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Presentation Notes
Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset
Millä edellytyksillä toiminimen käyttö on omiaan loukkaamaan toisen yksinoikeutta tavaramerkkiin?
Miten kahden tunnusmerkin välisen kollision arviointi muuttuu, kun ristiriidassa ovat kahden sanamerkin sijaan sanamerkki ja toisen toiminimi?

Etuoikeuden määräytyminen
Millä perusteilla etuoikeus määräytyy tavaramerkin ja toiminimen kollisiossa?
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Tavaramerkkilain (7/1964) 3 §

"Jokainen saa elinkeinotoiminnassa kayttaa sukunimeéan, osoitettaan tai
toiminimeaan tavaroittensa tunnusmerkkind, jollei sen kaytté ole omiaan
aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin...”

Tavaramerkkilain 4 §

"oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisaltaa sen, etta elinkeinotoiminnassa kukaan
muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kayttaa siihen
sekoitettavissa olevaa merkkia tavarassa tai sen paallyksessa, mainonnassa tai
liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myos suullinen kayttaminen.

Tavaramerkkilain 6 8

"Tunnusmerkkien katsotaan... olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne
tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.”
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3 §
Tuotteen luonnollinen tunnusmerkki
Syntyy siten että elinkeinonharjoittaja ryhtyy käyttämään toiminimeään tavaroittensa tunnuksena
Ei sama kuin yksinoikeus (ei edellytä rekisteröintiä / vakiinnuttamista vaan perustuu toiminimioikeuteen) -> käytön estää sekaannusvaara toisen suojattuun tavaramerkki- tai toiminimioikeuteen.
Jos ek-harjoittaja haluaa yksinoikeuden (sis. kielto-oikeuden), on rekisteröitävä tai vakiinnutettava
3.3 §
Ristikkäinen suoja: tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen toiminimeä. TNimiL 10 §:n 4 kohta: ”toiminimessä ei saa olla ilman asianmukaista suostumusta mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun tavaramerkin kanssa.” 
4 §
Yksinoikeus tavaramerkkiin merkitsee, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkinhaltija ei saa ilman tämän lupaa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä 
yksinoikeudesta johtuva oikeussuoja konkretisoituu aina merkkiä liiketoiminnassaan käyttävän merkinhaltijan kielto-oikeutena kollisiotilanteessa 
Sisältää identtisyyssuojan (Budweiser, KKO 2005:143)
Vastaa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
6 §
Direktiivi: ”samoja tavaroita tai palveluja varten” 
38 §
Jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa


Lahtokohtia

«  Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hanen suostumustaan kayttamasta
elinkeinotoiminnassa merkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkki samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten.
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Kielto-oikeuden soveltumisen edellytykset EYT:n mukaan (esim. C-17/06, Céline, kohta 16) :
 Toiminimen käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnassa
ilman tavaramerkinhaltijan suostumusta 
samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja 
käytöllä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, joka on taata kuluttajille tavaroiden tai palveluiden alkuperä.


Kaupallinen toiminta, jolla pyritdan taloudelliseen hyotyyn
Vrt. tavaramerkin informatiivinen kaytto

Tayttymiskynnys ei korkea

Kayttboikeus omaan tavaramerkkiin

Esimerkki ongelmatilanteesta (KKO 1987:13 ja KKO 1995:83):

Suostumus toiminimen kayttéon rinnakkain tavaramerkin kanssa
yhteistoimintasuhteen kestaessa

Ei suostumusta yhteistoiminnan lakattua ja olosuhteiden muututtua
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EYT 
Määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva
Huom. tavaramerkin tulee täyttää muut lain asettamat vaatimukset. (ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava, TMerkkiL 14 §) 


Iskuosan tunnettuus tavaran tunnuksena kohderyhmassa

Erottamiskykyisempi ja maineikkaampi merkki — todennakdisemmin
sekaannusvaara

Riittaa etta kohderyhma yhdistad merkit toisiinsa

Yhteiset toimialat ja tuotelajit
Tosiasiallisesti harjoitettu toiminta

Kilpailurelaatio
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Sekoitettavuuskriteeri
Kohderyhmä = sama joka on merkityksellinen myös tavaramerkkien kollisiossa
Sekaannusvaaran oltava uskottava ja todennäköinen
Etenkin kun kyse samankaltaisesta toimialasta ja tuotelajista (BUDWEISER BUDVAR ja BUDWEISER olivat sekoitettavissa)

Kriteeri toimialan ja tuotelajin yhtenäisyydestä
”samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity”
Vertailu rajoitetaan koskemaan vain niitä toimialoja ja tuotelajeja, jotka ovat molemmille yhteiset.
Toimiala laajempi käsite
mahdollista syntyä kilpailutilanne
Esim. C-23/01 (Robelco), finanssipalvelut ja tavaramerkki koski mm. niitä. Ks. esim. HelHO 30.4.1998/1328 toiminimellä valmistettiin koristenukkeja, ja kollisiossa oleva tavaramerkki oli rekisteröity mm. nukeille. Esim. KHO 02.11.2000/2750 messujen järjestäminen EI tietotekniikan konsultointi, vaikka messut tietotekniikasta. 


Tavaramerkkilain 4 §: "tavaroittensa tunnuksena”

C-17/06, Celine: "kaytolla on haitattava tai sen on oltava omiaan
haittaamaan tavaramerkin tehtavia”, ”

Kaytto tavaramerkkina (alkupera- ja erottamistehtava)

Tuotteen kaupallisen alkuperéan ilmaiseminen ja siten tuotteen
erottaminen muista tuotteista

Ratkaisujen sanamuodot eivat rajoitu tavaramerkin alkupera- ja
erottamistehtavaan

Kohderyhman néakékulma

Mita erottamiskykyisempi ja maineikkaampi merkki — sita
todennakoisemmin haittaa
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Käytännössä edellytetty käyttöä tavaramerkkinä (uusimpana esimerkkinä Google Adwords, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus)
EYT: Kielto-oikeus ei ulotu identtisen / sekoitettavissa olevan merkin käyttöön, ellei se haittaa tai ole omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä. (”aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille”)
Haitta ilmenee ennen kaikkea siten, että kolmas käyttää merkkiä tavaroitaan tai palvelujaan varten niin, että kuluttajat voivat tulkita merkillä osoitettavan tavaroiden tai palvelujen alkuperää
EYT: yhteyden luominen kyseisen toiminimen ja tarjottavien tuotteiden välillä (huom. toiminimi ei ollut kiinnitettynä tuotteisiin, vaan tutkittavaksi jäi mahdollinen kaupallinen yhteys toiminimen ja tarjottavien tuotteiden välillä)
KKO 2005:143: toiminimen iskuosan painaminen olutpullon etiketin alareunaan muuta tekstiä erottuvammalla tavalla on toiminimen käyttöä tavaramerkkinä

Käytön tarkoituksen käsittäminen kohderyhmässä: voiko kohderyhmä tulkita toiminimen käyttöä siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa yritys, josta kolmannen tuotteet ovat peräisin? merkinhaltijan ja kolmannen välillä olisi konkreettinen yhteys

Ongelmatilanteita: 1) palvelumerkit, 2) ulkomainen toiminimi Suomessa tavaran tunnuksena.

SopMenL? jos tunnusta ei ole käytetty tavaramerkkinä 
jos toiminimen käytöllä hyväksikäytetään kaupallisessa kommunikoinnissa toisen tavaramerkin goodwillia, käyttö loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin riippumatta siitä, täyttääkö se tavaramerkin erottamis- ja alkuperäfunktion. Kyseisessä tilanteessa kuluttajat eivät välttämättä erehdy tuotteen alkuperästä, mutta toiminimenhaltija käyttää kuitenkin samoja huomiosignaaleja kuin tavaramerkinhaltija ja herättää näin ollen kuluttajien mielenkiinnon omaan markkinointiinsa. 


Aina tehtava kokonaisarvio

Mita suurempi vahinko merkinhaltijalle, sitd perustellumpi kielto-oikeus
Tulosaanto: Merkkien tai tuotteiden samankaltaisuus kompensoivat toisiaan

Kriteeriston soveltuminen muihin tunnusmerkkeihin
Aputoiminimet, toissijaiset tunnukset
Verkkotunnukset
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Aikaprioriteettisaanto

Tavaramerkkilain 7 8: “Jos useat... vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin,

jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija silla, joka voi vedota aikaisimpaan
oikeusperusteeseen...”

Kun elinkeinonharjoittaja aloittaa toiminimensa kayton tuotteidensa tunnuksena
Kotimainen: yleisesti tunnettu kohderyhmassa tai rekisteroity
Ulkomainen: jossain maarin tunnettu kohderyhmassa

Poikkeus: Omaan nimeen perustuva oikeutettu kayttd hyvan
lilketavan nojalla

My@s toiminimi

Ei implementoitu tavaramerkkilakiin, mutta KKO tulkitsee 4 §:8a direktiivin mukaisesti
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Huom. 7 §:n sanamuoto: myös muita kaupallisia tunnuksia, joita käytetään tavaramerkinomaisesti, mukaan lukien toiminimen tai lähinnä sen dominantin tavaramerkinomainen käyttö 
KKO: iskuosan tunnettuus tuotteen tunnuksena siinä kohderyhmässä, joka on merkityksellinen myös tavaramerkkioikeudellisen suojan yleisenä edellytyksenä olevan tunnusten sekoitettavuuden arvioinnin kannalta 
Ulkomainen toiminimi: Pariisin konvention 8 artikla ja TRIPS 
ulkomainen toiminimi voi olla kollisiossa suomalaisen tavaramerkin kanssa, ja suomalaisen merkinhaltijan kielto-oikeus voi ulottua myös ulkomaalaiseen toiminimeen 
KKO: “asianomaisissa elinkeinopiireissä ainakin jossain määrin hyvin tunnettu” vrt. vakiintuminen -> ulkomainen toiminimi voi saada jäsenvaltiossa jopa laajempaa suojaa kuin kansallinen  

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkinhaltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassaan muun muassa omaa nimeään, jos hän käyttää sitä hyvää liiketapaa noudattaen. 
Vääristymättömän kilpailun takaaminen ja kuluttajien tarpeet
Huom. ruotsissa 3 § muutettu direktiivin mukaiseksi ja puhutaan edelleen tuotteen luonnollisesta tunnusmerkistä 


Hyva lilketapa (C-245/02, C-17/06 ja KKO 2005:143)

Miten kohderyhma ymmartaa kayton?
Konkreettinen yhteys tuotteiden ja tavaramerkinhaltijan valilla

Toiminimenhaltija mala fide?
Tietoisuus samasta tai samankaltaisesta tavaramerkista

Tavaramerkki siind maarin tunnettu, etta toiminimenhaltija voisi hyGtya siita
markkinoidessaan tuotteitaan?

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden perusteeton hyédyntaminen
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C-245/02 (Budweiser), kohta 83 ja C-17/06 (Céline), kohta 34. Ks. lisäksi KKO 2005:143, kohta 46. : ”otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset olosuhteet ja tunnusmerkin esitystapa kokonaisuudessaan. Edellä mainitut seikat toimivat apuna tutkittaessa hyvän liiketavan mukaisuutta, eikä niiden tarvitse kaikkien toteutua.”
Sekaannusvaara: Ei hyvän liiketavan mukaista, jos vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkinhaltijan välillä on liikesuhde 
Missä laajuudessa sekaannusvaara on oikeutettua? hyvän liiketavan mukaista ei voi olla tietoisuus olemassa olevasta samasta tai samankaltaisesta tavaramerkistä
suojatun tavaramerkin tunnettuuden arvioiminen: Hyvän liiketavan vastaista on epäilemättä se, että käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta 

KKO: Suomeen markkinoidun oluen osalta etiketissä on käytetty englanninkielisen toiminimen iskuosaa, ei sinänsä voida pitää hyvän liiketavan vastaisena. Voidaanko hyvän liiketavan vastaisena pitää firmadominantin esitystapaa eli sitä, että se oli painettu etikettiin alareunan muuta tekstiä suuremmalla ja paksummalla kirjasinlajilla?
Etiketin kokonaisuus huomioon ottaen KKO kuitenkin katsoi, ettei toiminimeä ollut esitetty tavalla, joka olisi omiaan luomaan kohderyhmässä käsityksen yhteydestä tavaramerkinhaltijan ja kyseisen tuotteen välillä tai joka muutoin olisi hyvän liiketavan vastainen. KKO totesi lisäksi, että vastaajan menettelystä ei aiheutunut sellaista haittaa kyseisen tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle, että merkin laaja tunnettuus huomioon ottaen kysymyksessä olisi tavaramerkille kuuluvan suojan loukkaus.
Kriteerit täyttyi, mutta samoin hyvän liiketavan kriteerit
Entä vastaajan tietoisuus? Tsekkiläinen toiminimi etiketissä?
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Tavaramerkin alkupera- ja erottamisfunktion suojaaminen
Kaytannossa edellytetty jotta kyseessa tavaramerkin loukkaus

Muiden funktioiden suojaaminen itsenaisesti

SopMenL
Muiden funktioiden vahingoittaminen kiellettya suoraan tavaramerkkilain
nojalla riippumatta alkupera- ja erottamisfunktion tayttymisesta

Toiminimenhaltija kayttda samoja huomiosignaaleja kuin tavaramerkinhaltija
kaupallisessa kommunikoinnissa

— Tavaramerkinhaltijan kielto-oikeuden ulottuminen merkin kaikenlaiseen
luvattomaan kayttoon elinkeinotoiminnassa

TS o
(RN e

ROSCHIER




11

Hyvaan liiketapaan perustuva kielto-oikeuden rajoitus
Lahtdkohtaisesti yksinoikeus tavaramerkkiin myodnnetty tarpeellisena ja ansaittuna
Velvollisuus toimia lojaalisti tavaramerkinhaltijan intresseihin ndhden
Tasapaino merkinhaltijan ja kohderyhman intressien valilla

Oikeustilan selventaminen
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Epätarkka termi, epävarmuustekijä yksinoikeuden suhteen. Keino puolustautua saman tai samankaltaisen merkin käyttäjälle.
merkinhaltijan on edelleen voitava luottaa yksinoikeutensa riittävään suojaamiseen, vaikka kilpailunäkökohdille annetaankin painoarvoa 
Laatu- ja kommunikaatiofunktioiden huomioiminen?
oman toiminimen käyttö on syytä implementoida lakiin 


KIITOS

Essi Pokela
E-mail: essi.pokela@roschier.com
Tel. +358 (0)20 506 6672
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