rooli tavaramerkkisuojalle on yhdessd muiden

tavaramerkin funktioiden kanssa.

Vaikka tavaramerkkien markkinointifunktion tuottama suoja-ala ei olekaan tdysin selvi,
voidaan sen, ja ylipddnsd markkinoinnin suojaamisen katsoa olevan osaltaan kilpailua
edistdvad. Hyodykkeiden markkinointi tuottaa informaatiota markkinoille, mika johtaa osaltaan
kuluttajille mahdollisuuteen tehdé ostopédétoksid informaation perusteella. Mainonnan voidaan
lisdksi katsoa tehostavan hintakilpailua, joka johtaa hintojen laskuun. Liséksi kilpailevan
hyodykkeen tuominen markkinoille olisi ldhes mahdotonta, jos markkinointia ei suojattaisi

lainkaan.**

Toisaalta jo aikaisemmin kilpailufunktiota esitellessd mainittu keinotekoisten erojen tekeminen

samankaltaisille tuotteille voi tuottaa Kkilpailulle haitallisia vaikutuksia. Lisdksi, vaikka

42 Fernandez-Mora, 2021, s. 1387.
4 Fernandez-Mora, 2021, s. 1389.

4 Palm, 2002, s. 39.
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markkinointi onkin korostunut nykyajan liiketoiminnassa, se ei valttdiméttd ole aina tarpeeksi
informatiivista. Edelleen téllainen mainontakilpailun lisdéntyminen voi toimia esteend jonkin
hyddykkeen tuomiseksi markkinoille ja ndin ollen nostaa hyoddykkeiden hintoja.*
Mainontafunktion liiallinen korostaminen voi ndhdékseni huonoimmillaan toteuttaa

tavaramerkkien haltijoiden suoja-alan liiallista laajenemista.
2.1.5 Taloudellinen funktio ja investointifunktio

Tavaramerkkien yhteydessd puhutaan usein niiden taloudellisesta funktiosta. T4lld tarkoitetaan
niiden asemaa elinkeinonharjoittajien aineettomana pddomana.*® Kirjallisuudessa puhutaan
myds  investointifunktiosta*’, jonka kisittely tdssi  yhteydessi on  mielestini
tarkoituksenmukaista, silld mainitut kaksi késitettdi menevit kdytdnndssd toistensa kanssa
paidllekkéin. Elinkeinonharjoittajat voivat investoida aineettomaan omaisuuteensa esimerkiksi
markkinoimalla tai vahvistamalla brindiddn sosiaalisen median kautta. Investointifunktion
voidaankin katsoa menevin ainakin osittain péillekkdin myds mainontafunktion kanssa.*®
Lisédksi taloudelliseen funktioon voidaan katsoa kuuluvan tavaramerkin hyddyntdminen

lisensoinnissa ja jopa suorassa myynnissi.*

Brindeihin investoimisen ja tavaramerkkien itsendisen taloudellisen funktion on katsottu
oikeuskirjallisuudessa rajoittavan osaltaan vapaata kilpailua. Suppean suoja-alan seké korkean
rekisterdimiskynnyksen puolesta on argumentoitu siten, ettd tavaramerkit ovat kulkemassa
kohti merkinhaltijan intressejd ja investointeja palvelevaa suuntaa. Tavaramerkkien itsendinen
asema merkinhaltijan varallisuusoikeutena voidaan ndhdé vapaata kilpailua rajoittavana, silld
se rajoittaa markkinoille pddsyd, nostaa hintoja ja keinotekoisesti erottelee samankaltaisia
tavaramerkkejd. Tavaramerkkejd voidaan siis pitdd tidmén ndkokulman mukaan

monopolistisina.>°

4 Palm, 2002, s. 39.
46 Salmi ym., 2008, s. 56.

47 Ks. esim Palm, 2002, s. 39, jossa puhutaan markkinointi-investoinneista sekid Fernandez-Mora, 2021, s. 1389,
jossa puhutaan suoraan investointifunktiosta.

48 Fernandez-Mora, 2021, s. 1395. EUT kuitenkin on todennut Interflora-ratkaisussaan, ettd vaikka
investointifunktio voi olla osittain paéllekkdinen mainontafunktion kanssa, on se silti oma funktionsa johtuen
mainonnan lisdksi muista tavaramerkkia tukevista investoinneista.

4 Salmi ym., 2008, s. 56.

50 Palm, 2002, s. 35-36,
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Investointifunktio sekd tavaramerkkeihin tehdyt taloudelliset panostukset nousevat esiin
erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla.’! Investointifunktion merkitys laajalti
tunnettujen tavaramerkkien kohdalla perustuu siihen, etti laajalti tunnetut tavaramerkit ovat
yleensd vuosien ajan jatkuneen investoinnin tulosta. Kuitenkin, mikili tavaramerkki ndhdaan
monopolina, johon se erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla kallistuu, voi
investointifunktion suojaamisella tdllaisten merkkien kohdalla olla kilpailun kannalta
negatiivisia vaikutuksia. On ensinndkin mahdollista, ettd laajalti tunnetulla tavaramerkilld
pyritién rajoittamaan hyddykkeiden jakelua lisenssisopimusten kautta. Liséksi laajalti tunnetun
tavaramerkin avulla saavutettu mahdollinen mairdavd markkina-asema voi johtaa tillaisen
aseman hyvéksikdyttoon. Molemmat niistd voidaan ndhdd ongelmallisina mahdollisen
markkinoiden jakautumisen kannalta.’> Pahimmillaan laajalti tunnetulle tavaramerkille tarjottu

liiallinen suoja voi johtaa jonkin tietyn sanan lopulliseen monopolisoitumiseen.>

Myo6s EUT on ottanut kantaa Interflora-ratkaisussaan siihen, ettd investointifunktiota voidaan
suojata, jos loukkaava kéytto aiheuttaa tavaramerkin rekisterdineelle huomattavaa haittaa
rekisterdineen kéyttdessd merkkiddn maineen luomiseksi tai ylldpitdmiseksi, jolla on
mahdollista houkutella kuluttajia tai saavuttaa kuluttajien kohdalla merkkiuskollisuus (k. 62).
Tapauksessa oli kyse nimenomaan laajalti tunnetusta tavaramerkistd. EUT on avannut niin
ollen ratkaisullaan mahdollisuuden myds investointifunktion suojaamiseen, tosin sen
merkityksestd irrallaan muista funktioista ei ole ratkaisun perusteella mahdollista vetda jarin

selkeitd suuntaviivoja.

Investointeja ja tavaramerkin taloudellista merkitystd vastustavan ajattelun vastapainona on
kuitenkin esitetty argumentteja, joita voidaan pitdd tavaramerkin taloudellista funktiota
puolustavina. Argumenttien mukaan tavaramerkkid varten tehtyjad investointeja tulee suojata
lailla, silld muussa tapauksessa merkkeihin tehdyt investoinnit ovat turhia, kuluttajat eivét
sadastd informaation etsintdkuluissa ja hyodykkeiden laatu laskee. Tamin teorian perusteella

elinkeinonharjoittajien investointeja on syytd suojata my0s silld perusteella, ettei keinotekoisten

31 Marusic, 2014, s. 538.
32 Marusic, 2014, s. 543.

33 Marusic, 2014, s. 555
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erojen tekeminen tuotteiden vilille ole endd nykyajan markkinoilla valttdmatta kilpailullisesti

vahingollinen asia.>
2.1.6 Tavaramerkkifunktiot ja intressien tasapainottaminen

Tavaramerkkifunktioita koskevan tulkinnan voidaan katsoa laajentuneen viime
vuosikymmenind. T@méd on seurausta bréndiajattelun yleistymisestd sekd EUT:n
oikeuskéytinnostd, jossa tavaramerkkien haltijoille on tarjottu suojaa ei ainoastaan koskien
perinteisid erottamis- ja alkuperidfunktiota vaan myods koskien muita, ylempdnd esiteltyja
tavaramerkin funktioita. On mielestdni perusteltua tarkastella, onko téllainen funktioiden
laajentuminen vapaan kilpailun ja eri markkinatoimijoiden intressien toteutumisen kannalta

hyva vai huono asia.

EUT on ratkaisussaan C-487/07 L’Oréal esittinyt, ettd tavaramerkin haltijalle on annettu
yksinoikeus merkkiin, jotta tavaramerkki pystyy tiyttimadn tehtdvinsé. Téllaisina tehtdvina
EUT on maininnut alkuperdfunktion lisdksi laatufunktion, kommunikaatiofunktion,
investointifunktion sekd mainontafunktion (k. 58). Voidaan katsoa, etté tilld ratkaisulla EUT
on madaltanut sitd rajaa, jolla yksinoikeuden suojaa on mahdollista tavaramerkeille perustella.
Mikéli tavaramerkin suojaa ulotetaan koskemaan my0skin tapauksia, joissa konkreettista
sekaannusta tai samankaltaisuutta ei vaadita, vaan pelkkd mahdollinen haitta esimerkiksi
mainontafunktiolle todetaan riittdvdksi suojan saamisen kannalta, voidaan tavaramerkistad
puhua monopolina.>® Markkinoilla, joissa brandin rakentamisen tirkeys korostuu ja joissa EUT
on avannut mahdollisuuden vedota laajasti kaikkien tavaramerkin funktioiden tarjoamaan
suojaan jopa yksittdin, voi olla pienemmille toimijoille erityisesti haittaa; markkinoille on
mahdollisesti vaikeampaa tulla resurssipulan takia, vaikka hyodykkeet olisikin samankaltaisia
ja laadultaan yhtéd hyvid kuin isommalla toimijalla. Liséksi luonnollinen kehityssuunta on se,
ettd tavaramerkkiloukkaukset keskittyvit entistdi enemméin siithen, ettd markkinajohtajan
brindid aletaan hyddyntdméiin kopioimalla.’® Nailld kaikilla mainituilla seurauksilla on

ymmarrettdvasti vapaata kilpailua vahingoittavia vaikutuksia.

34 Palm, 2002, s. 39—40.
35 Senftleben, 2011, s. 384.

56 Palm, 2002, s. 309.
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Ylempédnd mainitut EUT:n ratkaisut Google France sekéd Interflora nostivat titd suoja-alan
myoOntdmisen rajaa ylemmaksi, mutta L’Oréal -ratkaisu on jo toisaalta avannut mahdollisuuden
vedota yksittéisiin funktioithin. On mahdollista argumentoida, ettd pelkéstdén alkuperd- ja
erottamisfunktion varaan rakennettu tavaramerkin suoja on riittdvd my0s merkinhaltijan
kannalta ja samalla myodnteisempi vapaan kilpailun toteutumisen kannalta. Ensinndkin muihin
funktioithin vetoamista voidaan pitdd poikkeuksena padsddntoon. Toiseksi alkuperd- ja
erottamisfunktio tarjoavat jo itsessddn laajaa suojaa vahvasti tunnetuille merkeille. Liséksi
tavaramerkkioikeus tarjoaa rajattoman uusimismahdollisuuden, joka itsessddn tuo suojaa
merkille. Alkuperi- ja erottamisfunktiolle rakennettu tavaramerkin suoja-ala torjuu funktioiden
laajentumisen tarjoaman mahdollisen tavaramerkkimonopolin sekd luo pohjaa toimivalle

tavaramerkkikilpailulle nykyajan markkinoilla.>’

Nékemykseni mukaan tavaramerkkifunktioiden liika laajentuminen on kuin onkin haitallista
vapaan kilpailun toteutumiselle sen antaessa litkaa markkina-alaa johtaville toimijoille.
Mielesténi kuitenkin tavaramerkkien kohdalla funktioiden ansaitsema suoja-ala on hyvin
tapauskohtaista ja yleistdvid suuntaviivoja on mahdotonta sovittaa kaikkiin tapauksiin.
Tavaramerkkien laajempi funktionalisoituminen on siind mielessé tervetullutta, ettd se tarjoaa
enemmédn mahdollisuuksia téllaiselle tapauskohtaiselle tarkastelulle. Funktionalisoitumisessa
voidaan ndhdd myds viitteitd vilpillistd kilpailua koskevien periaatteiden levidmisestd
tavaramerkkioikeuden piiriin, joka on omiaan himéartimaén tavaramerkkien suoja-alan rajojen

tulkintaa ja sitd, missé kohdin on kyse reilun ja vapaan kilpailun toteutumisesta ja missé ei.

Nihdékseni erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat ovat otollisessa asemassa,
kun EUT on alkanut korostaa my6s muita funktiota kuin alkuperé- ja erottamisfunktiota, silld
laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat omaavat jo itsessddn vahvan bréindin, jonka
ylldpitdminen esimerkiksi markkinoinnilla ja investoinneilla on helpompaa kuin uusille,
markkinoille pyrkiville toimijoille. Funktioiden suojaamisessa onkin I0ydettdva tasapaino, jolla
funktioiden toteutuminen ja tavaramerkkien haltijoiden suoja turvataan, mutta samalla vapaata
kilpailua ja uusien toimijoiden markkinoille tulemista ei tulla rajoitetuksi liikkaa. Kyseessd on
télloin kaikkien markkinoilla toimivien intresseja palveleva tila, joka takaa itsessdén tehokkaan

kilpailun toteutumisen. Seuraavaksi tarkastelen laajalti tunnettuja tavaramerkkejd ja niiden

57 Palm, 2002, s. 309.

38 Aiheesta tarkemmin tutkielmani kappaleessa 4.
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suoja-alaa, joiden taustalla, kuten mainittu, vaikuttavat erityisesti modernissa
tavaramerkkioikeudessa tunnustetut funktiot, joita ovat muut kuin alkuperd- ja

erottamisfunktio.
2.2 Laajalti tunnetut tavaramerkit

Laajalti tunnetut tavaramerkit ovat poikkeuksellisen tunnettuja tavaramerkkejd, joiden
goodwill-arvon vuoksi ne kokevat helpommin jiljittelyd sekd hyviksikdyttod.>® Laajalti
tunnetut tavaramerkit eroavat normaaleista tavaramerkeistd siind, ettd ne saavat suojaa myos
sekaannusvaaran ulkopuolisissa tilanteissa. Kuten mainittu, laajalti tunnetut tavaramerkit ovat
alun perin kodifioitu jo Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaan, jonka mukaan ”liittomaat
sitoutuvat epddmddn tai selittdméddn patemattoméksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin
rekisterdinnin, joka on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jdljitelmé tai kddnnos toisesta
merkistd, johon ndhden asianomainen rekisterdintimaan viranomainen katsoo olevan sielld
yleisesti tunnettua, ettd merkki jo kuuluu toiselle, jolla on oikeus saada hyvikseen tdsti
sopimuksesta johtuvat edut, ja ettd sitd kéytetddn samojen tai samankaltaisten tavaroiden
merkitsemiseen.” Pariisin yleissopimuksen jatkeeksikin kutsuttu sopimus teollis- ja
tekijdnoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista (TRIPS) jatkaa laajalti tunnetuista
tavaramerkeisté laajentaen Pariisin yleissopimuksen 6 bis sddnndksen soveltamisalaa mainiten
16 artiklan 3 kohdassa tunnettavuuden yleison keskuudessa asianomaisella alalla seki sen, ettad
laajalti tunnetut tavaramerkit saavat suojaa, vaikka tavarat ja palvelut eivit olisikaan

samankaltaisia.

My6s World Intellectual Property Organization (WIPO) on antanut vuonna 1999
soveltamisohjeet koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkejd. Soveltamisohjeilla on my6skin
ollut tarkoituksena olla jatke Pariisin yleissopimukselle.®®© WIPO:n soveltamisohjeiden 2
artiklassa laajalti tunnetuille tavaramerkeille asetetaan kuusi ndkokohtaa, jotka tulee ottaa
arvioinnissa huomioon: 1. merkin tunnettuuden aste asianomaisen yleison keskuudessa, 2.
merkin kdyton kesto, laajuus ja maantieteellinen alue, 3. merkin markkinoinnin kesto, laajuus
ja maantieteellinen alue, mukaan lukien mainonta tai julkisuus ja niiden tavaroiden ja/tai
palvelujen esittely messuilla tai néyttelyissd, joita tavaramerkki koskee, 4. merkin

rekisterdintien ja/tai rekisterdintihakemusten kesto ja maantieteellinen alue siltd osin, kun ne

% Salmi ym., 2008, s. 373.

0 Palm, 2002, s. 271.
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koskevat merkin kdyttdd tai tunnettuutta, 5. merkkiin liittyvien oikeuksien menestyksekés
taytdntoonpano, erityisesti se, missd méadrin toimivaltaiset viranomaiset ovat tunnustaneet
tavaramerkin laajalti tunnetuksi ja 6. merkkiin liitoksissa oleva arvo. Kuten voidaan huomata,
vievat WIPO:n soveltamisohjeet laajalti tunnettujen tavaramerkkien tulkintaa paljon Pariisin

yleissopimusta ja TRIPS:id pidemmidille.

WIPO:n soveltamisohjeiden ollessa kuitenkin vain ohjeen tasoisia, on Euroopan unionin
tavaramerkkiuudistuksen myoti péivitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU)
2015/2436 jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannosta (TM-direktiivi) tirkein EU:n
laajuisesti vaikuttava kodifiointi koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkeja.®' TM-direktiivin 5
artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan tavaramerkin rekisterdinti estyy, mikéli aikaisempi
tavaramerkki on laajalti tunnettu jasenvaltiossa tai EU-tavaramerkki on laajalti tunnettu unionin
tasolla ja myohemmain merkin kdyttd merkitsisi epdoikeudenmukaisen edun saamista laajalti
tunnetun tavaramerkin erottamiskyvysté tai maineesta tai olisi néille haitaksi. TM-direktiivin
10 artiklan 2 kohdan c) alakohta antaa my0s laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle oikeuden
estdd tdllaisen myohemman merkin kdytto samoilla perusteilla kuin mainitussa 5 artiklassa.
TM-direktiivi siten takaa, ettd laajalti tunnetut merkit saavat samanlaista suojaa kaikissa
jasenvaltioissa. Tatd vastaamaan on kodifioitu my6s TML, jonka 5 §:n 3 kohdan mukaan laajalti
tunnettu  tavaramerkki saa suojaa, mikdli merkin aiheeton kayttd merkitsee
epdoikeudenmukaisen edun saamista tai sen aiheeton kéyttd on haitaksi laajalti tunnetun

tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle.

Kuten sdintokehikosta voidaan huomata, laajalti tunnetut tavaramerkit saavat kattavasti
kodifioitua suojaa, joka on kirjattu sekd perustavanlaatuisiin teollisia yksinoikeuksia koskeviin
sopimuksiin ettdi EU:n ja Suomen lainsddddntoon. Yksinkertaistettuna laajalti tunnetuille
tavaramerkeille mydnnetyssd suojassa on kyse siitd, ettd pyritddn torjumaan tavaramerkin
taloudellisen arvon epirehellinen hyviksikiyttd.%?> Palm kuitenkin erottaa teoksessaan laajalti
tunnetuille tavaramerkeille tarjotulle suoja-alalle kolme eri tarkoitusta. Ensinnédkin hén nostaa
esiin sen, ettd kuluttajat saattavat ajatella tavaramerkkien olevan samaa alkuperéé ja titen myos
samanlaatuisia, mikd johtaa sekaannusvaaraan. Toiseksi hdn nostaa esiin vesittymisen, kun

tavaramerkin kayttd eri tavaroissa ja palveluissa arkipdivéistid merkkid. Palm lukee

! Myos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkisti antaa
suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, koskien kuitenkin vain EU-tavaramerkkeja.

62 Ojala, 2017, s. 176.
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vesittymisen alle my6s mahdollisen maineen tahrimisen, jos merkkid esitetdin mahdollisesti
nolossa tai kompelossd yhteydessd. Kolmanneksi Palm erottaa sen, ettd tavaramerkilli on
itsendinen taloudellinen arvo ja sithen on suunnattu investointeja, joita tulee suojata. Tami
johtaa siihen, ettd tavaramerkin markkinointiarvon epdoikeudenmukainen hyvéaksikaytto tulee

olla hanen mukaansa kiellettivissa.®3

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan puolesta koskien sen taustalla vaikuttavia tekijoita
on myos argumentoinut julkisasiamies Sharpston EUT:n ratkaisua C-252/07 Intel koskevassa
ratkaisuehdotuksessaan. Julkiasiamiehen mukaan tunnetuimmat tavaramerkit ovat erityisen
alttiita eri tuotealoilla, joissa sekaannusvaaraa ei vilttimétti ole. Sharpston kuitenkin viittaa
sithen, ettd laajalti tunnettujen tavaramerkkien ainoa tarkoitus ei ole viitata hyddykkeiden
lahteeseen, vaan muodostaa voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta,
hauskanpidosta, ylellisyydestd, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista
eldmintavan ominaisuuksista, jotka toimivat itsendisind markkinointiviesteina (k. 8). Merkkien
taustalla voidaankin n#hdéd elinkeinonharjoittajien tarkoitus luoda tunneperdisid suhteita
kuluttajille koskien merkkid, jonka on lopulta tarkoitus johtaa merkkiuskollisuuteen.
Kilpailijoiden rajoittamaton vapaus kayttdd samankaltaista merkkid johtaa luonnollisesti

tillaisesta positiivisesta mielikuvasta hydtymiseen. %
2.2.1 Tavaramerkin laajan tunnettuuden kasite

Kuten jo itse késitekin kertoo, laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin yhtena
edellytyksend on, ettd merkki on laajalti tunnettu. Tdmé laajalti tunnettuus on osoitettava
nimenomaisesti alueella, johon suojaa on haettu.®> Maantieteellisesti timé tarkoittaa sité, ettd
esimerkiksi Suomen kohdalla on osoitettava, ettd suojaa hakeva tavaramerkki on tunnettu
olennaisessa osassa Suomea.® Nidmi kisitteet eivit kuitenkaan seliti suoraan sitd, miten laaja
tunnettuus esikysymyksena laajalle tavaramerkkisuojalle mééraytyy. On kiinnitettdva huomiota

sithen, ettd laaja tunnettuus itsessdén sisdltdd useamman osan, jonka tulee tdytty4, jotta suojaa

63 Palm, 2002, s. 275. Ojala, 2017 sekd Haarmann, 2014 kiyttivit viimeiseksi esitellystd markkinointiarvon
hyvéksikaytosti késitettd vapaamatkustaminen, jota késitelldin myohemmin tutkielmassa.

4 QOjala, 2017, s. 175.
% Kur — Dreier, 2013, s. 212.

% Salmi ym., 2008, s. 375.
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saa. Lain kirjain ei tdhén tarjoa tarpeeksi selvdd késitteen madrittelyd, mutta kasitettd on avattu

oikeuskéytdnndssa niin Euroopan unionin kuin Suomen kansallisellakin tasolla.

EUT on ottanut kantaa ratkaisukdytdnndssédn siithen, miten laajan tunnettuuden kisitettd tulee
tulkita. Ratkaisussa C-375/97 General Motors tuomioistuin viittasi sithen, etti ratkaisun aikaan
voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin sanamuoto viittasi saksaksi, ruotsiksi ja hollanniksi
nimenomaan késitteeseen “tunnettu” ja jitettiin tunnettuuden laajuus méadrittelemétti, kun taas
muissa kieliversioissa kdytetddn kisitettd “maine” tai viitataan muuten nimenomaan merkin
tunnettuuteen yleison keskuudessa. EUT mainitsi ratkaisussa, ettd kyseinen vivahde-ero ei
tarkoita sitd, ettei tietynasteista tunnettuuskynnysti vaadittaisi laajalti tunnetun tavaramerkin

suojan saamisen kannalta (k. 22).

Seuraavaksi EUT mainitsi ratkaisussa sen, mitd otetaan huomioon koskien relevanttia yleisoa
tunnettuuden arvioinnissa. Ratkaisussa EUT viittasi sithen, ettd tavaramerkkidirektiivin laajalti
tunnettua tavaramerkkid koskeva artikla vaatii merkiltd tietynasteista tunnettuutta yleison
keskuudessa. EUT jatkaa tistd, ettd tunnettuusasteen tulee olla riittdvén suuri” (k. 23). EUT:n
mukaan yleisolld, jonka keskuudessa merkin tulee olla tunnettu, tarkoitetaan tavaramerkin
kohderyhmi4, eli suurta yleisdd tai asiantuntevampaa yleis6d, kuten jokin tietty ammattipiiri,
jolle hyodykettd markkinoidaan (k. 24). Tuomioistuin selvensi, ettd tavaramerkkidirektiivin
perusteella ei ole mahdollista vaatia tiettyd prosentuaalista méérid yleisostd, joka takaisi merkin
laajan tunnettuuden ja viittaa ratkaisussa merkittdvaan osaan kohderyhmistd (k. 25). EUT
mainitsi, ettd tulkittaessa mahdollista tunnettuutta, on otettava huomioon “’kaikki asiassa
merkitykselliset seikat”. Téllaisia ovat tuomioistuimen mukaan tavaramerkin markkinaosuus,
sen kéyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, seki yrityksen kiyttdmat varat

sithen, ettd tavaramerkista tulee tunnettu (k. 27).

Samassa General Motors ratkaisussa EUT on maininnut, ettd maantieteellinen edellytys tiyttyy,
kun tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa jasenvaltiota (k. 28). Tuomioistuin
on liséksi ratkaisussaan C-301/07 PAGO International ottanut kantaa laajan tunnettuuden
alueelliseen vaatimukseen. Tuomioistuin totesi, ettd maantieteellisesti vaatimus tdyttyy, kun
tavaramerkki on tunnettu olennaisessa osassa yhteisod (k. 27). Tuomioistuimen mukaan yhden
jasenvaltion koko alueella laajalti tunnettu tavaramerkki tiyttdd vaatimuksen olennaisesta

osasta yhteis6d. EUT kuitenkin argumentoi, ettd jdsenvaltion alueen tulee muodostaa
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olennainen osa yhteison aluetta (k. 29). EUT:n perusteluita voi tulkita kuitenkin siten, etti

yksittdinen jdsenvaltio voi muodostaa maantieteellisesti olennaisen osan.%’

Konkretiaa laajalti tunnettuuden késitteen arvioinnista voi 10ytdd lisdksi suomalaisesta
oikeuskéytdnnostd. Markkinaoikeuden (MAO) ratkaisusta H37/2022 Valio Oy kiy ilmi, ettd
Valio on teettinyt KOSKENLASKIJA-tavaramerkistdin kuluttajatutkimuksen, jonka mukaan
vastaajan tavaramerkissd esiintyvd sana “tukkijitkd” assosioitiin kuluttajien toimesta
koskenlaskijaan tai Valioon 24 % vastaajan osalta. Lisdksi Valio toi esiin sen rakentaman
mielleyhtymén tukkilaisuuden tai tukkijitkdn sekd juuston tai sulatejuuston vililld. Edelleen
Valio viittasi rakentaneen markkinoinnilla Koskenlaskija-brindiddn jo 80 vuotta.
Markkinaoikeus on viitannut my0s ratkaisussa asiaa koskevasta uutisesta nousseeseen
sosiaalisen median keskusteluun Twitter-alustalla, jossa koskenlaskijaa on erehdytty pitimain
samana kuin tukkijitkdi. Ratkaisu antaa osaltaan suuntaviivoja sille, mité laajalti tunnettuus
tarkoittaa. Tédssd tapauksessa se on vaatinut 80 vuotta oman kilpailuaseman edistdmisti ja
briandin rakentamista markkinoilla, milld on onnistuttu luomaan mielleyhtymi koskenlaskusta

ja tukinuitosta Valion sulatejuustoon.

Toiseen suuntaan on ratkaistu MAO 453/15 Abloy, jossa oli kyse siitd, ettd Abloy viitti toisena
kanneperusteenaan hallussa olevan avaimen muotoisen ulkoasutavaramerkkinsa olevan laajalti
tunnetun tavaramerkin suojan piirissd. Abloy esitti asiassa muun muassa, ettd avainta oli
kiytetty liiketoiminnassa pitkddn ja, ettd Abloylla oli korkeat myyntiluvut ja suuri
markkinaosuus. Erityisen mielenkiintoista oli se, ettd Abloyn liiketoimintajohtajan perusteltu
kertomus siitd, ettd Abloy oli markkinajohtaja, ei katsottu tarkoittavan MAQO:n mukaan sit4,
ettd merkki olisi laajalti tunnettu. Lisdksi MAO viittasi siihen, ettd todisteita tavaramerkin

kéyton intensiivisyydestd tai investoinneista ei oltu asiassa esitetty.

Palm on esittinyt, ettd General Motors ratkaisussa esitetty késitys maérittdméttomasté
prosentuaalisesta osuudesta, joka laajaan tunnettuuteen vaaditaan, olisi konkreettisesti ainakin
30-50 % kohdeyleisostd. Lisdksi, mikéli kyseessd on erikoistunut yleiso, kuten ammattiryhmi,
joka on kooltaan pienempi, on prosentuaalisen osuuden ja sitd mydtd kynnyksen laajaan
tunnettuuteen oltava vield suurempi. Hénen mukaansa kvalitatiiviset tekijit tietyssd

kohdeyleisossi eivit itsessdin ratkaise laajaa tunnettuutta ja siihen perustuvaa suojaa.®®

7 Marusic, 2014, s. 539.

8 Palm, 2002, s. 283.
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Toisaalta taas Kur on argumentoinut, etti tavaramerkin maine itsessddn on se, mikd on
merkittavaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla. Kyseessd on nidin ollen tavaramerkin
houkuttelevuus sekd sen markkinointiarvo, jota laajalti tunnettujen merkkien suojalla pyritddn

suojaamaan kilpailijoiden vdirinkdytoksilti.®

Itselleni merkkien maine tai laaja tunnettuus néyttdytyy enemménkin kvalitatiivisena kuin
kvantitatiivisena késitteend. EUT:n argumentointi General Motors -ratkaisussa ei sulje pois sitd,
mink& kokoisen ryhmén sisélld tunnettuutta mitataan ja samalla prosentuaalista tunnettuutta ei
olla haluttu ottaa ratkaisevaksi tekijdksi. Kyse on, kuten EUT:kin péittelee,
kokonaisharkinnasta, johon vaikuttavat oman nidkemykseni mukaan enemmain tavaramerkin
laatu ja se, minkélaisen bridndin tavaramerkin haltija on pystynyt markkinointi- ja muilla
investointiponnisteluillaan rakentamaan. Samaa perustelee erityisesti MAO:n Abloyta koskeva
ratkaisu, jossa pelkistdén ison osuuden markkinasta ei katsottu antavan laajalti tunnettuja
tavaramerkkejd koskevaa suojaa. Tavaramerkin ja samalla koko brindin tunnettuuteen
vaikuttaa enemmainkin se mielikuva, joka kohderyhmaélle on onnistuttu jattdmédn — téllaisia
vaikutuksia voidaan ottaa huomioon erilaisissa yhteyksissé, jopa sosiaalisen median kautta,

kuten mainitussa MAQO:n Valio-ratkaisussa.
2.2.2 Tavaroista ja palveluista riippumaton suoja

Aikaisemmin voimassa olleen EU-tavaramerkkilainsddddnnon sanamuodon mukaan laajalti
tunnettu tavaramerkki sai suojaa, mikédli sen kattamat tavarat ja palvelut eivét olleet
samankaltaisia kuin myShempi merkki.”® Nykyisen EU-oikeuden mukaan silld ei ole laajalti
tunnetun tavaramerkin suojan saamisen kannalta merkitystd, kaytetddnko tavaramerkkid

samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa kuin aikaisempaa merkkié.

Kuitenkin, ennen kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavaa suojaa laajennettiin
koskemaan myds tapauksia, joissa aikaisemman ja myohemmdn merkin kattamat tavarat ja
palvelut ovat samankaltaisia, aiheutti oikeustila kriittisid puheenvuoroja koskien laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suojan laajentamista. Julkiasiamiehen ratkaisuehdotuksessa

koskien EUT:n ratkaisua C-292/00 Davidoff julkisasiamies Jacobs argumentoi, ettd laajalti

8 Kur, 1992, s. 226. Samaan on pédtynyt Kurin tekstiin viitaten Pakarinen, 2006, s. 55.

"0 Ks. esim. Kur — Dreier, 2013, s. 214. EUT kuitenkin tismensi kyseessi olleen tavaramerkkidirektiivin
tulkintaa oikeuskéytinndssdin tapauksessa C-292/00 Davidoff, jossa todettiin, ettd tavara- tai palvelulajilla ei ole
merkitystd suojan saamisen kannalta.
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tunnetut tavaramerkit eivét tarvitse laajennettua suojaa tapauksissa, joissa merkkien kattamat
tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia. Jacobs toteaa, ettd téllaisissa tilanteissa tulisi soveltaa
normaalia sekaannusvaara-doktriinia (k. 58). Jacobs viittaa lainsddtdjan tarkoitukseen, jonka
mukaan “erilaisten tavaroiden ollessa kyseessé epérehelliset toimijat voisivat hyvinkin kayttaa
epédoikeutetusti hyviksi tunnettua tavaramerkkii, ellei ylimaaréistd suojaa myonneté, kun taas
tapauksissa, joissa tavarat ovat samankaltaisia, hyvéksikayttd olisi huomattavasti vaikeampaa

ilman, ettd syntyy sekaannusvaara” (k. 51).

EUT ei ratkaisussaan C-292/00 Davidoff soveltanut julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotusta.
Voidaankin perustellusti nostaa esiin se, oliko laajalti tunnettua tavaramerkkid tarpeen suojata
tapauksessa laajentamalla tulkintaa silloin voimassa olleen tavaramerkkidirektiivin
sanamuodon ulkopuolelle. Samalla nousee esiin se, oliko laajennettua tavaramerkkisuojaa
samankaltaisille tavaroille ja palveluille tarkoituksenmukaista kodifioida lainsdddéntdon.
McCarthy on esittinyt, ettd Davidoff-ratkaisussa olisi voitu soveltaa sekaantumisvaara-
doktriinia johtuen siité, ettd tavaroiden ja palveluiden ollessa samankaltaisia tavaramerkkien
valill4, ei “tunnetulla” merkilld ole ongelmia menestya viitteessdin koskien sekaannusvaaraa.
Néin ollen tunnetut merkit saisivat nimenomaan enemmén suojaa sekaannusvaaran

soveltamisen kautta, kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille myonnetylld suojalla.”!

Voidaan my0s katsoa, ettd laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarkoitettu suoja on perusteltua
tavaralajista riippumatta nimenomaan niiden laajan ja tunnetun maineen takia.”” Laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu nimenomaan tdhén laadulliseen maineeseen, jonka
suojaaminen tulisi olla perusteltua maineen eteen tehtyjen ponnistelujen vuoksi.
Sekaannusvaaraa voidaan taasen pitdd tdstd tdysin irrallisena késitteend, joka soveltuu
nimenomaan “normaalin” maineen omaaviin tavaramerkkeihin. Tdémén voidaan katsoa olleen
my0s EU-lainsdétdjien tarkoitus, kun laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskeva suoja
laajennettiin lopulta lain kirjaimen mukaan kattamaan samankaltaisten tavaroiden ja
palveluiden kollisiotilanteet. Ndkemykseni mukaan oikeustila on lisdksi paljon selkedmpi, kun

tavaralajista riippumaton suoja on istutettu lainsdadantoon.

" McCarthy, 2004, s. 1178.

2 Ojala, 2017, s. 180.
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2.2.3 Yleisolle syntyva mielleyhtyma

Laajan tavaramerkkisuojan saaminen edellyttdd myds sitéd, ettd relevantille yleisolle syntyy
mielleyhtyma aikaisemman ja myohemmén merkin vélilla.”> Kuten mainittu, laajalti tunnettu
tavaramerkki saa suojaa ilman sekaannusvaaran olemassaoloa. Téllaisissa tapauksissa
kyseeseen tulee ldhinnd se, ettd markkinoilla on kaksi merkkid, jotka kuluttajat yhdistavit
toisiinsa. On kuitenkin huomionarvoista, ettei pelkkd yhdistiminen ole vield riittdva laajalti
tunnetun tavaramerkin suojan saamiseksi. Kuluttajien mielleyhtymé sen sijaan toimii jdlleen
yhtend esikysymyksenai sille, onko myohemmén merkin kdyttd ollut hyviksyttdvai tai onko
kdytostd mahdollisesti seurannut haittaa laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle tai
erottamiskyvylle. Mikéli pelkkd mielleyhtymd merkkien vililld tarkoittaisi sitd, ettd

tavaramerkki saisi suojaa, seuraisi siitd absoluuttinen oikeus kyseisen tavaramerkin haltijalle.”*

EUT on oikeuskdytinndssdin késitellyt mielleyhtymidd ja sen olemassaoloa ratkaisussa C-
252/07 Intel. EUT mainitsee, ettd tavaramerkkidirektiivissd mainitut haitat aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin maineelle ja erottamiskyvylle ovat seurausta tietynasteisesta
samankaltaisuudesta, jonka takia yleisdssd syntyy mielleyhtymi kyseisten tavaramerkkien
vililld (k. 30). EUT jatkaa, ettd mielleyhtymaisti johtuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava
tavaroiden ja palveluiden kohdeyleison keskuudessa, joista tuomioistuin kayttdd ilmaisua
“tavanomaisesti valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat™ (k.

35).

Samassa tapauksessa on otettu lisdksi kantaa sithen, mitd tekijoitd arvioidaan, kun pohditaan
mahdollisen yhteyden syntymistd merkkien vélilli. EUT on listannut Intel-ratkaisussa
merkittaviksi tekijdksi ensinndkin tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen. Toiseksi on
kerrottu tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkit on rekisterdity, mukaan lukien tavaroiden
ja palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekd kohdeyleisd. Kolmanneksi on
mainittu aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus. Neljanneksi tekijaksi on listattu
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste, joka voi olla joko luontainen tai kéyttoon
perustuva. Viidenneksi ja viimeiseksi tekijaksi on kerrottu sekaannusvaaran olemassaolo (k.

42).

3 Ojala, 2017, s. 180.

" Weckstrom, 2010, s. 4. Ks. myos EUT:n ratkaisu C-251/95 Sabel, jossa puhutaan mielleyhtymasti
sekaannusvaaran ollessa késilld (k. 26).
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EUT:n mainitsemat mielleyhtymén syntymisessd huomioon otettavat asiat jédvét irrallisiksi
ilman niiden laajempaa avaamista. Ensimmdisend merkittivand tekijdind mainitusta
tavaramerkkien samankaltaisuudesta EUT toteaa Intel-ratkaisussa, ettd mitd samankaltaisempia
tavaramerkit ovat, sitd todenndkdisempdd on, ettdi myohempi merkki herdttdd mielikuvan
aikaisemmasta merkistd (k. 44). Samankaltaisuutta on arvioinut esimerkiksi korkein oikeus
ratkaisussaan KKO 2010:12, jota on kéyty aikaisemminkin tutkielmassa ldpi. KKO vertaili
tapauksessa merkkeji VOIMARIINI ja OIVARIINI myohemmén merkin INGMARIINI
kanssa. Merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota merkkien
kirjoitusasuissa siithen, ettd niiden loppupéétteet olivat identtisid; -MARIINI, -ARIINI ja -
RIINI. KKO katsoi, ettéd kirjoitusasun loppupditteiden perusteella syntyvad samankaltaisuutta
ei voida pitdd kovin korkeana. Huomionarvoista on, ettd samassa asiassa KHO on piditynyt
vastakkaiseen lopputulokseen. Ratkaisussa KHO 2011:1996 on todettu, ettd merkkien vélinen
samankaltaisuuden aste on riittivd INGMARIINI-tavaramerkin ja VOIMARIINI-tavaramerkin

vililld. Voidaankin todeta, ettei samankaltaisuuden asteen arviointi ole aina tiysin yksioikoista.

Tavaramerkkien vélinen samankaltaisuus on mahdollista syntyd myds merkityssisdllon
samuuden perusteella. Jo aikaisemmin tutkielmassa esiin nostetussa ratkaisussa MAO
H37/2022 markkinaoikeus nosti esiin tavaramerkkien KOSKENLASKIJA ja TUKKIJATKA
vélisen merkityssisdllon todettuaan, ettd merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan. “Koskenlaskija”-kéasite tarkoittaa MAO:n mukaan henkil6d, joka laskee
koskea veneelld tai tukilla. ”Tukkijitkd”-késitteeseen puolestaan voidaan liittdd metsityot ja
muun ohella puunuittotydt. Markkinaoikeus argumentoi, ettd “mielikuvaan erityisesti
entisaikojen puunuitosta sisdltyy puolestaan sekd tasapainoilua tukeilla ettd kosken laskua
tukilla. Koska sana ’tukkijatkd’ viittaa nimenomaan vanhan ajan puunuittajiin, kohdeyleiso
saattaa siten vaivatta yhdistdd sanan ’tukkijatkd’ my0ds puunuittoon.” MAO totesi, ettd koskien
KOSKENLASKIJA-sanamerkkeja ~ merkityssisdltod  voidaan  pitdd vain  heikosti
samankaltaisena TUKKIJATKA -tavaramerkkiin. Kuviomerkkien kohdalla MAO kuitenkin
padtyi sithen, ettdi KOSKENLASKIJA-tavaramerkkien kuvio mieshenkildstd, joka
tasapainoilee tukin péélld vesistomaisemissa, aiheuttaa osaltaan kuluttajille mielikuvan
koskenlaskun lisdksi ”menneen ajan puunuittoa siséltavastd metsityoldisyydestd”. Néin ollen

merkityssisdlloltddn merkit olivat MAO:n mukaan samankaltaisia. Padtostd voidaan pitda
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merkittivénd, silli MAO argumentoi ensimmadisid kertoja” pelkdstddn merkityssiséllostd
johtuvan samankaltaisuuden puolesta, vaikka merkit erosivat toisistaan ulkoasultaan ja

lausuntavaltaan.

Samankaltaisuuden lisdksi yhteyden syntymiseen vaikuttaa Intel-ratkaisun mukaisesti
merkkien kattamat tavarat ja palvelut. EUT on Intel-ratkaisussa argumentoinut, ettd on tdysin
mahdollista, ettd tavaroiden ja palveluiden kohdeyleiso, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on rekisterdity, on erillinen siitd tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisOstd, joita varten
myOhempi tavaramerkki on rekisterdity. Tillaisissa tilanteissa yhteyttd merkkien vililld ei
luonnollisesti ole (k. 48). Tuomioistuin jatkaa, ettd vaikka kohdeyleisot olisivatkin edes osittain
paéllekkdiset, tavarat ja palvelut voivat olla niin erilaisia, ettei kohdeyleisossd synny
mielleyhtymédd merkkien vélilld (k. 49). EUT:n mukaan tima johtaa siihen, ettd tavaroiden ja

palveluiden luonne on otettava huomioon (k. 50).

Kyse on siis harkinnasta, jossa otetaan huomioon seka tavarat ja palvelut ettd kohdeyleiso, joka
on aina erikseen arvioitavissa tapauksissa erilainen. Tulkinta-apua EUT:n argumentointiin
voidaan taasen hakea suomalaisesta oikeuskdytinnostd. Ratkaisussa MAO 211/17 Isku-
Yhtyméa Oy:n ISKU-tavaramerkille sekd muille ISKU-alkuisille tavaramerkeille haettiin suojaa
myohempdd F. Sergejeffin Olut-tehdas Oy:n ISKU-tavaramerkkid kohtaan. MAO péityi
ratkaisussa siihen, ettd vaikka merkkien vililld ei ollut kyse siitd, ettd ne olisivat kattaneet
samoja tavaroita tai palveluita, molempien merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden
kohdeyleiso oli suuri yleiso, joka johti sithen, ettd merkkien vélilld oli yleison mieltima yhteys.
Tapauksessa aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut olivat huonekalut ja niiden

myynti, ja myohemmaén tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut olivat alkoholijuomat.

Myos ratkaisu MAO 493/18 avaa EUT:n tarkoittamaa tulkintaa tavaroiden ja palveluiden
samankaltaisuudesta ja kohdeyleisostd. Tapauksessa oli vastakkain Vannetukku Oy:n sekd
BMW:n kuviotavaramerkit. Markkinaoikeus totesi, ettd merkkien kattamat tavarat olivat
tapauksessa samoja tai samankaltaisia. Lisdksi MAO totesi, ettd tapauksen kohdeyleisé oli
“suuri yleisd, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja
huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista”. Merkityksellistd oli liséksi se, ettdi MAO

kiinnitti huomiota kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteeseen, joka tuomioistuimen mukaan on

5 Ks. myos ratkaisu MAO 227/2021 sekd EU-tasolta ratkaisut T-356/18, T-398/16 ja T-480/12, jotka
késittelevdt nimenomaan merkityssiséllon asemaa merkkien samankaltaisuusarvioinnissa.
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tavanomaista korkeampi, silld tavarat eivit ole pdivittdistavaroita ja ne voivat olla lisdksi

kalliita.

Molemmista tapauksista on tulkittavissa se, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin suojan
saamiseen vaikuttaa selvdsti merkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleiso.
Mielestdni on mahdollista argumentoida, ettd kohdeyleiso saattaa vaikuttaa laajalti tunnettujen
tavaramerkkien kohdalla jopa enemmén kuin se, onko tavarat ja palvelut samankaltaisia, silld
niille annetaan tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta huolimatta suojaa. Toki itsessdén
pelkkd suuri tai erityisen tarkkaavainen kohdeyleisd ei tarkoita sitd, ettd aikaisempi
tavaramerkki saisi automaattisesti suojaa. Kuitenkin molemmissa MAO:n ratkaisuissa on
mahdollista kiinnittdd huomiota sithen, ettd pelkéstddn tavaroiden ja palveluiden
samankaltaisuus tai erilaisuus ei ollut ratkaisevaa, vaan kohdeyleisd eli kuluttajat olivat

vahvemmin mukana argumentoinnissa.

Tavaramerkin saavuttaman maineen osalta EUT toteaa Intel-ratkaisussa, ettd voi olla
tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, jotta voidaan
tarkastella, ulottuuko se my0s tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleison
ulkopuolelle (k. 53). Kuten tdstd argumentista voidaan huomata, on kyseessd edellytys
yhteyden syntymiseksi, jonka EUT yhdistda kiinteédsti kohdeyleis6on. Tuomioistuin ei ndyti
antavan tavaramerkkien vélisen yhteyden syntymisen yhteydessd itsessddn liikkaa arvoa
tavaramerkin maineelle vaan relevantiksi nousee se, miten kohdeyleisé muodostuu ja ylittddako

tavaramerkille muodostunut imago ja laaja arvostus mahdollisesti timén kohdeyleison rajat.

Maineeseen liittyy vahvasti Intel-ratkaisussa yhteyden muodostumisen edellytykseksi listattu
tavaramerkin erottamiskyky. EUT:n mukaan tavaramerkin kyky osoittaa tavaroiden ja
palveluiden alkuperd sekd erottamiskyky ovat sitd suuremmat, mitd ainutlaatuisempi
tavaramerkki on. Tuomioistuin jatkaa: eli kun on kyse sellaisesta sanamerkistd kuin INTEL,
jos sanaa, josta se koostuu, ei ole kdytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi
tdmédn tavaramerkin haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille --, on

tarkasteltava, onko aikaisempi tavaramerkki ainutlaatuinen vai erityisen ainutlaatuinen” (k. 56).

Erottamiskyvystd yhteyden muodostamisen yhteydessd on lausuttu esimerkiksi korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2015:10. Tapauksessa olivat vastakkain aikaisempi
CHANEL-tavaramerkki sekd myohempi BeautyChannel-tavaramerkki. KHO argumentoi sen

puolesta, etti CHANEL-tavaramerkilli on Suomessa huomattava, luontainen erottamiskyky,
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joka on edelleen vahvistunut siitd, ettd tavaramerkilld on huomattava maine ja sitd on kaytetty
laajasti. Lisdksi KHO huomautti, ettd mikddn muu toimija ei ole kdyttdanyt CHANEL-
tavaramerkkid kyseisten tavaroiden yhteydessd Suomessa. Kuten voidaan ratkaisusta paételld,
erottamiskyky voi siis olla luontaista, mutta sitd on mahdollista myos laajentaa kayttamalla
tavaramerkkid. Lisdksi, kuten Intel-ratkaisussakin todetaan, sillikin on erottamiskyvyn
kannalta merkitystd, onko merkkid kiaytetty vain ja ainoastaan haltijan toimesta sen
markkinoimille tavaroille ja palveluille, kuten CHANEL-tavaramerkin tapauksessa. Téllaisissa
tapauksissa vahva erottamiskyky puhuu my0s sen puolesta, ettd kuluttajat mieltdvit

mahdollisen yhteyden aikaisemman ja myohemmén tavaramerkin valille.

Viimeisend edellytyksend mielleyhtymédn muodostumiselle EUT mainitsee Intel-ratkaisussa
tavaramerkkien vélisen sekoitettavuuden. Tuomioistuimen mukaan, mikéli kohdeyleisé uskoo
tai saattaa uskoa, ettd tavaramerkeilli markkinoidut tavaroiden ja palveluiden alkuperd on
samasta yrityksestd tai taloudellisesti toisiinsa liittyvistd yrityksistd yhteys muodostuu
valttdmattd (k. 57). Toisaalta EUT jatkaa samaisessa ratkaisussa sekaannusvaarasta mainiten,

ettd laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen ei edellytd sekaannusvaaraa (k. 58).

EUT antaa Intel-ratkaisussa sekaannusvaaralle itsendisen merkityksen myos silloin, kun
kyseessd on laajalti tunnettu tavaramerkki, mutta toisaalta mainitsee, ettei sekaannusvaaraa
edellytetd. Téhdn pddtelmédn on perusteltua yhtyé, silla kuluttajien assosioidessa tavaramerkit
toisiinsa, on se omiaan mahdollisesti aiheuttamaan sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa.
On kuitenkin pidettdvd mielessd se, ettd yhdistiminen ei itsessdén tarjoa vield suojaa laajalti
tunnetulle tavaramerkille.”® Sekaannusvaaran osalta voidaan siis todeta, etti sen olemassaolo
on vihintddnkin vahva merkki siitd, ettd kohdeyleis6é yhdistdd aikaisemman ja myShemmin
tavaramerkin toisiinsa. EUT:n Intel-ratkaisussa kéyttdméstd sanamuodosta ja erityisesti
kisitteestd valttdméttd” voi pééitelld, ettd sekaannusvaaran olemassaolo riittdd itsessdénkin

todistamaan merkkien vilisen yhteyden olemassaolon.

EUT péityy vield Intel-ratkaisussa avaamaan kuluttajille syntyvdn yhteyden
kokonaismerkitystd argumentoidessaan, etti sen mainitsemat tosiseikat eivdt valttamatta
tarkoita sitd, ettd yhteys kuluttajien keskuudessa muodostuu, mutta ne eivit myodskéén sulje sitd
pois. EUT:n mukaan tapauksessa ennakkoratkaisupyynnoén esittineen tuomioistuimen tulee

ottaa huomioon kaikki vallitsevat tosiseikat arvioidessaan tapausta (k. 61). Huomionarvoista on

76 Weckstrom, 2010, s. 4.
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ndin ollen se, ettei kuluttajien keskuudessa syntyvdn mielleyhtymédn syntymisen arvioinnissa
valttamattd ole ratkaisevaa se, ettd yksi tai edes useampi edellytyksistd ei tayty, vaan kyse on

laajemmasta tulkinnasta ja ennen kaikkea kokonaisuuden arvioinnista.

Laajalti tunnettuja tavaramerkkeja koskevassa suomalaisessa ratkaisukdytdnnossa, jota tassikin
tutkielmassa on kdyty ldpi, on korostunut eritoten juuri samankaltaisuuden asteen sekéd
tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden seké niille relevanttien
kohdeyleisdjen arviointi. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2010:12 korkein oikeus avasi
ainoastaan merkkien samankaltaisuuden arviointia mielleyhtymén syntymisen arvioinnin
yhteydessd. Lisdksi tapauksessa MAO H37/2022 yhteyden syntymisen arviointi keskittyi
pddosin merkkien samankaltaisuuden arviointiin. Edelleen markkinaoikeuden ratkaisussa
MAO 211/17, jossa tavaramerkit olivat kdytdnnossd identtisid, arviointi keskittyi pddosin
merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin seké niiden relevantteihin kohdeyleisdihin. Vield
voidaan mainita ratkaisu KHO 2015:10, jossa CHANEL-merkin erottamiskykyad arvioitiin,
mutta KHO mainitsi tdmén jélkeen, ettd my6s muut tekijdt osoittavat merkkien vilisen
yhdistdmisen, jonka jalkeen samassa kohdassa mainittiin tavaroiden

identtisyys/samankaltaisuus sekd niiden samanlainen yleiso.

Nayttaa siis siltd, ettd eniten painoarvoa, ainakin suomalaisessa oikeuskdytdnndssd, on annettu
nimenomaan merkkien sekd tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnille. Tdma
voi osaltaan johtua siitd, ettd vaikeimpia tulkintakysymyksid tdllaisissa tapauksissa on
aiheuttanut tavaramerkkien samankaltaisuuden arviointi.”” Toisaalta ndiden kahden
arviointiperusteen korostunut asema voi myds johtua siitd, etti maineen voimakkuuden,
erottamiskyvyn ja sekaannusvaaran olemassaolon toteaminen ei tuota samanlaisia ongelmia

tuomioistuimille.

On lisdksi huomioitava erilaiset seikat, jotka vaikuttavat arviointiin kuluttajien mieltimén
yhteyden syntymisestd. Tima nousee esille erityisesti tarkastellessa ratkaisuja KKO 2010:12 ja
KHO 2011:1996, joissa aineellisesti samassa asiassa péddyttiin erilaisiin ratkaisuihin.
Mielleyhtymén arvioinnissa on kyse kokonaisarvioinnista, mutta tillaisen tilanteen arvioinnissa
saattaa nousta esiin subjektiivisia ja hahmopsykologisia elementtejd, jotka vaikuttavat

lopputulokseen ja ratkaisun perustelemiseen.’® Lisiksi EUT:n ratkaisukdytinnon mukaan

7 Ojala, 2017, s. 182.

78 Tiili, 2012.
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oikeudellinen arviointi tulisi yhteyden olemassaolon kohdalla suorittaa ilman sitd, ettd kiistan
osapuolten erilaisia intressejd ldhdetdéin analysoimaan.” Intressien arviointi tulisi tehdd vasta
sen jilkeen, kun yhteyden on arvioitu olevan olemassa. Timé voi osaltaan hankaloittaa juridisen
arvioinnin tekemisti, kun intressejé ei tulisi ottaa huomioon. Niin ei kuitenkaan selvésti aina

ratkaisuissa ole tehty.
2.2.4 Vapaamatkustaminen

Kuten mainittu, merkin laaja tunnettuus ja kuluttajien mieltdmi yhteyden syntyminen eivit
vield itsessddn ole riittdvid laajalti tunnetulle tavaramerkille annettavan suojan saamiseksi. TM-
direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohdan mukaan suojan saamiseen vaaditaan liséksi se, ettd
merkin aiheeton kiayttd merkitsee epdoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvysté tai maineesta tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle.® Erottamiskyvyn tai maineen kiellettyd hyviksikédyttod ja niille
aiheutuvaa haittaa on vakiintuneesti kutsuttu vesittymiseksi.?! Hyviksikdyttod voidaan nimittid
myo0s vapaamatkustamiseksi. Yksinkertaistettuna vapaamatkustamista voi tapahtua, vaikka
varsinaista haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle ei tapahtuisikaan.
Vapaamatkustamisesta onkin kyse silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta

pyritién hyotyméén ilman kyseisen merkin haltijan lupaa.®?

Euroopan unionin tuomioistuin on késitellyt vapaamatkustamista asiassa L’Oréal. EUT:n
mukaan kyseessd on epdoikeutettu hyvéksikdyttd kolmannen pyrkiessd laajalti tunnetun
tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkid kdyttdessddn kulkemaan merkin vanavedessi ja
samalla hy6tyméédn sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta ilman rahallista vastiketta.
Lisdksi EUT mainitsi samassa yhteydessd sen, ettd vapaamatkustamista on laajalti tunnetun
tavaramerkin haltijan omien toimenpiteiden tavaramerkin imagon luomiseksi ja sdilyttdmiseksi

tehtyjen markkinointitoimenpiteiden hyviksikaytto (k. 49).

EUT on avannut jo aikaisemmin tutkielmassa mainitussa Intel-ratkaisussa epdoikeutetun

hyviéksikdyton kasitettd hieman vield L’Oréal-ratkaisua pidemmaille. EUT:n mukaan, mitd

7 Pihlajarinne, 2010, s. 43.
80 Samanlainen sd#nnds on implementoitu Suomessa TML 5 § 3 a) kohtaan.
81 Haarmann, 2014, s. 371.

82 Ojala, 2017, s. 185.
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vélittomampi ja vahvempi myohemmain tavaramerkin herdttimi mielikuva myS6hemmaistd
tavaramerkisté on, sitd suurempi vaara on, etti epdoikeutettua hyviksikayttdd tapahtuu joko nyt
tai tulevaisuudessa (k. 67). EUT on liséksi Intel-ratkaisussaan maininnut, ettd epdoikeutetun
hyviksikdyton olemassaoloa arvioitaessa, on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki
asian kannalta merkitykselliset seikat. Huomioon otettavat seikat ovat EUT:n mukaan samoja,
joita arvioidaan kuluttajien mieltdmin yhteyden olemassaoloa arvioitaessa (k. 68). EUT viittaa
vield ratkaisussa General Motors -ratkaisuun, jossa todettiin, ettd tavaramerkin
erottamiskykyisyys ja maineikkuus vaikuttavat siithen, kuinka helposti tavaramerkille voidaan

katsoa aiheutuvan haittaa (k. 69).

Huomionarvoiseksi erityisesti kilpailun ndkdkulmasta nousee kuitenkin EUT:n tulkinta
ratkaisussa C-102/07 Adidas, jossa tuomioistuin argumentoi, ettd tavaramerkkien vapaana
pitdmisen tarve®’ ei ole merkityksellinen tekijé, kun arvioidaan tavaramerkin erottuvuuden tai
maineen epdoikeutettua hyviksikayttod (k. 43). Talld osaltaan EUT maédéritti, ettd kilpailijoiden
intressissd oleva vapaana pitdmisen tarve ei ole itsessddn relevantti kdsite, kun arvioidaan
vapaamatkustamista.®* Perustelu néyttiytyy osaltaan kohtuullisen voimakkaana kannanottona

laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden oikeuksien puolesta.

Vapaamatkustamisen kidsitettd on myos arvioitu suomalaisessa oikeuskdytdnnossa. Ratkaisussa
KKO 2016:16 oli kyse tavaramerkin Verkkokauppa.com ja verkkotunnuksen
veneilijanverkkokauppa.com sekd tunnusmerkin Veneilijin verkkokauppa.com vilisestd
riiddasta. KKO viittasi ratkaisussaan EUT:n mainittuihin L’Oréal- ja Intel-ratkaisuihin ja
perusteli, ettd Verkkokauppa.com-tavaramerkin sisiltyessd myohempiin tunnuksiin on vastaaja
saanut hyotyd, silld “tavaramerkki on ollut sen asiakkaille entuudestaan tunnettu”. Lisdksi
KKO:n mukaan vapaamatkustamisesta kielii se, ettd aikaisemman tavaramerkin mielikuva ja
sen ominaisuudet ovat siirtyneet myohemmén tavaramerkin herdttdmédan mielikuvaan. KKO
nosti myds esiin sen, ettd tavarat ja palvelut ovat olleet tarjottuna internetissd, jolloin
epdoikeutettua hyviksikdyttod on syntynyt myos kuluttajien tehdessd hakuja internetin

hakupalveluissa.

83 Vapaana pitidmisen tarpeella tarkoitetaan tavaramerkkien yhteydessi siti, ettd tavaramerkkeind kéytettivien
merkkien médrd on rajaton, joten jokainen markkinatoimija voi valita minkd merkin tahansa toimintansa
tavaramerkiksi. Kéytdnnossé periaatetta sovelletaan esimerkiksi rekisteriviranomaisen arvioidessa
rekisterdintimahdollisuutta, jossa merkin rekisterdinti voidaan estda silld perusteella, ettei sanaa, joka muodostaa
merkin tulisi monopolisoida. Ks. késitteestd lisdd esim. Marusic, 2014, s. 545.

8 Kur — Dreier, 2013, s. 218.
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KKO arvioi ratkaisun perusteluissaan my0s oikeudellisten tosiseikkojen liséksi sitd, mika
vastaajalla on ollut tarkoituksenaan, kun se on kéyttanyt tunnuksiaan elinkeinotoiminnassaan.
Tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, ettd vastaaja oli tarkoituksellisesti kdyttinyt .com-
verkkotunnuspédtettd, vaikka tille oli myonnetty myos suomalaiset .fi-verkkotunnuspéétteet.
Lisdksi KKO:n mukaan erityisesti hyotymistarkoituksesta kielii se, ettd vastaaja on péattanyt
kayttdd tunnusmerkissiddn Veneilijin ja verkkokauppa.com sanoja erikseen siten, ettd punaisella
merkitty verkkokauppa.com erottuu Veneilijin-sanasta. KKO:n mukaan tdmid muistuttaa
aikaisempaa Verkkokauppa.com-tavaramerkkii. Edelleen KKO:n mukaan se, etti vastaaja on
ottanut tunnusmerkkinsd kayttoon vasta sen jilkeen, kun verkkokauppa.com on saavuttanut

laajalti tunnetun tavaramerkin aseman, on omiaan kertomaan hydtymistarkoituksesta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2016:16 luo konkretiaa sille tulkinnalle, jota EUT on pyrkinyt
korostamaan L’Oréal ja Intel ratkaisuissa, jotka jattavét itsessddn epdoikeutetun hyvaksikayton
kisitteen médrittelyn abstraktiksi®®. Toisaalta oma nikemykseni on, ettei vapaamatkustamisen
toteaminen itsessddn vilttimattd tuota lilemmin tulkintaongelmia, varsinkaan esitetyissé
tapauksissa, joissa hydtymistarkoitus on selvi.®® Ratkaisussa KKO 2016:16 otetaan huomioon
esimerkiksi toteutettu markkinointi ja verkkotunnusten kdyttdméttd jattaminen. Téllaisten
oikeudellisten tosiseikkojen ollessa usein olemassa nykyajan tavaramerkkimaailmassa, on

hankala ndhda tilannetta, jossa tulkintaongelmaa syntyisi.
2.2.5 Hamartaminen

Vapaamatkustamisen lisdksi laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kérsid merkkinsa
vesittymisestd haméartimisen®’ kautta. Hamértdminen laajalti tunnettujen tavaramerkkien
yhteydessd tiivistyy TM-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a) alakohtaan, jossa mainitaan
tavaramerkin hyvéksikdyton vaihtoehdoksi se, ettd myShemmin tavaramerkin kayttd olisi
haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Himértymiselld tarkoitetaankin sitd, ettd
tiettyjen olosuhteiden ollessa kisilld, mydhempi tavaramerkki voi aiheuttaa haittaa

aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja samalla jopa romuttaa sen ainutlaatuisen

8 Qjala, 2017, s. 186, pitid EUT:n abstraktia miiritelmii epdoikeutetusta hyviksikiytosti ongelmallisena
laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-alan laajentumisvaaran vuoksi.

8 Ks. esim. ratkaisu MAO 493/18, jossa on ollut kisilld samankaltaiset tulkintaperusteet kuin ratkaisussa KKO
2016:16.

87 Englanninkielisessd oikeuskirjallisuudessa kéytetddn usein késitettd blurring, josta sana himértiminen on
vapaamuotoinen kdannds. Ks. esim. Fhima, 2011.
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aseman markkinoilla.®® Kyseessd on tilanne, jossa aikaisemmin rekisterdity tavaramerkki
arkipdividistyy sen seurauksena, ettd markkinoille tulee sitdi muistuttavia merkkejd.%

Oikeuskirjallisuudessa on puhuttu myds siité, ettd tavaramerkki banalisoituu.

Hémairtdminen voidaan nihdé osittain jopa tavaramerkkioikeudellisesti sallittuna ilmiéni.°! On
selvid, ettd, mitd heikompi tavaramerkki on, sitd helpommin se vesittyy, kun kilpailijoiden on
mahdollista kéyttid samankaltaisia merkkeji toiminnassaan.’> Vaikka laajalti tunnetut
tavaramerkit ovatkin useimmiten vahvoiksi katsottavia tunnuksia, on niiden haltijoiden
intressissd suojata merkkiddn erottamiskyvyn heikkenemiseltd. Voidaan ndhdi, ettd mikali
tavaramerkkia kdytetdan paljon eri yhteyksisséd, sen iskuvoima vahenee. Ongelmalliseksi muun
kuin tavaramerkin haltijan harrastaman merkin runsaan kdyton eri tavaroiden ja palveluiden
yhteydessa tekee se, ettd merkille voi syntyé laajasti erilaisia sekundaarisia merkityksia, jolloin
merkin  yhdistiminen juuri tietyn elinkeinonharjoittajan tiettyyn hyddykkeeseen

epiamaiiriistyy.”

EUT on argumentoinut laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavan hédmirtymissuojan
puolesta ensinnédkin ratkaisussa Intel, jossa puhutaan erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta,
joka ”-- aiheutuu heti, kun tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut, joita varten se
on rekisterdity ja sitd kdytetddn, ovat perdisin timén tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen
vuoksi, ettd myohemmén tavaramerkin kdyttd on johtanut aikaisemman tavaramerkin
identiteetin ja silld yleison keskuudessa olevan vaikutuksen hédvidmiseen”. EUT:n mukaan
tallainen tilanne on késilld erityisesti, kun aikaisempi tavaramerkki ei endd saa aikaan
mielikuvaa tavaroista ja palveluista, joille se on rekisteroity (k. 29). EUT vahvisti Intel-

ratkaisun kantansa koskien hdmirtymistd L’Oréal-ratkaisussa ja viittasi Intel-ratkaisun

8 Kur — Dreier, 2019 s. 215.

8 Pakarinen, 2006, s. 49. Pakarinen kirjoittaa teoksessaan vesittymisesti, mutta hinen esiin tuomansa
nikokohdat viittaavat ndhdékseni lahtokohtaisesti nimenomaan tavaramerkin himértymiseen.

% Palm, 2002, s. 202.

1 Pakarinen, 2006, s. 50, Palm, 2002, s. 203. Kirjoittajat puhuvat viitatuissa kohdissa nimenomaan tilanteista,
joissa kyse on ns. normaalien tavaramerkkien vélisestd sekaannusvaarasta, joka ei koske laajalti tunnettuja
tavaramerkkeji koskevaa arviointia. Saman vesittymistd koskevan problematiikan voidaan kuitenkin katsoa
koskevan tiettyyn pisteeseen asti sekd normaaleja ettd laajalti tunnettuja tavaramerkkejd. Ks. my6s Fhima, 2011,
s. 117, jossa kirjoittaja argumentoi, ettei sekaannusvaaran arviointi kuulu lainkaan vesittymisen yhteyteen.

92 Palm, 2002, s. 203.

%3 Pakarinen, 2006, s. 52.
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perusteluihin koskien erottamiskyvyn heikentymistd (k. 39). EUT mainitsi my0s, ettd, mitéd

erottamiskykyisempi merkki on, sitd helpommin sille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa (k. 69).

Erityisen mielenkiintoista Intel-ratkaisun perusteluissa oli se, ettd ratkaisussa EUT vaati
aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalta ndyttoa siitd, etti oli olemassa vaara, etti
myO0hemmaén tavaramerkin kéytto aiheuttaisi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen hyvéksikdyttdd tai aiheuttaisi néille haittaa (k. 37). EUT:n mukaan néytoksi riittda
seikkojen olemassaolon osoittaminen, joiden nojalla voidaan huomata olevan vakava vaara
tallaisen haitan aiheutumisesta (k. 38). Naytoksi ei siis ole vaadittu sitd, ettd todellista haittaa
olisi ehtinyt jo syntyd, vaan pelkdn haitan mahdollisuuden osoittaminen todeksi on riittdnyt.
EUT:n mukaan téllainen haitan osoittava seikka on se, ettd ’keskivertokuluttajien taloudellinen
kdyttdytyminen on muuttunut” sen seurauksena, ettd myohempaa tavaramerkkid on kéytetty (k.
77). EUT my®s jatkoi, ettei taloudellisen hyddyn toteutuminen mydhemman merkin haltijalle
ole merkityksellistd, kun arvioidaan erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa (k. 78). Téllainen
voisi toki olla merkityksellistd, jos arvioitaisiin aikaisemmin késiteltyd vapaamatkustamista,

jossa se voidaan ndhdi nimenomaan my6hemman merkin haltijan tarkoituksena.

EUT:n perustelut koskien keskivertokuluttajien taloudellisen kéyttdytymisen muuttumista
jaavit osaltaan vajaaksi, silld késitettd ei ole avattu ratkaisussa lainkaan. Pal/min mukaan
tallainen kdyttdytymisen muuttuminen voi osaltaan tarkoittaa sité, ettd kuluttajat eivit tunnista
endd aikaisemman merkin alkuperdd tai vaihtoehtoisesti luulevat, ettd aikaisemmalla ja
myohemmalld merkilld on sama alkuperd. Liséksi hén nostaa esiin sen, ettd kuluttajien
kiyttdytymisen muuttuminen voi olla esilld, kun laajalti tunnetun tavaramerkin nimelld kulkee
markkinoilla useita tavaroita ja palveluita. Tillaisissa tilanteissa laajalti tunnettuna
tavaramerkkind tunnettu tunnus ei endd ainoastaan osoita tiettyjen juuri kyseisen tavaramerkin

alle rekisteroityjen hyodykkeiden alkuperda vaan merkki niin sanotusti yleistyy.”*

Fhima on kuitenkin argumentoinut, ettei merkin yleistyminen ole liitettdvissd hdmértymiseen
siitd syystd, ettd téllaisissa merkin yleistymistd koskevissa tapauksissa merkin erottamiskyky
tuhoutuu tdysin. Liséksi hdnen mukaansa yleistymistapauksissa aiemman ja myohemméin
tavaramerkin tulee kattaa samat tavarat ja palvelut. Fhiman mukaan vain d&rimméisissi

hamértymistapauksissa tulee kyseeseen merkin yleistyminen.”> Oman nidkemykseni mukaan

% Palm, 2009, s. 22.

% Fhima, 2011, s. 117.
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hidmartdmistd on turha keinotekoisesti erottaa merkin generalisoitumisesta, silld tavaramerkin
hidmartdminen johtaa véistimaitti aina siihen, ettd merkin erottamiskyky kérsii eli merkki toisin
sanoen yleistyy edes jollain tasolla. Tdmén on myos vahvistanut EUT Interflora-ratkaisussaan,
jonka mukaan erottamiskyvylle tuotetaan haittaa, kun myohemmén merkin kéaytto edistda
laajalti tunnetun tavaramerkin muuttumista yleissanaksi (k. 79). Téllaisissa tilanteissa on
mahdollista ndhdd epdilemittd myoOs konkreettisia muutoksia kuluttajien taloudellisessa

kayttdytymisessa.

Interflora-ratkaisussa oli kisilld arviointi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta.
Ratkaisussa EUT vahvisti jo dsken mainitsemani kannan, jonka mukaan tavaramerkin
muuttuminen yleissanaksi samankaltaista merkkid kéytettdessd kuin laajalti tunnettu
tavaramerkki on kiellettyd vesittimistd hidmértamisen muodossa (k. 79). Toisaalta ratkaisussa
EUT konkretisoi sitd, minkélainen toiminta voi ndyttdytyd kiellettynd hdmaértdmisend ja
millainen ei perustellessaan sitd ndkokohtaa, ettei saman tai samankaltaisen merkin kuin laajalti
tunnettu tavaramerkki kdyttdminen avainsanana internetin indeksointipalvelussa ole kiellettyd
himértdmistd (k. 80). EUT:n oikeuskdytinnon tasolla ei ole avattu liiemmin sitd, mitd
erottamiskyvylle aiheutuva haitta himértdmisen muodossa on. Kuitenkin Euroopan unionin
yleisen tuomioistuimen (EUYT) ratkaisu T-67/04 SPA-FINDERS antaa asiaan osviittaa.
EUYT:n mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa syntyy, kun
aikaisemmalla tavaramerkilld ei ole endd kykyé synnyttdd vilitontd mielleyhtymai tuotteisiin,
joita varten se on rekisterdity ja joita varten sitd kaytetddn (k. 43). Ratkaisun osalta tulee
kuitenkin ottaa huomioon, etti se on annettu aikaisemmin kuin mainitut ratkaisut Intel, L.’Oréal

ja Interflora, joissa ei SPA-FINDERS-ratkaisun kaltaista perustelua esitetty.

Suomalaisessa oikeuskdytdnndssd hdamértdminen ei ole noussut yhtd usein pinnalle laajalti
tunnettuja tavaramerkkejd koskevassa ratkaisuissa kuin esimerkiksi aikaisemmin késitelty
vapaamatkustaminen. Kuitenkin jo aikaisemmin késitelty paatos KHO 2015:10 on sellainen,
jossa aihetta on sivuttu. Tapauksessa olivat vastakkain tavaramerkit CHANEL ja
BeautyChannel, joiden osalta tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, ettei tavaramerkkien
erilaisuuden vuoksi ole todenndkdistd, ettd kohderyhmien taloudellinen kayttdytyminen
muuttuisi ja aiheuttaisi haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle. KHO totesi, ettd Beauty-alkuosa
voi johtaa asiakkaiden ajatuksia kauneudenhoitotuotteisiin, mutta Channel-osan kaksi n-
kirjainta, merkityssisdltd sekd tavaramerkkien erikielisyys tekevit riittivan eron merkkien

vilille. Merkkien erilaisuuden vuoksi KHO:n argumentointi on helposti ymmarrettivissa.



38

Toisaalta erottamiskyvylle aiheutuva haitta on mainittu lyhyesti myos ratkaisussa MAO
H37/22. Tapauksessa Valio perusteli, ettd Lidlin kiyttimd TUKKIJATKA -tavaramerkki on
aiheuttanut konkreettista haittaa Valion myyntien vihentymisen muodossa. Markkinaoikeus
hyviksyi Valion argumentin sille esitetyn niyton perusteella ja totesi konkreettisen vaaran
olemassa haitan aiheutumisesta Valion Koskenlaskija-tavaramerkin erottamiskyvylle ja
maineelle. Mielenkiintoista ratkaisussa on se, etté riiddanalaiset tavaramerkit ovat hyvin erilaisia
toistensa kanssa. Vaikka kyseessd onkin alemman oikeusasteen ratkaisu, on huomionarvoista
ndhdi, ettd sellainen ndyttd kuin myyntiluvut voi toimia tarvittavana niayttond himéartdmisen
olemassaolon toteamiseksi. Voidaan péaételld, ettd kuluttajien taloudellisen kayttdytymisen
muuttumisen osoittamiseksi on néin ollen mahdollista esittdd erilaisia todisteita, jotka voivat
perustella viitettd. Yhtd ainoaa, varmaa konkreettista tapaa tai suuntalinjaa kiyttdytymisen

muuttumiseksi on kuitenkin mahdotonta péételld ratkaisukaytdnndsta.

Kuten sekd EU-tason ettd suomalaisen oikeuskdytinnon perusteluista voidaan huomata,
konkreettisen haitan esittdiminen ei ole pddosassa, kun hdmértimistd arvioidaan
tuomioistuimissa. Tarkastelun kohteena on ldhtokohtaisesti ennemminkin laajalti tunnetun
tavaramerkin erottamiskyky ja vahvuus sekd kuluttajien mieltdmd yhteys merkkien valilla.*®
Kun ainoana selvdnd oikeudellisena ohjeena on kuluttajien taloudellisen kéyttdytymisen
muuttuminen, johtaa se véistimatti tilanteeseen, jossa aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla
on hyvin vihén keinoja osoittaa, miten ja minkélaista haittaa tavaramerkin hdmértyminen on
sille konkreettisesti aiheuttanut, jotta silld olisi mahdollista saada suojaa téllaista toimintaa

vastaan.”’
2.2.6 Tahraaminen

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvaa haittaa voi seurata
myo0s merkin tahraamisesta eli maineelle aiheutuvasta vahingosta. Tahraamista koskeva ilmi6
on ldhtokohtaisesti helpompi tulkita kuin hamartdmistd koskeva rajanveto. Kyse on péddosin
tilanteista, joissa aikaisempaa laajalti tunnettua tavaramerkkid kdytetddn halventavasti tai
epasopivasti, kuten huonolaatuisissa tai luonteeltaan sopimattomien hyddykkeiden

98

yhteydessd.” Tahraantumista koskevaan ilmioéon voidaan luonnollisesti liittdd se, ettd

% Fhima, 2011, s. 157.
97 Fhima, 2011, s. 158.

% Palm, 2002, s. 300.
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tavaramerkeille on haltijan investoinneilla pyritty luomaan tietynlainen kuva, jota haltijat

haluavat suojata “alempiarvoisiin” tai muuten epésopiviin hyddykkeisiin yhdistimiseltd.”

EUT:n ratkaisukdytdnnostd ei 10ydy erityisemmin mainintoja tahraamisesta, mutta L’Oréal-
ratkaisussa otettiin tdhénkin lyhyesti kantaa. EUT:n mukaan tahraaminen'? on kyseessi, kun
tavarat tai palvelut, joita varten kolmas kiyttdd myohempdd merkkid voi vaikuttaa yleiséon
siten, ettd aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuus heikkenee. EUT mainitsee esimerkkind
tilanteen, jossa kolmannen osapuolen tarjoamat tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan sellaisia,
joiden on mahdollista saada aikaan negatiivista vaikutusta aikaisemman merkin imagolle (k.
40). Lisad tulkinta-apua voidaan saada Intel-ratkaisun julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta,
jossa julkisasiamies Sharpston toteaa, etti tahraamista arvioitaessa on otettava huomioon
tavaramerkkien sivumerkitykset suhteessa merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin tai
laajempaan viestiin, jota tavaramerkit vélittdvit, ja arvioida tdstd seuraava vahinko (k. 81).
Molemmista perusteluista voidaan huomata se, ettéd arviossa ei pelkistdadn keskityta sithen, mikéa
vahinko tavaramerkille seuraa, vaan myo0s sithen, mitd tavaramerkin taustalla on, kuten tavarat

ja palvelut sekd esimerkiksi brindin arvo.

Fhima erottaa hyodykkeiden osalta kolme erilaista ristiriitaa, joissa tahraaminen voi tulla
kyseeseen. Ensinndkin on mahdollista, ettd myohemmain tavaramerkin kattamat hyodykkeet
ovat luonnostaan epamiellyttidvid. Téllaiset tilanteet kuitenkin siséltivit vaikeaa rajanvetoa
siind, mitkd tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan epadmiellyttiavid. Toiseksi tilanne voi olla
kasilld, jos tavaramerkkien kattamat hyodykkeet ovat tdysin yhteensopimattomia, jopa
vastakohtia keskenddn. Kolmanneksi on listattu tilanne, jossa aikaisemman merkin imago ei
sovi lainkaan my6hemmaén merkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Esimerkkiné kirjoittaja
mainitsee voittoa tavoittelemattoman ja voittoa tavoittelevan toiminnan.'®! Kyse lienee
tahraamisenkin osalta kokonaisarvioinnista, joka vaatisi tarkemmin muodostuakseen lisdd

tulkintakéaytantoa.

% Fhima, 2011, s. 159.

100 Ratkaisun suomenkielisessi versiossa on kéytetty termejd “pilaaminen” ja “heikentiminen”, kiytin tissi
tutkielmassa samasta ilmiostd termié tahraaminen.

101 Fhima, 2011, s. 179.
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2.2.7 Hyvaksyttava syy

Vesittymisepdilyn yhteydessd on mahdollista, ettd samaa tai samankaltaista merkkid kayttava
toimija vetoaa merkin kdyton yhteydessd hyvaksyttdvddn syyhyn. Téllaisen syyn ollessa
olemassa tavaramerkin maineen ja erottamiskyvyn hyviksikéyttoa tai niille aiheutettua haittaa

ei katsota epdoikeutetuksi.!??

Hyviéksyttdvd syy on kodifioitu jo mainittuun TM-direktiivin 5
artiklan 3 kohdan a) alakohtaan ja TML 5 pykaldn 3 kohtaan, kun molempien suomenkielisessa
versiossa lain kirjain puhuu nimenomaan “aiheettomasta”!%® kiytostd. Joka tapauksessa timéa

voidaan suomeksi ymmaértidd nimenomaan tavaramerkin kaytoksi ilman hyviaksyttavas syyta.

EUT on  Interflora-ratkaisussaan  selventdnyt  hyvéksyttdvda  syytd  liittyen
vapaamatkustamiseen. Tuomioistuin viittasi internetissé esitettyyn mainokseen, joka perustuu
laajalti tunnettua tavaramerkkid vastaavaan avainsanaan, jolla tarjotaan vaihtoehtoa
aikaisemman tavaramerkin alaisille hyddykkeille ilman ndiden hyddykkeiden matkimista.
Tallaisessa tilanteessa EUT:n mukaan tavaramerkin kdyttd on ldhtokohtaisesti normaalia ja
vilpitonti kilpailua kyseessé olevien tavaroiden ja palveluiden alalla, mikali téllaiselle kéytolle

on lisdksi perusteltu syy (k. 91).

Interflora-ratkaisun lisdksi EUT on kisitellyt hyvéksyttavdd syytd ratkaisussaan C-65/12
Leidseplein Beheer. Tapauksessa EUT vetosi pyrkimykseen 16ytdd tasapaino tavaramerkin
haltijan intressien sekd muiden taloudellisten toimijoiden intressien vililld. Muiden toimijoiden
intresseistd EUT mainitsi tavaramerkkien vapaana pitdmisen, joilla on tarkoitus osoittaa
hyodykkeen alkuperd (k. 41). EUT:n mukaan haltijan oikeussuoja ei ole ehdoton ja
nimenomaan intressien tasapainottamiseksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa on
rajoitettu niihin tapauksiin, joissa haltija “osoittaa riittdvdd tarkkaavaisuutta ja vastustaa sité,
ettd muut toimijat kdyttdvat merkkejd, jotka voivat loukata sen tavaramerkkid” (k. 42). EUT
jatkoi ratkaisussa perustellen, ettd hyvaksyttdvin syyn kisitteen tarkoitus ei ole ratkaista
ristiriitaa tavaramerkkien vililld tai rajoittaa haltijan oikeuksia, vaan tarkoituksena on 10ytai
nimenomaan intressitasapaino osapuolten vilille. Hyvéksyttivin syyn peruste ei anna
kolmannelle osapuolelle laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuksia, vaan velvoittaa laajalti

tunnetun tavaramerkin haltijaa sietimidn tietynasteista vapaamatkustamista (k. 46). EUT on

102 Kur — Dreier, 2013, s. 218.

103 TM-direktiivin englanninkielisessé versiossa “aiheeton” kddntyy “without due cause”. Kdytin, kuten
siteeraamani suomalainen oikeuskirjallisuus, itse késitettd hyvéksyttiava syy.
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lisdksi arvioinut niitd tekijoitd, joita tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan, onko hyviksyttava
syy saman tai samankaltaisen merkin kdyttoon olemassa. Téllaisia perusteita ovat ei-laajalti
tunnetun tavaramerkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisdssd, merkkien kattamien
tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus sekd samankaltaisen merkin kayttdmisen

taloudellinen ja kaupallinen merkitys (k. 60).

Konkretiaa hyvéksyttdvin syyn periaatteen tulkintaan tarjoaa ratkaisu KKO 2016:16. Vastaaja
oli asiassa todennut, ettd hyvéksyttdvd syy vapaamatkustamiseen juontuu siitd, ettd palvelua
kuvaava sana “verkkokauppa” olisi pidettiva vapaana kéytettavéksi. Lisdksi vastaajan mukaan
merkin kayttoon verkkotunnuksen osana oli kdytdnnossd pakottava syy (k. 27). KKO totesi,
ettd merkin osa, joka ilmaisee palvelun laatua ei ole tavaramerkilld suojattavan yksinoikeuden
alainen, joten sen kaytto ei ole kiellettyd vapaamatkustamista. KKO vetosi kuitenkin sithen
tapaan, jolla vastaaja oli kéyttinyt sanaa “verkkokauppa” osana tunnusmerkkiddn ja
verkkotunnustaan, ja totesi, ettd tdstd ei muodostu hyviksyttivdd syytd. Kuten ylempand on
esitelty, vastaajan tunnusmerkissd sana “’verkkokauppa” oli esitetty hyvin samankaltaisesti kuin
laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla. Vastaajalle oli myonnetty liséksi verkkotunnukset sekd
.com- ettd .fi-pdatteilld, joka KKO:n mukaan osoitti, ettei .com-péétteen kdyttoon ollut
kiytdnnossd pakottavaa syytd (k. 28). Tapauksessa merkittdvad oli se, ettd kyseessd olleen
laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyé voitiin pitdd heikkona, mutta KKO péétyi silti

kieltiméén vastaajaa kdyttimisti tunnusta toiminnassaan.'%4

Voidaan perustellusti katsoa EUT:n kaventaneen Leidseplein Beheer -ratkaisun perusteluillaan
sitd laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa, joka L’Oréal-ratkaisussa médritettiin.!%
Osittain timédn voidaan katsoa johtuneen tapauksen erikoislaatuisuudesta, silléd laajalti tunnetun
tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkid oli kdytetty vilpittdméssd mielessd jo ennen
laajalti tunnetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattamistd. Toisaalta tapausta voi tulkita
my0s siten, ettd EUT on vienyt asiaa arvioidessaan tulkinnan hieman pidemmaélle mainitessaan
erikseen merkin kdytostd johtuvan taloudellisen ja kaupallisen merkityksen, jota esimerkiksi
aikaisemmissa epéoikeutettua hyvéksikdyttod koskevissa ratkaisuissa ei ole nostettu esiin.

Tama voi osaltaan selittdd ratkaisun kdéntymistd hyvéksyttdvan syyn puoleen.

104 pihlajarinne, 2016, s. 603.

105 Ojala, 2017, s. 188.



42

EUT:n ratkaisukdytinnon muuttuvasta, ja hieman epidselvdstd linjasta kielii myds se, ettd
ratkaisussa Adidas tavaramerkkien vapaana pitdmisen tarve ei ollut merkittiva tekija, kun
laajalti tunnetun tavaramerkin epdoikeutettua hyviksikdyttod tulkittiin (k. 43), mutta asiassa
Leidseplein Beheer se nostettiin esiin, kun arvioitiin hyvéksyttivéaa syytd hyvéksikaytolle (k.
41). Selvdd on kuitenkin se, ettd EUT:n Interflora ja Leidseplein Beheer -ratkaisuissa
méadrittdmien 1dhtokohtien mukaan hyviksyttavin syyn periaate ei siten itsessdin ole tarkoitettu
kumoamaan laajalti tunnetun tavaramerkin oikeuksia, vaan tarkoituksena on edistdd vilpitonta
kilpailua siten, ettd markkinoilla toimivien yritysten oikeudet toteutuvat tasapuolisesti. Ojala
on tdhdn viitaten esittinyt, ettd hyvéksyttivdd syytd voidaan pitdd keinona rajoittaa

markkinajohtajien monopoliasemaa, joka on seurausta laajennetusta tavaramerkkisuojasta. %

Hyviksyttivad syytd koskevan EU-tasoisen oikeuskdytdnnon niukkuuden vuoksi on selvii, ettd
sitd koskeva tulkintalinja vaatii muotoutuakseen uusia, nditd kysymyksié koskevia, EU-tason
ratkaisuja. Jos jotain EU-tasoisesta vihiisesti ratkaisukdytdnndstd on mahdollista péatelld, on
se, ettd linjan voidaan katsoa olevan tiukka sen suhteen, miten paljon tuomioistuimet ovat edes
valmiita arvioimaan hyvéksyttivdin syyn olemassaoloa. Samaa linjaa noudatti nédhdékseni
KKO:n ratkaisu 2016:16. Toisaalta hyvaksyttavaa syytd koskevien ratkaisujen viahdinen méaara
selittyy myo0s silld, ettd usein vesittymistd koskevat tapaukset kaatuvat jo siihen, ettei

vesittymisté voida katsoa olleen kasilld. !

106 Ojala, 2017, s. 189.

197 Fhima, 2011, s. 228.
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3 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

3.1 Hyva liiketapa ja sopimattomuuskriteeri lahtokohtana

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa on kirjattu Suomessa lakiin samoin kuten
esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Yhteistdi EU:n tasoista kodifiointia ei kuitenkaan ole
olemassa.'%® Elinkeinotoiminnassa tapahtuvan sopimattoman menettelyn vastakohtana voidaan
pitdd hyvin liiketavan méairitelméé, jonka perusta on Pariisin yleissopimuksen 10 bis artiklassa.
Sen mukaan sopimuksen liittomaat ovat velvollisia antamaan tehokasta suojaa vilpillistd
kilpailua vastaan. Artiklan mukaan vilpillistd kilpailua on jokainen kilpailuteko, jota on
pidettdvd hyvén liiketavan vastaisena. Edelleen artikla méairittelee tdllaiseksi erityisesti teot,
jotka ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta toisen toimijan kanssa ja vadrdt véitteet
likketoiminnassa, jotka vaarantavat luottamusta kilpailijaan. Yksinkertaistettuna voidaan
tiivistad artiklan sanoma siihen, ettd toimijoiden ei pitdisi markkinoida tuotteitaan siten, etti

kuluttaja luulee niitd kilpailijan omiksi tuotteiksi.!®®

Suomen oman erityislain, sopimattomasta menettelysté elinkeinotoiminnassa annetun lain 1.1
§ yleislausekkeen mukaan “elinkeinotoiminnassa ei saa kédyttdd hyvin liiketavan vastaista tai
muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyd”. SopMenL:n
yleislausekkeen perusteella hyvissé liiketavassa on kyse ennen kaikkea tapanormista, jonka
sisdltd on periaatteessa madrittelematon. Sen tilanteen mukaiseen tulkintasisdltoon voidaan
katsoa vaikuttavan voimassa olevat yhteiskunnalliset olosuhteet ja  arvot.!'!
Elinkeinotoiminnassa erilaiset uudet trendit ja kilpailutavat ovat muokanneet sitd, mitd pidetdin
hyvénai liiketapana. Suomessa on katsottu, ettd hyvé litketapa madrdytyy aina tietyn toimialan
mukaisesti ja, ettd hyvi liiketapa on tavoitteidensa suhteen neutraali kisite.'!! Ensimmiinen
tulkinta on nidhdédkseni tiysin oikea, silld, kuten jo tavaramerkkioikeudenkin osalta voidaan
ndhdi, on kyse toimialakohtaisesta tulkinnasta. Jalkimmainen ndkemys on kuitenkin mielesténi
siind suhteessa vddrdssd, ettd hyvén liiketavan tarkoituksena voidaan katsoa nimenomaan

olevan kilpailun tehokkuuden ja vapauden vahvistaminen samalla, kun se tasapainottaa

108 EU:n tasolla on s#édds Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimattomia kaupallisia menettelyji koskeva
direktiivi 2005/29/EY, joka kuitenkin koskee ainoastaan B2C-suhteita.

109 Heinonen, 2002, s. 13.
110 Syris, 2016, . 158.

11 Syrid, 2016, 5. 160.
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markkinatoimijoiden intressejd. Soveltamistilanteet ovat kuitenkin usein erilaisia, jolloin eri
intressit saavat sisdltonsd hyvén liiketavan kautta aina eri tavalla. Tdmi on omasta mielestdni
osoitus siitd, ettei hyvén liiketavan kisite ole koskaan tiysin neutraali tavoitteidensa suhteen,

oli toimiala tai muu konteksti mika tahansa.

Hyvin liiketavan késitteen voidaan katsoa my0s osaltaan saaneen siséltonsd Suomessa
Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunnan lausuntojen kautta. Tdmid on todettu jo
esimerkiksi SopMenL:ia koskevassa hallituksen esityksessi 114/1978.112 Liiketapalautakunnan
lausunnot eivit ole sidottuja mihinkddn yksittdiseen toimialaan, jolloin tulkinnan voidaan

katsoa olevan yleisluontoista koskien hyvin liiketavan sisdltod.!!3

Liiketapalautakunta ei
kuitenkaan késittele ratkaisuissaan teollis- ja tekijdnoikeudellisia asioita, joten niiden kohdalla
hyvaa liiketapaa koskeva ratkaisukdytintd on kansallisella tasolla markkinaoikeuden
toimivallassa.!'* SopMenL:ia koskevat lain esityét mainitsevatkin, ettd hyvén liiketavan ja
sopimattoman menettelyn arvokdsite on joustava ja sen sisdltd madrdaytyy lopulta

ratkaisukdytdnnon kautta.!'>

Tiivistettynd SopMenL:n tarkoittama hyva liiketapa voidaan esittdd esimerkiksi menettelyna,
joka on tunnollisen ja rehellisen toimijan noudattamaa sekd samalla tdmén kilpailijoiden ja
asiakkaiden hyviksymii.!'® Kyse onkin loppujen lopuksi yleisesti jiljittelytilanteissa
sovellettavasta  kohtuullistamissddnnoksestd, jolla pyritddn tasapainottamaan erilaisia

intressejé, kuten yksinoikeudet seké vapaa taloudellinen kilpailu.'!”

SopMenL:n 1.1 §:n yleislauseke mainitsee myds sopimattomuuskriteerin. Sen sisdlto ei ole yhti
universaalisti maééritelty kuin yleismaailmallinen toteamus hyvistd litketavasta, joka on
kodifioitu esimerkiksi mainittuun Pariisin yleissopimukseen. Tdmé hyvin liiketavan kisitteen

kanssa rinnasteinen kriteeri tulee kdytantoon tilanteissa, joissa tietyn toimialan hyva liiketapa

2 HE 114/1978, 5. 5.
113 Syrid, 2016, 5. 161.

114 www.kauppakamari.fi/palvelut/liiketapalautakunta/, lautakunta soveltaa toiminnassaan Kansainvilisen
kauppakamarin (ICC) markkinointisaantd;ja.

5 HE 114/1978, s. 10.
116 Madttd, 2018, s. 32. Sama on todettu myds HE 114/1978, s. 11.

17 Syrid, 2016, 5. 161-162.
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118

ei anna tarpeeksi tulkinta-apua.''® Lain esitdiden mukaan sopimattomuuskriteeri on otettu

mukaan lakitekstiin, jotta sddnnds olisi joustavasti sovellettavissa.!'!

Lisdksi HE:ssd viitataan sopimattomuuden kohdalla kuluttajansuojalakiin (38/1978, KSL).!2
Sopimattomuuskriteerid voidaankin tulkita lahtokohtaisesti B2C-intressisuhteen kautta. KSL 2
luvun 3 § soveltuu erityisesti sopimattomuuskriteerin tulkintaan. Sen mukaisesti
sopimattomuutta elinkeinotoiminnassa on arvioitava suhteessa muihin yleisesti hyvéksyttéviin
menettelyihin sekd sen perusteella, miké vaikutus menettelylld on kuluttajan padtdksentekoon
eli onko menettelylld saatu kuluttajassa aikaan pditds, jota ei olisi muuten syntynyt.'?! Vaikka
HE:ssd viitataankin KSL:iin ja sopimattomuuskriteerin sisdllon voidaan katsoa tulevan
nimenomaan B2C-suhteesta, on silldi mahdollisuus puuttua myds esimerkiksi
tavaramerkkioikeudellisiin kiistoihin, onhan niissdkin lopulta kyse siitd, miten kohdeyleiso

mieltdd mahdollisen yhteyden merkkien vililla.
3.1.1 Hyva liiketapa tavaramerkkioikeudessa

Hyva liiketapa ulottuu myos erilaisille erikoisaloille, kuten tavaramerkkioikeuteen, jonka
perusteella voidaan konkretisoida sen siséltéd. Hyvé liiketapa mainitaan TM-direktiivin 14
artiklassa, jossa tavaramerkin haltijan oikeuksille asetetaan rajoitteita: haltijalla ei ole oikeutta
kieltdd kolmatta osapuolta kdyttamaésta elinkeinotoiminnassa a) luonnollisen henkilon nimed tai
osoitetta, b) merkkejd tai merkintdjd, jotka ovat erottamiskyvyttomid tai, jotka kuvaavat
tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua, médrad, kiyttotarkoitusta, maantieteellistd alkuperia,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai muita ominaisuuksia tai c)
tavaramerkkid, kun silld viitataan haltijan tavaroihin ja palveluihin tunnistamistarkoituksessa,
erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien kayttotarkoituksen osoittamiseksi. Artiklaa sovelletaan
vain, mikéli kolmas osapuoli kdyttdad edelld kuvatuilla tavoilla tavaramerkkid hyvia litketapaa
noudattaen. Kuten voidaan huomata tavaramerkin kiyttotilanteet voivat artiklan mukaan olla

erilaisia, mutta niiden oikeuttamista yhdistda hyva liiketapa.'??

118 Syrid, 2016, 5. 162.
19 HE 114/1978, s. 10.
120 HE 114/1978, s. 11.
121 Syrjd, 2016, s. 163.

122 Kankaanpii — Oesch, 2012, s. 21.
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Tavaramerkkioikeudellinen hyvé liikketapa mééritellddn siten, ettd markkinoilla tapahtuu
hdiriotontd kilpailua ja tavaroiden vapaa liikkkuvuus turvataan tavaramerkkioikeuden
estimittd.!?3 Kun tarkastellaan hyvii liiketapaa, tulisi yhdistdd sekéd laadulliset ettd hyvin
likketavan noudattamista koskevat kriteerit. Talloin voidaan puhua toimintasdédnndisti, joita
tavanomaiset ja rehelliset toimijat markkinoilla noudattavat.'”* Hyvin liiketavan sisélto,
laajemmassakin  kuin pelkdstddn tavaramerkkioikeudellisessa merkityksessd, onkin
konkretisoitunut 1dhinnd tulkintakdytdnnon sekd elinkeinonharjoittajien vilisten suhteiden ja

toiminnan perusteella.'?

Myos ratkaisukdytdnndstd voidaan hakea apua tavaramerkkioikeudellisen hyvin liiketavan
médrittimiseen. EUT on arvioinut hyvan liiketavan késitettd useassa ratkaisussaan, kuten
esimerkiksi  ratkaisussa C-100/02  Gerolsteiner Brunnen argumentoimalla, ettd
tavaramerkkioikeudellisesti késite tarkoittaa ennen kaikkea velvollisuutta toimia lojaalisti
tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin liittyen (k. 24).'2° Lisdksi samaisessa
ratkaisussa on mainittu, ettd arvioinnissa liittyen hyvédin liiketapaan on otettava huomioon
kaikki asiassa merkitykselliset olosuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida kilpaileeko

kolmas osapuoli vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa (k. 26).

Ratkaisussa C-228/03 Gillette EUT on nimenomaisesti listannut tilanteita, joissa tavaramerkin
kdyttiminen ei ole hyvén litketavan mukaista: 1. kun kdyttdmisen perusteella on mahdollista
syntyd vaikutelma, ettd haltijalla ja kolmannella osapuolella on liikesuhde, 2. kun kéyttdmiselld
heikennetddn tavaramerkin arvoa, kun sen erottamiskykyé tai laajaa tunnettuutta kdytetdin
perusteettomasti hyodyksi, 3. kun merkkiéd véhéatellddn tai panetellaan sitd kiyttettdessa tai 4.
kun esitetdén tavara jiljitelménd tai toisintoina, jonka haltija kolmas henkil6 ei ole (k. 49).
Voidaan katsoa, ettd mainitussa ensimmaisessd kohdassa arvioidaan ldhinné sekaannusvaaraa,
toisessa kohdassa maineen ja erottamiskyvyn hyviksikdyttod, kolmannessa kohdassa maineen
tai erottamiskyvyn vahingoittamista ja neljannessd kohdassa tilannetta, jossa kiaytetddn

127

sopimattomasti hyvéksi tavaramerkin hankkimaa mainetta.’=’ Kuten voidaan nihdi, arviointi

123 Pihlajarinne, 2010, s. 146.

124 Pihlajarinne, 2010, s. 146.

125 Syrid, 2016. 5. 160.

126 Saman EUT on todennut esimerkiksi ratkaisuissa C-228/03 Gillette (k. 41) ja C-17/06 Céline (k. 33).

127 Pihlajarinne, 2010, s. 153.
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keskittyy hyvin pitkdlti nimenomaan tavaramerkin haltijan intresseihin. Toisaalta ndma intressit
ovat perusteltuja vain niissé tapauksissa, kun muut intressitahot ja kilpailu eivét koe vahinkoa

haltijan intressien toteutuessa.'?®

Tavaramerkkioikeudellisesti hyvd liiketapa pitdd siséllddn intressisuhdepunnintaa seké
esimerkiksi tavaramerkin funktioiden toteutumisen arviointia.!'?® Kuten voidaan nihdi, on
hyvin liiketavan médritelmd kohtuullisen universaali riippumatta sen soveltamisalasta, ja
mielestdni tavaramerkkioikeudellinen hyvén liiketavan sisélté meneekin vaivattomasti
SopMenL:ssa mainitun hyvén liiketavan késitteen alle. Poikkeuksena tdhdn on kuitenkin se,
ettd TM-direktiivin hyvén liiketavan kédsite ei luo lisdd oikeuksia merkinhaltijalle, kuten
esimerkiksi SopMenL tekee.!3® Kyse on hyvin pitkilti samankaltaisesta késitteestd, mutta
tavaramerkkioikeudellisesti soveltamisala on vain kapeampi kuin SopMenL:n vastaava. Hyvén
liikketavan doktriinin perimmadisen tarkoituksen voidaan mielestdni kuitenkin katsoa olevan
sama riippumatta siitd, mitd taloudellisia oikeuksia silld suojataan: tarkoitus on varmistaa

vapaan ja reilun kilpailun toteutuminen markkinoilla.
3.2 Orjallinen jaljittely
3.2.1 Omaperaisyys ja tunnettuus

SopMenL:n 1.1 §:n voidaan oikeuskdytdnnon perusteella katsoa kieltdvin orjallisen jaljittelyn.
Kyseisen periaatteen perusta on kuitenkin Kansainvilisen keskuskauppakamarin, ICC:n
markkinointisddntdjen 16 artiklassa, joka koskee markkinoinnin jéljittelyd. Artiklan mukaan
markkinoinnissa ei tule jéljitelld toisen toimijan mainosta siten, ettd jéljittely olisi omiaan
johtamaan kuluttajaa harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Lisdksi artikla kieltdd omaperdisen
markkinointikampanjan jéljittelyn tapauksissa, joissa alkuperdinen markkinoija on toteuttanut
kampanjan yhdessi tai useammassa maassa, mutta ei ole ulottanut kampanjaansa vield muihin
maihin ja kohtuullinen aika ei ole kulunut.'*! Kuten kuitenkin mainittu, kilpailun vapauden

lahtokohta estda kaikenlaisen jéljittelyn kieltdmisen ja jéljittelyyn on mahdollista puuttua vasta,

128 pihlajarinne, 2010, s. 154.

129 Mainittua pohdintaa on kisitelty esimerkiksi teoksissa Pihlajarinne, 2010, s. 147-155 seki Kankaanpii —
Oesch, 2012, s. 31.

130 Weckstrom, 2010, s. 11.

BIHE 114/1978 s. 3 mainitaan, etti tulkittaessa markkinointia koskevia siinndksid, voidaan ottaa huomioon
ICC:n markkinointisddnnot.
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kun sen voidaan todeta olevan orjallista.!*?

Kuten ICC:n markkinointisddnnotkin mainitsevat,
on kuluttajandikokohta tirkedssd roolissa, kun pohditaan jiljittelyn sallittavuutta.
Sekaantumisvaaran ja jdljittelyn tehokas estdiminen voidaan ndhdd kannustavana innovoinnin
kannalta ja samalla kuluttajien etsintikustannuksia vihentidvina.'*3 Kuten voidaan huomata, on

insentiivi hyvin samankaltainen kuin tavaramerkkien suojaamisen kohdalla.

Orjallinen jéljittely vaatii sen kohteelta'3* kuitenkin tiettyjd ominaisuuksia, jotta kyseessi voi
alun perinkddn olla sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Ensinnédkin tulee ottaa
huomioon se, ettd, mikéli kyseessd on teollisoikeudelliseen yksinoikeuteen liittyvd epdilty
loukkaus, arvioidaan tapausta ldhtokohtaisesti ensin sitd kautta. Voidaan katsoa siten, etti kyse
on tietylld tapaa toissijaisesta suojasta.'3> SopMenL:n 1.1 §:n soveltumista on kuitenkin arvioitu

usein myos esimerkiksi juuri tavaramerkkien kohdalla. '3

Itse jéljittelyn arvioinnissa otetaan ensinnikin huomioon se, ettd aikaisemmin olemassa olleen
jéljittelyn kohteen tulee erottautua muista markkinoilla olevista tuotteista. Toisin sanoen
jaljittelyn kohteen tulee olla omaperdinen. Téllaisia eivdt ole ldhtokohtaisesti esimerkiksi
ulkomuodoltaan tavanomaiset tuotteet, joita markkinoilla esiintyy.'3” Toisaalta vaikka
jaljittelyn kohde olisi tavanomainen, voi sen muut ominaisuudet osoittautua kokonaisarvioinnin
perusteella sellaisiksi, etté tuotetta voidaan pitdd omaperiisend. '*® Kyse onkin omaperiisyyden
kohdalla kokonaisarvioinnista, jonka tulkinta on saanut sisdltonsd oikeuskdytdnnon kautta. '3
Tallaisessa kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi jiljittelyn kohteen

ulkoniké tai ulkomuoto. 40

132 Maitta, 2018, s. 52.
133 Maattd, 2018, s. 53.

134 Jiljittelyn kohteena voi olla oikeuskirjallisuuden mukaan esimerkiksi tuote tai tuotepakkaus. Ks. esim.
Maatta, 2018 tai Hoppu, 2015. Kéytén itse tutkielmassa pddosin termié jaljittelyn kohde.

135 Syrid, 2016, 5. 181-182.

136 Mite, 2018, . 55.

137 Maittd, 2018, s. 53 jas. 77.
138 Hoppu, 2015, s. 23.

139 Syrjd, 2016, s. 182.

140 Hoppu, 2015, s. 23.
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Omaperdisyyden liséksi jdljittelyn kohteen on oltava tietynasteisen tunnettu. Télld tarkoitetaan
tilannetta, jossa jaljittelyn kohteen voidaan katsoa olevan tunnusomainen kyseiselle toimijalle.
Tunnettuutta arvioidaan myds kokonaisharkinnan kautta, ja erityisesti aina jéljittelyn kohteen
kohderyhmén keskuudessa. Kyse voi olla myos erillisestd anonyymistd alkuperésti, johon
kuluttajat yhdistavit tietyn tuotteen. Ratkaisevaksi tekijéksi voidaan katsoa se, onko jéljittelyn
kohde ollut jo tunnettu kuluttajille, kun mydhempi tuote on tuotu markkinoille. Muita
mahdollisia tekij6ité, joita tunnettuuden arvioinnissa otetaan huomioon voivat olla jdljittelyn
kohteen aika markkinoilla tai jdljittelyn kohteen markkinaosuus. Nididen lisdksi saatetaan
kuitenkin vaatia my0s muita tekijoitd, jotka puoltavat tunnettuutta, kuten markkinoinnin eteen

tehty ty6 tai muiden kilpailevien markkinatoimijoiden véhyys.!4!

Kansallisessa oikeuskdytdnnossd on arvioitu omaperdisyyden ja tunnettuisuuden vaatimusta
useissa ratkaisuissa. Ratkaisussa MAO 332/08 oli kyse Crocs-jalkineista. Markkinaoikeus
mainitsi, ettd omaperdisyyden ja tunnettuuden puolesta tapauksessa puhuu jalkineiden
muotoilu, vérikkyys, muoto ja materiaali. Jalkineiden ulkondko oli MAO:n mukaan sellainen,
ettd se muodostaa itsessddn omaperdisen kokonaisuuden. Tdmén lisdksi MAO otti huomioon
tapauksessa sen, ettd vaikka kenkid oli markkinoitu Suomessa lyhyen ajan, olivat ne saaneet
osakseen huomattavaa julkisuutta, jota tukee tapauksessa esitetty markkinatutkimus.
Tuomioistuin pédtyi pitiméén niilld perusteilla jalkineita tarpeeksi omaperdisend ja tunnettuina

suojan saamiseksi.

Toinen omaperdisyyden ja tunnettuuden arviointiperusteita hyvin avaava ratkaisu on MAO
381/12, jossa oli kyse Fischerin valmistamien hiithtosuksien ja monojen vérityksesta.
Ensinnékin tapauksessa viitattiin tavaramerkkioikeutta koskeviin EUT:n ratkaisuihin!4?, jotka
koskivat virien asemaa tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa. MAO totesi, ettd
ratkaisuista on mahdollista ottaa tulkinta-apua SopMenL:n mukaiseen arviointiin koskien
omaperdisyyttd ja tunnettuutta, jonka kautta kohdeyleiso yhdistdisi myShemmit tuotteet
jaljittelyn kohteeseen. MAO:n perusteluiden mukaan Fischerin suksien paivérit ovat musta,

keltainen tai valkoinen, mutta visuaalinen yhteneviisyys syntyy ldhinna Fischer-tavaramerkin

141 Hoppu, s. 24.

142 Ratkaisut C-104/01 Libertel sekd C-49/02 Heidelberger Bauchemie. EUT:n ratkaisuissa todettiin, ettd véreilld
ei ole lahtokohtaisesti erottamiskykyd, joskin ne voivat kdytossi tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkeiksi. Tama
vaatii kuitenkin EUT:n mukaan esimerkiksi vérien systemaattista sommitelmaa ja harkinnassa on otettava
huomioon muun muassa yleinen etu.
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ddriviivoista ja kirjainyhdistelmien esittimistavasta ennemmin kuin itse vireisti.
Markkinaoikeus totesi liséksi, ettd Fischerilla oli siind méérin muutakin vérikirjoa sekd suksissa
etti monoissa, ettd tidmd ei puhu omaperdisyyden puolesta. Fischerin esittiméassi
kuluttajatutkimuksessa oli esitetty padasiassa yhdenvéristd suksea, ja timan perusteella ei voitu
katsoa kaikkien suksien olevan omaperdisid ja tunnettuja. MAO péétyi toteamaan, ettei suksilla
ja monoilla ollut tarvittavaa omaperdisyytté ja tunnettuutta, minka johdosta kieltovaatimuksen

kohteena olleet tuotteet olisi yhdistetty Fischerin tuotteisiin.

Kuten markkinaoikeuden ratkaisusta voidaan huomata, omaperdisyyden ja tunnettuuden
puolesta seki sitd vastaan voidaan argumentoida hyvin erilaisin tavoin. Mddttd on hahmotellut
arviointia oikeuskdytinnon ja liiketapalautakunnan lausuntojen kautta. Ensinndkin Méaitin
mukaan voidaan ottaa huomioon se, onko jéljittelyn kohde hakijalle tunnusomainen. Toiseksi
huomioon on otettu se, onko jdljittelyn kohteen ulkondkd seurausta nimenomaan
valmistustavasta ja kayttotarkoituksesta. Kolmanneksi on arvioitu muotoilun omaperdisyytta.
Neljanneksi huomioon on voitu ottaa se, ettei kaikki tuotteet, kuten esimerkiksi kdyttdtavara,
kuten ruuvit, ole luonteeltaan omaperiisid. Lopulta viidenneksi hinen mukaansa on voitu ottaa
huomioon se, onko jiljittelijalld ollut erityinen tarve jéljittelyn kohteen valmistamiseen ja
markkinointiin.!** Nihdikseni niiden lisidksi voidaan ottaa huomioon myds muita tapauksen
erityispiirteitd, kuten teolliset yksinoikeudet. Yhtend téllaisena piirteend on esimerkiksi

mainitussa MAO 381/12 ratkaisussa se, oliko Fischer-tavaramerkki laajalti tunnettu. 44
3.2.2 Sekaantumisvaara

Omaperédisyyden ja tunnettuuden lisdksi SopMenL:n 1.1 §:n kieltdmidn orjallisen jéljittelyn
toteaminen vaatii my0ds sekaantumisvaaran olemassaoloa. Sekaantumisvaara on olemassa, kun
jaljittelyn kohteen kohderyhmad sekoittaa tuotteiden kaupallisen alkuperdn. Kuten arvioidessa
omaperdisyyttd ja tunnettuutta, myds sekaantumisvaara voi olla késilld hyvinkin erilaisissa
erityistilanteissa. Yksi merkittivimmista tekijoistd on tuotemerkin nikyvyys, jonka kohdalla
selkedt kaupalliset tunnukset voivat poistaa kohderyhmén erehdyksen koskien kaupallista
alkuperdd. Késilla voi olla kuitenkin tekijoité, jotka haittaavat tuotemerkintdjen havaitsemista,

kuten pakkausten pieni koko. Lisdksi sekaantumisvaaran kannalta voi olla merkityksellistd

143 Maittd, 2018, s. 80.

144 My®és ratkaisussa KKO 2004:4 on todettu lihtdkohta, jonka mukaan SopMenL:iin perustuvia vaatimuksia
ratkaistessa voidaan ottaa kantaa my06s tunnusmerkkioikeudellisiin kysymyksiin, mikéli tarvetta.
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jaljittelyn kohteen ja jiljittelijin tuotteen jakelukanavilla. Jakelukanavat voivat olla
merkityksellisid silloin, kun ne ovat tdysin erilaisia tai silloin, kun niilld on vaikutusta
esillepanoon. Ndmi seikat voivat osaltaan vaikuttaa erehtymiseen kaupallisesta alkuperisté
joko sitd lisddvasti tai vidhentdvésti. Muita mahdollisia arvioitavia tekijoitd voivat olla
esimerkiksi tuotteiden vérit, joita arvioitiin jo tunnettuuden ja omaperdisyyden kohdalla
ratkaisussa MAO 381/12.'% Myods ostajien ostokdyttiytymiselld voidaan katsoa olevan
merkitystd arvioinnissa. Erityislaatuisesti palveluiden kohdalla voi tulla arvioitavaksi sanat,
joita kéytetddn kuvaamaan palvelua. Palvelun markkinoinnissa kiytetty yleissana poistaa

useimmiten sekaantumisvaaran syntymisen. 4

Markkinaoikeuden ratkaisukdytdnnon kautta on mahdollista hahmotella konkreettisemmin
sekaantumisvaaran arviointia. Tapauksessa MAO 48/08 oli kyse siitd, ettd Rautaruukin
markkinointinimi Ruukki aiheutti Ruukki Groupin mukaan kohderyhmissd sekaannusta.
Markkinaoikeus totesi sekaantumisvaarasta, ettd lain soveltamisen kannalta merkityksellinen
sekaantuminen on synnyttdvd hakijan jo olemassa olleiden tai mahdollisten asiakkaiden tai
muiden toiminnan kohteiden keskuudessa. Téllaisessa tilanteessa mainitut tahot saattavat
erehtyd kaupallisesta alkuperdstd ja kddntyd kilpailijan puoleen tilanteessa, jossa pyritddn
hankkimaan tuotetta. MAO vetosi tapauksessa ndyton riittdiméttomyyteen ja esimerkiksi siihen,
etti kohderyhmad, eli ammattisijoittajat, eivdt todellisuudessa sekoita toimijoita keskendin.
Lisdksi MAO:n mukaan yhtididen toiminnassa oli eroja. Néin ollen markkinaoikeus péétyi

hylkdamé&én hakijan hakemuksen.

Jo esitellyssd ratkaisussa MAO 381/12 markkinaoikeus totesi, ettd sekaannuksen vaaran
arvioinnissa merkitysti on kokonaisvaikutelmalla, joka kohderyhmaélle syntyy markkinoitaessa
tuotteita. Sekaantumisvaaran voidaan katsoa MAO:n mukaan olevan késilld, kun
kohderyhmille syntyy olennaisesti sama mielikuva. MAO:n mukaan silla ei sekaantumisvaaran
kohdalla ole niin paljoa merkitystd, voidaanko jiljittelevd tuote ja jiljittelyn kohde erottaa
rinnakkain tarkasteltuna toisistaan. Markkinaoikeus vahvisti sen, mikd jo ylempéni todettiin,
ettd sekaantumisvaaraa ei yleensd ole, mikili jiljittelija kayttdd omaa tunnusmerkkidin

tuotteissaan. Téllaisia voivat olla esimerkiksi toiminimi tai tavaramerkki. Tuomioistuin totesi

145 Tutkielman sivut 49-50.

146 Hoppu, 2015, s. 28-31. Hoppu viittaa arviointiperusteisiin viitatessaan laajalti markkinaoikeuden,
liiketapalautakunnan ja markkinatuomioistuimen ratkaisukéytint6n, jonka perusteella on voitu poimia
sekaantumisvaaran arviointiin vaikuttavia tekijoita.
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tapauksessa, ettd molempien toimijoiden tuotteissa oli esitetty tunnukset riittdvin selvélld

tavalla ja sekaantumisen vaaraa kuluttajien keskuudessa ei silld perusteella ollut.

Merkityksellistd arviointia sekaantumisvaarasta sisdltdd myds korkeimman oikeuden ratkaisu
KKO 2004:32, joka ratkaistiin lopulta markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 82/05. Ratkaisuissa
oli kyse Lego- ja Coko-rakennuspalikoiden vilisestd mahdollisesta sekaantumisvaarasta.
Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluissa mainittiin, ettd tuotteet saattavat olla
sekoitettavissa keskenddn, mikdli markkinoinnissa ei selkedsti ilmoiteta jdljittelevin
hyodykkeen kaupallista alkuperdd tai muuten eroteta selkedsti jéljittelyn kohteesta.
Yksityiskohtaisemmin KKO kiinnitti huomiota ensinnékin siihen, ettd jiljittelevén tuotteen
myyjd on markkinoinut Coko-palikoita postimyyntiluettelossa, joka on ollut saatavissa
myymaloissd sekd tdmén lisdksi internetissd. KKO:n mukaan sekd postimyyntiluettelossa
markkinointi ettd internetissd markkinointi on ollut omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaraa
kaupallisesta alkuperdstd sen vuoksi, ettei tuotekuvastoissa ollut selkedsti merkitty valmistajaa,
tuotenimed tai muuta tunnusta. Tuotepakkauksen osalta korkein oikeus totesi, ettd myymaléssa
tarkasteltaessa tuotenimi COKO on ollut mahdollisesti paremmin havaittavissa ja erotettavissa
kuin pelkéstddn tuotekuvastossa olleen pakkauksen kuvan perusteella. KKO jatkoi Lego-
yhtididen vditteestd, jonka mukaan Lego-tuotesarjojen rakennelmia olisi jdljitelty Coko-
pakkausten kuvissa. Korkeimman oikeuden mukaan timd on osaltaan omiaan luomaan

mielikuvan jdljitellysta tuotteesta.

Lopulta KKO péityi toteamaan, ettd keinoja tuotteiden sekaantumisvaaran vélttdmiseksi on
arvioitava kokonaisharkintana ja ottamalla samalla huomioon kohderyhmalle syntynyt
mielikuva kaupallisesta alkuperdstd. KKO:n mukaan silld ei ollut merkitystd, ettd tuotteet
olisivat erotettavissa, jos niitd vertailtaisiin rinnakkain, vaikka téssd tapauksessa tuotteita ei
myyty samoissa myymaldissd. Myodskddn Coko-palikoiden edullisemmalla hinnalla ei ollut
merkitystd sekaantumisvaaran arvioinnissa. Lisdksi perusteluissa on pantu merkille
kohderyhmd, tdssd tapauksessa lapset, joiden ei voitu olettaa ymmaértdvin tuotenimien
merkitystd markkinoinnissa. KKO:n mukaan vaatimus sekaantumisvaaran estdmisestd oli
tapauksessa korostunut, silld kyse oli jirjestelméillisestd jéljittelystd. Edelleen ratkaisun
perusteluissa on mainittu myoskin goodwill-arvon hyvéksikaytto, joka ei ollut hyvén liiketavan
mukaista. Korkein oikeus paityi sithen, ettd tapauksessa tuotteiden vaililli oli todellinen

sekaantumisvaara.
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Markkinaoikeudelle palautetun asian perusteluissa péaéddyttiin vield tekemddn lisdys
sekaantumisvaaraa perusteleviin nikokohtiin. MAO argumentoi ratkaisussa MAO 82/05
KKO:n esittimien perusteluiden liséksi, ettd myods Coko-palikoiden muoto, koko ja viritys ovat
lahes samankaltaisia kuin jdljittelyn kohteen. Lisdksi MAO katsoi, ettd Coko-palikkasarjojen
atheet ovat olleet samankaltaisia kuin jdljittelyn kohteen. Myds MAO totesi, ettd

sekaantumisvaara on ollut tapauksessa ilmeinen.

Kuten voidaan huomata KKO:n ja MAO:n laajoista perusteluista, on sekaantumisvaaran
kohdalla kyse ennen kaikkea tapaukselle ominaisten tosiseikkojen kokonaisharkinnasta. On
mahdollista, ettd tietyt toimet voivat myds ehkdistd sekaantumisvaaraa, kuten esimerkiksi
MAO:n ratkaisussa mainitsema nikokohta Coko-rakennuspalikoiden ulkomuodon
muuttamisesta.  Toisaalta  oikeuskirjallisuudessa on  esitetty, ettd  yksittdiselld
markkinointitoimenpiteelld ei ole merkitysté, kun tarkastellaan vaatimuksen kohteena olevaa

itsendistd markkinointitekoa.!4’

Ratkaisujen esiin tuoma lopullinen ldhtékohta kuitenkin on,
ettd pohdittaessa jéljittelyn sallittavuutta, ei tuotteiden rinnakkain vertailulle tule antaa liikaa
painoarvoa, vaan kyse padasiallisesti riitaisten tuotteiden synnyttimastd kokonaisvaikutelmasta
kuluttajille.!® Ratkaisuista voidaan néhd4, ettd kokonaisvaikutelman syntymiseen voi vaikuttaa

laajasti jokaiselle tapaukselle erilaiset erityistilanteet.

Orjallisen jidljittelyn toteamisessa voidaan kiinnittdd myo6s huomiota kohderyhméén.
Merkitykselliseksi nousee arviointi siitd, aiheutuuko sekaantumisvaaraa relevantin
kohderyhmin kesken. Kohderyhmd voi olla ensinndkin asiantuntijat, joihin kuuluu alan
ammattilaiset tai kuluttajat, joita voidaan pitdd kyseisen alan harrastajina. Asiantuntijoiden
voidaan katsoa tunnistavan kaupallinen alkuperd normaalia paremmin. Lisdksi yksi
kohderyhmé on suuri yleiso, johon siséltyy tavalliset kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat, jotka
eivit ole erikoistuneet kyseiseen toimialaan. Tdmén lisdksi erillisend kohderyhménédén voidaan
ndhda heikot kuluttajaryhmét, kuten vanhukset ja lapset, jotka ovat kaikissa haavoittuvimmassa

49

asemassa kaupallisen alkuperin tunnistamista koskien.!*® Kohderyhmin arvioinnissa

147 Pihlajarinne, 2010, s. 86. Kirjoittaja viittaa tekstissin ratkaisuun KKO 2009:33, jonka perusteena olleessa

MAO:n ratkaisussa erimielisen jdsenen mukaan mainosluetteloa koskeva vaatimus olisi tullut hyldta, silla
sekaantumisvaara poistui myymalassa.

148 Hoppu, 2015, s. 29.

1499 Hoppu, 2015, s. 25-26.
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voidaankin ndhdéd yhtdldisyyksid relevanttiin yleisoon kohdistuvaan pohdintaan koskien

tavaramerkkioikeutta.

Merkitystd voidaan antaa myds sille, milloin sekaantumisvaara konkreettisesti syntyy.
Pihlajarinteen mukaan tuotteiden normaalissa myyntitilanteessa ostopdidtoksen tekohetken
voidaan katsoa olevan merkityksellinen ajankohta erehdyksen syntymisen kannalta.
Sekaantumisvaara poistuu, mikili jéljittelevd tuote on tarpeeksi tehokkaasti erotettu
nimenomaan ostopéitoshetkelld.!>° Toisaalta Pihlajarinne argumentoi, ettei kaavamainen
lopullisen péaétoksentekohetken mukainen arviointi olisi kestévid, eikd se myoskdin tarjoaisi
riittivdi suojaa jéljittelyn kohteen haltijalle.!>! Nihdédkseni kirjoittaja on siis todennut, etti
ostopditoksen tekohetken perusteella tehtdvd arviointi on suotuisampi vaihtoehto, kuin
esimerkiksi tavaramerkkioikeudellinen sekaannusvaaran arviointi. Tdlloin doktriini soveltuu
myos erityislaatuisiin tapauksiin, kuten hinen mainitsemaansa ratkaisuun MAO 535/85.
Ratkaisussa ldhtokohtaiseksi tekohetkeksi arvioitiin se hetki, kun ostaja vastaanotti tuotteen
palveluvitriinistd. Ndkokulma on mielesténi siind mielessd perusteltu, ettd se tarjoaa sekd
oikeusvarmuutta koskien sekaantumisvaaran arviointia ettd perusteltua ja odotettavaa suojaa

oikeudenhaltijoille.
3.3 Maineen norkkiminen

Orjallisen jdljittelyn liséksi SopMenL:n 1.1 §:n voidaan katsoa suojaavan elinkeinonharjoittajia
maineen norkkimiselta. Maineen norkkimisella tarkoitetaan toisen markkinoilla toimivan
maineen ja tunnettuuden eli goodwill-arvon, joka liittyy esimerkiksi toimintaan, tuotteeseen tai
tunnukseen hyviksikdyttod. Se, mikd erottaa maineen norkkimisen orjallisesta jdljittelystd on,
ettei sekaantumisvaaraa edellytetd ratkaisevana tekijdnd vadrinkdyton toteamiseksi.!>?> Myos
ICC:n markkinointisddantdjen 15 artiklassa kielletddn norkkiminen. Artiklan mukaan
markkinoinnissa ei saa kayttdd oikeudetta toisen yrityksen tai yhteison nimed, lyhennettd,
logoa, tavaramerkkié tai muuta tunnusmerkkid. Lisdksi artikla kieltdd henkilon tai yhteison
nimeen, tekijdnoikeuteen, tavaramerkkiin tai muuhun teollisoikeudellisen omaisuuteen

liittyvén tai markkinoinnilla hankitun maineen ja tunnettuuden eli goodwillin hyvéksikayton.

150 Sama nikdkulma on myds vahvistettu mainitussa MAO 82/2005, jossa sekaannusvaaraa arvioitiin
tavanomaisen myyntitilanteen mukaan.

151 pihlajarinne, 2010, s. 86-87.

152 Schroder, 2013. Ks. myds Syrji, 2016, s. 197, Hoppu, 2015, s. 31 ja Méitti, 2018, s. 81.
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Maineen norkkiminen voidaan ymmartdd ndin ollen toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-
arvon hyviksikdytoksi ilman sekaantumisvaaran aiheutumista, jossa on kyse hyvin tarkasta,

mutta ei kuitenkaan orjallisesta jéljittelysta. '3

Erityisesti voidaan katsoa, ettd maineen
norkkimisen ongelma liittyy look-alike-tuotteiden jéljittelyyn. Muita mahdollisia jéljittelyn
kohteita voivat olla tunnetut logot tai muut tunnukset erityisesti silloin, kun yhdessd ndiden
kanssa kéytetddn omaa nimed tai muuta tunnusta sen estdmiseksi, ettei sekaantumisvaaraa
syntyisi.’>* Kuten jo aikaisemmin tutkielmassa analysoitujen tavaramerkin funktioiden ja
laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla esitin, perustuu brindien markkinatoiminta
nykyisin entistd enemmain merkkiuskollisuuteen ja mielikuviin. Bréndien goodwill-arvoa
voidaan pyrkid hyddyntdmaién jdljittelemalld tuotteiden ulkoasullista kokonaisvaikutelmaa ja
markkinoimalla tuotteita, jotka ovat ldhelld jaljittelyn kohdetta. Erityisesti téllainen vaara on
olemassa, jos tuotteita ei ole suojattu teollisoikeudellisilla yksinoikeuksilla, kuten

tavaramerkeilla.!?’

Maineen norkkimisoppi ei kuitenkaan ole ollut suomalaisessa oikeusjdrjestelmissa
soveltamisen kohteena vield kovin kauaa. Téstd syystd on ndhdédkseni tarkoituksenmukaista
nostaa esiin maineen norkkimisen kohdalla esimerkkejd ulkomaisista oikeusjérjestyksist.
Maineen norkkimisen kohdalla voidaankin katsoa, ettd vaikutteita on otettu ulkomaalaisesta
kiytdnnostd, eritoten Ruotsista. Ruotsin vastaavaa “yleislauseketta” on tulkittu jo pidempéén
siten, ettd silld on ollut mahdollista kieltdd epédoikeutetun ndenndisen yhteyden luominen
jaljittelijan tuotteen ja jdljitellyn toiminnan, tuotteiden, tunnusmerkkien tai muunlaisten
symbolien kesken ilman sekaantumisvaaran syntymisti. Voidaan myds perustellusti katsoa, ettd
SopMenL:n esitydt ovat jo alusta alkaen mahdollistaneet samanlaisen soveltamiskdytdnnon

kuin Ruotsissa.!?°

Ruotsalaisessa oikeusjirjestelméssd maineen norkkimista vastaa kdsite “renommésnylting”,
jonka voidaan katsoa tarkoittavan toisen toimijan maineen ja tunnettuuden oikeudetonta ja

kohtuutonta hyviksikayttod ilman sekaantumisvaaran aiheutumista. Edellytyksend tdhdn on

153 Maittd, 2018, s. 82.
154 Schréder, 2015.
155 Schroder, 2011, Ks. myos Maitti 2018, s. 81.

156 Mastta, 2018, s. 81-82.
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157 Ruotsalaisessa

ollut se, ettd jiljittelyn kohteella on ollut laaja maine ja tunnettuus.
oikeuskéytdnndssd renommésnylting-doktriinia on usein sovellettu tilanteissa, joissa riidan
osapuolilla on ollut aikaisemmin yhteistoimintasuhde, minka perusteella norkkimiselle ei olla

pystytty ndyttdméin perusteltua syyti.'®

My0s Saksassa on toteutettu maineen norkkimisen koskevaa oikeudellista tulkintaa
ratkaisukdytinngssd. Suomesta ja Ruotsista poiketen Saksassa maineen norkkiminen siséltyy
kodifioituna vilpillistd kilpailua vastaan kohdistuvaan lakiin Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerbiin (UWG), jonka 4 §:ssd on lueteltu vilpillisti kilpailua koskevia tapauksia. Naisti
yksi kodifioitu tapausryhmi on maineen ja tunnettuuden oikeudeton kéytto. Toisaalta Saksassa
vuoden 2004 UWG-reformin jdlkeen on suhtauduttu sallivammin nimenomaan maineen

norkkimisen tapaiseen jiljittelyyn. !>

Suomalaisessa ratkaisukdytanndssé on tapauksia, joissa on jo ennen tulkintalinjan muuttumista
vedottu maineen norkkimiseen jéljittelyn kieltdmiseksi. Esimerkiksi ratkaisussa MAO 95/11/02
oli kyse siitd, ettd Fazer pyrki suojaamaan Dumle-makeistuotettaan jdljittelyltd Dooley’s
suklaatoffeelikdoorid vastaan. Dumle oli rekisterdity tavaramerkiksi vuonna 1994 ja oli MAO:n
tulkinnan mukaan tunnettu. Fazer vaati, ettd jaljittelijad kielletdiin SopMenL:n nojalla
luvattomasti hyvéksikdyttdmastd Dumle-tuotteeseen, tavaramerkkeihin, mainontaan tai
pakkausten ulkomuodon elementteihin liittyvdd mainosarvoa. Fazer my0s viittasi
vaatimuksissaan erityisesti ICC:n markkinointisdintdjen silloiseen 9 artiklaan, joka vastaa
nykyistd maineen norkkimista koskevaa 15 artiklaa. Tapauksessa Fazer yritti siis vedota
nimenomaan maineen norkkimiseen. MAO katsoi, ettd Dooley’s-tuotteen pakkaus voi aiheuttaa
mielleyhtymid suomalaisissa kuluttajissa Dumle-tuotteeseen, mutta argumentoi, ettd tuotteet
eivit kilpaile keskenddn, ja niitd myydédén padasiassa eri myyntikanavia pitkin. Lisdksi MAO
totesi, ettd tuotteiden vililld ei ollut sekaantumisvaaraa. MAO ei siten vield myOntdnyt maineen
norkkimiseen perustuvaa suojaa, vaikka se olisi ollut tapauksessa lainsddddnnon perusteella

tdysin mahdollista.'®°

157 Syrjd, 2016, s. 211. Ks. esimerkiksi Ruotsin markkinaoikeuden ratkaisut MD 1993:9 BOSS, joka oli
ensimmaéinen tapaus, jossa kyseisti tulkintaa sovellettiin.

158 Syrjd, 2016, 5. 213.
159 Syrid, 2016, 5. 206-207.

160 Muista tapauksista, joissa on vedottu samantapaisesti maineen norkkimiseen ilman menestysté ks. esimerkiksi
MAO 192/03, MAO 132/04 ja MAO 613/10.
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Suomalaisen ratkaisukdytdnnoén suunnan koskien maineen norkkimista voidaan katsoa
kdantyneen ratkaisun MAO 121/12 myd6td. Ratkaisussa oli kyse telakan ja telakkatoiminnan
markkinoinnista. Hakijana toiminut Ulf Granstroms Batvarv Oy viitti tapauksessa, ettdi P&M
Granstroms Bétvarv Oy on, kéyttden tunnuksia Granstroms Batvarv ja Granstroms Batvarv Oy,
norkkinut hakijan mainetta SopMenL:n vastaisesti. Ensinndkin huomionarvoista on se, ettd
MAO viittasi ratkaisun perusteluissa ruotsalaiseen oikeuskdytdntoon, jossa on sovellettu
maineen norkkimisen doktriinia maineen ja tunnettuuden hyvéksikdyton estdmiseksi.
Viitatessaan MAO totesi, ettd tédllaisessa tilanteessa on kyse oikeudettomasta viittauksesta
jaljittelyn kohteeseen taloudellisen edun saamiseksi hyvaksikédyttdmalld kuluttajien myonteista
mielikuvaa tdstd kohteesta. MAO:n mukaan tunnusomaista maineen norkkimiselle on, etti se
vahingoittaa sen kohteena olevaa toimijaa ja samalla kuluttajien késitys markkinoista
heikkenee. Edelleen tuomioistuin totesi, ettd seikka, jota kéytetddn hyviksi oikeudetta, on

oltava markkinoilla tunnettu, mutta sen sijaan sekaantumisvaaraa tai tahallisuutta ei edellyteta.

Ratkaisussa MAO arvioi tosiseikkoja, joiden mukaan vastaajan markkinoinnissa on toistuvasti
esiintynyt tunnukset Granstroms Bétvarv ja Granstroms Batvarv Oy. Lisdksi MAO katsoi, ettd
1960-luvulta ldhtien toiminnassa ollut telakka tunnetaan markkinoilla puuveneisiin liittyvasta
toiminnasta ja markkinoilla tunnetaan késite ”Granstroms Bétvarv”. Lisdksi MAO katsoi, ettd
hakijan liiketoimintaa pydrittineet henkil6t olivat tunnettuja alalla heiddn ammattitaitonsa ja
tyon korkean laadun myoti. Néilld perusteilla markkinaoikeus pédtyi sithen, ettd Granstroms
Bétvarv on tunnettu merkityksellisen asiakaskunnan keskuudessa. MAO katsoi myds, ettd
vastaajayhtio on internet-markkinoinnillaan antanut olettaa, ettd vastaajalla on yhteys hakijan
toimintaan. MAO péityi katsomaan, ettd kyse oli maineen norkkimisesta SopMenL:n 1.1 §:n

vastaisesti.

MAO 121/12 ratkaisun lisdksi maineen norkkimiseen on vedottu onnistuneesti ainoastaan
ratkaisussa MAO 153/15. Tapauksessa oli kyse Rapalan jadkairojen jdljittelystd. Ratkaisun
perusteluissa markkinaoikeus argumentoi ensisijaisesti kuitenkin sekaantumisvaaran
aitheutumisen kannalta. MAO kuitenkin totesi, etti tapauksessa jdljittelija oli pyrkinyt

hyotymaiin oikeudetta jéljittelyn kohteen tunnettuudesta ja maineesta eli goodwill-arvosta.

Kahdessa viimeiseksi mainitussa tapauksissa voidaan ndhdd my0s se ruotsalaisesta
oikeuskdytdnnostd ylempdnd mainittu ldhtokohta, jonka mukaan maineen norkkimista
koskevissa  tapauksissa  yhdistivind tekijind on ollut osapuolten aikaisempi

yhteistoimintasuhde. Granstrom Béatvarv -ratkaisussa 1970-luvun lopusta saakka telakalla
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tydskennellyt henkild oli asiassa vastaajana ja Rapalaa koskeneessa asiassa hakija ja vastaaja
olivat harjoittaneet muuten liiketoiminnallista yhteistyotd. Voidaan ndhdékseni perustellusti
katsoa, ettd myods Suomessa tillaisissa tilanteissa suojan saaminen norkkimista vastaan on
asetettu matalammalle kuin tilanteissa, joissa minkédnlaista liiketoiminnallista yhteytta

hakijalla ja vastaajalla ei ole.

Suojan koskien maineen norkkimista voidaan kuitenkin katsoa muuten asettuneen MAO:n
tulkinnan mukaan kohtuullisen korkealle, silld tdhdn mennessd maineen norkkimiseen on
vedottu vain kaksi kertaa onnistuneesti. Syrjdn mukaan suomalainen oikeuskéytinto
heijasteleekin  legalistista laintulkintaa, joka pohjautuu ennen kaikkea Pariisin
yleissopimukseen ja erityisesti sen 10 bis artiklan sekaantumisvaaran edellytykseen. Lisdksi
Syrjin mukaan suomalainen maineen norkkimista koskeva oikeuskdytintd toteuttaa
kilpailunvapauden painottamista ennen muita suojaintressejd. Hidnen mukaansa erityisesti
Dumlea koskenut MAO:n ratkaisu ndyttdd sen, ettd kilpailunvapauden ja elinkeinonharjoittajan
intressit teollisten yksinoikeuksien ulkopuolisessa tilanteessa on hankala yhteensovittaa. Syrja
myOs mainitsee, ettd Saksassa ja Ruotsissa on onnistuttu pysymédn joustavammin ajan
hermolla tulkittaessa maineen norkkimista oikeuskdytdnnossi.'®! Suoja maineen norkkimista
vastaan ndyttidytyykin ldhinnd toissijaisena esimerkiksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien
suojalle. Lisdksi oikeuskdytdnnossd on vaadittu ndhdikseni todella erityisid olosuhteita, jotta

suojaa on annettu, kuten mainittua aikaisempaa yhteistoimintasuhdetta.

Maineen norkkimista koskevaa ratkaisukdytint6d voidaan tulkita my0s liittyen
tavaramerkkioikeuteen, silld se ndyttdytyy osittain samankaltaisena kuin laajalti tunnetuille
tavaramerkeille tarjottava suoja koskien niiden erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviéksikdyttod eli vapaamatkustamista. Poikkeuksena toki maineen norkkimisen kohdalla on
se, ettd jéljittelyn kohde tulee yhdistdd sen taustalla toimivaan elinkeinonharjoittajaan. Laajalti
tunnettujen tavaramerkkien kohdalla kyse on vain anonyymista kaupallisesta alkuperisti. 62
Voidaan my0s perustellusti katsoa, ettd, kuten laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla, voi

maineen norkkimisessakin jéljittelyn kohteen erottamiskyky vesittyd tai maine tahrautua,

mikaili kilpailija padsee hyddyntiméiin sen mainetta ja tunnettuutta. '63

161 Syrjd, 2016, 5. 203 & 5. 213.
162 Maattd, 2018, s. 83. Ks. myds Schroder, 2013.

163 Schroder, 2015.
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Suojakeinot maineen norkkimista vastaan ovat kuitenkin osaltaan normaali lisdys
elinkeinonharjoittajien suojaan koskien hyvén liiketavan vastaista kilpailua, vaikka
tuomioistuinten tiukka linja kieliikin siitd, ettei suojaa ole haluttu liian heppoisin perustein
myontdd. Erityisesti ratkaisua MAO 121/12 voidaan pitdd uraauurtavana siind mielessi, ettd
esitetty tulkinta avasi elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden suojata elinkeinototoimintaansa
sellaisissa tapauksissa, joissa jéljittelijd on tarkoituksellisesti jéttinyt loukkaamatta teollisia
yksinoikeuksia, mutta pyrkinyt muuten hyotymiin jiljittelyn kohteen goodwill-arvosta.!%4
Ratkaisukéytdnnon perusteella voidaan katsoa, ettd suojaa maineen norkkimista vastaan saa,
mikéli goodwill-arvoa on kéytetty hyvéksi, hyviksikdyttd on ollut oikeudetonta ja jéljittelyn
kohde on ollut siind mddrin tunnettu, ettdi kohderyhméd yhdistdd sen taustalla toimivaan
elinkeinonharjoittajaan. Kaikkien kolmen edellytyksen tulee ndin ollen tiyttyd, jotta suojaa
maineen norkkimista vastaan voidaan saada. Néiden liséksi sekoitettavuutta ei ole maineen
norkkimisen kohdalla vaadittu. %> Maineen norkkimisen kohdalla voidaan lisiksi huomioida se,

ettd doktriiniin vetoaminen suojan saamiseksi ei edellytd osapuolilta kilpailusuhdetta. !

Kuten voidaan huomata, suojan saamisen perusteet ovat hyvin ldhelld laajalti tunnettujen
tavaramerkkien suojan kriteereji. Huomionarvoista kuitenkin on, ettd suojaa on annettu
konkreettisesti vain hyvin harvoin ja muutenkaan maineen norkkimisen késite ei ole noussut
arvioitavaksi oikeuskdytidnndssd kovin useasti. Voidaan perustellusti katsoa, etti maineen
norkkimisella ei siten ole vield kovin suurta itsendistd merkitysti brindien suojaa tdydentidvani

elementtind, vaikka doktriiniin vetoamisen mahdollisuus on olemassa.

164 Schrdder, 2013.
165 indberg — Lehtonen, 2013.

166 Paloranta, 2014, s. 33.
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4 Tavaramerkkioikeus ja vilpillisen kilpailun periaatteet
4.1 Sopimattoman menettelyn ja tavaramerkkioikeuden paallekkaisyys

Kuten ylempédné esitetty, on SopMenL:n ja tavaramerkkioikeuden myontdmissd suojassa
paljon samankaltaisuuksia, erityisesti koskien orjallista jéljittelyd ja maineen norkkimista.
Suomessa on jo hyvin liiketavan vastaisuutta koskevissa ratkaisuissa KKO 2004:4 ja KKO
2004:32 arvioitu sekd SopMenL:n mukaisia ettd tavaramerkkioikeudellisia ndkokohtia samassa
yhteydessd. KKO:n mukaan tavaramerkkioikeudelliset nikdkohdat voidaan ottaa huomioon,
mikéli on tarpeen SopMenL:n mukaisen sopimattomuuden arvioinnin ratkaisemiseksi.!'®’
Lisdksi vuonna 2013 Suomessa toteutettu markkinaoikeusuudistus johti siithen, ettd teollis- ja
tekijdnoikeudellisten asioiden yhteydessd oli mahdollista ajaa SopMenL:n mukaisia,
esimerkiksi orjallista jéljittelyd ja maineen norkkimista koskevia kanteita.!®® Tdman jilkeen

ovat yleistyneet asiakokonaisuudet, joita ajetaan niin sanotusti “kahdella raiteella”.!

Sopimatonta menettelyd koskevien piirteiden tuonti tavaramerkkioikeuden piiriin on saanut
alkusysdyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) direktiivin 2005/29/EY koskien
sopimattomia kaupallisia menettelyjd (UCP-direktiivi) voimaantulosta vuonna 2005. UCP-
direktiivi kieltdd harhaanjohtavana 6 artiklassa sekaannusta aiheuttavan markkinoinnin, jossa
viitataan muun muassa toisen toimijan tavaramerkkiin. Vaikka direktiivin soveltamisala
koskeekin vain B2C-suhteita, voidaan sen katsoa vaikutukseltaan ulottuvan myo6s B2B-
suhteisiin, ja esimerkiksi Saksassa direktiivi onkin implementoitu koskemaan myds
elinkeinonharjoittajien vélisid suhteita. Pddasiallisena vaikutuksena voidaan nihda se, ettd EU-
lainsddtdjdt painottavat paatoksenteossa laajasti kuluttajien ndkokulmaa, joka johtaa enemmalti
tavaramerkkioikeuden ja elinkeinotoimintaa koskevan sopimattoman menettelyn periaatteiden

padllekkaisyyteen.!7

Sekd tavaramerkkioikeudellinen ettd orjallista jdljittelyd ja maineen norkkimista koskeva
tematiikka onkin hyvin samankaltaista, kun arvioidaan, onko mahdollista kiellettyi jdljittelya

tai hyviksikdyttod tapahtunut. Murros kohti tavaramerkkioikeuden ja vilpillisen kilpailun

167 TEM 10/2011, s. 25.
168 Schroder, 2015.
169 Varhela — Virtanen, 2022, 14. kappale. Teoksen kohdassa kirjoittaja viittaa ratkaisuun MAO 547/19.

170 Dornis, 2017, s. 328-329.
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osittaista pédllekkdin menemistd ei ole pelkdstdin Suomessa tapahtunut institutionaalinen
muutos tai EU:n tasolla sdidetty aihetta sivuava direktiivi, vaan kyse on laajemmasta ilmiosti,
joka on koskettanut koko EU-tasoista konkreettista tavaramerkkioikeudellista
ratkaisukdytidntod. Voidaan perustellusti katsoa, ettd EUT on katsonut sopimatonta menettelya
koskevien sdidnndsten vahvistavan tavaramerkkisuojaa, mutta silti samalla ottanut vilpillistd

kilpailua koskevat periaatteet huomioon tavaramerkkioikeudellisessa padtoksenteossaan.!”!

Erityisesti TM-direktiivin 5 ja 10 artiklojen antama suoja laajalti tunnettujen tavaramerkkien
vesittymistd vastaan mahdollisti EUT:lle vilpillisté kilpailua koskevien periaatteiden tuomisen
mukaan tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukdytintoon. EUT kéayttikin mahdollisuutta
L’Oréal-ratkaisussaan, jossa se argumentoi sen puolesta, ettd tavaramerkeilld on olemassa suoja
mahdollista vesittymistd vastaan (k. 39). Voidaan katsoa, ettd vesittymissuojan periaate on
perdisin nimenomaan sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa vastaan kehitetyistéd
sdannoistd, joita EUT on ratkaisukdytinnollidn tuonut osaksi eurooppalaista
tavaramerkkioikeutta. EUT on samalla varmistanut itselleen mahdollisuuden kehitelld EU:n

tasoista vilpillistd kilpailua koskevaa sdéinndstoéd tavaramerkkioikeuden piirissi. !’

Lisdksi EUT:n ratkaisukdytinnostd voidaan huomata, ettd tavaramerkkioikeudellinen
formalismi ja tavaramerkkien suojaaminen kirjaimellisesti aineettomana omaisuutena on

vdistynyt niin kutsutun funktionalismin tieltd.!”

Funktionalismi perustuu sille, ettd
tavaramerkkisuojaa arvioidaan ennen kaikkea tavaramerkkien taustalla vaikuttavien
funktioiden kautta. Tutkielmassani on aikaisemmin kdyty ldpi tavaramerkeille tunnistetut
funktiot, joista erityisesti alkuperd- ja erottamisfunktio on ollut EUT:n aikaisemmassa,
formalistisessa ratkaisukdytdnndssd suurimmassa roolissa. Kuten mainittu aikaisemmin
tutkielmassa, L’Oréal-ratkaisussa EUT kuitenkin nosti esiin myo0skin tavaramerkin
kommunikaatio-, laatu-, investointi- ja mainontafunktiot suojaa ansaitsevina (k. 58) Nidma
funktiot ovat luonnollisesti sitd vahvempia miti tunnetumpi merkki on. Oikeuskirjallisuudessa

funktioiden korostaminen tavaramerkkioikeudellisessa padtoksenteossa on ndhty nimenomaan

vilpillisen kilpailun periaatteiden kanssa l&hentymisend, kun suojataan erilaisia kilpailutekoja,

17l Kamperman Sanders, 2013, s. 333.
172 Dinwoodie, 2014, s. 11-12.

173 Dornis, 2017, s. 332.
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kuten investointeja tai markkinointia. Tdmd on tuonut konkreettisesti vilpillisen kilpailun

periaatteita tavaramerkkioikeuden alueelle. !’

Myo6s  kuluttajien  sekaannusvaaran  arvioinnin  voidaan  katsoa  ldhentyneen
tavaramerkkioikeuden osalta vilpillisen kilpailun vastaavaa. Aikaisemmin tavaramerkkien
kohdalla on kiinnitetty huomiota ldhinni itse symbolien vertaamiseen, kun sopimatonta
menettelyd koskevassa arvioinnissa on otettu huomioon jokaisen tapauksen tosiasiaseikasto
konkreettisesti. Ratkaisussa C-533/06 O2 & O2 Holdings EUT nimenomaisesti totesi, ettd
kuluttajille ~ aiheutuvaa  sekaannusta  tulisi  arvioida samoin  perustein  sekd
tavaramerkkioikeudessa ettd vilpillisen kilpailun arvioinnissa (k. 49). Sama ndkdkohta
vahvistettiin myohemmin Interflora-ratkaisussa, jossa todettiin, ettd mainoksen esittdmistapa
vaikuttaa siihen, koituuko tavaramerkin alkuperédfunktiolle vahinkoa (k. 44). Lisdksi EUT
viittasi ratkaisussa “valistuneeseen ja kohtuullisen tarkkaavaiseen internetin kayttdjaan” (k. 53).
Ratkaisun argumentointia voidaan pitdd tyypillisend vilpillisen kilpailun arvioinnille, jossa
merkityksellistd on erityisesti markkinainformaation arvioiminen, jonka perusteella kuluttajat

tekeviit ostopaitoksid. !’

Samankaltaisuuksia ndiden kahden oikeudellisen kokonaisuuden vélilld voidaan johtaa myds
yksinkertaisesti asioista, joita arvioidaan, kun selvitetdén, onko tavaramerkkioikeutta loukattu
tai sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa tapahtunut. Sekd tavaramerkkien ettéd
orjallisen jiljittelyn kohdalla arvioidaan sekaantumisvaaraa. Erityisesti paillekkdisyyksid
ilmenee kuitenkin ndhdékseni laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan ja maineen
norkkimisen kohdalla, jossa sekaantumisvaaralla ei ole merkitystd. Arvioinnin perusteena on
kummankin kohdalla goodwill-arvon hyviksikéytto, joka voi johtaa mahdolliseen jiljittelyn

kohteen tai laajalti tunnetun tavaramerkin vesittymiseen.
4.2 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva problematiikka

EUT:n ratkaisukdytanto erityisesti L’Oréal-ratkaisun perusteella on tuonut elinkeinotoimintaa
koskevan sopimattoman menettelyn periaatteiden osaksi tavaramerkkioikeutta ja samalla
laajentanut tavaramerkkien suoja-alaa, erityisesti koskien laajalti tunnettuja tavaramerkkeja ja

niiden goodwillin suojaamista. Selvdi on, ettd laajennettua tavaramerkkisuojaa ei voida ndhda

174 Dornis, 2017, s. 332. Ks. myods Kamperman Sanders, 2020, s. 509.

175 Dornis, 2017, s. 333.
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tdysin ongelmattomana ja suojan laajenemista jopa suurempana ongelmana on se, ettd suoja-

alan rajojen konkretisoiminen on vaikeaa.!”®

Suoja-alan rajojen himértyminen on lisdéntynyt entisestién, kun mukaan on otettu mahdolliset
vilpilliseen kilpailuun liittyvdt nidkokohdat. Ilmié liittyy erityisesti sithen, etti pelkésti
alkuperéfunktion suojaamisesta ollaan EUT:n oikeuskdytdnnon kautta luovuttu ja tdmén takia
on hankala hahmottaa, milloin tavaramerkkioikeudellisen suojan rajat loppuvat ja milloin
vilpillistd kilpailua koskevat sddnnot alkavat. Ongelmalliseksi ilmid nousee senkin takia, etti
vilpillistd kilpailua koskevat periaatteet ovat yleensi perusteltavissa 1dhinnéd koko markkinoiden
toimivuuden kannalta, jolloin yksittdisten elinkeinonharjoittajien edut jddvdt punninnassa

toissijaiseksi.!””

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan perustana on merkinhaltijoiden intressi suojata
merkkiensd yksilollisyyttid ja vetovoimaisuutta.!”® Onkin selvii, ettd vesittymisestd laajalti
tunnetulle tavaramerkin imagolle ja yksilollisyydelle aiheutuva vahinko on todellinen
mahdollisuus. Toisaalta se, kuinka konkreettinen téllainen vahinko voi todellisuudessa olla, on
toinen kysymys. Vahingon aiheutumisen todenndkoisyyteen vaikuttaa esimerkiksi merkkien
kattamat tavarat ja palvelut; mitd erilaisempia ne ovat, on vesittymisen aiheuttama haitta
todennikoisesti pienempi.!”® Erityisesti tillaisissa tapauksissa kuluttajien ei voida katsoa
automaattisesti yhdistavian merkkejé toisiinsa, joten laajalti tunnettuudelle voidaan perustellusti
vaatia tarpeeksi korkeaa rajaa, jonka kautta merkki ansaitsee suojaa. [lman kuluttajille syntyvaa
mielleyhtyma todellista vaaraa vesittymisestikédn ei ole olemassa. 8 On kuitenkin ilmiselvis,
ettd tilanteessa, jossa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille ei lainkaan tarjottaisi, tiyttyisi

markkina merkeistd, joiden tarkoitus olisi hyotyd aikaisempien merkkien yksilollisyydesta. '8!

Voidaan myds argumentoida, ettd laajalti tunnettuja merkkejd suojataan sen takia

sekaannusvaaran ulkopuolella vesittymiseltd, koska ne ovat nimenomaan tunnettuudensa takia

176 Ojala, 2017, s. 189.

177 Kamperman Sanders, 2020, s. 509.
178 Palm, 2002, s. 276.

179 Palm, 2002, s. 277.

130 Fhima, 2011, s. 23-24.

181 Palm, 2002, s. 277.
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ainoita merkkejd, jotka voivat kohdata erottamiskyvyn tai maineen hyviaksikdyttod tai
vahingoittamista. Téllainen tilanne on késilld esimerkiksi silloin, kun laajalti tunnetun
tavaramerkin maineella ratsastetaan.'®? Sama nidkokohta perustelee myds suojaa maineen
norkkimiselta. Liséksi on selvii, etti ajan kulumisella on laajalti tunnettujen merkkien kohdalla
merkitystd. Mitd pidemmaélle ja enemman mahdollisia samankaltaisia myohempid merkkeja
markkinoille tulee, on vahvimmatkin tavaramerkit vaarassa kérsid jonkinasteisesta

vesittymisesti. %3

Edelleen laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa voidaan perustella myos silld, ettd
erottamiskyvylle aiheutuva haitta vdhentdd merkin ainutlaatuisuutta. Ainutlaatuisuus on
suoraan liitettdvissd merkin erottamiskykyyn. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat
voivat olla my0s halukkaita laajentamaan merkkinsd kattamaan muita tavaroita ja palveluita,
kuin niitd, joiden kautta merkki on tullut tunnetuksi. Tami estyy, mikéli samankaltaisia
merkkejé on jo kattamassa muita tavaroita ja palveluita. Voidaan kuitenkin katsoa, ettei merkin
ainutlaatuisuus ja samalla erottamiskyky aina kérsi, vaikka samankaltaisia merkkejd olisi eri

tavaroille ja palveluille. Téllainen tilanne on erityisesti kyllin vahvojen ja laajalti tunnettujen

merkkien kohdalla.!3*

Kuten jo aikaisemmin tavaramerkin funktioista puhuttaessa todettiin, voidaan tavaramerkkien
ja erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien saamaa suojaa perustella myos investoinneilla,
joita tavaramerkkeihin on tehty. Tavaramerkkien itsendistd liikearvoa suojataan
hyviksikdytoltd tai vahingoittamiselta.!®®> Investointien suojaamista vastaan on kuitenkin
mahdollista esittdd vasta-argumentteja. Ensinnédkin voidaan perustellusti kysyd, onko kaikki
investoinnit, kuten esimerkiksi markkinointiin tehtdvét, suojan arvoisia; olisiko tavaroiden ja
palveluiden laatuun kohdistuvat investoinnit ennemmin suojattavia kuin bréndin eteen tehdyt.
Toisaalta, kuten aikaisemminkin esitetty, merkin kautta identifioituminen ja kuluttajien
valinnanvapaus puoltaa jollain tasolla markkinointi-investointeja.'8¢ Itse merkin imagolle ja

sithen tehtdville investoinneille ei ole kuitenkaan syytd antaa liikaa merkitystd, silld

132 Fhima, 2011, s. 23.
183 Palm, 2002, s. 277.
184 palm, 2002. s. 278.
185 Palm, 2002, s. 278.
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tavaramerkkien perimmdisen tehtdvin voidaan katsoa edelleen olevan tuotteiden
identifioiminen.'®” Voidaan myos katsoa, ettd laajalti tunnettujen merkkien haltijat eiviit ole
investoineet merkin kiyttoon muissa tuotteissa, minkd johdosta suojaa ei tulisi ndiden
tavaroiden ja palveluiden alalla suoda.'® Taustalla voidaan ndhdi irtautumista vanhasta

formalistisesta tavaramerkkioikeudellisesta traditiosta.

EUT:n ratkaisukdytdnnon myoti suojan piiriin on tullut investointifunktion liséksi muitakin
funktioita, kuten laatufunktio sekd kommunikaatio- ja mainontafunktio. Yleensd tillaiset
funktiot tulee tiyttdneeksi tavaramerkit, jotka ovat laajalti tunnettuja. Vahvat merkit valittavat
lifestyle-viestejd, jotka ovat mahdollisia tuoda esiin erilaisilla investoinneilla esimerkiksi
markkinointiin. Funktionalisoitumisen taustalla voidaankin ndhdd ilmid siitd, ettd osaltaan
brindin imagoon kannattaa investoida ja panostaa, jolloin myods mainittujen funktioiden suoja
aktivoituu. Téll4 tapaa EUT on laskenut laajalti tunnetuille tavaramerkeille suotavaa suojaa ja
muuttanut tavaramerkkeji niiden alkuperiisesti tarkoituksesta vilineiksi, joilla on mahdollista

hyviksikéyttdd omia brindejé ja niiden tunnettuutta mahdollisimman paljon. '’

Mielestdni voidaan my0s katsoa, ettd tutkielman alkupuolella mainittu ja erityisesti
suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa tunnistettu tavaramerkkien kilpailufunktio on osittain
ujutettu sisdén tavaramerkkioikeudelliseen péédtoksentekoon ilman, ettd sitd on erikseen
mainittu. Ndhdakseni kilpailufunktio toteutuu juuri silloin, kun vilpillisen kilpailun elementteja
tuodaan oikeudellisen arvioinnin tueksi tukemaan merkinhaltijan oikeuksia. Kilpailufunktiota
on pidetty oikeuskirjallisuudessa jopa tavaramerkin haltijalle tirkeimpénd funktiona, jonka
kohdalla voidaan puhua siitd, ettd kuluttajille syntyy merkkiuskollisuus merkin kattamiin
hyddykkeisiin.!*®  Kilpailufunktion voidaankin katsoa toteutuvan eniten juuri laajalti
tunnettujen tavaramerkkien kohdalla. Yleisesti suurennettaessa laajalti tunnettujen
tavaramerkkien suoja-alaa esimerkiksi tarjottaessa suojaa seki tavaramerkkilainsdddénnon ettd
vilpillistd kilpailua koskevan sédnnoston perusteella, tullaan suojanneeksi samalla niiden
kilpailufunktiota, jonka kautta laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat pyrkivét

syrjayttimidn muita kilpailijoita markkinoilla. Ndin ollen kilpailufunktion toteutumista

187 Fhima, 2011, s. 164.
188 Palm, 2002, s. 279.
189 Senftleben, 2013, s. 153-154.

190 Haarmann, 2014, s. 301.
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voidaan pitdd liian pitkdlle mennessddn ongelmallisena ja laajalti tunnetuille tavaramerkeille
lilkkaa suojaa antavana. Toisaalta, jos kilpailufunktiolle annettaisiin oikeuskaytdnnossi
konkreettinen sisdltd, voisi se toimia osaltaan reilua kilpailua méairittdvéni ja rajat asettavana
funktiona tavaramerkkioikeudessa, joka suojaisi tarpeellisissa miérin myos laajalti tunnettujen

tavaramerkkien vaarinkdyttoa.

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty myds ndkemyksid, joiden mukaan
tavaramerkkioikeuden funktionalisoituminen voi osaltaan toimia my0s rajoittavana tyokaluna
koskien merkinhaltijoiden oikeuksien laajuutta. Dorniksen mukaan funktioiden painottaminen
ratkaisun perusteena voi ndyttdytyd ensisilméykselld suoja-alan laajenemisena. Hén nostaa
kuitenkin esiin niin sanottua hakusanamainontaa koskevan ratkaisukdytdnnon'®!, jonka
perusteella EUT néyttdd ottaneen taka-askeleita tulkintansa puolesta koskien laajasti suojattavia
funktioita viitatessaan ainoastaan alkuperdfunktioon. Dornis argumentoi, ettd funktionalismi
mahdollistaa téllaisen tulkinnan ollessaan joustavampi ja alttiimpi erilaisten vaikuttavien
oikeuksien huomioon ottamiselle kuin aikaisempi formalistinen tavaramerkkioikeudellinen
tulkinta. Hdnen mukaansa funktionalismi sulkee pois ajatuksen tavaramerkeistd pelkistddn
eksklusiivisena ja ehdottomana yksinoikeutena. Funktiot tarjoavat mahdollisuuden suojata
monia erilaisia periaatteita, joista yksikdédn ei ole rajoitettu pelkkdin tavaramerkkioikeuteen.
Nédmé nidkokohdat johtavat siihen, ettei tavaramerkin haltija endd omista ainoastaan
absoluuttista yksinoikeutta vaan haltijan tavaramerkki heijastelee useita ehdollisesti suojattavia

periaatteita.'?

Pohdittaessa suoja-alan laajuutta on poikkeuksetta otettava huomioon se, ettd kyseessd on
lahtokohtaisesti kahden elinkeinonharjoittajan véliset intressit, jotka kilpailevat keskenéén.
Toisaalta esimerkiksi markkinoiden toimivuuden, jota voi pitdd yleisempéna intressind, voidaan
katsoa olevan myos tavaramerkkien haltijoiden yhteisessd intressissd.!®> Kuten voidaan
paitelld, mitd laajempi suoja-ala laajalti tunnetuilla tavaramerkeilld on, sitd enemmén ndiden

merkkien haltijat hyotyvit asiasta ja samalla kilpailevien my6hempien merkkien omistajien

Y1 Ks. esimerkiksi aikaisemmin tutkielmassa lipi kiyty C-236-238/08 Google France ratkaisun kohta 82, jossa
EUT toteaa, ettd tavaramerkin keskeinen funktio on alkuperéfunktio, jonka perusteella kuluttajat erottavat
tuotteet toisistaan.

192 Dornis, 2017, s. 332. Ks. myds Kamperman Sanders, 2020, s. 510, jossa kirjoittaja pitii muutosta
haitallisena, silla vilpillisté kilpailua koskevat periaatteet eivét ota huomioon tarpeeksi yksittiisten
markkinatoimijoiden intressejé.

193 Pakarinen, 2004, s. 19.
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toiminta vaikeutuu. Yleisen edun mukaisena voidaan pitdd ndiden kahden tasapainoa siten, ettd
laajalti tunnettuja merkkejd suojataan, mutta samalla ei tulla toimituksi muita toimijoita

haittaavalla tavalla.!%*

Néhdédkseni vapaan kilpailun toteutuminenkin on nimenomaan mainittua intressien
tasapainottelua ja monella tapaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja kulminoituukin
nimenomaan vapaan Kkilpailun toteutumiseen ja vilpillisen kilpailun estimiseen. Voidaan
esimerkiksi perustellusti kritisoida EUT:n L’Oréal-ratkaisua siind suhteessa, etté ratkaisussa ei
otettu huomioon tarpeeksi laajasti taloustieteellisid ndakdkulmia, joka johti siithen, ettd EUT
avasi mahdollisuuden nimenomaan brandinomistajille kasvattaa laajalti tunnettujen
tavaramerkkiensi suoja-alaa.'®> Mitd suuremmaksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-
ala kasvaa, voidaan vapaan kilpailun katsoa kirsivdan siitd. Laajalti tunnettua
tavaramerkkisuojaa voidaan pitdd tietyn merkin monopolina, joka pahimmassa tapauksessa
johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijoiden on mahdotonta tulla markkinoille. Tallaista i1lmiota
voitaisiin kitked esimerkiksi silld, ettd hyviksyttivdd syytd vesittdmiselle tulkittaisiin

laajemmin, joka mahdollistaisi esimerkiksi jonkin asteisen vapaamatkustamisen. '%°

Kuten voidaan n&hdd, on vilpillistd kilpailua koskevien periaatteiden tuominen osaksi
tavaramerkkioikeudellista tulkintaa tehnyt suoja-alan tulkinnasta entistd hankalampaa.
Suomalaisessa ratkaisutraditiossakaan ei olla selkeésti tdysin selvilld siitd, miten EUT:n
mainittua ratkaisukdytdntod tulisi soveltaa tapauksissa, jotka koskevat nimenomaan
SopMenL:n mukaisia asioita, vaikka EUT:n perusteita onkin hyodynnetty jonkin verran.'®’
Norkkimisvéitteet toimivat suomalaisessa oikeuskdytinnossd 1dhinnd toissijaisina
kanneperusteina, ja ne eivit ole itsendisesti menestyneet suomalaisessa oikeuskdytannossa. 198
Néiden alun perin erillisten oikeudellisten kokonaisuuksien ldhentyminen ei kuitenkaan ole

vaikuttanut pelkdstdin negatiivisesti asianosaisiin. Voidaan katsoa, etti osaltaan asianosaisten

19 Ojala, 2017, s. 192.

195 Gangjee — Burrel, 2010, s. 290.
196 Ojala 2017, s. 194.

197 Lindberg — Lehtonen, 2013.

198 Schrdder, 2015.
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kustannukset ovat laskeneet, kun seké teollisoikeudellisia ettd sopimatonta menettelyd koskevat

riidat voidaan ratkaista samassa yhteydessa.'*

Osaltaan voidaan katsoa, etté vilpillisté kilpailua koskeva oikeudellinen kehikko on jo olemassa
EU:n laajuisesti, vaikka kirjallista kodifiointia sen suhteen ei olekaan.?*° Ratkaisuna laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan hahmottamiseen ja konkretisointiin, sekd laajemmin
ylipadnsd immateriaalioikeuksien ja vilpillisen kilpailun vélisen suhteen selkeyttimiseen
voisikin siten olla virallisesti kodifioitu, koko EU:n laajuinen, sdddoskehikko koskien
sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa. Tami olisi omiaan lisddmddn seké
oikeusvarmuutta ettd yhtendistimddn pirstaloitunutta linjaa eri jdsenmaissa. Samalla
Suomenkin soveltamiskdytdntd muuttuisi tasaisemmaksi ja helpommin ennakoitavaksi, kun
sallitun ja kielletyn jiljittelyn rajat tehtdisiin selvdksi. Tdmé olisi omiaan selkeyttimiin

oikeustilaa erityisesti koskien laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa.

199 Varhela — Virtanen, 2022, 14. kappale.

200 Kamperman Sanders, 2013, s. 339.
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5 Johtopaatokset

Tutkimuskysymyksendni 1dhdin tutkimaan sitd, miten laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-ala
madrittyy tavaramerkkioikeuden ja wvilpillistd kilpailua koskevien periaatteiden kautta.
Tutkimuksessani olen pyrkinyt vastaamaan tdhin 10ytdmalld vastauksia myos sithen, mitd
suojattavia intressejd tavaramerkkimarkkinoilla toimivilla elinkeinonharjoittajilla on ja, miten
laajalti tunnettuja tavaramerkkejd ja sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa koskeva
oikeus on kehittynyt. Tutkimukseni osoittaa, ettd tavaramerkkien taustalla vaikuttaa erilaisia
niille tunnistettuja tehtédvid, eli funktioita, joiden skaala on laajentunut viime vuosikymmenien
EU-tasoisessa  oikeuskdytinnossd.  Kyseessd ei  ole  kuitenkaan  pelkdstddn
tavaramerkkioikeudellinen ilmid, vaan nykyaikainen brindi-ajattelu on nostanut erityisesti
muita funktioita kuin alkuperé- ja erottamisfunktiota esiin, kun tavaramerkkien merkitys ei enéa
nykyisessé kilpailussa ole ainoastaan se, ettd niillad osoitettaisiin jonkin tietyn tuotteen alkuperd

ja erotettaisiin samalla siten tuote kilpailijoiden tuotteista.

Funktioilla voidaan nykyaikaisessa tavaramerkkioikeudessa katsoa olevan merkitystd myds
itsearvona. Mikdli tavaramerkin haltija onnistuu niyttimédn, ettd timén tekemit investoinnit
tai markkinointi ovat suojaamisen arvoisia ja samalla funktioille aiheutetaan haittaa, on EUT:n
tulkintalinjan mukaisesti tavaramerkki tdlloin suojaamisen arvoinen. Néhddkseni funktioiden
merkitys korostuu erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien ollessa kyseessd, silld
modernien tavaramerkkifunktioiden, kuten laatu-, mainos-, ja investointifunktioiden
toteutuminen on todennikodisempéad silloin, kun kyseesséd on vahva ja tunnettu brindi. Kysymys
kuuluukin, kuinka pitkélle funktioita tulee suojata, kun kyseessd on laajalti tunnettu
tavaramerkki. Liséksi herdd kysymys siitd, luoko EUT oikeuskédytdnn6llddn tulevaisuudessa
tavaramerkeille lisdd uusia funktioita, jotka mahdollisesti ansaitsevat suojaa. Markkinat eldvit
jatkuvasti ja uusia ilmiditd syntyy vuosi vuodelta, jotka voivat tuoda uusia elementteja
tavaramerkkikilpailuun. Jd4 EUT:n paitettdviksi ansaitsevatko uudet elementit suojaa samalla

tavalla, kuten nyt modernisoituneessa tavaramerkkioikeudessa on kéynyt.

Bréndi-ajattelun yleistyessd my0s EUT on ottanut ratkaisukdytdnndssddn esiin uusia
funktioita.??! Vaikka osaltaan kehitys on luonnollista, on se omiaan aiheuttamaan mahdollisia

ongelmia, kun vahvojen markkinatoimijoiden on mahdollista investoida merkkiinsd enemmin

201 Erityisesti EUT:n L’Oréal-ratkaisu.
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kuin taloudellisesti heikompien markkinoilla toimivien tahojen. Ndhdédkseni tillainen kehitys
on omiaan lisddméaén erityisesti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa, silld kyseisten
merkkien omistajat ovat jo valmiiksi vahvoilla, mitd tavaramerkkimarkkinoihin tulee. Modernit
tavaramerkkifunktiot kuvaavat osaltaan sitd, mihin laajalti tunnettujen tavaramerkkien

haltijoiden intressit perustuvat ja, mité he yrittdvét panostuksillaan merkkiinsé suojata.

Laajalti tunnetut tavaramerkit saavat suojaa riippumatta sekaannusvaarasta. Suoja perustuu
tutkielmassa esitettyihin kodifiointeihin, kuten TM-direktiiviin ja TML:iin, joiden
tulkintasisdlt6 on muodostunut ldhinnd EUT:n sekd kansallisten tuomioistuinten
ratkaisukdytdnnossé. Suoja perustuu ensinnikin laajalle tunnettuudelle tietyssd kohdeyleisdssa.
EUT:n General Motors -ratkaisussa antamat suuntaviivat riittdvén suuri” tunnettuus ja asiassa
huomioon otettavat “kaikki merkitykselliset seikat” eivét itsessddn anna arvioinnin kannalta
lilkaa osviittaa. Ndhdékseni kyseessd onkin enemmaénkin kvalitatiivinen arviointi, jossa
korostuu nykyaikainen brindi-ajattelu ja kohderyhmélle briandistd luotu kuva, jotka takaavat
laajan tunnettuuden. Tunnetun bréndin luomiseen vaikuttavat luonnollisesti markkinointi ja
investoinnit sekd muu kilpailuaseman edistdminen markkinoilla, joiden voidaan osaltaan katsoa
olevan liitoksissa nimenomaan tavaramerkkien moderneihin funktioihin, joita laajalti

tunnettujen tavaramerkkien haltijat haluavat suojata.

Lisdksi suojan saamiseksi on oikeuskdytinndssd edellytetty mielleyhtymédn syntymistd
relevantin kohderyhmén sisélld koskien riidanalaisia merkkejd. EUT on antanut Intel-
ratkaisussaan listan asioista, jotka vaikuttavat mahdollisesti mielleyhtymén syntymiseen. Listaa
el voida kuitenkaan pitdd tyhjentdvéna, silld useimmiten tédllaisen mielleyhtymén syntymiseen
vaikuttaa tapaukselle tyypilliset olosuhteet. Useimmiten kyse néayttddkin olevan
kokonaisharkinnasta, johon EUT on vain antanut mahdollisia tydkaluja listatessaan vaikuttavia
asioita. Néin ollen ratkaisun tekevén tuomioistuimen kontolle on jddnyt ndiden tydkalujen
soveltaminen ratkaisun olosuhteisiin ja tosiseikastoon. Téllaisissa tilanteissa tuomioistuinten
tulkinta ei ole aina ollut tdysin yksioikoista, kuten eri lopputulokseen samassa aineellisessa

asiassa paityneet ratkaisut KKO 2010:12 ja KHO 2011:1996 osoittavat.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu vesittymisen estdmiselle. Vesittymisti
tapahtuu erityisesti, mikdli merkin mainetta tai erottamiskykya kéytetdén oikeudetta hyvéksi tai
niille aiheutetaan haittaa. EUT on antanut ratkaisukdytinnolldidn suojaa koskien vesittymista
vapaamatkustamiselta, himértdmiseltd ja tahraamiselta. Vesittymistd voidaan ndhdédkseni pitdd

relevanttina uhkana laajalti tunnetuille tavaramerkeille, kuten tutkielmassa esitellyt tilanteet
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osoittavat.?”2 EUT:n tulkintaa voidaan pitdd vapaamatkustamisen osalta kohtuullisen selviné,
mutta erityisesti tavaramerkin hdméartyminen on laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta
vaikeasti ndytettdvissd toteen, silld ainoa tapa EUT:n mukaan on kuluttajien taloudellisen
kéyttdytymisen muuttumisen osoittaminen. On toki luonnollista, ettd merkki yleistyy aikojen
saatossa jollain tasolla, mutta itsessdén hdméirtymistd voidaan pitdd uhkatekijéni sille, ettd
tavaramerkin alkuperd- ja erottamisfunktio kérsii, mitd voidaan kuitenkin edelleen pitdd yhtena
tarkeimmistd, ellei tdrkeimpénd tavaramerkkifunktiona. Tahraamisen osalta tulkintalinja on
siind mielessd episelvi, ettd ratkaisukdytintdd on hyvin niukasti olemassa. Osaltaan tdma voi
myd0s kielid siitd, ettei tahraaminen ole todellisuudessa laajalti tunnetuille tavaramerkeille niin

suuri ongelma kuin vapaamatkustaminen tai hamértdminen.

Vesittymistd koskevien oikeudellisten doktriinien soveltaminen on voitu kuitenkin valttaa
myOhemmén tavaramerkin haltijan esittdimélld hyvidksyttavilld syylld. Samanlaista
oikeuskdytintéd on esiintynyt myods Suomessa. EUT:n ratkaisukédytintod koskien
hyvéksyttivdd syytd voidaan kuitenkin ndhdékseni pitdd hieman vajaana, silli kyseiseen
poikkeukseen ei ole onnistuttu useasti vetoamaan tehokkaasti. Kun ldhtékohtana on kilpailun
tehokas toteutuminen ja samalla normaalin jéljittelyn jonkin asteinen salliminen, olisi
ndhdédkseni EUT:n tehtidvani tarjota perusteltu ja selvad siséltd hyvéksyttdvéan syyn késitteelle.
Tadmai olisi omiaan selventdmadin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaa jo itsessédn,
kun tehtdisiin selvdksi rajat sille, mikd on hyvdksyttivdd maineen tai erottamiskyvyn
hyviéksikéyttdd, tai mihin asti ndille aiheutettu haitta sallitaan. Hyviksyttdva syy niyttiytyy
tapana hallita suojan rajoja, ja ndin ollen EUT voisi hyodyntdd doktriinia argumentoinnissaan

nykyistd enemmaén.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alaan vaikuttavat myos vilpillistéd kilpailua koskevat
periaatteet. Suomessa tavaramerkit saavat suojaa EU-lainsddddnnon ja TML:n lisdksi
SopMenL:n yleislausekkeesta, jonka ldhtokohtana on jo Pariisin yleissopimuksessa mainittu
hyva liiketapa. Hyvén liiketavan sisdltond voidaan yleismaailmallisesti pitdd sitd, ettei
hyodykkeitd pidd markkinoida siten, ettd kuluttaja erehtyy niiden alkuperésti. Vaikka hyvin
litketavan sisédltd onkin eri erityisaloilla, kuten esimerkiksi juuri tavaramerkkioikeudessa
sisélloltdén erilainen, on perusperiaate ndhdidkseni sama. Hyvé liiketapa saakin sisdltonsa

pitkdlti sen mukaan, miten erilaisia periaatteita, kuten laajalti tunnetuille tavaramerkeille

202 Ks. esimerkiksi esitellyt ratkaisut KKO 2016:16 ja MAO H37/22.
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sdddettyd suojaa tai SopMenL:n kieltimdd orjallista jdljittelyd tai maineen norkkimista
sovelletaan. Kyse on néin 1dhtokohtaisesti ylakésitteestd, jonka katson olevan enemmaénkin lain

soveltamisen tavoite kuin tiukka normi, jota on tarkoitusta soveltaa.

Tutkimukseni osoittaa, ettd tavaramerkkioikeudella sekd vilpillisen kilpailun periaatteilla on
huomattavia yhteneviisyyksid. Erityisesti tdtd kuvaa tutkimukseni analyysi SopMenL:sta,
jonka yleislausekkeella kiellon alaiseksi joutuvat orjallinen jdljittely ja maineen norkkiminen
ovat ldhelld sitd suojaa, joka tavaramerkeille suodaan. Samankaltaisuutta voidaan 16ytdd jo
pelkéstddn  késitteistostd, kun molempien kohdalla nousevat esiin  esimerkiksi
sekaantumisvaaran arviointi, omaperdisyys, tunnettuus, relevantti kohdeyleisé sekd maine.
Néamai kisitteet toistuvat suomalaisten tuomioistuinten perusteluissa koskien sekd puhtaan

tavaramerkkioikeudellista ettd SopMenL:n mukaista oikeudellista arviointia.

Erityisesti samankaltaisuutta on néhtdvissd laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan ja
maineen norkkimista koskevan doktriinin taustalla. Molempien tarkoituksena on suojata
tarpeeksi tunnetun ja maineikkaan jéljittelyn kohteen goodwill-arvoa sen oikeudettomalta
hyviksikdytoltd ja haitan aiheuttamiselta. Goodwill-arvon suojaamisen intressi on tulkintani
mukaan liitettdvissd my0s tavaramerkkien funktioihin, erityisesti moderneihin sellaisiin, kun
ponnisteluja kohti goodwill-arvon vahvistamista suojataan. Goodwill-arvon suojaaminen
itsessddn on vapaan ja reilun kilpailun toteutumisen kannalta oleellista, kun kyseessd on
epdoikeudenmukaisen jdljittelyn kitkeminen. Véaistdmaittd herdd kuitenkin kysymys siité,
tarvitsevatko juuri laajalti tunnetut tavaramerkit suojaa sekd tavaramerkkioikeudesta ettd

vilpillistd kilpailua koskevasta lainsdddannosta.

Vaikka maineen norkkimiseen on vedottu Suomessa onnistuneesti vain harvoin, on se avannut
ainakin periaatteen tasolla lisdd suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Laajalti tunnettujen
tavaramerkkien kohdalla suojaa on nimittiin mahdollista saada pelkéstdéin maineen norkkimista
koskevan doktriinin kautta, vaikka tavaramerkkioikeudellinen suoja ei aktivoituisikaan. Sama
koskee luonnollisesti my6s niin sanotun normaalin maineen omaavia tavaramerkkejd ja
orjallista jéljittelyd. Pidén siind mielessd kuitenkin nykyisté linjaa onnistuneena, ettei laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suojaa ole ainakaan suomalaisessa oikeuskdytinndssd venytetty
lilemmin. Maineen norkkimisen késitteen ei voida siten katsoa saaneen tdytta
merkityssisdltodédn ainakaan vield suomalaisessa oikeuskédytdnnossd, vaikka sithen onkin
vedottu usein erityisesti toissijaisena kanteena laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskevissa

asioissa. Ndhddkseni SopMenL:n yleislausekkeen rooli onkin toimia ldhtokohtaisesti tukevana
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vetoamistapana viitteissd, joilla pyritddn perustelemaan jéljittelyn epdoikeudenmukaisuutta ja
aiheettomuutta. Teollisten yksinoikeuksien, kuten tavaramerkkien kohdalla yleislauseke ei ole

vield kdytdnnon tasolla merkittdvisti lisdnnyt tai vdhentényt suoja-alan laajuutta.

Merkittavimpand kehityksend kohti laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja-alan
laajentumista ja suoja-alan rajojen hdmértymistd piddn EUT:n oikeuskdytinndssd omaksumaa
linjaa, jossa on tuotu vilpillisté kilpailua koskevia periaatteita osaksi tavaramerkkioikeudellista
ratkaisukdytintod. EUT on erityisesti L'Oréal-ratkaisussaan tunnistanut tavaramerkeille
funktioita, joita se ei ole aikaisemmin huomioinut ja titd ilmiotd kutsutaan
funktionalisoitumiseksi. Funktionalisoitumisen kautta EUT on pidattinyt itsellddn
mahdollisuuden soveltaa vilpillistd kilpailua koskevia periaatteita esimerkiksi juuri laajalti
tunnettuja tavaramerkkejd koskevaan paatoksentekoon. Osaltaan niden kehityksen luonnollisena
jatkumona brédndi-ajattelun vahvistumiselle, jossa korostuu nykyaikainen markkinointi ja
investoinnit omaan bréndiin. Toisaalta on myos selvéd, ettd kehitys on omiaan laajentamaan
laajalti tunnetuille tavaramerkeille lankeavaa suojaa, ja erityisesti himartdméén tdmén suoja-

alan rajoja.

Toisaalta EUT ei ole tulkinnassaan pitdytynyt aina siind, ettd ns. moderneja funktioita
suojattaisiin rajattomasti vaan ollut my0s valmis tietyissd tapauksissa, kuten Google France
ratkaisussa toteamaan, ettd suojaa ansaitsee vain alkuperd- ja erottamisfunktio. Tdmi on
itsessdén ollut vahvojen brindien suojaa kaventava ratkaisulinja, mutta suoja-alan rajojen
hahmottamista se ei ole helpottanut. Osaltaan EUT:n tulkintalinja koskien laajalti tunnettuja
tavaramerkkeji kuitenkin kielii siitd, ettd kyse on ennen kaikkea pyrkimyksestd edistdd hyvaa
likketapaa suorittamalla kokonaisarviointia, johon kuuluu kaikkien tapausten kannalta
relevanttien tosiseikkojen ja olosuhteiden huomioon ottaminen. On selvdd, ettd erilaisia
tosiseikkoja ja erityisolosuhteita tulisikin tulkita tapauskohtaisesti, mutta EUT:n linjaa voidaan
ndhdikseni perustellusti kritisoida epétasaisuudesta ja siitd, ettei sen pohjalta ole helppoa

hahmottaa suoja-alan rajoja.

Yhteenvetona voidaan katsoa, ettd laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskevan sdannoston ja
vilpillisen kilpailun periaatteiden suhde on Suomessa suhteellisen selked ja télld hetkelld
juttujen ajaminen “kahdella raiteella” ei ole avannut lisdd suojaa laajalti tunnetuille
tavaramerkeille. Toisaalta ~ EU-tasolla EUT:n oikeuskéytannollaén edistdma
tavaramerkkioikeuden funktionalisoituminen on tuonut vilpillistd kilpailua koskevia

oikeudellisia periaatteita puhtaasti tavaramerkkioikeudellisten kysymysten piiriin, mikd on
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johtanut siihen, ettd kaksi erilaista oikeudellista sdintokehikkoa menevit osittain paéllekkain.
Tama on omiaan vihentiméin oikeusvarmuutta myds kansallisella tasolla. On selvai, etti
laajalti tunnetut tavaramerkit ansaitsevat suojaa epdoikeudenmukaiselta markkinatoiminnalta
myos tilanteissa, joissa pelkka tavaramerkkioikeus ei suojaa epérehelliseltd kilpailulta. Samalla
on kuitenkin varmistuttava, ettei suojaa laajenneta liikaa ja samalla rajoiteta vapaata kilpailua.
Suojan laajentumistakin suurempana ongelmana nien kuitenkin sen, ettd suoja-alan rajat eivit
ole kovin selkedt. Rajojen selkeyttdminen vaatisi EUT:ta vahvasti ohjaavaa uutta
ratkaisukdytintdd tai vaihtoehtoisesti jopa EU:n laajuista vilpillistd kilpailua koskevaa
lainsdadantokehikkoa, joka koskisi nimenomaan B2B-suhteita. EU-tasoinen ohjaava linja
pitéisi huolen siiti, ettd varmistettaisiin selvi ja reilu tasapaino seké tavaramerkkien omistajien

ja toisaalta kuluttajien ja kilpailun vapauden vilille.
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