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1. JOHDANTO

Vanhimmat versiot tavaramerkista ovat olleet omistajaleimat. Niiden rinnalle ilmestyi
tavaran alkuperaa osoittavat leimat, mm. roomalaiset tiilileimat. 1200-luvulla Ruotsin
laissa tuotteen merkitsematta jattanyt raudan valmistaja rinnastettiin ala-arvoiseen
raudan valmistajaan. Leima toimi siis alkuperd- ja garantiamerkkina.
Rautateollisuudesta merkitseminen levisi vahitellen myds muiden kasitydlaisten
keskuuteen. Ammattikuntien omissa saanndissa yleensa oli merkintapakko:
tavaroihin oli laitettava ammattikunnan ja valmistajan merkki. (Salmi et al. 2008, 69—
70)

1800- luvun puolivalissa tavaroiden merkitsemispakko kumottiin melkein kokonaan ja
siirryttiin merkkipakosta merkkioikeuteen. Suomessa vuoden 1879 elinkeinoasetus
salli tavaran valmistajan merkitd tuotteensa omalla merkillaan. Nyt merkin
tarkoitukseksi kehittyi haltijansa tuotteiden menekin edistaminen. Jotta merkki pystyi
tayttamaan tehtavansa, sen tuli kyeta erottamaan tuotteet muista markkinoilla
olevista tuotteista. Téatd kutsutaan tavaramerkin erottamisfunktioksi. (Haarmann
2006, 241-242)

1800-luvun loppupuoliskolla luotiin Euroopan eri maissa tavaramerkkien suoja
yksinoikeusjarjestelmédn muodossa. Suojat eivat olleet taysin samanlaiset;
esimerkiksi Ranskassa oikeus tavaramerkkiin syntyi yksinkertaisesti ottamalla merkki
kayttoon, kun taas muun muassa. Saksassa oikeus tavaramerkkiin syntyi
rekisteréinnilla. Pohjoismaiden tavaramerkkilainsaadantd on pohjautunut lahinna
Saksan oikeuteen. Ensimmadinen tavaramerkkilaki Suomessa oli asetus
tavaraleimain suojelemisesta vuodelta 1889. Sen mukaan rekisterdinti tuotti
elinkeinonharjoittajalle  yksinoikeuden  tavaramerkkiinsd.  Rekister6imattomia
tavaramerkkejd suojattiin aluksi rikoslain saadoksin ja vuodesta 1930 merkkien
suojaksi voitiin vedota lakiin vilpillisen kilpailun ehkaisemiseksi. (Haarmann 2006,
244)

Tavaramerkkien ensisijaisena tehtdvdnd on siis ollut alkuperan osoittaminen.
Tavaramerkkien merkitys on elinkeinotoiminnassa viime aikoina kuitenkin
laajentunut; monilla aloilla on siirrytty tuote- ja tuotantokeskeisesta yritystoiminnasta

markkinointikeskeiseen ns. brandi-ajattelua painottavaan liiketoimintaan. Olennaista



ei ole pelkastaan hankkiiko asiakas tuotteen, vaan kysymys on siita, ostaako asiakas
tuotteen uudestaan. Pyritddn luomaan asiakasuskollisuutta ja -—tyytyvaisyytta.
Tarkoituksena on luoda tavaramerkille liikearvoa (brand equitya) ja tunnettuutta.
Palm 2004, 291-292)

Tuotteen tavaramerkkia (tai brandid) vahvistetaan ja tehdaan tunnetuksi liittamalla
siihen tiettyja positiivisia viesteja. Ne koskevat tavaramerkilla varustettujen
tavaroiden ja palveluiden laatua ja ominaisuuksia tai sen tavaramerkin heijastamia
mielikuvia ja tunteita, kuten eldmantapaa, seikkailua, ylellisyyttda ja nuoruutta.
Tavaramerkilla on siis itsenainen taloudellinen arvo niihin tavaroihin ja palveluihin
nahden, joita varten se on rekisteroity. Etenkin laajalti tunnetun merkin valittamat ja
siihen liitetyt viestit antavat sille suuren arvon, jolle tulee antaa suojaa. Nain on
etenkin, koska yleensa laaja tunnettuus on tulos tavaramerkin haltijan huomattavasta

tydsta ja investoinneista. (Salmi et al. 2008, 376—377)

Vuonna 1988 annettu tavaramerkkidirektiivi sallii jasenvaltioiden antaa tavallista
laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Suomi on muiden maiden

mukana implementoinut direktiivin myds laajalti tunnettujen merkkien suojan osalta.

1.1 Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksen aiheena on tutkia laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa ja sen
laajuutta ja suojan saannin edellytyksia EU-direktiivin, Suomen tavaramerkkilain ja
EU-tuomioistuimen ja kotimaisen oikeuskaytdnnén valossa, seka tarkastella kuinka

se soveltuu tutkimuksen case-tapaukseen.
Tutkimuskysymys:

Millainen on laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Suomessa
Tutkimuksen alakysymys on:

Milla tavalla lain soveltaminen nakyy case-tapauksessa



Case-tapauksena on Valion ja Ingmariinin valinen oikeustaistelu siita loukkaako
Ingmanin INGMARIINI-merkki Valion laajalti tunnettuja tavaramerkkeja VOIMARIINI
ja OIVARIINI. Oikeutta kaytiin KKO:ssa ja KHO:ssa asti, ja tuomioistuimet paatyivat
erilaisiin lopputuloksiin. Tarkastelun p&épaino on korkeimpien oikeuksien tuomioissa
ja alempien asteiden tuomiot on jatetty vAhemmalle huomiolle. Ingman vaati KHO:lta
myds tuomion purkua (30.12.2011/3992), mutta koska se ei enda liittynyt laajalti

tunnettuihin merkkeihin, sita ei ole kasitelty lainkaan.

Case-tapauksessa tarkoitus ei ole antaa laajaa oikeustieteellista analyysia
korkeimpien oikeuksien tuomioista tai ottaa kantaa kumpi on oikea tuomio, vaan
tarkastella kuinka lainsdadantda on kyseisessa tapauksessa sovellettu ja tarkastella

miksi tuomioistuimet paatyivat eri ratkaisuun.

1.2 Tutkimusmenetelma ja teoreettinen viitekehys

Taman  kandidaatintutkimuksen  tutkimusmenetelm&a on  lainopillinen  eli
oikeusdogmaattinen. Oikeusdogmatiikka rakentuu voimassa olevien oikeuslahteiden
varaan ja sen keskeisimpana tutkimusongelmana on selvittdd mikd on voimassa
olevan oikeuden sisaltd kasiteltdvassa oikeusongelmassa. Lainoppi on
oikeusjarjestyksen saantdjen tutkimusta ja niiden tulkintaa. (Husa, Mutanen &
Pohjolainen 2008, 20)

Tutkimuksen teoriaosuudessa aihetta l|ahestytddn aiemman kirjallisuuden ja
artikkeleiden, sekd lainsaadannon pohjalta. Aiheeseen liittyvdt normit ovat
tavaramerkkidirektiivi ja Suomen tavaramerkkilaki seka niiden viimesijaisena

tulkitsijana toimivan EU-tuomioistuimen ratkaisut.

Tyodssa tutkitaan myos case-tapausta. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksi tai
enintddn muutama tietylla tarkoituksella valittu tapaus. Tarkoitus on valita
tutkimuksen kohteeksi mahdollisimman tarkoituksenmukainen tapaus ja analysoida
sitd. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 154, 157)



Tapaukseksi valittu Valion ja Ingmanin valinen riita siitd, loukkaako Ingmanin merkki
INGMARIINI valion laajalti tunnettuja tavaramerkkejd VOIMARIINI ja OIVARIINI on

tuore ja mielenkiintoinen esimerkki kyseisten sdadosten soveltamisesta.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus muodostuu viidestd paaluvusta. Ensimmaisessa luvussa kaydaan lapi
tutkimuksen taustaa, tutkimusongelma, rajaukset ja tutkimusaineisto ja -menetelma.
Toisessa luvussa on kasitelty tavaramerkkeja yleisesti;, muun muassa lyhyesti
tavaramerkkien historiaa, mita tarkoittaa yksinoikeus tavaramerkkiin, mitka ovat

tavaramerkin funktiot ja miksi yksinoikeus tavaramerkkiin on perusteltua.

Kolmannessa luvussa ké&sitelldadn laajalti tunnettuja tavaramerkkejd. Luvussa
selvitetddn mika on laajalti tunnettu tavaramerkki, kaydaan lapi laajalti tunnettuja
merkkeja koskeva lainsdadantd ja EU-direktiivi sekd tutkitaan milla tavalla EU-
tuomioistuin on direktiivia tulkinnut. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tutkimuksen

teoriaosuuden.

Neljdnnessa luvussa kasitellaan tutkimuksen case-tapaus ja viidennessa luvussa on

yhteenveto tehdysta tutkimuksesta.



2 TAVARAMERKIT YLEISTI

2.1 Yksinoikeus tavaramerkkiin

Tavaramerkkilain 1.2 § mukaan tavaramerkki taytyy voida esittaa graafisesti ja sen
taytyy voida erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten
tavaroista (puhuttaessa tavaroista tarkoitetaan aina seka tavaroita, etta palveluita).

Tavaramerkin suojaa voi saada vakiinnuttamalla tai rekisterdimalla merkki.
Rekisterointin  on kolme vaihtoehtoa: kansallinen rekisterdinti Patentti- ja
rekisterihallituksessa, yhteisorekisterdinti OHIMissa ja Madridin pdytékirjan mukainen

kansainvalinen rekisterdinti WIPOssa.

Tavaramerkin olennaisin tehtdava on yksiloida tavaran tai palvelun alkupera.
Tavaramerkin perusteella annettava oikeussuoja toteutuu tavaramerkin haltijan
kielto-oikeutena. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus kieltaa toista elinkeinonharjoittajaa
tekemasta jotakin ja saada tuomioistuimesta taytantdonpanokelpoinen ratkaisu
kielto-oikeudestaan. Taman kielto-oikeuden laajuus maarittelee tavaramerkin
oikeudellisen suoja-alueen. Suoja-ala muodostaa alueen, jonka sisélla muiden
toimintavapautta on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa. Yksinoikeus on
tavaramerkkilain 4.1 §:n mukaan voimassa riippumatta lasketaanko tavara tai
aiotaanko se laskea liikkeelle Suomessa vai ulkomailla vai tuodaanko se maahan
elinkeinotoiminnassa kaytettavaksi, sailytettavaksi, varastoitavaksi tai edelleen

kolmanteen maahan kuljetettavaksi. (Pakarinen 2006, 46)

Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa siis, ettd kukaan muu kuin tavaramerkin haltija
ei saa elinkeinotoiminnassa kayttdd siihen sekoitettavissa olevaa merkkia
tavaroidensa tunnuksena (TMerkkiL 4.1 8). Merkkien katsotaan olevan
sekoitettavissa vain jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja

(TMerkkiL 6.1 8). Tama tarkoittaa tavaramerkin suojaa.

Yksinoikeuteen kohdistuu kuitenkin rajoituksia, joilla pyritddn sovittamaan yhteen
tavaramerkin haltijan intressit, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus seka
muiden elinkeinonharjoittajien oikeutetut edut. Jokainen saa esimerkiksi kayttaa

elinkeinotoiminnassa nime&an tai toiminimedan hyvaa liikketapaa noudattaen. Suojan



ulkopuolelle jaa myods sellainen kayttd, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa ja
merkin kayttd, kun sité ei kayteta tavaroiden tunnuksena. Esimerkiksi merkin kaytto
puheessa tai lehtikirjoituksessa ei lahtokohtaisesti kuulu yksinoikeuden piiriin. My6s
vertaileva mainonta on sallittua silloin, kun se on hyvan tavan mukaista. (Pakarinen
2006, 47; Pokela 2010, 48)

2.2 Miksi tavaramerkkia tarvitaan ja sen funktiot

Tavaramerkille on kaksi taloustieteellista selitystd. Ensiksikin se vahentaa kuluttajien
etsintdkustannuksia, koska kuluttajat pystyvat |oytamaan etsimansd, aiemmin
hyvaksi havaitsemansa tuotteen helposti ja valttdm&an aiemmin huonoksi
havaitsemaansa tuotetta. Ainahan tuotteen laatu ei nay tuotteesta ulospain
ostopaatosta tehtaessa.(Cooter & Ulen 2000, 136-137)

Toiseksi, se antaa tavaramerkin haltijalle kannustimen tuottaa korkealaatuisia
tavaroita ja  palveluita. Toisin  kuin  tekijanoikeus tai  patenttioikeus,
tavaramerkkioikeuden tarkoitus ei ole kannustaa luovaan ty6hon vaan suojata merkin
kaupallista tehtdvaa. Tavaramerkki on siis tae valmistajan tarjoamasta tietyn
tasoisesta laadusta. Jos tavaramerkilla merkitty tuote ei vastaisi kuluttajien odotuksia,
sen menekki laskisi kuluttajien siirtyessa paremmin odotukset tayttaviin vastaaviin
tuote. MyOs valmistajan intressi tehda laadukkaita tuotteita ja panostaa
tuotekehitykseen laskisi, jos kuluttajat eivat pystyisi erottamaan laadukkaita tuotteita
vastaavista laadultaan huonoista. (Cooter & Ulen 2000, 136-137; Landes &Posner
2003, 166-167)

1950-luvulla Neuvostoliitossa poistettiin kaytdsta merkit, jotka voivat osoittaa
tiettyjen tuotteiden alkuperén. Se johti kyseisten tuotteiden laadun laskuun.
(Cooter & Ulen 2000, 136-137)

Kun puhutaan miten tavaramerkkia hyodynnetadn ja mita tavaramerkkisuojalla

tarkkaan ottaen suojataan, puhutaan yleensa tavaramerkin tehtavista eli funktioista.



Erottamisfunktio

Tavaramerkkilain 1 8 mukaan “rekisterdinnilla saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin
erityiseksi tunnusmerkiksi myytaviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa
likkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista.” Tavaramerkin
tarkoitus on siis tuotteen yksil6iminen eli erottaminen muista tuotteista. Se on

tavaramerkin ainoa Suomen laissa mainittu funktio.
Alkuperafunktio

Alkuperéafunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin tehtdvaa osoittaa merkittyjen tuotteiden
olevan peréaisin samasta kaupallisesta lahteesta. Merkin sanotaan viittaavaan
anonyymiin |ahteeseen, koska merkki ei yksiloi l&hdettd. Tuotteet eivat valttamatta
ole peraisin samalta valmistajalta; merkki on luovutettavissa ja sen voi lisensoida.
Toisaalta elinkeinonharjoittaja voi markkinoida samaa tuotetta eri tavaramerkeilla
(merkkidifferointi). (Haarmann 2006, 243)

Tavaramerkki antaa informaatiota kuluttajalle osto- tai valintatilanteessa siita, etta
kyse on samasta tavarasta, jonka kuluttaja on aiemmin ostanut. Tavaramerkin
olemassaolo siis vahentda niitd kustannuksia, joita ostopdatoksen tekemiseen

tarvittavan tiedon hankinnasta aiheutuu. (Salmi et al. 2008, 51)

Tavaramerkin erottamis- ja alkuperafunktiot ovat tietylla tavalla samat tai ainakin
paallekkaiset. Alkuperafunktiota on yleensd oikeuskirjallisuudessa pidetty
tavaramerkin ensisijaisena funktiona ja saman on EY:n tuomioistuinkin todennut

useissa ratkaisuissaan (Salmi et al. 2008, 51-52)
Garantia- eli laatufunktio

Garantiafunktiolla tarkoitetaan sita, ettd samalla tavaramerkilla varustetut tuotteet
ovat lahtbkohtaisesti laadultaan samanlaisia. Tavaramerkki mahdollistaa kuluttajaa
yhdistamaan tuotteet henkildkohtaisiin laatuun liittyviin odotuksiinsa, jotka perustuvat
mm. aikaisempiin hankintoihin, muiden suosituksiin tai mainontaan. Laatuun
tyytyvainen kuluttaja usein ostaa samalla tavaramerkilla varustetun tuotteen
jatkossakin. Tavaramerkkien kayttd siis rohkaisee valmistajaa yllapitamaan ja
parantamaan tuotteitaan sekd mahdollistaa merkkiuskollisuuden. Jotta tavaramerkki

voisi tayttda laatufunktionsa, on yleensd oltava yksi ainoa yritys, joka vastaa
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tavaramerkilla varustettujen tuotteiden laadusta. (Salmi et al. 2008, 53; Pokela 2010,
51)

Kilpailufunktio

Merkin haltijalle tarkein on ehk&pé kilpailufunktio. Siin& tavallaan yhdistyvéat edella
mainitut funktiot. Kun markkinoilla on paljon samoja tuotteita, voi kuluttaja
tavaramerkin perusteella erottaa ne toisistaan. Samalla merkilla varustettujen
tuotteiden laadun kuluttaja olettaa olevan sama ja tyytyvainen kuluttaja ostaa samaa
merkkid uudestaan. Syntyy merkkiuskollisuus, jota kilpailjan on vaikea muuttaa.
Tavaramerkki toimii symbolina, jonka avulla elinkeinonharjoittaja pyrkii edistimaan

tuotteidensa markkinointia. (Haarmann 2006, 243)
Mainos- tai kommunikaatiofunktio

Tavaramerkki on keskeinen yrityksen markkinoinnin apuvéline; tuotteita myydaan ja
markkinoidaan tavaramerkin avulla. Tavaramerkin avulla vahennetdén sen
informaation maaraa, joka markkinoinnissa on tarpeellista antaa. Tavaramerkkiin
voidaan liittd& erilaisia arvoja, kuten edullinen hinta tai korkea laatu. Sita kautta tuote
VOi saavuttaa tietyn imagon, joka tekee tuotteesta haluttavan. Tavaramerkki on siis
edellytys sille, etta tuotteelle voidaan luoda brandi. (Salmi et al. 2008, 55-56)

Taloudellinen funktio

Koska tavaramerkit ovat haltijansa aineetonta paaomaa, on niilla myos taloudellinen
funktio. Tavaramerkki on yrityksen itsendinen omaisuusera ja yritys voi hyddyntaa
aineetonta paddomaa esimerkiksi myymalla tai lisensoimalla sitéa. Tunnettuja merkkeja
omistavien yritysten tuloksesta voi merkittava osa tulla lisenssituloista ja markkina-
arvosta huomattava osa voi olla tavaramerkin arvoa. Esimerkiksi COCA-COLA-
merkin arvoksi vuonna 2011 arvioitiin 71,8 miljardia dollaria (Interbrand 2011), joka
on melkein puolet yrityksen markkina-arvosta (157 mrd. 1.3.2012). (Salmi et al. 2008,
56-57; Pokela 2010, 51)
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3 LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT

3.1 Yleista

Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden kayttaa
tavaramerkkia tietylla maantieteellisella alueella. Raja kulkee kansallisien rajojen
mukaan, miké on Euroopassa synnyttanyt ristiriitaa kansallisten tavaramerkkilakien ja
EU:n perustamissopimuksen Kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien
maaraysten valille. Tama ristiriita ja tavaramerkkien huomattava taloudellinen
merkitys ovat toimineet vaikuttimina jasenvaltioiden tavaramerkkilakien
harmonisointia edistavissd EU-lainsdddantohankkeissa. Yhteisomerkkiasetuksen ja
tavaramerkkidirektiivin myoéta korkein lainsaadantovalta tavaramerkkioikeuden osalta
kuuluu Euroopan unionille ja viimesijainen laintulkinta EU-tuomioistuimelle. Se
merkitsee sita, etta kansallisia s&&doksida on tulkittava tavaramerkkidirektiivin
sanamuodon ja paamaaran valossa. Kansallisen lainsd&dannon
tulkintavaihtoehdoista on télléin valittava direktiivin siséltdd ja tarkoitusta parhaiten
vastaava vaihtoehto. Jos direktiivin sisaltd on epaselva, voi kansallinen tuomioistuin
tulkita direktiivia itse tai pyytda ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. (Weckstrom
2005, 697-698; Castrén 1998, 7)

Euroopan Yhteisbn neuvosto antoi vuonna 1988 ns. tavaramerkkidirektiivin
(Ensimmainen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsaadannon lahentdmisestd), jolla l&hennettin jasenvaltioiden

tavaramerkkilainsdadantoa.

Direktiivin 5 artiklan 2-kohdan mukaan:

Jasenvaltio voi séatad, etta haltijalla on oikeus kieltdéd muita ilman hanen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttamasta merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten
merkki on, eivat ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tassa

jasenvaltiossa ja merkin aiheeton kayttdé merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
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tai maineen epaoikeutettua hyvaksi kayttamista taikka on haitaksi tavaramerkin

erottuvuudelle tai maineelle.

Direktiivin 4 artiklan 4a-kohdan mukaan merkkia ei saa rekister6ida tai, jos se on
rekisteroity, se on julistettava mitattomaksi, mikéli se on sama tai samankaltainen
laajalti tunnetun merkin kanssa ja oikeudettoman hyvaksikayton tai haitan kriteerit
tayttyvat. Direktiivin on korvannut sen kodifioitu toisinto 2008/95/EY, mutta se ei
tuonut muutoksia laajalti tunnettujen merkkien suojalle. My6s Yhteison

tavaramerkkiasetuksessa (Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94) on vastaava artikla 8

(5).

Direktiivi ei vaadi suojaamaan laajalti tunnettuja merkkeja, mutta antaa
mahdollisuuden siihen. Suomi implementoi sen kansalliseen tavaramerkkilakiin
vuonna 1993. Perusteluksi hallituksen esityksessa on mainittu, ettd ” kansainvalinen
kehitys edellyttaa laajalti tunnettujen merkkien suoja-alan kayttéonottamista” (HE
302/1992 vp s.12). Kun jasenvaltio on saattanut saadoksen osaksi kansallista
lakiaan, sen tulkinnasta vastaa viimekadessa Euroopan Unionin tuomioistuin
(Weckstrom 2010, 4).

Direktiivi on implementoitu laajalti tunnettujen merkkien suojan osalta Suomen

tavaramerkkilain 6.2 § vuonna 1993. Pykala kuuluu kokonaisuudessaan:

Tunnusmerkkien katsotaan taman lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa

vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estamatta
vedota sellaisen tunnusmerkin hyvaksi, joka on laajalti tunnettu tdssa maassa,
jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin kayttaminen ilman hyvaksyttavaa syyta
merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen
epaoikeudenmukaista hyvaksikayttoad taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin

erottamiskyvylle tai maineelle.

Taman pykéalan 2 momentin sdannéstd on sovellettava vastaavasti 3 8:n 3

momentissa tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen tunnukseen.
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Laajalti tunnettua merkkia ei tule sekoittaa hyvin tunnettuun tavaramerkkiin. Pariisin
sopimuksen 6 bis artiklan mukaan sopimusvaltiot ovat velvollisia suojaamaan
ulkomaillakin rekisterditya hyvin tunnettua tavaramerkkia. Artiklan tarkoitus on estaa
kansainvaliset "tavaramerkkivarkaudet”. Saanndksen soveltamisala on rajoitettu
kahdessa suhteessa: hyvin tunnettuihin merkkeihin ja samoihin tai samankaltaisiin
tavaroihin. WIPO on vuonna 1999 antanut suosituksen, jonka mukaan arvioidaan
onko merkki hyvin tunnettu. Hyvin tunnettu (well-known) on kuitenkin kasitteena eri
kuin laajalti tunnettu (mark with a reputation) ja sen tunnettuus on suurempaa kuin
lagjalti tunnetun merkin. Hyvin tunnetut merkit ovat usein samoja kuin notorisesti,
usein kansainvalisesti tunnetut merkit. Tavaramerkkilaissa muun muassa
vakiintumista koskevat periaatteet tayttavat tata Pariisin sopimuksen velvoitetta.
(Oesch 2010, 34-36; Hyvin tunnetut merkit-tydryhman muistio 2009, 9)

3.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin edellytykset

Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saannin edellytyksena on siis, etta:

e kyseessa on aiemmin rekisterdity tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu

e merkit ovat sekoitettavissa

e merkin kayttaminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epaoikeudenmukaista hyvaksikayttda tai olisi haitaksi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle

e merkin kaytto tapahtuu ilman hyvaksyttavaa syyta

Seuraavissa luvuissa on kayty yksitellen lapi eri edellytysten tayttymisen kriteerit niin

kuin EU-tuomioistuin on niista tuomioissaan lausunut.

3.2.1 Laaja tunnettuus

Tunnettuuden taytyy olla tietyn asteista, jotta merkki olisi laajalti tunnettu ja saisi

lagjalti tunnetun merkin suojaa. EU-tuomioistuin on katsonut, etta vain silloin kun

tavaramerkin tunnettuusaste on riittdvdn suuri, saattaa yleisOd, joutuessaan
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kosketuksiin myohemman merkin kanssa, mahdollisesti yhdistaa merkit toisiinsa niin,
ettd aiemmalle tavaramerkille saattaa aiheutua haittaa vaikka tavarat, joita varten

merkkeja kaytetaan eivat ole samankaltaisia. (c-375/97 kohta 23)

Tavaramerkin taytyy olla tunnettu tavaramerkin kohdeyleisdssa, joka saattaa olla
markkinoidusta tavarasta tai palvelusta riippuen joko suuri yleiso tai pienempi yleiso,
esimerkiksi jokin ammattipiiri. Direktiivin sanamuoto tai tarkoitus ei edellyta, etta
kohderyhman jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki
vaan Vvaadittava tunnettuusaste katsotaan saavutetuksi, kun merkittava osa
kohdeyleisdsta tuntee tavaramerkin. (c- 375/97 kohdat 24—-26)

Direktiivin  sanamuodon mukaan tavaramerkin tulee olla tunnettu “tassa
jasenvaltiossa”. Koska saanndksessa ei ole tdsmennetty, ettd tavaramerkin tulisi olla
tunnettu koko jasenvaltiossa, riittavaa on, etta tavaramerkki on laajalti tunnettu

olennaisessa osassa jasenvaltiota. (c-375/97 kohta 28)

Merkittdva nayttdé on puolueettomat tutkimukset, jossa on selvitetty kuinka suuri osa
kohdeyleisosta tuntee merkin. Huomioon otetaan myds kaikki muut relevantit
tosiseikat, erityisesti merkin markkinaosuus, sen kaytbn intensiivisyys ja
maantieteellinen laajuus, kestoaika sek& investointien suuruus, jonka tavaramerkin
haltija on kayttanyt merkin tunnetuksi tekemiseen. (PRH 2012)

Tarkeimpind merkkeina laajasta tunnettuudesta ovat korkea markkinaosuus ja
tunnettuustutkimukset. Markkinaosuus kertoo kuinka suuri osuus kohdeyleisdsta
tosiasiassa ostaa tuotetta. Korkea markkinaosuus on yleensa hyva osoitus laajasta
tunnettuudesta. Markkinoiden erikoisuudet on kuitenkin huomioitava. On mahdollista,
ettd merkin tuntee huomattavasti suurempi yleisé kuin ainoastaan sen ostajat. Nain
on esimerkiksi ylellisyystavaroiden (mm. Ferrari, Rolex), joihin vain harvoilla on
varaa, ja sellaisten tuotteiden osalta, joita usein kayttavat myés muut kuin sen ostajat
(mm. aikakauslehdet). Tunnettuustutkimukset kertovat kuinka suuri osa yleisosta
tuntee merkin ja ne ovatkin tarkein osoitus laajasta tunnettuudesta. (Salmi et al.
2008, 381-382; PRH 2012)

Kaiken kaikkiaan kyse on kokonaisharkinnasta, jossa kaikki naytt6 otetaan
huomioon. Yhteenvetona voidaan todeta, ettd mita laajempaa ja taydellisempaa

nayttd on, sita helpompaa on pitdéd merkkia laajalti tunnettuna.
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Helsingin hovioikeus on pitéanyt laajalti tunnettuna merkkind (BERNER) merkki&, jonka
tunnettuus oli selvasti yli 50 % (31.5.2007/1805).

Korkein hallinto-oikeus piti Niken Swoosh-kuviomerkkia laajalti tunnettuna mm. koska
yleiststa 48 % tunnisti sen Niken tavaramerkiksi (KHO 2011:4).

3.2.2 sekoitettavuus

Sekoitettavuus

Tavaramerkkisuojaa ei voida antaa sellaiselle merkille, joka loukkaa toiselle kuuluvaa
aikaisempaa tavaramerkkia. Muuten aikaisempi tavaramerkki ei tayttaisi
erottamisfunktiotaan ja yksinoikeus merkkiin menettaisi merkityksensa. Tavaramerkit
sen vuoksi saavat suojaa identtista tai niihin sekoitettavissa olevaa merkkia vastaan
edellyttaen, ettd ne koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita (ns.
tavallisen tavaramerkin suoja; TMerkkiL 6.18). Sekoitettavuus tarkoittaa, etta yleiso
merkkien perusteella erehtyy luulemaan, ettd tavarat ovat perdisin samalta
elinkeinonharjoittajalta (ns. traditionaalinen sekoitettavuusoppi). Silla, tunteeko yleiso
sekoitettavissa olevan merkin haltijana olevan elinkeinonharjoittajan, ei ole
merkitysta. (Salmi et al. 2008, 274-275; Castrén 1998, 1)

Yleensa puhutaan sekaannusvaarasta (likehood of confusion). Sekaannusvaaran
katsotaan olevan olemassa, jos keskivertokuluttaja ei helposti pysty erottamaan
merkkeja toisistaan eli eri alkuldhteisiin viittaavina. Sekaannusvaaran arviointi
perustuu relevanttien seikkojen perusteella tehtavaan kokonaisarviointiin. Vaikka
arviointi perustuu kokonaisarviointiin ja suurelta osin myds subjektiiviseen arvioon
merkkien sekoitettavuudesta, on olemassa myos joitain yksittaisia tulkintasaantoja ja
oikeuskaytantoa. (Pakarinen 2006, 50-51)

Mielleyhtyma

Laajalti tunnettujen merkkien kohdalla sekoitettavuuden merkitys on kuitenkin
toisenlainen. Laajalti tunnettu merkki ei saa suojaa sekaannusvaaran perusteella
vaan erityisen tunnettuuden ja maineen perusteella. EU-tuomioistuin on
ratkaisuissaan korostanut, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohdan suoja ei vaadi sen

selvittamista, etta laajalti tunnettu tavaramerkki ja myéhempi merkki ovat siind maarin
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samankaltaisia, ettéd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara naiden valilla.
Riittavaa on, ettd samankaltaisuuden aste merkkien valilla aiheuttaa sen, etta
kohdeyleis6 yhdistaa tavaramerkin ja merkin toisiinsa (likehood of association).
Laajalti tunnetun tavaramerkin ja myothemman merkin samankaltaisuutta koskeva
vaatimus, jota direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, edellyttaa erityisesti
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon samankaltaisuutta koskevien
osatekijoiden olemassaoloa. EU-tuomioistuin on todennut, ettd 5 (1b) artiklaa
sovelletaan vain, kun yleison keskuudessa syntyy sekaannusvaara merkkien kesken.
Ja 5 (2) kohtaa silloin kun suojan edellytys tayttyy silla, ettda my6éhempaa merkkia
kayteta&n aiheettomasti tavalla, jolla haitataan merkin erottamiskykya tai mainetta, tai
jolla kaytetaan epéoikeutetusti hyvaksi merkin erottamiskykya tai mainetta ilman
hyvaksyttavaa syytd, jonka edellytyksend on siis se, ettda yleisd yhdistda merkit
toisiinsa. (Wecstrom 2003, 16-18; C-408/01)

Yhdistaminen ei kuitenkaan sekaannusvaaran tavoin toimi ratkaisevana
edellytyksend suojan saannille. Sen perusteella, ettd kuluttajat yhdistavat merkit
toisiinsa ei voi paatella onko kaytto hyvaksyttavaa tai onko siitd aiheutunut haittaa
erottamiskyvylle tai maineelle. Yhdistaminen on siis edellytys haitalle, mutta

yhdistamisesta ei valttdmatta seuraa haittaa. (Weckstrom 2010, 4)

Kasitettd mielleyhtyma tai assosiaatio ei ole Suomen tavaramerkkilaissa lainkaan,
vaan kasite tulee tavaramerkkidirektiivista. Tavaramerkkilain 6.2 8 puhutaan
sekoitettavuudesta, mutta sanamuodosta huolimatta suojan saannin edellytyksené

on mielleyhtyma tai assosiaatio merkkien valilla.

3.2.3 Laajalti tunnetulle merkille aiheutuva vahinko ja merkin hyviksikiytto

Direktiivin 5.2 artiklan tarkoittamat haitat johtuvat tietynlaisesta samankaltaisuudesta
merkkien valilla, mista syystd kohdeyleisd yhdistaa merkit toisiinsa, vaikkei se niita
sekoittaisikaan. Edellytyksena ei siis ole, ettd laajalti tunnetun merkin ja kolmannen
kayttaman merkin valilla olisi kohdeyleison keskuudessa sekaannusvaara.
Kohdeyleisdlla tarkoitetaan tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvan
haitan ollessa kyseessa, niitd kuluttajia, jotka ovat niilla tavaroilla tai palveluilla, joita
varten tavaramerkki on rekisteroity tai joita varten sitd kaytetaan. Kun on kyse
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erottamiskyvyn tai maineen hyvaksikaytosta, kohdeyleisolla tarkoitetaan niiden
tavaroiden tai palvelujen kuluttajia, jota varten mydhempé&a merkkia kaytetdan.
Tallainen yhteys on valttamaton edellytys, mutta ei sellaisenaan riita sen
toteamiseksi, etta laajalti tunnetulle merkille aiheutuu haittaa tai sen mainetta tai
erottamiskykya kaytetaan hyvaksi.(C-487/07 kohdat 36-37; C-252/07 kohdat 35 ja
36)

Haitat, jotka mainitaan direktiivissa, ovat:

e erottamiskyvylle aiheutuva haitta
¢ maineelle aiheutuva haitta

e maineen ja erottamiskyvyn epaoikeutettu hyvaksikaytto.

Erottamiskyvylle aiheutuva haitta (vesittyminen, h&maéartyminen, eng. dilution)
tarkoittaa, ettd tavaramerkin kyky yksildida tavarat tai palvelut heikentyy sen vuoksi,
ettd joku muu kayttdd samanlaista tai samankaltaista merkkid niin, etta merkin
identiteetti tai silla yleison keskuudessa oleva vaikutus havidé. Niin kay etenkin silloin
kun tavaramerkki ei aikaisemmalla tavalla herata valitontda mielikuvaa niista

tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisterdity. (C-487/07 kohta 39)

Tavaramerkin  maineelle aiheutuvaa haittaa kutsutaan pilaamiseksi tai
heikentamiseksi. Maineelle aiheutuva haitta ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita
varten kolmas kayttdd samankaltaista merkki&, voivat vaikuttaa yleisoon niin, etta
kayttd vahentdd tavaramerkin houkuttelevuutta. Nain voi kayda, kun kolmannen
tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen laatu tai luonne, jolla voi olla

negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun merkin imagolle. (C-487/07 kohta 40)

USA:ssa on ns. Lanham act, joka suojaa tunnettuja tavaramerkkeja (famous
mark) tavaramerkin maineelle aiheutuvalta haitalta (dilution by tarnishment) ja
tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvalta haitalta (dilution by Dblurring).
(Maniatis 2006, 710)

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeudenmukaisesta hyvaksikaytosta
kaytetaan nimitysta parasitismi tai free-riding. Se ei tarkoita tavaramerkille

aiheutettua vahinkoa vaan hyotya, jonka kolmas on saanut samankaltaisen merkin
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kaytostad. Maineen ja erottamiskyvyn epaoikeutetulla hyvaksikaytolla tarkoitetaan sita,
etta merkin kayttdja pyrkii kulkemaan laajalti tunnetun merkin vanavedessa
hyotyakseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta ja kayttamaan hyodyksi
ilman vastiketta laajalti tunnetun merkin haltijan, tdmé&n tavaramerkin imagon
luomiseksi ja sailyttdAmiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteita. Esimerkiksi laajalti
tunnetun tavaramerkin herattamat mielikuvat tai sen heijastamat ominaisuudet
siirtyvat samankaltaisella merkilla varustettuihin tavaroihin. Erottamiskyvyn ja
maineen hyvaksikayttd voi olla epéoikeudenmukaista vaikka siitd ei aiheutuisi
vahinkoa tavaramerkille tai sen haltijalle.(C-487/07 kohta 41 ja 43;C-252/07 kohta 49)

Tuomiossa c-487/07 tuomioistuin katsoi, ettei vastaavuusluettelon pitaminen
ollut hyvaksyttavaa vertailevaa markkinointia vaan vastaajan oli tarkoitus hyotya
L’'Oréalin laajalti tunnettujen merkkien erottamiskyvysta ja maineesta.
Kyseisessd tapauksessa Bellure myi ominaisuuksiltaan ja tuotteen
ulkomuodolta samanlaisia tuotteita kuin L'Oréal ja sen lisdksi kaytti
markkinointimateriaalinaan luetteloa, jossa Belluren tuotteet olivat esitetty

rinnakkain L’Oréalin laajalti tunnettujen merkkien kanssa.

Laajalti tunnetun merkin haltijalla on nayttévelvollisuus siita, ettd myéhemman merkin
kayttd voi haitata tai hyvaksikayttaa tavaramerkin mainetta tai erottamiskykya.
Laajalti tunnetun merkin haltijan tarvitsee osoittaa todennakoiseksi, ettd myéhemman
merkin kaytosta on haittaa.

Sitd, onko merkin kayttd laajalti tunnetun merkin maineen tai erottamiskyvyn
epaoikeudenmukaista hyvaksikayttoa tai aiheuttaako se vahinkoa laajalti tunnetulle
merkille, on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon otetaan silloin kaikki kyseisen
tapauksen merkitykselliset seikat. Naita ovat muun muassa tavaramerkin maineen
laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste
seka kyseessa olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste ja luonne.
EU-tuomioistuin on katsonut, ettd mitd maineikkaampi ja erottamiskykyisempi
tavaramerkki on, sitd helpompi on katsoa sille aiheutuneen haittaa. My6s mité
vahvempi ja valittdmampi tavaramerkin herattdméa mielikuva on, sitd suurempi vaara
on siitd, ettda merkin kayttd6 on tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
hyvaksikayttoa tai aiheuttaa sille haittaa.(C-487/07 kohta 44)
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3.2.4 Hyviksyttivi syy

Laajalti tunnetun merkin hyvaksikayton tai vahingoittamisen oikeuttavasta syysta ei
ole EU-tuomioistuimen ratkaisua. Hyvan liketavan mukainen kayttd on
lahtbkohtaisesti hyvaksyttava syy toisen merkin kaytolle. Hyvan liiketavan mukainen
kayttd tuskin merkitsee laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
hyvaksikayttod tai olisi haitaksi maineelle tai erottamiskyvylle. EU-tuomioistuimen
mukaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan rajoituksia sovelletaan kaikissa 5 artiklan
tapauksissa, eli myos laajalti tunnettujen merkkien kohdalla (Weckstrom 2010).
Direktiivin 6 artiklan ensimmaisen kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltda

toista kayttamasta elinkeinotoiminnassa:

1. omaa nimeaan tai osoitettaan

2. tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maarda, kayttétarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistda alkuperaa, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia

osoittavia merkintdja

3. tavaramerkkid, milloin sen k&yttaminen on tarpeen tavaran tai palvelun,

erityisesti lisatarvikkeiden tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos han kayttaa niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.

Kayttd ei kuitenkaan voi olla hyvan liiketavan mukaista, jos silla heikennetaan laajalti
tunnetun tavaramerkin arvoa tai kaytetddn perusteettomasti hyvaksi sen laajaa
tunnettuutta tai erottamiskykya (Weckstrom 2010). EU-tuomioistuin on myds
maadritellyt nelja tilannetta, jossa tavaramerkin kéayttd ei ole hyvan liiketavan

mukaista;:

1. Kayttamisen perusteella voi syntya vaikutelma siitd, ettd kayttgjdn ja
tavaramerkin haltijan valilla olisi likesuhde

2. Kayttamisella heikennetaan tavaramerkin arvoa hyodyntamalla
perusteettomasti erottuvuutta tai laajaa tunnettuutta

3. Kayttdmisella vahatella&n tai panetellaan tavaramerkkia
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4. Kayttgja esittdd oman tavaransa sellaisella tavaramerkilla varustetun tavaran

jaljitelmina tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (Pihlajarinne 2007. 378-379)

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa 1998:24 oli kyse merkista ATRIA, jonka
ulkomainen yritys rekisterdi Suomessa. Korkeimman hallinto-oikeuden katsoi, etta
vaikka merkki oli identtinen aiemman laajalti tunnetun merkin kanssa, merkin kaytolle

oli hyvaksyttava syy, koska se siséaltyi yrityksen toiminimeen.

3.3 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo

Laajalti tunnetun merkin suojan toteuttaminen on usein ty6lasta ja kallista, koska
naytt6 tunnettuudesta joudutaan usein hankkimaan jokaista tapausta varten
erikseen. Sitd ongelmaa korjaamaan Kauppa- ja teollisuusministerion tydryhma
ehdotti vuonna 2006, etta perustetaan PRH:n yllapitama luettelo, joka edistaisi
tietoisuutta laajalti tunnetuista merkeista ja helpottaisi naytbén esittamista laajalti
tunnettuudesta. Luettelo on tavaramerkin haltijalle mahdollisuus osoittaa tunnettuus,
mutta silla ei ole mitédan oikeusvaikutuksia. Tavaramerkki voi siis olla laajalti tunnettu
vaikka sita ei olisikaan luetteloon merkitty. (Hyvin tunnetut tavaramerkit -tyéryhman
muistio 2006, 29-30)

Kesédkuusta 2007 asti Patentti- ja rekisterihallitus on yllapitanyt luetteloa. Se ei ole
osa tavaramerkkirekisterid, vaan siita erillinen tietokanta. Luettelo palvelee
asiamiehid, elinkeinoelamaa ja muita tahoja, jotka tarvitsevat tietoa laajalti
tunnetuista tavaramerkeistd tehdessaan ennakko- tai sekoitettavuustutkimuksia.
Luettelolla on siis informatiivinen tarkoitus ja tavaramerkkiriitoja ehkaiseva vaikutus.
(PRH 2012)

Luettelon tietoja ei oteta viranpuolesta huomioon relatiivisena rekistergintiesteena
tavaramerkkia rekisteroitdessa, mutta virasto ilmoittaa aikaisemman tavaramerkin
haltijalle ja mydhemman rekisterbintihakemuksen jattajalle havaitsemansa
sekoitettavuuden. Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi sitten
halutessaan tehda vaitteen myohempéaa tavaramerkkia vastaan tai myoéhempi hakija
voi peruuttaa hakemuksensa.(PRH 2012)
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Luettelomerkintéd on voimassa viisi vuotta ja sen voi uudistaa aina viideksi vuodeksi
kerrallaan. Uudistamisen yhteydessa hakijan on toimitettava nayttd tunnettuudesta
samoin kuin hakuvaiheessa, mutta nayttd voi silloin olla vahaisempikin.
Luettelomerkinndn poistoa voi vaatia kuka tahansa, jos merkki ei enda ole laajalti
tunnettu tai se on otettu luetteloon vastoin Tavaramerkkilain 6.2 § edellytyksia. (PRH
2012)

Luetteloon ottamisen edellytyksend on, ettd merkki on tavaramerkkilain 6.2 8§
mukaisesti laajalti tunnettu Suomessa. Hakijan on esitettdva nayttd merkin
tunnettuudesta. Merkin tulee olla tunnettu siind yleisossa, joka on merkin
kohderyhma. Tunnettuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat
seikat kuten markkinaosuus, markkinointikustannukset, merkin kayton intensiivisyys
ja kesto seka maantieteellinen laajuus. Erityisen hyva nayttd tunnettuudesta on
markkina- ja tunnettuustutkimukset. Mainonta- ja  markkinointimateriaali,
vuosikertomukset, merkin arvo ja tuomioistuinten ja viranomaisten paatokset koskien

laajalti tunnettuutta ovat myos tapa osoittaa tunnettuutta.(PRH 2012)
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4 OIKEUDENKAYNTI

Valio oli kayttanyt tavaramerkkida VOIMARIINI vuodesta 1980 asti. Johtuen EU-
saadoksestd, voiksi voitiin end& kutsua vain tuotetta, jonka rasvaosa oli kokonaan
maitorasvaa. Vuonna 2005 Valio alkoi kayttdd vuonna 2004 rekisterditya
tavaramerkkia OIVARIINI VOIMARIINI-merkin sijasta. Valiolle oli myds rekisterdity
tavaramerkki MARIINI, jota on kaytetty kesasta 2005 lahtien Enilett-tunnuksella
markkinoidussa leviterasvaseoksessa. Valio vetosi TMerkkiL:n 6.1 (tavallinen

tavaramerkin suoja) ja 6.2 §:iin.

Ingman on kayttanyt merkkia INGMARIINI 1980-luvun lopulla parin vuoden ajan ja

lanseerannut sen uudelleen vuoden 2005 syyskuussa ja rekisterdinyt sen.

4.1 Merkin kdayton Kkieltdmisen Kisittely

4.1.1 Karajioikeus

Valio vaati karajaoikeutta vahvistamaan, ettd Ingman loukkasi Valion tavaramerkkeja
VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI kayttamalla mydohemmin rekisterditya merkkia
INGMARIINI leviterasvojen tunnuksena. Valio vetosi tavaramerkkilain 6.1 ja 6.2

pykaliin. Ingman vastusti kannetta.

Karajaoikeus totesi, ettei INGMARIINI ollut sekoitettavissa Valion tavaramerkkeihin
tavaramerkkilain 6.1 8 mukaisesti. Karajaoikeus sitten tarkasteli asiaa 6.2 8§ kannalta.
Tutkimuksen mukaan VOIMARIINI-merkin tunsi 87 % yleisosta ja OIVARIINI-merkin
79 %. Tunnettuuden ja muiden seikkojen vuoksi niitd oli pidettava laajalti tunnettuina
tavaramerkkeinad siitd huolimatta, ettd VOIMARIINI-merkkia ei endd kaytetty ja

OIVARIINI oli ollut kéytossé vain vahan aikaa.

Karajaoikeus totesi, ettd merkeilla INGMARIINI ja VOIMARIINI oli yhteinen paate
MARIINI ja merkeilla INGMARIINI ja OIVARIINI yhteinen paate RIINI. Tasta syysta
merkit olivat niin samankaltaisia, ettd kohdeyleis6 yhdisti merkit toisiinsa.
Arvioidessaan onko Ingmanilla hyvaksytty syy merkin kaytt6on, karajaoikeus katsoi,

ettd kun tavaramerkkiin INGMARIINI oli sisallytetty lyhenne yhtion toiminimesta, kun
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tavaramerkki oli linjassa yhtion aikaisempien tavaramerkkirekisterdintien kanssa ja
kun paate MARIINI tai RIINI margariiniin viittaavana tuli olla vapaasti kaikkien

elinkeinonharjoittajien kaytettavissa, etta Ingmanilla oli ollut tallainen syy.

Koska tavaramerkit OIVARIINI ja VOIMARIINI eivat saaneet tavaramerkkilain 6.2 §

suojaa, karajaoikeus hylkasi kanteen.

4.1.2 Hovioikeus

Valio valitti hovioikeuteen ja vaati, etta karajaoikeuden tuomio kumotaan.

Sekoitettavuusarviossaan hovioikeus oli samaa mieltd kuin karajaoikeus. Hovioikeus
katsoi myos, ettda VOIMARINI ja OIVARIINI olivat laajalti tunnettuja merkkeja.
Identtisista tai lahes identtisista loppuosista johtuen merkit olivat 6.2 § tarkoittamalla
tavalla yhdistettavissd. Sen vuoksi INGMARIINI-merkin kéaytto oli lain mukaan
perusteltavissa vain, jos sille oli hyvaksyttdva syy. Toisin kuin karajaoikeus,
hovioikeus katsoi, ettei hyvaksyttava syy ollut se, ettd INGMARIINI-merkin kaytto oli
sindnsa linjassa Ingmanin aikaisemmin rekisterdimien tavaramerkkien INGMANTAL
ja INGMANDAM kanssa.

Tavaramerkkilain 6.2 8§ mukainen sekoitettavuus tavaramerkeissa liittyi paatteisiin
MARIINI tai RIINI. Hovioikeus katsoi, ettd kyseiset paatteet viittasivat tavaran laatua
kuvaavaan sanaan margariini. Tavaran laatuun viittaavaa loppuosaa ei voitu pitaa
erottamiskykyisena keksittyna tavaranimityksena. Siitd syysta paatteiden MARIINI ja
RIINI tuli olla kaikkien elinkeinonharjoittajien k&aytettavissa. Taman vuoksi ja
huomioon ottaen elinkeinonharjoittajan nimen kaytt6é tavaramerkissa INGMARIINI
seka merkin linjanmukaisuus Ingmanin aikaisempien tavaramerkkien kanssa,
hovioikeus katsoi, ettd Ingmanilla oli ollut hyvaksyttava syy tavaramerkin
INGMARIINI  kayttamiselle.  Hovioikeus  pysytti  karajaoikeuden  tuomion
lopputuloksen.

Hovioikeuden eri mieltd ollut jAsen oli enemmistdon kanssa samaa mieltd Valion
tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja Valion ja Ingmanin merkkien 6.2 8§

mukaisesta sekoitettavuudesta.

Eri mieltd olleen jasenen mielestd paate MARIINI ei ollut yleiskielen sana ja

tutkimusten mukaan toi mieleen lahinna sinisen varin. MARIINI oli erottamiskykyinen
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uusiosana, joka ei ollut kuvaava tai suggestiivinen. MARIINI ei mydskaan ole
muuttunut lajia kuvaavaksi yleissanaksi. Ainoastaan VOIMARIINI-assosiaation kautta
se voi luoda mielikuvan rasvalevitteeseen, mutta se ei riitd tekemdan sanaa
kuvailevaksi tai suggestiiviseksi. Sen vuoksi MARIINI ja RIINI eivat olleet
menettaneet erottamiskykydan. Jasen katsoi, etta mikali Valion merkit eivat nauttisi
tehokasta tavaramerkkioikeudellista suojaa, erottumiskykyinen MARIINI-p&éte
vesittyisi ja Valion investoinnit merkkeihin menisi hukkaan. Han katsoi, ettei ollut
selvitetty Ingmanilla olleen hyvéaksyttavaa syyta toisen tavaramerkin kayttéon ja etta
Ingman oli menettelyllaédn ep&oikeudenmukaisesti hyvéaksikayttanyt Valion
tavaramerkkien tunnettuutta ja mainetta, sekd& vahingoittanut merkkien

erottamiskykya.

4.1.3 Korkein oikeus (KKO 2010:12)

Valio valitti hovioikeuden paatoksesta korkeimpaan oikeuteen, joka myodnsi

valitusluvan.

KKO hyvaksyi alempien oikeusasteiden kannan koskien 6.1 8 mukaista
sekoitettavuutta. Myos KKO toteaa merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI olevan
lagjalti tunnettuja. KKO katsoi, ettd samankaltaisuus merkkien valilla liittyy niiden
yhteiseen paéatteeseen ja, etta sellaista samankaltaisuuden vaikutelmaa ei voida
pitdd kovin korkeana. KKO katsoi myds, ettd merkkien yhteinen osa leviterasvan
yhteydessa antaa keskivertokuluttajalle viitteen lahinnd tavaran laatu kuvaavasta
margariinista. Merkkien alkuosat eroavat selvasti toisistaan, jonka vuoksi merkit
kokonaisuutena eroavat toisistaan kirjoitus- ja lausunta-asunsa puolesta. KKO my6s
arvioi suomalaisen keskivertokuluttajan tietavan Valion ja Ingmanin toisistaan
erillisiksi valmistajiksi. Namakin seikat KKO:n mukaan puhuvat sitd vastaan, etta

kuluttajat yhdistéisivat tavaramerkit toisiinsa.

Koska sellaista samankaltaisuutta ei ole, etta kuluttajat yhdistéisivat merkit toisiinsa,
merkin INGMARIINI kayttaminen ei loukannut tavaramerkkilain 6.2 8 tarkoitetuin
tavoin Valion tavaramerkkid VOIMARIINI ja OIVARIINI. Koska merkkien valilla ei ole
6.2 8:ssd tarkoitettua yhteyttd, ei ole tarvetta lausua lainkohdan muista

soveltamisedellytyksista. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.
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Eri mieltéa ollut korkeimman oikeuden jasen katsoi, ettd merkkien samankaltaisuuden
vuoksi kohdeyleisd yhdistaa merkit toisiinsa vaikka sekaantumisvaaraa tuotteiden
kaupallisesta alkuperasta ei valttamatta olekaan. Ingman on katsonut, etté kuluttajat
mieltavat kyseisten merkkien tarkoittamien tuotteiden olevan margariininomaisia.
Ingmanille on tuotteensa markkinoinnissa ollut siten ilmeista etua siita, etta kyseessa
oleva tuote on ollut Valion kayttamien tavaramerkkien vuoksi markkinoilla tunnettu.

Ingman on siis hyvaksikayttanyt Valion tavaramerkkien erottamiskykya ja mainetta.

Eri mieltd ollut jasen katsoi, ettd paatteet MARIINI ja ARIINI viittaavat
margariininomaiseen tuotteeseen. Paatteiden kayton rajaaminen yksin Valion
oikeudeksi rajoittaisi kohtuuttomasti samalla alalla toimivien kilpailijoiden
mahdollisuuksia tarjota markkinoilla omia vastaavia tuotteitaan. INGMARIINI-merkin
kayttd on myds johdonmukaista jatkoa Ingmanin aikaisemmin rekisterdimille
tavaramerkeille INGMANTAL ja INGMANDAM, joissa kaikissa on tuotteen laatuun
viittaava loppuosa ja yhtion toiminimeen viittaava alkuosa. Nailla perusteilla jasen
katsoi, hovioikeuden tavoin, ettd Ingmanilla oli hyvaksyttava syy INGMARIINI-merkin
kayttamiselle. Lopputuloksen osalta eri mieltéa ollut KKO:n jasen oli samaa mielta kuin

enemmisto.

4.2 Rekisteroinnin kumoamisen Kasittely

4.2.1 Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2005 rekisterdinyt tavaramerkin INGMARIINI.
Valio pyrki kumoamaan rekisterdinnin ja teki vaitteen merkkia vastaan. Patentti- ja
rekisterihallitus hylkasi vaitteen. Hylk&damista perusteltiin silla, ettd merkkeja ei ollut
kokonaisuutena arvioiden pidettdva toisiinsa sekoitettavina. PRH my0s katsoi
MARIINI ja RIINI paatteiden olevan heikkoja merkkeja niiden viitatessa margariiniin.
Myos merkkien alut eroavat selvasti ja ING ja INGMA alkuosat viittaavat merkin
haltijan nimeen. Patentti- ja rekisterihallitus katsoi, ettd Valio ei ollut nayttanyt
merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI olevan laajalti tunnettuja, jonka vuoksi

sekoitettavuutta silla perusteella ei tullut harkittavaksi.
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4.2.2 Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta

Valio valitti Patentti- ja rekisterihallituksen paatoksesta Patentti- ja rekisterihallituksen
valituslautakuntaan. Valio perusteli valitusta silla, ettd INGMARIINI merkki luo
sekaannusvaaran samassa luokassa rekisterdityihin  merkkeihin  MARIINI,
VOIMARIINI ja OIVARIINI. Sen liséksi INGMARIINI kayttaa hyvakseen laajalti
tunnettujen merkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI mainetta ja vahingoittaa niiden
erottamiskykya.

Valituslautakunta hylkasi valituksen ja pysytti Patentti- ja rekisterihallituksen
paatoksen. Perusteluissa valituslautakunta katsoi, ettd merkki INGMARIINI ei ollut
sekoitettavissa merkkeihin VOIMARIINI, OIVARIINI ja MARIINI tavaramerkkilain 6.18

perusteella.

Valituslautakunta hyvaksyi, ettd VOIMARIINI on laajalti tunnettu tavaramerkki ja sen
vuoksi saa laajempaa suojaa. Merkkien VOIMARIINI ja INGMARIINI alkuosat
poikkeavat selvasti toisistaan niin, ettei merkkeja yhteisesta loppuosasta huolimatta
voida pitdaa samankaltaisina toisintoina tai jaljitelmind. Kun vield otetaan huomioon,
ettd merkkien samanlainen loppuosa kasitetadn viittaavan tavaroiden lajiin ja laatuun,
ei kohdeyleis6 yhdista merkkeja toisiinsa. Nain ollen merkki INGMARIINI ei
hyvaksikaytd merkin VOIMARIINI mainetta tai vahingoita sen erottamiskykya.
Valituslautakunta ei muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen paatosta.

4.2.3 Korkein hallinto-oikeus

Valio valitti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan pééatoksesta
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi valituslautakunnan paatdksen ja palautti

asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin INGMARIINI kumoamista varten.

Perusteluissaan korkein hallinto-oikeus katsoi, ettda sana MARIINI leviterasvojen
yhteydesséd saatetaan mieltdd4 margariiniin viittaavaksi tavaramerkin elementiksi.
Mutta koska sanalla ei sindnsé ole mitaan tekemista margariinin kanssa, ei sanaa voi
pitdd kuvailevana tai geneerisend vaan korkeintaan suggestiivisena, mutta

kyseisessa tapauksessa erottamiskykyisend tavaramerkin elementtina. Korkein
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hallinto-oikeus on pitdnyt tavaramerkkia VOIMARIINI laajalti tunnettuna ja laaja
tunnettuus on osaltaan kasvattanut paatteen -MARIINI ja tavaramerkin MARIINI
erottamiskykya. Markkinatutkimus osoittaa kuluttajien mieltdvan MARIINI-paatteen
viittaavan margariiniin. KHO piti kuitenkin todenndkoisena, ettd Kkuluttajien
mielleyhtyméat eivat perustu merkitystd vailla olevaan sanaan mariini, vaan sen
kayttoon Valion tavaramerkeissa, joten on perusteltua olettaa, ettd INGMARIINI-tuote
mielletaan kilpailijan tuotetta vastaavaksi "voimariiniksi”. KHO kuitenkin paatteli, etta
kuluttajat eivat erehdy INGMARIINI-tuotteen alkuperasta. Sen vuoksi merkit eivat ole
sekoitettavissa tavaramerkkilain 6.1 §:ssé tarkoitetulla tavalla, mutta KHO katsoi, etta
merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI valilla on sellainen samankaltaisuus, etta
yleis6 yhdistdd merkit toisiinsa. Sen vuoksi tuli tarkastella tayttyvatkod

tavaramerkkilain 6.2 8 muut kriteerit.

Arla Ingman on esittanyt, ettd INGMARIINI-merkki muodostuu yhti6on viittaavasta
alkuosasta ja margariiniin viittaavasta paatteesta. Koska MARIINI-sanan
yhdistaminen margariiniin  perustuu Valion tavaramerkin VOIMARIINI laajaan
tunnettuuteen, on KHO:n mukaan ilmeista, ettd VOIMARIINI-tavaramerkin laaja
tunnettuus on Arla Ingmanille eduksi ja, ettd sen kanssa samankaltaisen merkin

kayttamisella pyritdéan hyotymaan sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta.

KHO ei pitanyt hyvaksyttdvana syyna VOIMARIINI-tavaramerkin maineen
hyvéaksikaytolle sita, ettd INGMARIINI viittaa yhtion toiminimeen ja ettd se muodostaa
tavaramerkkien INGMANDAM ja INGMANTAL kanssa yhtenéisen
tavaramerkkisarjan. Tastda syysta INGMARIINI-merkin rekisterdinnille oli este ja

rekisterdinti oli kumottava.

4.3 Yhteenveto tuomioista

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus pé&atyivat siis samasta lahtokohdasta
erilaiseen lopputulokseen. Kumpikin tuomioistuin, samoin kuin kaikki alemmat
asteetkin, Patentti- ja rekisterihallitusta lukuun ottamatta, hyvaksyi sen, etta
VOIMARIINI ja OIVARIINI ovat laajalti tunnettuja tavaramerkkeja. Ero oli siing, etta
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ovatko INGMARIINI ja VOIMARIINI ja OIVARIINI sekoitettavissa niin kuin laajalti

tunnetun tavaramerkin suojan saanti edellyttaa.

Korkein oikeus oli ainoa joka katsoi, ettei INGMARIINI ollut siind maarin
samankaltainen kuin VOIMARIINII tai OIVARIINII, ettéd kohdeyleisd olisi yhdistanyt
merkit toisiinsa. Korkein hallinto-oikeus ja muut oikeusasteet taas katsoivat, etta
merkit INGMARIINI ja VOIMARIINI sek&a OIVARIINI (OIVARIINI-merkin osalta Valio
ei valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen) olivat sekoitettavissa tavaramerkkilain
6.2 § tarkoittamassa merkityksessa ja etta Ingman pyrki hydtyméaéan Valion merkkien

maineesta ja erottamiskyvysta ilman hyvaksyttavaa syyta.

On mielenkiintoista, ettd korkein oikeus ei loytanyt yhteyttd merkkien valilla.
Merkittdvana erona korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden valilla on
sanan mariini merkitys. Korkein oikeus on pitanyt sitd margariiniin viittaavana sanana
ja arvio, ettd sen takia kohdeyleistlle tulee siitd mieleen tavaran laatua kuvaava
margariini. Korkein hallinto-oikeus taas otti lahtokohdaksi sen, etta sana mariini ei
tarkoita margariinia. Ja se, etta yleis6 saattaa sen yhdistaa margariiniin, johtuu siita
ettd Valio on sitd kayttanyt laajalti tunnetussa merkissdan. Tasta lahtokohdasta on
helppo paatya arvioon, etta yleis6 yhdistdd merkin, jossa esiintyy sana mariini, Valion
tavaramerkkiin VOIMARIINI.

Samasta lahtokohdasta KHO:n on my6s helppo todeta, ettd INGMARIINI-merkille on
ollut hyotya laajalti tunnetun VOIMARIINI-tavaramerkin arvostuksesta, vetovoimasta
ja maineesta. Korkein hallinto-oikeus ei ole maininnut tuomiossaan mitdan
erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta vaikka Valio vaitti myds vahinkoa

aiheutuneen.

Korkeimman oikeuden ei ollut tarpeen lausua laajalti tunnetun merkin suojan
tayttymisen muista edellytyksistd. Korkeimman oikeuden eri mielta ollut jasen
kuitenkin totesi, hieman paremmin perustellen, ettd merkit olivat niin samankaltaisia,
ettd kohdeyleis6 yhdistda ne toisiinsa ja ettd Ingman saa siitd epaoikeutettua hyotya.
Han katsoi kuitenkin yhdistettavissa olevan merkin kaytt6on olevan hyvaksyttava syy.
Vahemmiston jasen oli siis samoilla linjoilla alempien oikeusasteiden kanssa.
Hyvaksyttavana syyné oli pidetty sitd, ettd sana mariini viittaa margariiniin, joten ei
olisi kohtuullista antaa oikeutta kayttad sanaa vain yhdelle valmistajalle, seka etta se

on linjassa muiden Ingmanin merkkien kanssa.
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Korkeimman oikeuden tuomiosta on sanottu (Oker-Blom 2010), ettei se ota
taloudellisia oloja, joissa yritykset toimivat, huomioon. Korkeimman oikeuden
erimieltd olleen jasenen lausunnossa taas oli annettu arvoa taloudellisille seikoille.
Han oli kuitenkin katsonut, etta kaytdlle oli hyvaksyttava syy. Oker-Blom ihmettelee,
miksi Ingman olisi asettunut niin lahelle markkinajohtajaa, jollei tarkoitus olisi ollut
hyotya Valion tavaramerkkien maineesta. Olisihan Ingman voinut kilpailla vaikka
kayttamalla sanaa levite, mutta silloin se ei olisi voinut hyodtyd Valion

markkinointitoimista.

Joka tapauksessa Kkyse on viimekadessa tuomioistuimen subjektiivisesta
nakemyksestéa asiaan. Moniin tavaramerkkioikeudellisiin arviointeihin liittyy suuressa
maarin arvioija subjektiivinen nakemys. Tallaisia ovat kyseisesséd tapauksessa
tavaramerkkien samankaltaisuus ja mielleyhtyma merkkien valilla seka arvio siita
aiheutuuko tavaramerkille vahinkoa tai kaytetaanké sitéd oikeudettomasti hyvaksi.
Tallaisissa tilanteissa tuomioistuimen voi olla vaikea perustella omaa kantaansa
kovin perusteellisesti. Eri tuomioistuimet ovat p&atyneet erilaisiin ratkaisuihin
kyseisissa, vimekadessa subjektiiviseen tulkintaan liittyvissa seikoissa. Siita johtuen

on vaikea sanoa, mika tuomio on oikea ja mika vaara.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

5.1 Yhteenveto

Taman tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lain laajalti tunnetuille merkeille antamaa

suojaa seka sitten tarkastella sitd case-tapauksen avulla.

Tutkimuskysymys oli millainen on laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Suomessa.

Alakysymyksena oli milla tavalla lain soveltaminen nakyy case-tapauksessa.

Laajalti tunnettu tavaramerkki saa laajempaa suojaa kuin tavaramerkki, joka ei ole
niin tunnettu. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta on séadetty tavaramerkkilain 6
8:n 2 momentissa. Suoja perustuu Euroopan Unionin tavaramerkkidirektiiviin ja
viimekadessa sen tulkinnasta vastaa EU-tuomioistuin. Laajalti tunnetun tavaramerkin
suojasta on kuitenkin vah&n oikeuskaytantta Suomessa ja myos EU-

tuomioistuimessa.

"Tavallinen” tavaramerkki saa suojaa samaa tai samankaltaista merkkid vastaan
silloin, kun ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Myohemman
merkin taytyy myos olla sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin silla tavalla,
ettd tavaramerkin kohdeyleis6 erehtyy merkkien alkuperdsta. Laajalti tunnettu
tavaramerkki saa suojaa myohemp&& merkkia vastaan, vaikka tavarat tai palvelut
eivat ole samoja tai samankaltaisia. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien kohdalla
myoskaan sekoitettavuusarvio ei ole samanlainen. Kohdeyleison ei tarvitse erehtya
merkin alkuperasta vaan riittdvaa on, ettd kohdeyleisé yhdistaa merkit toisiinsa.
Laajalti tunnetun merkin suojassa kuitenkaan pelkkéa merkkien valinen mielleyhtyméa
ei ritd suojan saannin edellytykseksi, vaan on my0s oltava vaara siita, etta

tavaramerkille aiheutuu vahinkoa tai etta sita kaytetdan oikeudettomasti hyvaksi.

Laajalti tunnetun merkin suojan tarkoitus on suojata nimenomaan tavaramerkin
taloudellista funktiota ja mainosfunktiota. Se ei ollenkaan suojaa erottamis- tai
alkuperafunktiota. Tavallinen tavaramerkkioikeudellinen suoja taas suojaa
nimenomaan erottamis- ja alkuperafunktioita. Muiden funktioiden suoja on

riippuvainen siita.
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Tallainen laajempi suoja on perusteltua, koska tunnetuilla tavaramerkeilla on tietty
brandi seka itsenéainen taloudellinen arvo, jota halutaan yllapitaa ja kasvattaa, ja jotka
ovat seurausta haltijansa, ehka huomattavistakin, investoinneista ja markkinoinnista.
Kuten Coca-Cola-esimerkista jo huomattiin, tavaramerkin tai brandin arvo voi olla
valtava ja ei voida pitdd oikeudenmukaisena, jos joku toinen voisi hyoddyntaa tai
aiheuttaa vahinkoa sille.

Case-tapauksen lopputulemana Ingman saa kayttdda merkkiddn, mutta ei saa sita
rekister6idd. Korkeimman hallinto-oikeuden Valiolle myo0nteisesta paatoksesta

huolimatta Valio on tassa tapauksessa selkea haviaja.

5.2 Johtopaidtokset

Tavaramerkin haltijalle laajemman suojan suurin merkitys ja ero tavalliseen
tavaramerkin suojaan on varmaankin siinga, etta se antaa suojaa myds muita kuin
identtisia tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita vastaan eli suojaa saa my6s ns.

kilpailurelaation ulkopuolella.

Case-tapauksessa ndhdaan kuinka vaikeita ja tulkinnanvaraisia laajalti tunnetun
merkin suojaan liittyvat asiat ovat. Vaikka joitain suuntaviivoja lain tai direktiivin
tulkinnalle on saatavilla, vimekadessa arviot perustuvat kuitenkin tuomioistuinten
subjektiivisiin arvioihin. Ja kuten huomattiin, ne voivat olla taysin erilaisia taysin
samanlaisessa asiassa. Onkin ehdotettu, ettd immateriaalioikeusjutut tulisi keskittaa
yhteen tuomioistuimeen, markkinaoikeuteen (IPR-asioiden tuomioistuinkasittelyn

keskittaminen 2007). Tallaisissa tilanteissa se tuntuu olevan loistava ehdotus.

Oikeustapauksia liittyen laajalti tunnettuihin merkkeihin on Suomessa ja EU-
tuomioistuimessa kasitelty vain vahan. EU-tuomioistuimen ratkaisuissa on myds se
huono puoli, ettd se ottaa kantaa vain direktiivin tulkintaa, mutta ei ota kantaa
yksittaisen tapauksen tosiseikkoihin eikd siten anna mitéan lopullista ratkaisua
tapaukseen. Tapausten vahyydesta huolimatta voidaan |6ytdd joitain aariviivoja,
jonka rajoissa tavaramerkkidirektiivin 5 (2) artiklaa ja tavaramerkkilain 6.2 § on

tulkittava.
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