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[<auppa- ja teollisuusministerid on pyytinyt Suomen Teollisoikeudelliselta Yhdistykselti lau-
suntoa hyvin tunnetut tavaramerkit — tyéryhmin muistiosta,

STY yhtyy tyoryhmiin muistiossa omaksuttuun peruslinjaukseen, jonka mukaan kansallisia
toimenpiteiti, joihin liittyisi ofkeusvaileutuksia, el voida yhteisslainsiidinnén nikdkulmasta
pitid mahdollisena. STY suhtautuu Iihtkohtaisesti mydnteisest tyéryhmiin ehdotukseen pe-
rustaa viranomaisen yllipitimi luettelo, johon voidaan hakemulksesta merkiti tavaramerklki-
lain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnettu merkki. TySryhmin ehdotusta voidaan pi-
tid erddnlaisena kokeiluna vapaaehtoisesta jirjestelmisti, jolla el ole varsinaisia oikeusvailu-

tuksia.

Mikiili ehdotetusta jirjestelmisti tulee toimiva ja merkkien oikendenhaltijat pitivit luette-
loon hakeutumista kannatettavana, jirjestelmilli voi olla mydnteisii vaikutuksia yleisernmin-
kin. Oikeudenhaltijoiden halukluus hakeutua luetteloon tulee pitkilt dippumaan viranomai-
sen palvelun laadusta ja tasosta, luettelon kiytinnoén vaikutuksista ja niiden suhteesta hake-
musmaksuun. Hakemusmaksun tulee olla kohtuullinen, jotta oikeudenhaltijat hakeutuisivat
luetteloon, jolla ei ole varsinaisia oikeusvaikutuksia. Niin ollen STY pitii valitettavana, ettei
ty6ryhmin muistioon sisilly tarveharkinta-analyysid siiti, minki tyyppisi yrityksid luetteloon
hakeutuminen kiinnostaisi eikd myoskiin tarkempaa selvitysti siiti, millaiselle tasolle hake-
musmaksun tulisi asettua.

Oikeuskiytinnéssi on esiintynyt tulkintatilanteita, joissa tavaramerkldlain sanamuodon on
todettu poikkeavan tavaramerkkidirektiivin sisdllostd ja yhteiséjen tnomioistnimen tulkin-
tasuosituksista. STY katsoo, ettd kansallista lainsdfidintéd tulisi muuttas tarvittavilta osin, jot-
ta voidaan varmistaa yhteensopivuus harmonisointitavoitteiden kanssa. Lisiksi STY haluaa
Idinnittdd kauppa- ja teollisuusministerién huomiota yhdistyksen lausuntoon, joka annettiin
ns. Enforcement-direktiivin implementoinnin yhteydessid. STY toivoi lausunnossaan, etti
ministerid asettaisi tyéryhmin selvittimiiin toiminimilain ja sopimatonta menettelyi elinkei-
notoiminnassa koskevan lain uudistamistarpeet. Molemmat edelld mainitut selvitykset tulisi
tehdd tyGryhmissd, jossa on dittiviin laaja edustus asianomaisten alojen asiantuntijoita.

STY katsoo, etti ennen uuden luettelon perustamista tulee kiinnittdi huomiota seuraaviin
seikkoihin.
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Ehdotuksen mulkaan luettelo olisi oikeudenhaltijoille mahdollisuus osoittaa merklkin luttyvi
tunnettuus, eikd sen olemassaolo saisi missién tapanksessa heikentid tavaramerklalain 6 §in 2
momentin mukaista suojaa tilanteissa, joissa yritys syystd tai tolsesta jittdd hakeutumatta luet-
teloon. Ehdotuksen mukaan luettelomerkinnilld ei olisi vilittémid oikeusvaikutuksia eikd sitid
otettaisi huomioon relatiivisena esteend myéhiisempii merkkeji rekistertitiessa.

Ehdotus luettelon perustamisesta pohjautuu keskeisesti tavaramerkin oikendenhaltijan oman
aktiivisuuden ja toimenpiteiden varaan. TAmi asettaa erityisii vaatimuksia viranomaisen tol-
minnalle ja sen objektitvisuudelle.

STY korostaa, etti tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnetun merkin
suoja el saa olla riippuvainen merkin kuulumisesta luetteloon. Tunnettuuden lisiksi suoja on
keskeisesti riippuvainen lisikriteeriksi asetetusta maineen tai erottamiskyvyn epioikeuden-
mukaisesta hyviksikiytostd talklea niille atheutuvasta haitasta. Timi edellytys asettaa erityisid
vaatimuksia viranomaisen toiminnalle. Luettelomerkinti tai sen puuttuminen ei saa vaikuttaa
viranomaisen ratkaisuun, vaan tapauskohtaisen arvioinnin tulee perustua objektiivisiin kritee-
reihin.

STY haluaa tissi yhteydessi kiinnittii huomiota my6s sithen, etti laajaltl tunnetun merkin
oikeussuojan tulkinnassa tulee ottaa kattavasti huomioon relevantit oikeuslihteet, kuten yh—
teislainsdddintd ja sen tulkintakéytintd. Kiytinndssi ongelmia on aiheuttanut mm. se, mi-
ten themerlettelyssa on huomioitu vaatitus haitan atheuttamisesta.

STY haluaa my6s kiinnittii huomiota jirjestelmiin vatkutuksiin, jos se levidi laajemmalle
muihin mathin. Tallgin lasjaltl tunnetun merkinhaltija joutuisi hakemaan vastaavaa asemaa
jokaisessa yksittiisessd maassa. IKansalliset jirjestelmit, joissa luetteloon ottamisen kriteerit ja
oikeusvaikutukset vaihtelevat, vaikeuttavat kansainvilisten yritysten toimintaa ja heikentivit
merkinhaltijoiden asemaa. Suomen tulisi jatkossa edistdd vain EUn tai WIPO:n tasolla toteu-
tettavan keskitetyn jirjestelmin perustamista.

Yksityiskohtaiset kommentit

Ehdotuksen mukaan luetteloon ottamisen kriteerind olisi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin
mukainen laajalt tunnettuus Suomessa. Lisdksi luetteloon voitaisiin ottaa merkkeji, joilla on
tunnetiuus tietyssid kohderyhmiissi.

STY kannattaa ehdotusta, jonka mukaan luetteloon voidaan ottaa myds tietyssi kohderyh-
missi tunnettu merkld. Thtd nikemysti puoltaa my&s yhteisélainsiidintt ja EY:n tuomiois-
tuimen oikeusldiytints.

Ehdotuksen mukaan luetteloon piisy olisi tippuvainen PRF:n padtdksesti, jossa tarkastel-
taisiin merkin tunnettuuteen hittyvid niyttdaineistoa. Tydryhmié ef kuitenkaan ole ottanut
kantaa laajalti tunnetun merkin tunnettuuden asteeseen, vaan timi jdi olkeuskiytinnon va-
raan. STY korostaa, etti mnnettnustutkimukselle tulisi asettaa dittdvin korkea taso.

Tyoryhmiin ehdotuksen mukaan PRH paittds sille toimttetun aineiston perusteella hyvik-
syyko vai hylkdikd se hakemuksen. Jos merkki on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain
6 §n 2 momentin edellytyksid, kuka tahansa voi vaatia merkin poistamista luettelosta
PRH:lle tehtivilld hakemulksella.
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Tyéryhmin muistiossa el oteta kantaa siihen, onko viranomaisen péftés valituskelpoinen ei-
ki mahdolliseen valirustichen. Vaikla luettelomerkinnilli et ole vilittémii oikeusvailoutuksia
el tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisen suojan saaminen edellytd luettelomerkin-
tid, viranomaisen piitokselli voi olla oleellista merkitysti merkin haltijan tai kolmannen ta-
hon asemaan.

STY katsoo, etti ennen luettelon perustamista tulee midritelld viranomaisen paatSksen muu-
toksenhakukelpoisuus, kenelli on muuntoksenhakuoikeus ja miten piitSkseen haetaan muu-
tosta. Laajald tunnetun merkin haltijalla tai kolmannella taholla on intressi saada viranomai-
sen piitds muutetuksi, jos tunnettuutia koskeva ratkaisu on tehty virheellisesti. Kiytinndssi
tunnettuntta koskevan péitdksen tulkintavaikutuksilla tulee olemaan merlditysti ristiriitatilan-
teissa. Lisiksi tulee selvittid, miten muutoksenhaku vaikuttaa luettelomerkinnin voimassa-
oloaikaan tai mahdolliseen uuteen hakemukseen. STY toteaa, ettd muutoksenhalkuvaihtoeh-
don tulisi rajoittua sellaisiin viranomaisiin, jotka jo muidenkin tehtiviensi johdosta joutuvat
arvioimaan laajalti tannettuja merkkejd ja niiden tunnettuutta.

Lausunnon valmistelemiseen ovat Suomen teollisoikeudellisesta yhdistyksesti osallistuneet

asianajaja Eeva Hakoranta, varatuomari Pekka Salomaa, OTK Jan Lindberg, OTT Jukka
Palm, markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen ja asiantuntija Tytti Peltonen.
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