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Kauppa- ja teollisuusministeriolle

Kauppa- ja teollisuusministeri6 asetti 10 pdivand maaliskuuta 2005 tydryhmén sel-
vittdmadn tarve toimenpiteille hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan edistimi-
seksi esimerkiksi luetteloinnin tai rekisterdinnin kautta. Tyoryhmén tuli selvittda
mahdollisten toimenpiteiden oikeusvaikutukset ottaen huomioon kansallisten toi-
menpiteiden suhde yhteison lainsdddantoon, yhteison tavaramerkkijirjestelméain
sekd kansainviliseen tavaramerkkijirjestelméaén.

Edelld mainitun tehtdvian lisdksi tyoryhmain tuli selvittdd mahdollisten toimen-
piteiden taikka tédllaisia merkkejd koskevan rekisterin tai luettelon pitdmisen ja
vaikutuksien kannalta keskeisid seikkoja kansallisella ja kansainvélisell4 tasol-
la kdytdvan keskustelun sekd mahdollisen Suomen kannanmuodostuksen poh-
jaksi.

Tyoryhmén puheenjohtajaksi méadrittiin hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva
kauppa- ja teollisuusministeriostd ja varapuheenjohtajaksi vanhempi hallitussih-
teeri Sami Sunila kauppa- ja teollisuusministeriostd seké jaseniksi markkinaoikeus-
tuomari Jussi Karttunen (markkinaoikeus), linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo
(Patentti- ja rekisterihallitus), asiantuntija Pekka Salomaa (Elinkeinoeldmén kes-
kusliitto), lakimies Paula Paloranta (Keskuskauppakamari), vice president Merja
Karhapad (Keskuskauppakamari), varatuomari Jaana Peltola (Suomen Patentti-
asiamiesyhdistys) ja asianajaja Marja Tommila (Suomen Asianajajaliitto). Pysy-
viksi asiantuntijaksi nimettiin apulaistoimistopééllikko Hilkka Niemivuo Patentti-
ja rekisterihallituksesta.

Sihteerikseen tyoryhma otti LL.M Mikael Kolehmaisen.

Tyoryhma on kokoontunut yhdeksan kertaa, minké lisdksi on pidetty kuulemistilai-
suus.

Tyoryhmaélle alun perin asetettu méérdaika oli 31 pdivand lokakuuta 2005, mutta
maédrdaikaa jatkettiin 31 pdivddn joulukuuta 2005 asti.



Saatuaan tyonsd valmiiksi tydryhma kunnioittavasti luovuttaa raporttinsa kauppa-
ja teollisuusministeridlle.

Helsingissd 27 pdivdnd tammikuuta 2006

Marja-Leena Rinkineva

Sami Sunila Jussi Karttunen
Eija Nuorlahti-Solarmo Pekka Salomaa
Paula Paloranta Merja Karhapéa
Jaana Peltola Marja Tommila

Hilkka Niemivuo
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1 Tyoryhman tavoite ja keskeiset
ehdotukset

Kauppa- ja teollisuusministerio asetti maaliskuussa 2005 ty6ryhmén selvitti-
miin tarvetta toimenpiteille hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan edistdmi-
seksi. Tydryhmin tehtédvini oli selvittdd mahdollisten toimenpiteiden oikeusvai-
kutukset ottaen huomioon kansallisten toimenpiteiden suhde yhteison lainsda-
dént6on, yhteison tavaramerkkijirjestelméain sekd kansainviliseen tavaramerk-
kijarjestelmadn.

Tyo6ryhmai on késitellyt perusteellisesti toisaalta laajan yleison piirissd hyvin tun-
nettujen tavaramerkkien suojan tarvetta ja toisaalta tavaramerkkilain 6 §:n 2 mo-
mentin mukaisten laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. Laajan yleison pii-
rissd hyvin tunnettuja tavaramerkkeji on kohtuullisen véhin ja ne ovatkin usein sa-
moja kuin notorisesti, usein kansainvélisestikin, tunnetut merkit. Tavaramerkkilain
ja tavaramerkkidirektiivin mukaisilta laajalti tunnetuilta merkeiltd edellytetddn
puolestaan vain tunnettuutta kohderyhméssé, jolloin niiden joukko on huomatta-
vasti laajempi.

Tyoryhmén mukaan Suomessa ei ole osoitettavissa kiistatonta tarvetta toimenpi-
teille nimenomaan hyvin tunnettujen tavaramerkkien (well-known) suojan ke-
hittamiseksi rekisterdinnin tai muun samankaltaisen luetteloinnin nojalla. Kan-
sallisia toimenpiteitd, joihin liittyisi oikeusvaikutuksia, tyéryhmé pitdd ongel-
mallisina ensinndkin yhteis6lainsdddédnnon nidkokulmasta, silld tavaramerkki-
lainsdddanté on EU:ssa harmonisoitu oikeudenala. Liséksi hyvin tunnettujen
merkkien suoja perustuu pitkélti kansainvélisiin sopimuksiin, joita koskevaa so-
veltamiskdytdntod on pyritty ohjaamaan Maailman henkisen omaisuuden jérjes-
ton (WIPO) suosituksella. Kansainvilinen viitekehikko ohjaa omaksumaan jous-
tavan, ldhinnd tapauskohtaiseen harkintaan perustuvan ldhestymistavan hyvin
tunnettujen merkkien suojaamiseksi. Kansallisesti toteutettava rekisterdinti tai
luettelointi olisi omiaan johtamaan kaavamaiseen ratkaisukdytantoon. Tétd taas
ei voida pitdd oikeudenhaltijoiden nédkdkulmasta toivottavana. Kansallinen rekis-
teri el myOskédn juuri parantaisi oikeusvarmuutta, ellei sité laadittaisi silld tavoin
ehdottomaksi, ettd vain rekisteriin otetut tunnusmerkit saisivat suojaa yli tavara-
luokkien. Téllainen jarjestely olisi kuitenkin vastoin kansainvilisid sdédnnoksid,
silla WIPO:n suosituksen mukaan rekisterdintié ei tule asettaa edellytykseksi hy-
vin tunnetun merkin suojan saamiseksi. Kansallinen rekisteri tai luettelo poikke-
aisi my0s Pohjoismaiden kesken perinteisesti vallitsevasta tavaramerkkilainsaa-
dédnnon yhtendisyydesta.
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Tyoryhma katsookin, ettd voimassa oleva tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mu-
kainen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja vastaa pitkélti niitd tarpeita, joita oi-
keudenhaltijoilla on saada tavara- tai palvelulajin ylittdvid suojaa. Toisaalta laajalti
tunnetun suojan saaminen on kuitenkin osoittautunut usein tyolaéksi ja kalliiksi,
silld ndytto suojan saamisen edellytyksistd — harvoja notorisesti tunnettuja merkke-
jé lukuun ottamatta — joudutaan kédytdnnossd hankkimaan jokaista yksittdisté tilan-
netta varten erikseen. Téhén kdytinnolliseen ongelmaan voitaisiin tydryhmén mu-
kaan etsid parannusta perustamalla Suomeen erityinen viranomaisen yllapitima
luettelo, joka levittiisi tictoisuutta tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisista
laajalti tunnetuista merkeisté ja helpottaisi ndyton esittdmistd. Luettelolla ei olisi
varsinaisia oikeusvaikutuksia.

Tavaramerkin rekisterdintimenettelyssé laajalti tunnettuja merkkeja koskeva luet-
telo edistdisi laajalti tunnettujen merkkien huomioimista rekisterdinnin esteeni
muissa tavaraluokissa kuin mille timd merkki on rekisterdity. Laajalti tunnetun
merkin oikeudenhaltijan asema helpottuisi liséksi vditemenettelyssd, kun hén voisi
viéitteen tehdessddn vedota luettelomerkintédn ja sitd varten aikaisemmin toimitta-
maansa aineistoon naytténd merkin tunnettuudesta.

Tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevissa tilanteissa laajalti tunnettuja merk-
kejd koskevasta luettelosta voisi olla hyotyéd oikeudenhaltijalle erityisesti viliaikai-
sia turvaamistoimia haettaessa, mutta my0s varsinaisessa loukkausoikeudenkéyn-
nissd. Viliaikainen kielto voidaan miéritd, jos oikeudenhaltija saattaa todennikoi-
seksi, ettd hinelld on tietty oikeus ja ettd oikeutta loukataan. Vedottaessa tavara-
merkkilain 6 §:n 2 momentin mukaiseen suojaan ratkaistaan siten ensin kysymys
siitd, onko turvaamistoimen hakijalla tavaraluokat ylittiva oikeus. Laajalti tunnet-
tuja merkkejé koskeva luettelo helpottaisi oikeudenhaltijaa néissé tilanteissa saatta-
maan todennikdiseksi, ettd hinelld on tdllainen turvaamistoimella suojattavaksi tu-
leva oikeus. Selked ja helposti todennettavissa oleva nédyttd vastaisi nopeaksi tar-
koitetun summaarisen turvaamistoimimenettelyn tarkoitusta. Vastaavalla tavalla
varsinaisessa oikeudenkéynnissd ndyton esittdminen olisi monissa tapauksissa ny-
kytilanteeseen verrattuna helpompaa.
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2 Yleista tavaramerkeista

Yksinoikeus

Tavaramerkin rekisterdinnilld saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkki-
nd voi toimia miké tahansa erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittd4 graafi-
sesti. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada myds ilman rekisterdintidkin, mi-
kali merkki on vakiintunut, eli jos se on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapii-
reissé yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisend merkkind. On kuitenkin huo-
mioitava, ettd vakiintumisen edellyttdmi yleinen tunnettuus poikkeaa tyoryhmin
huomion kohteena olevista iyvin tunnetuista tavaramerkeistd. Eroja kisitellddn yk-
sityiskohtaisemmin tuonnempana, mutta téssi voidaan todeta, ettd yleinen tunnet-
tuus on matalampi tunnettuuden taso kuin 4yvin tunnettuus.

Riippumatta siitd, onko yksinoikeus saavutettu rekisteréimélld tai vakiintumisen
kautta, siséltdd kyseinen yksinoikeus sen, ettd kukaan muu kuin merkin haltija ei
saa elinkeinotoiminnassa kdyttdd tavaroittensa tunnuksena tdhidn merkkiin sekoi-
tettavissa olevaa merkkid. Aikaisemman oikeuden haltijalla on mahdollisuus estii
myShempi tunnusmerkin rekisterdinti, jos tdmé tunnusmerkki on sekoitettavissa
hénen aikaisempaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita koskevaan
merkkiinsd. Pddosin rekisterdintitilanteisiin liittyva suoja toteutuu hakemusmenet-
telyn yhteydessi rekisteriviranomaisen tekemilld estetutkimuksella, mutta aikai-
semman oikeuden haltija voi myds tehdd viitteen myohempad tavaramerkkirekis-
terdintid vastaan.

Tavaramerkit ovat toisiinsa sekoitettavissa, jos ne kattavat samoja tai samankaltai-
sia tavara- tai palvelulajeja. Kuitenkin jo nykyisenkin tavaramerkkilain mukaan ta-
varamerkit, jotka ovat laajalti tunnettuja Suomessa, saavat ns. spesialiteettiperiaat-
teen ylittdvaa suojaa. Toisin kuin tavaramerkeille yleens, suoja siis ylettyy laajalti
tunnettujen merkkien osalta my6s muita kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluita kidsittdvid merkkejd vastaan. T4ll6in kuitenkin vaaditaan, ettd toisen
samankaltaisen tavaramerkin kdyttdminen merkitsisi merkin erottamiskyvyn ja
maineen epidoikeudenmukaista hyvéksikayttod tai olisi haitaksi merkin erottamis-
kyvylle tai maineelle. Lisdksi vaaditaan, ettd tille kdytolle ei ole hyviksyttavad
syytéd. Laajalti tunnettuus on yhteisolainsdddannossd kdytettava termi, joka tarkoit-
taa rekisterdityjd merkkejd yhteisonlainsdddéantoon perustuvin kriteerein, kun taas
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termid hyvin tunnettu merkki kiaytetddn kansainvilisissd teollisoikeudellisissa sopi-
muksissa' ja WIPO:n asiaa koskevassa suosituksessa.

TavaramerkKkirekisteri

Tavaramerkit rekisteroiddédn tavaramerkkirekisteriin, jota pitdé rekisteriviranomai-
nen (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH). Rekisterdintid haetaan kirjallisesti rekiste-
riviranomaiselta. Merkki rekisterdidddn, jos hakemus tayttda sille asetetut vaati-
mukset, eiki rekisterdinnille ole ilmennyt estettd. Rekisterdinti kuulutetaan ja jul-
kaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa tavaramerkkilehdessé, min-
ka jélkeen rekisterdintid vastaan voidaan tehdé viite kahden kuukauden kuluessa
kuuluttamispdivésta.

Tavaramerkki rekisterdidddn yhteen tai useampaan tavara- ja palveluluokkaan.
Luokitus perustuu kansainviliseen sopimukseen.” Piisiintdisesti yksinoikeuden
suoja-ala perustuu néihin luokkiin seké niiden kattamiin tavaroihin ja palveluihin,
ja vain merkin ollessa laajalti tunnettu voi se saada tétd laajempaa suojaa.

Tavaramerkkiasetuksessa on tarkempia médrayksia rekisterdintihakemuksesta, re-
kisterdinnin kuuluttamisesta ja tavaramerkkirekisterin pitdmisestékin. Tava-
ramerkkiasetuksen mukaan niin hakemuksen kuin rekisteritietojenkin tulee siséltaa
rekisteréinnin kattamat tavara- tai palveluluokat ja tavarat tai palvelut.

Voimassaoloaika ja menettiminen

Rekister6inti on voimassa hakemuspaivésti sithen saakka kunnes kymmenen vuot-
ta on kulunut sen rekisterintipdivastd. Rekisteréinti on mahdollista uudistaa.
Rekisterointi uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta ja on voimassa jilleen
kymmenen vuotta edellisen rekisterdintikauden padttymisestd. Uudistamaton
merkki poistetaan tavaramerkkirekisterista.

Uudistamatta jattdmisen liséksi yksinoikeuden tavaramerkkiin voi menettdd muun
muassa, jos merkki on menettényt erottamiskykynsa, jos merkki on tullut harhaan-
johtavaksi taikka jos merkki on tullut lain, yleisen jérjestyksen tai hyvin tavan vas-

1 Teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa ja Maailman kauppajérjestén
perustamissopimuksen liitteeni olevassa sopimuksessa teollis- ja tekijianoikeuksien kauppaan liitty-
vistd nakokohdista (eli ns. TRIPS-sopimuksessa).

2 Nizzan sopimus, joka koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien re-
kisterdimistd varten. Ks. asetus 19.1.1979/54, SopS 6.
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taiseksi. Lisdksi rekisterdinnin voi menettdd, jos merkkid ilman hyvaksyttavaa
syytd ei ole kdytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Loukkaus

Tavaramerkkiin saatu yksinoikeus mahdollistaa toisten toimintaan puuttumisen.
Mikali joku on loukannut merkin haltijan tavaramerkkilain nojalla saamaa yksinoi-
keutta, tuomioistuin voi kieltdd hanti jatkamasta tai toistamasta loukkausta. Lisdk-
si, mikali loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen, haltijalla on oikeus saada
toiselta korvaus kaikesta kdrsiméstddn vahingosta. Tahallinen loukkaus voi tulla
tuomittavaksi teollisoikeusrikoksena tai tavaramerkkirikkomuksena.

Yhteison tavaramerkki

Kansallisen tavaramerkin lisdksi myos yhteison tavaramerkit saavat suojaa Suo-
messa. Yhteison tavaramerkilld tarkoitetaan Euroopan yhteison sisdmarkkinoilla
toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) yhteison tavaramerkistd annetun
neuvoston asetuksen ((EY) 40/94) nojalla rekister6imad tavaramerkkid. Yhteison
tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden tavaramerkkiinsi koko Euroopan yhteison
alueella.
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3 Oikeuskiaytianto ja voimassa oleva
lainsaadanto

3.1 Voimassa oleva lainsaadanto

Tavaramerkkilaissa ei ole erikseen sddnnoksid hyvin tunnetuista merkeistd, vaan ne
saavat suojaa lain yleisten sddnndsten nojalla. Pariisin yleissopimuksen 6bis artik-
lan ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan mairdykset hyvin tunnetuista merkeisté on
saatettu Suomessa voimaan erityisesti vakiinnuttamista koskevan ja laajalti tunnet-
tuja merkkeji koskevan sddnndksen nojalla.

3.1.1 Vakiinnuttaminen

Tunnusmerkkié pidetddn tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin mukaan vakiintunee-
na, kun merkki on tdssd maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissi
yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palveluiden erityisend merkkind. Merkki
voi olla lain tarkoittamassa merkityksessi yleisesti tunnettu Suomessa, vaikka siti
ei tadlld kaytettdisikddn tavaran tai palvelun tunnusmerkkina.

Vakiinnuttamalla voi saada oikeuden kaikkiin niihin tunnuksiin, jotka ovat rekiste-
roitdvissi. Lisdksi sellainenkin merkki, joka esimerkiksi erottamiskyvyttomyyten-
sd vuoksi ei ole rekisterditdvissé, voi saada suojaa vakiintumisen perusteella.

Lain esitdiden mukaan merkkid pidetddn yleisesti tunnettuna kohderyhmésséén,
kun niin huomattava osa ryhmésté tuntee merkin, etté sille on muodostunut merkit-
tédva good will -arvo. Kdytannossd merkin ei tdlloin tarvitse olla ldheskédén kaikkien
kohderyhmaéin kuuluvien tuntema eiké vélttdméttd edes kohderyhmén suurimman
osan tuntema. Tavaramerkin vakiintumista koskeva arviointi suoritetaan tapauskoh-
taisesti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon kaikki asiassa esitetty aineisto, joka
kuvaa esimerkiksi merkin kédyton laajuutta, tunnetuksi tekemistd tai kohderyhmaa.

3.1.2  Laajalti tunnetut tavaramerkit

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan yksinoikeussuojaan voidaan poik-
keuksellisesti vedota myos sellaisissa tilanteissa, joissa merkkien tarkoittamat tava-
rat eivit ole samoja tai samankaltaisia, jos aikaisempi tunnusmerkki on laajalti tun-
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nettu tdssd maassa ja toisen samankaltaisen tunnusmerkin kayttdminen ilman hy-
vaksyttavad syytd merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epé-
oikeudenmukaista hyvaksikayttod taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erotta-
miskyvylle tai maineelle.

Termi laajalti tunnettu tavaramerkki perustuu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2
kohdan sdédnnokseen. Yhteisdjen tuomioistuimen ratkaisut ohjaavat timén sidin-
noksen tulkintaa. Tavaramerkkilain esitéiden mukaan laajalti tunnetun tunnusmer-
kin soveltamisen edellytykset jadvat kdytdnnon varaan. Lain esit6issd kuitenkin
tarkennetaan, ettd laajalti tunnetulta merkiltd ei vaadita yhtd suurta tunnettuutta
kuin aikaisemmin voimassa ollut ns. Kodak-sdint6 eli lain 6 §:n 2 momentti edel-
lytti. Lisdksi esitdissd todetaan, ettd aikaisemmin voimassa ollut 6 §:n 2 momentin
b kohdan maineen ja arvon vihenemistd koskeva kielto (ns. rotanmyrkkyoppi) on
ollut lievempi kuin laajalti tunnettua merkkid koskeva sdantd. Merkin tuntemalla
kohderyhméll4, tunnettuuden méaarilla sekd merkin kattamilla tavaroilla ja palve-
luilla on useimmissa tapauksissa vaikutusta laajalti tunnetun merkin saamaan tosi-
asialliseen suojaan. Loukkausarvioinnin kannalta mitd ldhemmaksi laajalti tunne-
tun merkin tarkoittamia tavaroita ja palveluita loukkaavaksi véitetyn merkin yhtey-
dessd harjoitettava toiminta sijoittuu, sitd helpommin tdyttyy vaatimus aikaisem-
man merkin erottamiskyvyn tai maineen hyvéksikaytosta tai haitan aiheuttamisesta
sen erottamiskyvylle tai maineelle.

3.1.3 Muut sddnndkset

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla sellaiseen tavaramerkkiin,
jota toinen kéyttda hakemusta tehtdessd, ja hakija tiesi kdytosti, voidaan vedota re-
kister6innin esteend tai jo tehdyn rekisterdinnin kumoamiseksi. Sidnnos antaa suo-
jaa vilpillisessd mielessa tehtyja rekisterdintejd vastaan myos sellaisissa tilanteissa,
joissa aikaisempi merkki ei ole rekisterdity eikd vilttamattd edes vakiintunut, vaan
pelkéstddn otettu kayttoon. Myo6s ulkomailla tapahtunut kédytté otetaan tdmédn
sdannoksen nojalla huomioon.

3.2 Rekisteriviranomaisen kaytinto

3.2.1  Hakemusmenettely

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko tunnusmerkin rekisterdinnille tavaramerk-
kilaissa tarkoitettua absoluuttista tai relatiivista estettd. Jos este on olemassa, hake-
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mus hyldtddn viran puolesta. Laajan, relatiiviset esteet kattavan tutkimuksen an-
siosta aikaisemman oikeusperustan omaavat merkit tulevat tavaramerkkilain 14 §:n
1 momentin 6 kohdan nojalla huomioiduksi jo sekoitettavissa olevaa merkkié re-
kisteroitdessd. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla rekisterivi-
ranomainen voisi viran puolesta huomioida rekisterdintiesteend myos sellaisen
merkin, jota toinen kayttdd tunnusmerkkind, esimerkiksi sellaisen merkin, jota ei
kaytetd Suomessa, mutta joka on tidlld hyvin tunnettu.

Kaytannossd hakemusmenettelyssd huomioidaan aikaisemmat laajalti tunnetut tai
hyvin tunnetut tavaramerkit kuitenkin vain niissé tilanteissa, kun aikaisemman
merkin ja hakemuksen kohteena olevan merkin tarkoittamat tavarat tai palvelut
ovat samoja tai samankaltaisia. Toiseen tavaralajiin kohdistuvan hakemuksen es-
teend hyvin tunnettu tavaramerkki on huomioitu vuosien mittaan joissakin harvois-
sa yksittdistapauksissa, joissa on ollut kyse notorisesti tunnetuista merkeista.

Viitemenettely

Rekisteriviranomaisessa valtaosa niistd tapauksista, joissa aikaisempi hyvin tun-
nettu merkki muodostaa esteen merkin rekisterdinnille toisessa tavaralajissa, tule-
vat huomioiduksi merkin haltijan véitteen johdosta. Viitteessd kdytinnossd vedo-
taan siihen, ettd aikaisempi merkki on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu laajalti tunnettu merkki ja sen kéyttdminen tulisi merkitseméin aikaisemman
merkin erottamiskyvyn tai maineen epidoikeudenmukaista hyviksikéyttod tai olisi
haitaksi niille. Téllaisia viitteitd tehdddn vuosittain joitakin kymmeni4.

Osa tehdyisté viitteistéd tulee hylatyksi jo silld perusteella, ettd rekisteriviranomai-
sen arvion mukaan merkit eivit ole lainkaan toisiinsa sekoitettavissa. Osa viitteista
tulee hylédtyksi silld perusteella, ettd viitteen tekijé ei ole esittdnyt véitteensa tueksi
riittdvad ndyttod merkin tunnettuudesta.

PRH:n noudattamat arviointiperusteet merkin tunnettuuden asteesta vaihtelevat ta-
pauksesta riippuen. Kaikkein tunnetuimmat merkit on katsottu notorisesti tunnetuiksi
merkeiksi, jolloin ndytt64 tunnettuuden asteesta ei ole juuri vaadittu. Esimerkkej no-
torisesti tunnetuista merkeistéd ovat olleet muun muassa Néstle, Partek ja Rolex.

Heikkojen merkkien ja kuvailevien merkkien (esimerkiksi Classic tai Satama)
osalta PRH:ssa on taas katsottu, ettd hakijan on esitettava poikkeuksellisen laajaa
ndyttdd sen toteamiseksi, ettd merkkid voitaisiin pitdd laajalti tunnettuna merkkina.

Viitemenettelyssd ndyttond merkin tunnettuudesta on otettu huomioon muun
muassa jilleenmyyjien ja tukkuliikkeiden laatimia kirjallisia lausuntoja merkin
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vakiintuneisuudesta, markkinointitutkimuksia, tietoja liikevaihdosta ja mark-
kinoinnin laajuudesta, lehtileikkeitd, vuosikertomuksia, mainos- ja myynninedis-
tdmismateriaalia sekd todistuksia rekisterdinneistd muissa valtioissa. Ratkaisut
riittdvan tunnettuuden asteen toteamiseksi perustuvat kuitenkin aina tapauskoh-
taiseen harkintaan, eikd PRH ole vaatinut tdlloin ndytt64d tietyssd laajuudessa tai
muodossa.

3.3 Tuomioistuinkiaytanto

Koska tavaramerkkilaissa ei ole erikseen sdédnngksid hyvin tunnetuista tavaramer-
keistd, Suomessa ei ole mydskédn niitd koskevaa oikeuskéytiantod. Oikeuskéytin-
nossd tavaramerkin tunnettuutta onkin arvioitu vakiintumista ja laajalti tunnettuja
merkkejd koskevien sddnngsten yhteydessd. Tunnettuusarviointia koskeva oikeus-
kaytanto ei kuitenkaan ole erityisen mittavaa. Osa relevanteista tapauksista sitd
paitsi koskee nyttemmin jo kumottuja sdénnoksid ns. Kodak-suojasta eli erittiin te-
hokkaasti vakiinnutettujen, laajan yleisén tuntemien merkkien nauttimasta suojas-
ta. Merkin tunnettuutta ja sitd koskevaa ndytt6d on oikeuskdytinnossd arvioitu
my0s tapauksissa, joissa on ollut kysymys merkin vakiintumisesta.

Seuraavassa joitakin esimerkkejd tuomioistuinkdytannosta:

Korkeimman oikeuden ennakkopéitoksessd 1987:11 (ADIDAS) kantajan katsot-
tiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muo-
dostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme sdénnéllisen vdlimatkan
padssé toisistaan olevaa, kengidnpdillyksen véristd selvdsti erottuvaa vinoraitaa
kengén nauhoituksesta sen anturaan. Korkein oikeus katsoi tapauksessa selvitetyk-
si, ettd timd sindnsi heikko tunnusmerkki oli asianomaisissa kuluttajapiireissé ylei-
sesti tunnettu kantajan lenkkikenkien erityisend merkkind. Tapauksessa kantajan
teettdmad valtakunnallinen tutkimus oli osoittanut, ettd 54 prosenttia kaikista vastaa-
jista oli yhdistényt kolmella raidalla varustetun lenkkikengén yhteen valmistajaan
ja ettd noista 35 prosenttia oli ilmoittanut kengén merkiksi Adidaksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa tuomiossa 1140/3/98 ei ollut puhtaasti
kysymys tavaralajin ylittdvéstd suojasta vaan lahinnd sekoitettavuusarvioinnista.
Téssd ratkaisussa tuomioistuin kuitenkin piti tavaramerkkida BURANA hyvin tunnet-
tuna ja suojapiiriltdéin vahvana tavaramerkkini, kun markkinatutkimuksia késittdvin
nédyton perusteella merkin tunnettuus oli ollut jopa 89-95 prosenttia kohderyhmaésta.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomiossa 2002:31 on ollut riidatonta, etti tavara-
merkki TEFLON on niin laajalti tunnettu, ettd tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa
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tarkoitettu sekoitettavuus toisessa tavaralajissa tulee tilld perusteella arvioitavaksi.
Tapauksen aikaisemmassa vaiheessa myos PRH ja sen valituslautakunta olivat vii-
temenettelyssd todenneet, ettd tavaramerkin on katsottava tulleen tavaramerkkilain
6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnetuksi. Tapauksessa kuitenkin
arvioitiin, ettd kyseisessd lainkohdassa tarkoitetut epdoikeutettua hyviksikayttoa
tai haittaa koskevat sekoittumisen edellytykset eivit tayttyisi.

Huomiolle pantavaa on my®ds se, ettd oikeuskdytdnnossd tavaramerkkidirektiivin
mukainen laajalti tunnettujen tavaramerkkien (has a reputation) suoja ja hyvin tun-
nettujen merkkien (well-known) suoja joissakin tapauksissa saatettu virheellisesti
samastaa. Niin ndyttdisi kiyneen esimerkiksi KHO:n tapauksessa TEFLON. Tuo-
mion perustelujen mukaan “laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta sddde-
tddn myés Maailman kauppajdrjeston perustamissopimuksen liitteend 1 ¢ olevan
sopimuksen teollis- ja tekijdanoikeuksien kauppaan liittyvistd nikékohdista 16 ar-
tiklan 3 kohdassa” ja ”Maailman henkisen omaisuuden jérjesto (WIPO) on Parii-
sin sopimuksen liittokokouksessa ja WIPO:n yleiskokouksessa pdcdtoslauselmana
20.-29.9.1999 antanut laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta suosituksen”.
Mainittu perustamissopimus ja WIPO:n suositus koskevat kuitenkin hyvin tunnet-
tuja merkkeja (well-known) eivitkd suinkaan tavaramerkkidirektiivissé tarkoitettu-
ja laajalti tunnettuja tavaramerkkejé.

34 Yhteison lainsaadianto

34.1 Tavaramerkkidirektiivin tavoite

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa todetaan, ettd tavaramerkkilainsdddén-
non erot voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta sekd vadristdd kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivin tavoitteena onkin
sisimarkkinoiden toimintaa haittaavien kansallisesta lainsddddannostd johtuvien
eroavaisuuksien ehkiisy. Johdanto-osassa todetaan nimenomaisesti, ettd tavaroi-
den ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tirkedd varmistaa, ettd
rekisterdidyt tavaramerkit saavat direktiivin antamisesta lihtien saman suojan
kaikkien jasenvaltioiden oikeusjérjestelmissa.

Samaa suojaa koskevasta tavoitteesta poiketen johdanto-osassa todetaan, ettéd ji-
senvaltiot voivat halutessaan myontéd laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajem-
paa suojaa kuin muille tavaramerkeille. Tama viittaa direktiivin 5 artiklan 2 koh-
taan, jossa sdddetddn laajalti tunnettujen merkkien suojasta. Mainittu lainkohta ei
ole jasenvaltioita pakottava vaan valinnainen sdannds.
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Kun otetaan huomioon direktiivin tavoite, direktiivid on ldhtokohtaisesti tulkittava
siten, ettd jasenvaltiot voivat toteuttaa tavaralajin ylittdvéa suojaa ainoastaan tdmén
valinnaisen erityissdannoksen puitteissa. Muu johtopditos lienee ristiriidassa di-
rektiivin tavoitteen kanssa varmistaa sama suoja kaikissa jasenmaissa.

3.4.2  Laajalti tunnettujen merkkien suojan saamisen
edellytykset

Yhteisojen tuomioistuin on késitellyt laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan
saamisen edellytyksid syyskuussa 1999 antamassaan ratkaisussa ns. Chevy-ta-
paukseen.’ Tuomioistuin samoin kuin monet asiassa nikemyksidin esittineisti ji-
senmaista totesivat, ettd direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajalti tunne-
tun tavaramerkin suojan saamisen edellytyksend on tietty tunnettuuskynnys, joka
poikkeaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdasta. Tunnettuuden astetta ei
kuitenkaan voida médritelld tiettynd prosentuaalisena osuutena. Yhteiséjen tuomi-
oistuimen ratkaisusta ilmeneekin, ettd tunnettuutta koskevan edellytyksen taytta-
miseksi merkittivin osan kohdeyleisdstd on tunnettava tdimé tavaramerkki, jotta
sitd voitaisiin pitdd laajalti tunnettuna tavaramerkkina. Edellytyksen téyttymisté ar-
vioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, kuten esi-
merkiksi tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kdyttdmisen intensiivisyys,
maantieteellinen laajuus ja kesto seké se, missd médrin yritys on kéyttédnyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.

Toisena edellytyksend laajalti tunnettujen merkkien suojan saamiseksi vaaditaan,
ettd myohemmain tavaramerkin kiyttd merkitsee laajalti tunnetun merkin erottu-
vuuden tai maineen epdoikeutettua hyviksi kayttamistd taikka on haitaksi sen erot-
tuvuudelle tai maineelle. Aikaisemman, laajalti tunnetun merkin haltijan ei tarvitse
ndyttdd tillaista haittaa tapahtuneen, vaan riittdvini pidetddn haitan vaaraa koske-
van nédyton esittimist.

3.4.3  Laajalti tunnettujen merkkien suoja

Rekisterdintimenettelyn osalta tavaramerkkidirektiivissé on erilaiset velvoitteet jé-
senvaltioille laajalti tunnettujen yhteis6tavaramerkkien ja laajalti tunnettujen kan-
sallisten tavaramerkkien suhteen. Direktiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan merkkié
ei saa rekisterdidé tai rekisterdinti on julistettava mitattoméksi, jos se on sekoitetta-

3 Asia C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, tuomio 14.9.1999.
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vissa aikaisemman rekisterdidyn laajalti tunnetun yhteisdtavaramerkin kanssa.
Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaan jasenvaltiot voivat sddtdd samanlaisesta re-
kisterointiesteestd myos laajalti tunnettujen kansallisten tavaramerkkien suojaksi,
mutta direktiivi ei velvoita tdhén.

Varsinaisesta tavaramerkin tuottamasta yksinoikeudesta sdddetdén direktiivin 5 ar-
tiklassa. Artiklan 2 kohdassa annetaan jasenvaltioille mahdollisuus sdétdd laajalti
tunnetuille tavaramerkeille laajempi suoja verrattuna artiklan 1 kohdassa annettuun
suojaan. Laajempaa suojaa tarjotaan direktiivin sanamuodon mukaan nimenomaan
niissd tilanteissa, joissa merkkid kédytettdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka eivit ole samankaltaisia kuin aikaisemman laajalti tunnetun merkin tarkoitta-
mat tavarat tai palvelut. Nédin on syntynyt epétietoisuutta, estddako direktiivin 5 ar-
tiklan 2 kohdan sanamuoto sen, ettd tdtd sddnnostd sovellettaisiin myos kiytettdessa
merkkid samoja tavaroita tai palveluja varten. Yhteis6jen tuomioistuin on sittem-
min ns. Davidoff Il — ja Adidas-ratkaisuissaan todennut, etti jisenvaltion on, jos se
kayttdad 5 artiklan 2 kohdassa saddettyd mahdollisuutta, myonnettiva kyseessé ole-
va erityinen suoja siind tapauksessa, ettd kolmas osapuoli kdyttdad sellaista myo-
hempdd merkkii tai tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti
tunnettu rekisterdity tavaramerkki, seka sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jot-
ka eivit ole samankaltaisia, ettd sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia kuin timén tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.’

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sdddetty suoja ei edellytd sen selvittdmista, ettid
laajalti tunnettu tavaramerkki ja myohempi merkki ovat siind maérin keskenddn sa-
mankaltaisia, ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara ndiden vililla.
Riittad, ettd samankaltaisuuden aste myohemmaén merkin ja laajalti tunnetun tava-
ramerkin vililld aiheuttaa sen, ettd kohdeyleisd yhdistdd merkin ja tavaramerkin
toisinsa.

Komission Chevy-tapauksessa esittimén perusteella voidaan todeta, ettd laajalti
tunnettu tavaramerkki tarkoittaa eri asiaa kuin Pariisin yleissopimuksen 6bis artik-
lassa mainittu yleisesti tunnettu tavaramerkki. Komission mukaan “’yleisesti tun-
nettu (well-known)” on vaativampi, korkeammalle asetettu edellytys kuin “’laajalti
tunnettu (has a reputation)”.

4 Asia C-292/00, Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, tuomio 9.1.2003, ja asia
C-408/01, Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd, tuomio 23.10.2003.
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4 Oikeusvertailu

Yhdessédkaidn Euroopan unionin jisenmaassa ei ole lainsdddantdon perustuvaa hy-
vin tunnettujen merkkien rekisterid tai muuta erillisté jarjestelméé hyvin tunnettuja
merkkejd varten. Tavaralajin ylittdva suoja perustuu jisenmaissa tavaramerkkidi-
rektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajalti tunnetun merkin suojan mukai-
siin edellytyksiin.

EU-jdsenten Ruotsin ja Tanskan ohella my®os Islanti ja Norja noudattavat tavara-
merkkidirektiivin vaatimuksia Euroopan talousaluesopimuksen (ETA) johdosta.
Pohjoismaissakaan ei ole lakiin perustuvaa erillisté jarjestelmad hyvin tunnettujen
tavaramerkkien suojaamiseksi tai tunnustamiseksi. Pohjoismaiden tavaramerkki-
lainsddadidnndssa hyvin tunnettuja merkkejéd suojataan vakiintumisen kautta ja tava-
ralajin ylittdvand suojana Euroopan yhteison tavaramerkkidirektiivin laajalti tun-
nettujen merkkien suojaan perustuvien sddnnosten kautta.

Muistion liitteessd vertaillaan kiytidntoja muutamissa niistd maissa, missé téllainen
erillinen rekisterdinti tai tunnustus on mahdollinen. Liiteasiakirja osoittaa, etti
WIPO:n suosituksen pohjalta toteutettujen toimenpiteiden kirjo on varsin laaja ja
hyvin tunnettujen merkkien suojan toteuttamiselle on useita vaihtoehtoja.
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5 Maailman henkisen omaisuuden
jarjeston (WIPO) suositus

Tyoryhmén késittelemé aihe on puhuttanut my6s kansainvélisesti. Hyvin tunnettu-
jen merkkien (well-known marks) suojaa pyrittiin 1990-luvulla vahvistamaan Ma-
ailman henkisen omaisuuden jarjeston (WIPO) toimesta. Alun perin tarkoituksena
oli saada aikaan kansainvélinen rekisteri hyvin tunnetuille merkeille, mutta tima
tavoite kaatui useiden jasenvaltioiden vastustukseen. Syyskuussa 1999 WIPO:ssa
kuitenkin hyviksyttiin suositus hyvin tunnettujen merkkien suojasta. Kyseinen
suositus ei ole jasenvaltioita sitova, vaan on ns. soft-law -tyyppinen normisto, joka
sisdltdd saannoksid, joita voidaan pitdd tulkintaohjeina hyvin tunnettujen merkkien
suojaamisessa. Suositus jéttdd useita ratkaisuja jasenvaltioiden tarkemman tulkin-
nan ja harkinnan varaan sekd mahdollistaa useita eri toteuttamismalleja hyvin
tunnettujen merkkien suojalle. Tarkempi selvitys suosituksesta on tydryhmamuis-
tion liitteend.
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6 Hyvin tunnettujen tavaramerkkien
suojaa koskeva kuuleminen

Tyoryhmé kutsui muutamia aktiivisesti tavaramerkkejd rekisterdivid yrityksid
kuultavakseen. Myods Suomen Yrittdjat ry esitti ndkemyksid joihinkin ty6ryhmén
kasittelemiin kysymyksiin.

Yritysten tarpeet vaihtelivat WIPO:n hallinnoimasta kansainvilisesti tunnettuja
merkkejd koskevasta rekisteristd enemmiston kannattamaan kansalliseen rekiste-
riin hyvin tunnetuista tavaramerkeisti. Rekisteriin haluttaisiin liittdd myds véalitto-
miid oikeusvaikutuksia ainakin uusia tavaramerkkihakemuksia vastaan asetettava-
na relatiivisena hylkdysperusteena. Vaikka rekisterdintid ei asetettaisi hylkdyspe-
rusteeksi, tulisi hyvin tunnetun merkin haltijalle antaa ilmoitus mydhemmisti se-
koitettavissa olevista tavaramerkkihakemuksista. Rekisterimerkinti olisi omiaan
osoittamaan vilpillistd mieltd joissakin tilanteissa ja saattaisi hyvin tunnetut tavara-
merkit muiden tietoon. Rekisterin yksi tehtdva olisikin levittd4 tietoa hyvin tunne-
tuista tavaramerkeistd ennakkotutkimusten yhteydessd. Tami hyodyttdisi my0s
kolmansia vihentdmalla tarpeettomien kollisioiden syntymista.

Yritysten kannattamaan luetteloon voitaisiin hakemuksesta kirjata hyvin tunnettuja
merkkejd, jotka ovat tulleet tunnetuiksi laajan yleison keskuudessa eivitka ainoas-
taan mahdollisessa suppeammassa kohderyhméssi. Kirjaamis- ja arviointiperus-
teet tulisi médritelld selkedsti, jotta jarjestelmi olisi selked ja ldpindkyva. Tunnet-
tuuden tason tulisi olla korkea, esimerkiksi 80-90 prosenttia laajasta yleisosta.
Suomen Yrittdjien edustaja oli valmis kannattamaan laajan yleisén tuntemien
merkkien rekisterdimistd hyvin tunnettujen merkkien luetteloon.

Yritysten nikemyksen mukaan riitatilanteissa vaadittavan nidytttaakan tdyttdmi-
nen helpottuisi, kun yrityksilld olisi mahdollisuus vedota rekisterimerkintdén ja
sinne toimitettuun aineistoon. Ndytoksi toimitettavan aineiston maird on huomat-
tava ja tiltd osin tilanne olisi keskitetysti hoidettu ennakkoon. Merkinnén tulisi olla
voimassa viidestd kymmeneen vuotta ja sen tulisi olla uudistettavissa timén jil-
keen. Rekisterdinnin ja uudistamisen hinta tulisi maarittdd suhteessa kaikissa luo-
kissa tapahtuvaan rekisterdintiin, jos merkintdan sisillytetddn vélittomii oikeusvai-
kutuksia viitemenettelyn ja loukkauskanteiden yhteydessa.

Yritykset totesivat yleisesti, ettd WIPO:n suositus vastaa heidén tavoitteitaan ja etté
mitdédn suosituksen osaa merkin tunnettuuden maarittamiseksi ei tulisi painottaa.
Lisiksi yritykset kuitenkin totesivat, ettd nykyinen kaytanto on kallis ja hankala, ja
tilannetta tulisi selventda.
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7 Vaihtoehtoja mahdollisiksi
toimenpiteiksi

Tyo6ryhmai on keskustellut laajasti eri vaihtoehdoista hyvin tunnettujen merkkien
suojaamiseksi sekd nykyisen lainsddddnnén puitteissa ettd sellaisten uusien ratkai-
sujen pohjalta, jotka vaatisivat lain muutoksia. Erityisesti ndissd keskusteluissa
ovat olleet esilld seuraavat seikat: onko olemassa tarve perustaa erillinen rekisteri
téllaisille merkeille; millaiset olisivat rekisterin oikeusvaikutukset; milld edellytyk-
silld tunnusmerkin katsottaisiin olevan oikeutettu hyotymaéin kyseisistd oikeusvai-
kutuksista; olisivatko ndmi toimenpiteet yhdenmukaisia yhteison lainsdddannon
kanssa. Esilld olleita vaihtoehtoja voidaan ryhmitelld seuraavasti suuremmiksi
kokonaisuuksiksi:

»  rekisteri, jolla olisi voimakkaita oikeusvaikutuksia,
»  rekisteri, jolla olisi vahiisid oikeusvaikutuksia,

. ndyton esittdmisen helpottaminen,

. olemassa olevien kéyténtdjen kehittdminen tai

. muut mahdolliset toimenpiteet.

Hyvin tunnettujen tavaramerkkien rekisteri

Tyoryhmé on tarkastellut vaihtoehtoa, jonka mukaan hyvin tunnettujen merkkien
suojaa parannettaisiin rekisterdinnin avulla. Taméan vaihtoehdon mukainen rekis-
teri perustuisi lakiin ja se tuottaisi voimassaolevaan lainsdédéntoon verrattuna uu-
sia tai vahvistettuja oikeusvaikutuksia. Erillisen rekisterin perustaminen on asiasta
kaytavissa julkisessa keskustelussakin usein esille nostettu vaihtoehto.

Rekisteriin merkitsemisen oikeusvaikutuksina tulisivat voimakkaimmillaan ky-
seeseen merkin huomioiminen relatiivisena esteend viran puolesta kaikissa luo-
kissa ja yksinoikeus merkin kdyttdmiseen samoin kaikissa tavara- ja palvelu-
luokissa. Ndiden vilittomien oikeusvaikutuksien johdosta rekisteri tulisi ldhinné
kohdistaa Suomessa erittdin hyvin tunnettuihin tavaramerkkeihin. T&hdn ryh-
maén kuuluvilta merkeilté tulisi edellyttdd noin 90 prosentin tunnettuutta laajan
yleison keskuudessa. Tétd alemman tunnettuuden omaaville merkeille ei olisi pe-
rusteita myontad kuvatun kaltaista, kaikki tavara- ja palveluluokat kisittdvéa eh-
dotonta suojaa.

Etuina tésséd vaihtoehdossa olisivat rekisterin tuottama voimakas suoja erittdin hy-
vin tunnetuille merkeille jéljittelyd ja maineen hyvéksikdyttod vastaan seka rekiste-
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roinnin merkitys selkednd osoituksena hyvin tunnetun merkin statuksesta kansain-
vilisissd yhteyksissd, kuten OHIM:n vditemenettelyssa tai haettaessa vastaavaa hy-
vin tunnetun merkin rekisterdintid muualla.

Tyo6ryhmi ei kuitenkaan née tétd vaihtoehtoa tarkoituksenmukaisena tapana edeta.
Tamai vaihtoehto olisi yhteensopimaton Euroopan unionin lainsdidddnnén samoin
kuin WIPO:n suosituksen periaatteiden kanssa. Vilittomid oikeusvaikutuksia tuot-
tava rekisteri olisi vastoin tavaramerkkidirektiivin saman suojan tavoitetta. Vaih-
toehto edistidisi lahinni vain sellaisten tunnusmerkkien haltijoiden asemaa, joilla on
jo ennestddn parhaat resurssit merkkinsd puolustamiselle. Liséksi aikaprioriteetista
johtuen tdmén vaihtoehdon suoma yksinoikeus johtaisi laajaan rinnakkaiskadyttoon
ainakin jérjestelmén kayttoonoton alkuvaiheessa. Kansallinen rekisteri poikkeaisi
my6s Pohjoismaiden kesken perinteisesti vallitsevasta tavaramerkkilainsdddannon
yhtendisyydesta.

Rekisterivaihtoehtoon liittyen tydryhmé on pohtinut eri tunnettuuden asteita ja eri-
laisia oikeusvaikutuksia siséltidvid variaatioita rekisteristd. WIPO:n suosituksen
mukaisesti hyvin tunnettujen merkkien suojaa voidaan myontdd myos sellaisille
merkeille, jotka ovat hyvin tunnettuja vain asianomaisessa kohderyhmaésséén. Sel-
lainen kansallinen rekisteri, joka olisi avoinna kohderyhméssdin hyvin tunnetuille
merkeille, ottaisi edelld mainittua rekisterivaihtoehtoa paremmin huomioon laa-
jemman yrityskentén tarpeita. Yritykset pyrkivit yhd useammin laajentamaan tun-
nusmerkkiensd kdyttod uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Téllaiset merkit ovat usein
alttiina niiden maineen hyvéksikdyton yrityksille muissa tavaralajeissa kuin mille
merkkid varsinaisesti kdytetddn tai mille se on rekisterdity. Houkutus merkin véa-
rinkdytoksiin kasvaa, kun merkki tulee tunnetuksi ja maineikkaaksi, jolloin merkin
kohderyhméin kuuluvat henkil6t helpommin péaétyvit valitsemaan merkkiuskolli-
suuden perusteella juuri tdlld merkilld merkittyja tuotteita.

Toisaalta vain tiettyyn kohderyhmaéén rajoittunut tunnettuus ei tydryhmén nike-
myksen mukaan olisi riittdva peruste myontédé niille ehdotonta yksinoikeutta muis-
sa tavara- ja palveluluokissa pelkistéén rekisterdinnin perusteella. Liséksi téllaisen
oikeusvaikutuksiltaan karsitun rekisterin tarkoituksenmukaisuus on melko suhteel-
linen: mitd pidemmalle edetdén rekisterdinnin oikeusvaikutuksien rajaamisessa, si-
td lahemmaéksi paddytddn voimassa olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mu-
kaisten laajalti tunnettujen merkkien kaltaiseen tavaralajin ylittdvaén suojaan. Epé-
kohtana voidaan pitdd sitd, etté rekisteri olisi omiaan johtamaan kaavamaisempaan
ratkaisukédytédntoon. Kansallinen rekisteri ei juurikaan parantaisi oikeusvarmuutta,
ellei sitd laadittaisi silld tavoin ehdottomaksi, ettd vain rekisteriin otetut tunnusmer-
kit saisivat suojaa yli tavaraluokkien. Téallainen jérjestely olisi kuitenkin vastoin
kansainvilisid periaatteita, silldi WIPO:n suosituksen mukaan rekisterdintié ei tule
asettaa edellytykseksi hyvin tunnetun merkin suojan saamiseksi.



26

Tunnettuutta koskevan niyton helpottaminen

Tyoryhmi on tarkastellut vaihtoehtoa, jossa hyvin tunnettujen merkkien suojan
saamista edistettdisiin helpottamalla suojan edellytyksii koskevan niyton esit-
tamistd. Hyvin tunnettuja merkkeja koskevan rekisterin tai luettelon tarkoituksena
voisi vélittomien oikeusvaikutusten sijasta olla ndytén helpottamista koskeva teh-
tava. Nykydédn hyvin tunnetun merkin haltija joutuu esittdméédn ndyton merkin tun-
nettuudesta kussakin yksittdisessd konfliktitilanteessa erikseen. Tama on paitsi tyo-
lastd, myds usein erittdin kallista ja aikaa vievad. Tdsséd vaihtoehdossa oikeudenhal-
tija toimittaisi vaadittavan nidytén merkin tunnettuudesta rekisteriviranomaiselle,
joka hyviéksyisi vaatimukset tdyttavan merkin rekisteriin. Rekisterimerkinti antaisi
mdiériaikaisen, esimerkiksi 5 vuoden mittaisen legaalisen presumption siit4, etté re-
kisteriin merkittyd tunnusmerkkid olisi pidettdvd hyvin tunnettuna merkkina ellei
toisin ndytetd. Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa ei ole erityisid sddnnoksid hy-
vin tunnettujen merkkien suojan sisillostd eikd myoskadn niiden madritelmas, min-
ka vuoksi tdméa vaihtoehto edellyttdisi joko nédiden seikkojen sdéntelemisti tai re-
kisterin presumptiovaikutuksen kytkemistd olemassa oleviin sdédnnoksiin, kuten
laajalti tunnettujen merkkien suojaan.

Kiytintojen kehittiminen

Yhtend mahdollisuutena hyvin tunnettujen merkkien suojan edistdmiseksi tyoryh-
méi on tarkastellut rekisteriviranomaisen kiytintdojen kehittimistd voimassa
olevien sddnnosten puitteissa. Lahinnd tdlloin tulisi kyseeseen se, milld tavoin re-
kisteriviranomainen voisi paremmin viran puolesta ottaa huomioon hyvin tunnetut
merkit jo rekisterdintivaiheessa. Liséksi yhtend mahdollisuutena nihtiin ns. palve-
lumalli, jossa erilliseen luetteloon merkityt hyvin tunnetut merkit ilmoitettaisiin re-
kisterdintimenettelyssé seké oikeudenhaltijalle ettd samanlaisen tai -kaltaisen tava-
ramerkin hakijalle tiedoksi, vaikka rekisterdityé tai luetteloitua merkkid ei huomi-
oitaisi viran puolesta esteend, kun kysymys on erilaisista tavaroista. Namé vaihto-
ehdot toisivat vain vihdistd parannusta nykyiseen tilanteeseen.

Kokoavia huomioita vaihtoehdoista

Kasitellyistd vaihtoehdoista mik&én ei saa taakseen jakamatonta kannatusta ty6ryh-
mén keskuudessa. Rekisterin tai luettelon toteutukseen liittyisi merkittévid ongel-
mia, kuten niiden mahdollinen yhteensopimattomuus EU:n tavaramerkkilainséa-
déannon kanssa sekd toimenpiteiden ja niihin liittyvien oikeusvaikutusten oikeasuh-
teisuuden médrittdminen. Perusteeton tai suhteeton markkinoilla jo olevien merk-
kien aseman vahvistaminen johtaisi uusien yritysten markkinoillepdédsyn vaikeutu-
miseen ja markkinoillepddsyn vaatimien kustannusten kohoamiseen, mité ei voida
pitéd elinkeinopoliittisista syisté tarkoituksenmukaisena.



27

Yleisesti ottaen kansallisten rekisterien perustaminen ja niiden yleistyminen ei olisi
oikeudenhaltijoiden kannalta valttaméattd myonteistd kustannusmielessidkéén. Jos
hyvin tunnetun merkin suojan saamisen edellytyksena olisi merkin rekisterdinti lu-
kuisissa uusissa kansallisissa erillisrekistereissi, se merkitsisi suojauskustannusten
huomattavaa nousua nykytilanteeseen verrattuna.

Kansallisilla toimenpiteilld ei olisi sanottavaa merkitystd Euroopan yhteison sisé-
markkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (OHIM) menettelyssd rekiste-
roinnin hylkédysperusteena, silli OHIM:n ratkaisut perustuvat yhteison tavaramerk-
kiasetuksessa mainittuihin seikkoihin ja edellytyksiin. Kansallisen viranomaisen
antama merkin Suomessa nauttimaa arvostusta tai tunnettuutta koskeva rekisteriote
tai pdétos voitaisiin neuvoston tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan mukaan esittdd
todisteena OHIM:ssa merkin tunnettuudesta, mutta niiden merkitys arvioitaisiin ta-
pauskohtaisesti. Lisdksi on huomioitava, ettd niytto koskisi tdlloin ainoastaan mer-
kin tunnettuutta, joka on vain yksi edellytys hyvin tunnetun merkin huomioimisek-
si yhteis6tavaramerkin rekisteréinnin hylkdysperusteena. Tavaramerkkiasetuksen
8 artiklan 5 kohdassa vaadituista perusteettomuutta, erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeudenmukaista hyviksikayttod taikka haittaa koskevista edellytyksistd tulisi
vield erikseen esittdd niyttod.

Tavaramerkin loukkausta koskevassa oikeudenkdynnissé tilanne olisi samanlainen
kuin mitd edelld on kuvattu OHIM:n menettelystd. Neuvoston tavaramerkkidirek-
tiivi tai Suomen tavaramerkkilaki eivit sisdlld sadnnoksid hyvin tunnettujen merk-
kien suojapiiristd, vaan ne saavat tavaralajin ylittdvad suojaa ldhinnd laajalti tunnet-
tuja merkkejd koskevien sddnnosten nojalla. Télloin edellytyksend on tunnettuuden
lisdksi my0s perusteettomuutta, erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista
hyviksikdyttod taikka haittaa koskevat vaatimukset. Kansallisen rekisterin tai luet-
telon hyéty liittyy siten tunnettuuden osoittamiseen, joka on yksi edellytys tavara-
lajin ylittdvén suojan saamiseksi.

Toisaalta tydryhméssé arvioitiin, ettd hyvin tunnettujen merkkien suojaa koskeva
oikeusvaikutuksiltaan vdhdinenkin normisto voisi auttaa yrityksid varautumaan
ennakolta tuleviin ongelmatilanteisiin (due diligence -tyyppinen varautuminen).
Oikeusvaikutukseton hyvin tunnettujen merkkien kirjaaminen helpottaisi todiste-
lua esimerkiksi siind tilanteessa, ettéd jalkikédteen ilmenee tarve osoittaa merkin ol-
leen hyvin tunnettu tiettynd ajankohtana useita vuosia aikaisemmin tapahtuneiden
tekojen arvioimiseksi. Toimenpiteilld voitaisiin lisdksi edistdd tietoisuutta hyvin
tunnetuista merkeisté ja ehkéistd tavaramerkkiriitoja.

Edelld mainittujen vaihtoehtojen toteutukseen ja tarkoituksenmukaisuuteen liitty-
vistd syistd tyoryhmé pitdd perustellumpana edistdd markkinoilla tunnettujen ja
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good will -arvoa saavuttaneiden merkkien asemaa voimassa olevien tavaramerkki-
lain sddnnosten puitteissa, tarkemmin sanottuna laajalti tunnettuja merkkeja koske-
van tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin asettamissa puitteissa. Téllaisella ratkaisul-
la viltyttdisiin mahdollisilta ristiriidoilta yhteison oikeuden kanssa, ja lisdksi
ratkaisu olisi voimassa olevaan lakiin pohjautuvana kaytinnollinen.
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8 Tyoryhmin ehdotus: laajalti
tunnettujen merkkien aseman
selventaminen

Tyoryhma katsoo, ettd tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunne-
tun tavaramerkin suoja vastaa pitkélti niit4 tarpeita, joita oikeudenhaltijoilla on saa-
da tavaralajin ylittdvaid suojaa. Laajalti tunnetun suojan toteuttaminen on kuitenkin
usein tyoléstd ja kallista, silld ndytt6 suojan saamisen edellytyksistd joudutaan kiy-
tdnnossd hankkimaan jokaista yksittdistd tilannetta varten erikseen, ellei kyse ole
notorisesti tunnetusta merkistd. Tahdn kdytdnnolliseen ongelmaan voitaisiin tyo-
ryhméin mukaan etsié ratkaisua perustamalla Suomeen erityinen viranomaisen yll&-
pitdma luettelo, joka edistiisi tietoisuutta tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mu-
kaisista laajalti tunnetuista merkeistd ja helpottaisi ndyton esittamista. Luettelo olisi
oikeudenhaltijoille mahdollisuus osoittaa merkkiin liittyva tunnettuus, eika sellai-
sen olemassaolo saisi missddn tapauksessa heikentdd 6 §:n 2 momentin mukaista
suojaa tilanteissa, joissa yritys syystd tai toisesta jattdd hakeutumatta luetteloon.

Luettelolla ei olisi lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia, vaan sen tarkoituksena olisi
helpottaa sen seikan toteen ndyttdmistd, ettd merkki on Suomessa laajalti tunnettu,
sekd edistdd tietoisuutta merkin tunnettuudesta yleisesti. Tavaramerkkijarjestel-
maéssd viranomaisen suorittaman valvonnan merkitys on yleisesti vihentyméssi ja
oikeudenhaltijan oman aktiivisuuden merkitys korostumassa. Luettelon tiedoilla
olisi myonteinen merkitys uutta tunnusmerkkid koskeville ennakkotutkimuksille,
jotka puolestaan auttavat valttdmadn vastaisuudessa esiintyvid tavaramerkkiriitoja.
Lis#ksi tulliviranomaiset voisivat kdyttdéd luetteloa tuotevddrenndstapauksien tut-
kinnassa.

Luetteloon ottamisen kriteerin tulisi olla tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mai-
nitsema laajalti tunnettuus tdssd maassa. Tyoryhman enemmiston mielestd on kiy-
tdnnon kannalta perusteltua, ettd mainitun lainkohdan mukaisesti luetteloon voi-
daan ottaa sellaisiakin merkkej, joilla on tunnettuus tietyssid kohderyhmaéssa. Luet-
telon informatiivisuuden lisddmiseksi tdstd mainittaisiin kyseisen merkin kohdalla,
jos tunnettuus on todettu kohderyhmaéssa. Talld on merkitystd muun muassa en-
nakkotutkimuksen ja loukkausarvioinnin kannalta. Luettelo voisi muutoin antaa
perusteettoman laajan mielikuvan merkin nauttimasta suojasta ja johtaa luettelo-
merkint6jen hyvaksikdyton yrityksiin yli sen, mitd lain mukaan olisi oikeutettua.
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Tyoryhmén ndkemyksen mukaan rekisteriviranomainen eli PRH olisi luonteva ta-
ho pitdmédn yll4 tillaista luetteloa. Tyoryhma on lisdksi pitdnyt erillistd luetteloa
parempana ratkaisuna kuin tavaramerkkirekisteriin tehtdvda merkintad. Erilliselld
luettelolla olisi parempi informaatioarvo ja sitd olisi helpompi pitdd ajan tasalla.
Luettelon tiedot olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista yhdistié tavaramerkkirekis-
terin tietojdrjestelmédn, jotta my0s tdssid jarjestelmissid tehtdvien ennakkotutki-
musten yhteydessa kévisi ilmi, jos merkki on otettu luetteloon.

PRH tutkisi sille toimitetun hakemuksen ja sen tueksi toimitetun materiaalin sekd
hyviksyisi tai hylkdisi hakemuksen. Hyviksytty hakemus otettaisiin luetteloon.

Luettelomerkinnén uudistamista vaadittaisiin viiden vuoden vilein. Luettelomer-
kinnén uudistamiseksi vaadittaisiin padsaantoisesti vastaava nayttd kuin merkintad
ensimmdistd kertaa haettaessa. Vahdisempi nédytto riittdisi merkinnin uvudistami-
seksi tapauskohtaisesti, jos voidaan osoittaa, ettd sellaiset merkin tunnettuutta il-
mentévit seikat kuten merkin arvo, kaytto ja markkinaosuus ovat edeltdvien vuo-
sien aikana entisestdédn kasvaneet.

Kuka tahansa voisi PRH:lle tehtdvilld hakemuksella vaatia merkkid poistettavaksi
luettelosta milloin tahansa, jos se on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain
6 §:n 2 momentin edellytyksii.

Rekisterdintimenettelyssd luetteloon otettu tavaramerkki ilmoitettaisiin tiedok-
si samanlaisen tai samankaltaisen my6hemmain merkin hakijalle siitd riippu-
matta, mihin luokkaan tai luokkiin merkkid haetaan rekisterditdvaksi. Tdsta ha-
kemuksesta ilmoitettaisiin vastaavasti myos laajalti tunnetun merkin haltijalle.
Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mainitseman haitan toteenndyttimisen
edellytyksen johdosta luettelomerkintid ei sellaisenaan otettaisi huomioon rela-
tiivisena esteen4.

Loukkaustilanteessa luettelomerkintd voitaisiin ottaa huomioon vapaan todistus-
harkinnan ja vapaan todistelun puitteissa, mutta sitd ei pidettiisi legaalisena pre-
sumptiona, joka vaikuttaisi todistustaakkaan. Toisaalta merkinnille saattaa oikeus-
kaytdnnon kautta muodostua ndyttdarvoa.

Téllainen oikeusvaikutukseton luettelo ei vaikuttaisi kolmansien osapuolten oi-
keuksiin tai velvollisuuksiin taikka rajoittaisi heiddn toimintavapauttaan. Tallai-
nen julkinen luettelo antaisi myds kolmansille osapuolille paremmat mahdolli-
suudet suunnitella omaa tavaramerkkistrategiaansa siten, ettd viltytddn oikeu-
denloukkauksilta muiden elinkeinonharjoittajien laajalti tunnettujen merkkien
kanssa.
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Luettelo olisi maksullinen. Laissa patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista
suoritteista perittdvistd maksuista PRH:n toimet jaetaan julkisoikeudellisiin suorit-
teisiin ja muihin suoritteisiin. Ensin mainituista suoritteista perittdvan maksun suu-
ruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvan kustannuksen
madridd. Muista suoritteista perittdvan maksun suuruus maardytyy liiketaloudellisin
perustein. Oikeusvaikutukseton, ldhinni tietoisuuden edistdmiseksi tarkoitettu
luettelo ilmeisesti médriteltdisiin muuksi suoritteeksi, joten luettelosta perittdvien
maksujen suuruus madraytyisi liiketaloudellisin perustein.

Ty6ryhmén mukaan luetteloon liittyvien maksujen tason médrittdmiseksi on otetta-
va huomioon useita seikkoja, kuten vaatimus luettelon ylldpitimisen kannattavuu-
desta viranomaiselle, luettelon merkitys oikeudenhaltijoille ja maksutason merki-
tys luettelon arvostuksen kannalta. PRH:1le aiheutuisi kustannuksia myds niista il-
moituksista, jotka se ldhettdd laajalti tunnetun merkin haltijalle samanlaisen tai sa-
mankaltaisen merkin sisdltdvastd hakemuksesta.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, ettd kansallisen tavaramerkin rekisterointid kos-
keva hakemusmaksu on télld hetkelld 165 euroa. Tama kattaa merkin rekisteréinnin
korkeintaan kolmessa tavaraluokassa. Kultakin lisédluokalta peritddn 65 euron suu-
ruinen maksu. Tavaramerkin rekisterdinti kaikissa luokissa (1-45) maksaa siten
yhteensd 2 895 euroa. Markkinoilla on yleisesti saatavilla erilaisia valvontapalvelu-
ja, joiden ansiosta merkinhaltijat saavat tietoa muiden samanlaisista tai samankal-
taisista kuulutetuista tavaramerkeistd Suomessa ja ulkomailla. Laajuudesta ja eri-
tyispiirteistd riippuen sellaisten palvelujen hinta litkkuu muutamissa sadoissa
euroissa vuodelta.

Edelld mainittujen seikkojen valossa tydryhmin enemmiston mukaan viisi vuotta
voimassa olevasta luettelomerkinnéstd perittdvdan maksun tulisi asettua selvésti alle
sen, mitd tavaramerkin rekisterdinti kaikissa luokissa tilld hetkelld maksaa, mutta
yli valvontapalveluista perittdvien maksujen tason. Patentti- ja rekisterihallituksen
nidkemys on, ettd maksun tulisi olla 14helld kaikissa luokissa rekisterditévésti mer-
kistd suoritettavaa maksua.

Hakemuksesta, joka ei johtaisi merkin ottamiseen luetteloon, tulisi maksaa sama
maksu kuin hakemuksesta, joka johtaa luettelomerkintdén. T&lld tavoin riski mak-
sun menettdmisestd hakemuksen hylkédyksen johdosta ohjaisi oikeudenhaltijoita
etukéteen harkitsemaan sitd, onko merkin tunnettuus riittavilld tasolla. On myos
ajateltavissa, ettd maksu jaettaisiin hakemusta jétettdessd vaadittavaan maksuun
(hakemusmaksu) ja hakemuksen hyviksymisestd seuraavaan luettelointia koske-
vaan maksuun (luettelointimaksu). Hakemuksen hylkéyksen johdosta hakija me-
nettéisi tdlloin ainoastaan hakemusmaksun.
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Liite

1 Maailman henkisen omaisuuden jéirjeston
(WIPO) suositus

1.1 Tunnettuuden edellytykset

Suosituksessa luetellaan tekijoitd, jotka voidaan ottaa huomioon méériteltdessé hy-
vin tunnettuutta. Suositus mainitsee seuraavat tekijét:

1 Missd mddrin asianomainen yleison osa tuntee tai tunnistaa merkin.
Téman selvittdmiseksi voidaan kéyttdd mm. markkina- tai mielipidetut-
kimuksia, joiden tutkimusten sisélt6 ja rakenne on kuitenkin jatetty ja-
senvaltioiden vapaaseen harkintaan.

2 Miten kauan, missd mddrin ja kuinka laajalla maantieteelliselld alueel-
la merkkid on kdytetty. Suositus ei padsadntoisesti hyviksy jasenvaltioi-
den edellyttavin merkin kayttod jdsenvaltiossa antaakseen suojaa hyvin
tunnetulle merkille, mutta esim. naapurivaltioissa tapahtunut kiytté voi
olla osoitus merkin tunnettuudesta myos siinéd jisenvaltiossa missé suo-
jaa haetaan. Niin erityisesti silloin, kun néissé valtioissa puhutaan sa-
maa kielt tai sama media kattaa molemmat valtiot. Suositus toteaa, ettd
merkin kayttod Internetissd tulisi pitdd huomioon otettavana kéyttona
tamdn kohdan tarkoituksiin. Suositus ei kuitenkaan muutoin puutu sii-
hen mitd “kéytt6” on, vaan my0s sen tulkinta on jétetty jasenvaltioiden
harkintaan.

3 Miten kauan, missd mddrin ja kuinka laajalla maantieteelliselld alueel-
la merkkid on markkinoitu, mukaan luettuna niiden tavaroiden tai pal-
velujen, joissa merkkid kdytetddn, mainonta tai esilld pitdminen ja esit-
tely messuilla tai ndyttelyissd. Mainonta voidaan katsoa myos kaytoksi,
ja téten se voisi tulla harkittavaksi my6s edellisen kohdan alla. Selvyy-
den vuoksi suositus kuitenkin mainitsee mainonnan mydos erikseen huo-
mioon otettavana tekijana.

4 Miten kauan ja kuinka laajalla maantieteelliselld alueella merkki on ol-
lut rekisterditynd tai sen rekisterdintihakemuksia on ollut vireilld, siind
mddrin kuin ndmd seikat kuvastavat merkin kdyttod tai sen tunnettuutta.
Lisiksi suositus mainitsee, etté jasenvaltion ei tulisi vaatia rekisterdin-
tien olevan saman haltijan nimissd mahdollistaen esim. konsernin sisélld
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useamman haltijan nimissd olevien rekisteréintien toimittamisen huo-
mioon otettavana nayttona.

5  Luettelo menestyksekkdistd merkkioikeuksien vahvistamisista, erityi-
sesti siitd, missd mdcdrin toimivaltaiset viranomaiset ovat pitineet merk-
kid hyvin tunnettuna. Suositus painottaa, ettd my0s hyvin tunnettujen
merkkien suoja perustuu territoriaalisuuteen. Kuitenkin muissa jésen-
valtiossa saatu tunnustus merkin tunnettuudesta voidaan ottaa huomi-
oon. Mahdollisen erillisen hyvin tunnettujen merkkien rekisterin arvo
tatd kautta olisikin merkittiva, silld esim. jotkut Andien maista jopa vaa-
tivat tunnustusta tunnettuudesta hakijan kotimaasta.

6  Merkin arvo. Suositus ei mainitse yhtéd tapaa merkin arvon maérittimi-
seksi vaan my0s sen tulkinta on jétetty jasenvaltioiden harkinnan va-
raan.

Suositus ei edellytd ndyton toimittamista jokaisen luettelon kohdan osalta, eiké
edelld mainittu luettelo myskédén ole tyhjentévé ja mahdollistaa siis my6s muiden
tekijoiden huomioon ottamisen. Suositus nékee tunnettuuden arvioinnin tapaus-
kohtaisena ja toteaa, ettd ehdottomia méaaréllisid, esim. prosenttilukuihin perustuvia
tunnettuuden asteita, ei voida médrittdd. Tama tulkinta tunnettuuden arvioinnista
on myds vallinnut Suomessa jo ennen suositustakin.

Lis#ksi suositus toteaa, ettd seuraavia tekijoitd ei saa asettaa edellytykseksi hyvin
tunnettuudelle:

1 Merkin kiyttod, rekisterdintid tai hakemusta sen rekisteroimiseksi jd-
senvaltiossa.

2 Merkin hyvin tunnettuutta tai rekisterointid tai hakemusta sen rekiste-
roimiseksi jossain muussa jasenvaltiossa.

3 Hyvin tunnettuutta suuren yleison keskuudessa jdasenvaltiossa.

1.2 Asianomaiset elinkeinopiirit

Suosituksessa todetaan, ettd mikéli merkki on katsottu hyvin tunnetuksi yhdessé
asianomaisessa elinkeino- ja kuluttajapiireissd, joihin kuuluvat i) fodelliset ja/tai
mahdolliset kuluttajat, ii) jakelukanaviin kuuluvat henkilot, sekd iii) liike-eldmdn
piirit, jotka ovat tekemisissd sen kaltaisten tavaroiden ja/tai palvelujen kanssa,
Jjoissa merkkid kdytetddn, on se katsottava riittdvan tunnetuksi hyvin tunnettujen
merkkien suojaa silmélld pitden. Suositus hyvéksyy siis ns. niche-market tunnet-
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tuuden, jolloin merkki on tunnettu vain tietyssi relevantissa kuluttajasektorissa tai
rajatulla alueella.. Kolmannen kohdan ehdottomuutta lieventid suosituksen totea-
mus, ettd ns. spesialiteettiperiaatteen ylittdvéan (erilaisia tavaroita tarkoittavaan
merkkiin ylettyvdn) suojan osalta jdsenvaltiot voivat vaatia hyvin tunnettuutta
myds suuren yleison keskuudessa. Lisdksi on todettava, ettd joidenkin jasenvaltioi-
den korkeaa asukastiheytti ja erillisid markkina-alueita, joissa vain osa kuluttajista
on kosketuksissa ulkomaisten tuotteiden kanssa, on pidetty syynd suosituksen
varsin laajaan tulkintaan asianomaisista elinkeino- ja kuluttajapiireista.

1.3 Spesialiteettiperiaatteen ylittdva suoja

Suositus toteaa aikaisemman kansainvélisen normiston tapaan, ettd hyvin tunnettu-
ja merkkejé on suojeltava sekoitettavuudelta spesialiteettiperiaatteen mukaisesti,
sekd my0s sen ylittden mikali yksi seuraavista ehdoista téyttyy:

1 Merkin kéytto antaisi kdsityksen niiden tavaroiden tai palvelujen, joille
merkkid kdytetddn, haetaan rekisteréintid tai rekisteréidddn, ja hyvin
tunnetun merkin haltijan vilisestd yhteydestd ja todenndkdisesti vahin-
goittaisi hdnen etujaan. Taman kohdan tarkoittama yhteys voi esim. olla
hyvin tunnetun merkin haltijan oletettu mukanaolo valmistus- tai myyn-
tiprosessissa, tai sponsorointi- tai lisensiointiyhteys. Kohdan tarkoitta-
man vahinkona pidetdén esim. merkin goodwill -arvon alenemista.

2 Merkin oikeudeton kéytté on omiaan vahingoittamaan hyvin tunnetun
merkin nauttimaa erityistd mainetta (ja erottamiskykyd). Tamin kohta
sallii kuitenkin esim. varaosien myynnin.

3 Samankaltaisen merkin kéyttdjd saa oikeudetonta etua hyvin tunnetun
merkin haltijan kustannuksella. Tama kohta viittaa ns. free ride -tapauk-
siin, ja on muotoiltu jattimédn timén kohdan tarkemman tulkinnan ja-
senvaltioiden harkintaan.

Kuitenkin suosituksen on katsottava myos laajentavan aikaisemman kansainvéli-
sen normiston mukaista suojaa. TRIPS-sopimuksen rekisterdintivaatimuksesta
luopumisen liséksi, suositus toteaa ettd hyvin tunnettua merkkid on myds suojatta-
va loukkaavilta yritystunnuksilta ja domain-nimilta.
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2 Oikeusvertailu

2.1 Brasilia

Brasilian tavaramerkkilaki erottelee hyvin tunnetun (well-known) merkin ja erit-
tdin hyvin tunnetun (famous) merkin vélilli my6s niiden erillistd tunnustusta
silmalla pitden.

Erittdin hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

1 Erittdin hyvin tunnetun merkin haltija voi estdd saman tai samankaltai-
sen merkin rekisterdinnin mille tahansa tuotteille.

2 Erittdin hyvin tunnetun merkin haltijan on helpompaa néayttdd merkin
olevan sekoitettavissa erittdin hyvin tunnettuun merkkiinsa kuin “’taval-
liseen” tavaramerkkiin.

3 Vankeusrangaistukset tavaramerkkirikoksista nousevat kolmasosalla
tai jopa puolella, mikili kyseisen rikoksen kohteena on erittdin hyvin
tunnettu merkki. Sama pitee my&s hyvin tunnettuihin merkkeihin.’

4 Verkkotunnusten rekisterdinnistd vastuussa oleva virastolle (FAPESP)
ilmoitetaan my6s tunnustuksen saaneista hyvin tunnetuista merkeista.

5  Tavaramerkin arvoa koskeva nidytté voi johtaa myds tavaramerkin
goodwill:in lisazntymiseen.’

Yhtend tunnustuksen ehtona Brasiliassa on se, ettd merkin taytyy olla rekisterdity.
Liséksi vain erittdin hyvin tunnetut merkit voivat hakea tunnustusta véite- tai mita-
toimisprosessissa Brasilian rekisteriviranomaiselta (BPTO). Huomioitavaa on, ettd
uusi vuoden 1996 Tavaramerkkilaki poisti vaatimuksen, joka oli aikaisemmassa
vuoden 1971 Tavaramerkkilaissa, jonka mukaan erittdin hyvin tunnetut merkit oli
rekisterditidva erilliseen rekisteriin, jotta ne saisivat laajempaa suojaa. Nykyisen
lain nojalla erittdin hyvin tunnetuista merkeistd tehddén merkinti "tavalliseen” ta-
varamerkkirekisteriin. Uuden lain alaisesta tunnustuksen myontédmisesté sdddettiin
kuitenkin vasta 27.1.2004 BPTO:n antamassa Resolution 110:ssa ja kéytinto ei
olekaan vield kovin vakiintunutta.

5 Artikla 196 kohta 2 Teollisoikeuslaki No. 9279 annettu toukokuun 14. pdivind 1996.

6 MIP Features, toukokuu 2004
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Seuraavat tekijét otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Brasiliassa:

10
11
12
13

Lisdksi huomioitavaa on, ettd tunnustuksen saatuaan merkin tunnettuuden uudel-
leenarviointi tapahtuu automaattisesti joka viides vuosi.® Kesikuussa 2005 159
erittdin hyvin tunnettua merkkid oli ilmoitettu INTA:n tietokantaan. Onkin mah-
dollista, ettd merkkejd on useampia. Ndistd 159:std suurin osa nédyttdd olevan suur-
ten ulkomaalaisten yritysten merkkejé. Kuitenkin on huomioitava, ettd nama kaikki
rekisteréinnit ovat ennen vuoden 1996 lain muutosta. 8.3.2005 mennessd uuden

Kayton alkaminen Brasiliassa;

Kuluttajatuotteiden kuvaus, joita merkin alla myydéén tai suunnitellaan
markkinoitavaksi;

Kuluttajien keskuudessa tehty markkinatutkimus, josta ilmenee muun
muassa liittyyko kyseiseen tuotteeseen ja merkkiin myodnteinen mieli-
kuva.

Markkinatutkimus muista markkinasektoreista olevien kuluttajien kes-
kuudesta, josta ilmenee assosiaatio merkin ja tuotteiden viélilld;

Markkinatutkimus muiden kuin relevanttiin kohderyhméén kuuluvien
kuluttajien keskuudessa, josta tutkimuksesta ilmenee assosiaatio merkin
ja tuotteiden vilill4;

Tuotteiden kaupallistamistavat;

Varsinaisen myynnin méérd ja maantieteellinen kattavuus Brasiliassa ja
ulkomailla;

Kayton kesto Brasiliassa ja ulkomailla;

Merkin mainontatavat Brasiliassa ja ulkomailla;

Merkin mainonnan kesto Brasiliassa ja ulkomailla;

Mainontabudjetti Brasiliassa viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana;
Myyntimairit tai myyntitulot viimeksi kuluneen kolmen vuoden ajalta;

. 7
Merkin arvo.

lain alla vain kolme merkki# oli tunnustettu erittdin hyvin tunnetuiksi.

7

8

MIP Features, toukokuu 2004

MIP Features, toukokuu 2004
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2.2 Japani

Toisin kuin Brasiliassa, Japanin tavaramerkkilaki ei erottele hyvin tunnetun ja erit-
tdin hyvin tunnetun merkin vélilld niiden tunnustusta silmilla pitden, mutta Japa-
nissa kdytetdédn yleisesti termid “hyvin tunnettu merkki” tarkoittamaan itse asiassa
“erittdin hyvin tunnettua merkkid”. Itse Japanin tavaramerkkilaki sisdltdd torjunta-
rekisterdintid koskevia kohtia. Hyvin tunnetun merkin suoja on kuitenkin sup-
peampi kuin esim. Kiinassa, silld suoja kattaa vain identtiset merkit, joita kiytetdan
tai joita haetaan rekisterditiviksi samoille ja samankaltaisille tuotteille.” Huomioi-
tavaa myos on se, ettd Japanissa, aivan kuten Suomessakin, “tavallinen” tavara-
merkkihakemus tapahtuu maksamalla luokkakohtaiset viralliset kulut, joten torjun-
tamerkkirekister6innin kaltaisen hyvin tunnettujen merkkien tunnustuksen ei voida
katsoa olevan luodun paikkaamaan hakemuksen listaamien tavaroiden ja palvelui-
den lukuméiirddn sidotuista hakemusmaksuista johtuvia aukkoja tavaramerkki-
suojauksessa.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

1 Tuontiin puuttuminen on mahdollista;
2 Rangaistussddnnokset ovat kiytettavissa,

3 Hyvin tunnetun merkin tunnettuuden uudelleen arviointi on mahdollista
vain hyvin rajallisessa miirissi tapauksia.'

Samoin kuten Brasiliassa, tunnustuksen edellytyksenid on rekisterdity tavaramerk-
ki. Varsinainen tunnustusta haetaan toimittamalla hakemus torjuntamerkin rekiste-
réimiseksi Japanin rekisteriviranomaiselle.

Japanin rekisteriviranomaisen tutkintaohjeiden mukaan seuraavat tekijit otetaan
huomioon arvioitaessa tunnettuutta Japanissa:

1 Kiéyton alkaminen ja kesto, kiyton laajuus'';

2 Mainonnan laajuus'?;

9 MIP Trademark Yearbook 2002, joulukuu 2000
10 MIP Trademark Yearbook 2002, joulukuu 2000
11 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) toisen kohdan kanssa.

12 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) kolmannen kohdan kanssa.
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3 Liiketoimintaan liittyvit tiedot;

4 Japanin rekisteriviranomaisen tunnustus, ettd merkki on hyvin tunnet
13
tu. .

Japanissa tunnustuksen kustannukset voivat nousta halutun suojan laajuudesta riip-
puen varsin korkeiksi. Viralliset kulut ensimmaéiselle luokalle ovat n. 311 euroa ja
seuraaville luokille n. 222 euroa per luokka.

Tunnustuksen suoja lakkaa kymmenen vuoden kuluttua, mutta rekisterdinnin voi
kuitenkin uusia.'* Uusimisen yhteydessi merkin tunnettuus voidaan uudelleen ar-
vioida. Jos tavaramerkkirekisterdinti, johon torjuntarekisterdinti perustuu, ei endd
ole hyvin tunnettu voidaan torjuntarekisterdinnin uusiminen eviti."”

Kesdkuussa 2005 Japanin viraston tietokannassa oli 888 hyvin tunnettua merkkia.
Néiden 888:n merkin joukossa on myds suuri méird suurten ulkomaalaisten yritys-
ten merkkejé.

2.3 Kiina

Myoskaidn Kiina ei erottele hyvin tunnetun ja erittdin hyvin tunnetun merkin vélil-
14, vaan termejd kdytetddn ristiin samoin kuten Japanissakin. Huomioitavaa on, etté
Kiinassa ei varsinaisesti ole erillistd rekisterid hyvin tunnetuille merkeille, vaan
tunnustus onkin 1&hinnd State Administration for Industry and Commerce:n
(SAIC) ylldpitama listaus merkeistd, joita on pidetty hyvin tunnettuina. Hyvin
tunnettujen merkkien tunnustusta sadtelee SAIC:n laatima Provisions on the Deter-
mination of Well-Known Marks.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdd saman tai samankaltaisen tava-
ramerkin rekisterdinnin samankaltaisille tuotteille.

2 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdd saman tai samankaltaisen tava-
ramerkin rekisterdinnin erilaisille tuotteille.

13 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) viidennen kohdan kanssa.
14 Tavaramerkkilain Artiklat 65bis (1) and (2)

15 Tavaramerkkilain Artikla 65bis (2)
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3 Hyvin tunnetun merkin haltijan on helpompaa nayttd4 merkin olevan se-
koitettavissa hyvin tunnettuun merkkiinsd kuin tavalliseen” tavara-
merkkiin.

4 Saavutetaan paremmat mahdollisuudet riittdvdan korvaukseen louk-
kaustilanteessa.

5 Saavutetaan paremmat mahdollisuudet tiyttdd tavaramerkkirikosasiaan
liittyvit edellytykset.

6  Toiminimiin puuttuminen tulee helpommaksi."®

Kiinassa tunnustuksen voi saada joko hallinnollista kautta tai oikeusistuimien kaut-
ta. Hallinnollista kautta tunnustuksen voi saada kolmella eri tavalla. Ensiksikin, ha-
kija voi toimittaa hakemuksen véiteprosessin yhteydessd Kiinan Tavaramerkkivi-
rastoon. Hakija voi my®s toimittaa hakemuksen kumoamiskanteen yhteydessé Kii-
nan Tavaramerkkiviraston Valituslautakuntaan. Lisdksi, mahdollisessa tavara-
merkkiloukkaustapauksessa on mahdollista toimittaa hakemus paikalliselle Admi-
nistrations for Industry and Commerce (AICs), joka puolestaan toimittaa hakemuk-
sen Kiinan Tavaramerkkivirastoon, mikéli hyvin tunnettua merkki, jolle ei ole re-
kisterdintid, on kaytetty samoille tai samankaltaisille tuotteille, tai mikéli hyvin
tunnettua merkkid, joka on rekisterdity, on kéytetty erilaisille tuotteille.

Hakiessaan tunnustusta oikeusistuimien kautta hakijan on toimitettava hakemus
loukkauskanteen ohessa'” sille Intermediate People’s Court:lle minki toimivaltaan
se alue, jossa loukkaava teko on tapahtunut tai jossa sillid on seurauksia, kuuluu.'®
Huomioitavaa on, ettd tavaramerkin ei tarvitse olla rekisteroity. Toisaalta oikeusistui-
mien kautta tapahtuva tunnustus toteaa tunnettuuden ainoastaan tapauskohtaisesti.

Seuraavat tekijét otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Kiinassa:

1 Kuinka tietoisia yleison keskuudessa ollaan tavaramerkisti'’;

2 Kiyton kesto™;

16 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004

17 Myos passing off -tapaukset (MIP Features, Toukokuu 2004).

18 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004

19 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) ensimméisen kohdan kanssa.

20 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) toisen kohdan kanssa, mutta ei (tarkoituksella) mai-
nitse kiiyton laajuutta ja maantieteellistd kattavuutta.
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3 Markkinoinnin kesto, laajuus ja maantieteellinen kattavuus®';

4 Tapaukset, jolloin tavaramerkkii pidetty hyvin tunnettuna *;

5 Muut perusteet = .**

Toisin kuin Japanissa, kustannukset eivit Kiinassa nouse kovinkaan korkeiksi, silld
viralliset kulut ovat noin 480 euroa, ja liséksi néitakadn virallisia kuluja ei kuulem-
ma yleensé perit.

Tuomioistuimessa tunnettuus arvioidaan aina uudelleen ja tapauskohtaisesti, ja
mahdollinen aikaisempi tunnustus jitetddn huomioimatta. Hallinnollisella puolel-
la, jos suojan laajuus todetaan samaksi tai samankaltaiseksi kuin aikaisemmassa ta-
pauksessa, kddntyy todistustaakka, ja on vastapuolen tehtivd ndyttdd toteen, ettd
tunnustuksen saanut merkki ei ole hyvin tunnettu. Mikili suojan laajuus kuitenkin
todetaan erilaiseksi kuin aikaisemmassa tapauksessa, arvioidaan tunnettuus uudel-
leen.”

21.6.2004 mennessé, vuoden 2001 uuden Tavaramerkkilain jilkeen, SAIC oli lis-
tannut 69 hyvin tunnettua merkkid. Onkin mahdollista, ettd tunnustuksen saaneita
merkkejéd on télld hetkelld useampia. Néistd 69:std 13 on suurten ulkomaalaisten
yritysten merkkejé.

24 Venijd

Vendjilld hyvin tunnettujen merkkien tunnustus on sidottu vahvasti tavaramerkki-
lakiin, silld sielld itse tavaramerkkilaki sdételee suoraan myds tunnustuksen anta-
mista. Vendjdllda merkin, jolle tunnustusta haetaan, ei tarvitse olla aikaisemmin re-
kister6ity, mutta rekister6iméattomén hyvin tunnetun merkin haltija voi estdé ident-
tisen tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteréinnin ja kdyton vain samoille tai sa-

21 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) kolmannen kohdan kanssa.
22 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(b) viidennen kohdan kanssa.
23 Yhtenevd WIPON suosituksen Artiklan 2(1)(c) kanssa.

24 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004.

25 MIP China IP Focus 2004, tammikuu 2004
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mankaltaisille tuotteille, kun taas rekisterdidyn tavaramerkin haltija voi estda rekis-
terdinnin my®s erilaisille tuotteille.”®

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen Board of Patent Disputes:lle
(BPD), jonka Rules for recognition of a trademark as well-known:n mukaan tun-
nustusta arvioidessa otetaan seuraavat seikat huomioon:

1 Merkin kdyton alkaminen Venéjdlla;

2 Varsinaisen myynnin méiré ja maantieteellinen kattavuus Vendjilla ja
ulkomailla;

Tuotteet, joille merkkid on kéytetty;
Myyntimadrét;

Tapa, jolla merkkid on kéytetty;
Kuluttajaméérit;

Haltijan markkina-asema;

Maat, joissa tavaramerkkid pidetty hyvin tunnettuna;

O 0 N N B~ W

Markkinointimateriaalia;
10 Merkin arvo;
11  Markkinatutkimukset;

12 Muu BPD:n pyytimi tieto.”’

Tunnustukseen liittyviat kulut eivdt Venijélldkdan nouse korkeiksi silld viralliset
kulut ovat noin 556 euroa. Tunnustuksen saaneen hyvin tunnetun merkin suoja-ai-
ka on teoriassa ikuinen.”® Kuitenkin tunnustuksen kumoaminen voi tapahtua mil-
loin tahansa, mikéli tunnustus on myonnetty Vendjén tavaramerkkilain Artiklan
197 vastaisesti.”” Kesidkuussa 2005 Venijin viraston tietokannassa oli 34 hyvin
tunnettua merkkid. Naistd 34:std 14:sta merkisté ei hakuhetkelld saatu tietoja, ja lo-
puista 20:std vain kolme oli suurten ulkomaisten yritysten merkkejd (nimittdin
LIPTON, PENTIUM ja INTEL).

26 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 19 ?kohta 2
27 MIP Trade Mark Yearbook 2002, joulukuu 2000
28 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 19? kohta 5

29 Vuoden 1992 Tavaramerkkilain Artikla 28 kohta 2
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2.5 Turkki

Turkissa hyvin tunnetun merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdé identtisen tai samankaltaisen
merkin rekisteréinnin ja kdyton samoille tai samankaltaisille tuotteille.

2 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdd identtisen tai samankaltaisen
merkin rekisteréinnin ja kdyton samoille ja erilaisille tuotteille.

3 Lisdksi Turkin rekisteriviranomaisen (TPI) on viranpuolesta otettava
hyvin tunnetut merkit huomioon.

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen TPI:hin. Kuitenkin vuodesta
1997 vuoteen 2004 TPI ei tunnustanut yhtddn merkkid omasta toimestaan, vaan
vaati tuomioistuimen tuomion, jossa merkkié oli pidetty hyvin tunnettuna. Kuiten-
kin vuoden 2005 alusta TPI aloitti hyvin tunnettujen merkkien hakemusten kasitte-
lyn, ja ensimmadiset merkit (muiden muassa NOKIA) on jo saavuttanut tima
tunnustuksen.

Seuraavat tekijit otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Turkissa:

1 Maat, joissa tavaramerkki on rekisterdity ja rekisterdintitodistuksia ky-
seisistd maista;

2 Markkinointibudjetti viiden viimeksi kuluneen vuoden ajalta;

3 Mainoksia, aikaisempia loukkaustapauksia, myyntidokumentteja ja -kuit-
teja Turkkiin kohdistuneesta myynnistd; ja

4 Mahdolliset paatokset ja/tai tuomiot, joissa tavaramerkkid on pidetty
hyvin tunnettuna.

2.6 Moldova

Samoin kuin Vengjilld, myos Moldovassa hyvin tunnettujen merkkien erillinen
tunnustus on sidottu vahvasti varsinaiseen tavaramerkkilakiin, joka sditeleekin
varsin yksityiskohtaisesti myos tunnustukseen tarvittavaa ndyttod. Hyvin tunnetun
merkin tunnustuksella saavutetaan seuraavat edut:

1 Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdd identtisen tai samankaltaisen
merkin rekisterdinnin ja kdyton samoille tai samankaltaisille tuotteille.
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Hyvin tunnetun merkin haltija voi estdé identtisen tai samankaltaisen
merkin rekisterdinnin ja kiyton samoille ja erilaisille tuotteille. *°

Tunnustusta voi hakea toimittamalla hakemuksen Appeal Board of the Agency
(ABA):aan.*' Syy miksi Moldova on kuitenkin huomion arvoinen on se, ettd Mol-
dovassa hyvin tunnetun merkin tunnustusta vastaan on mahdollista jattaa véite kol-
men kuukauden kuluttua kuulutuksesta Official Bulletin of Industrial Property
(BOPI):ssa.*” Viite kisitelldéin kolmen kuukauden kuluessa,” jonka jilkeen mer-
kin tunnettuus voidaan uudelleen arvioida seuraavan viiden vuoden kuluessa®”.

Seuraavat tekijét otetaan huomioon arvioitaessa tunnettuutta Moldovassa:

3

Tunnettuus relevantin yleisén keskuudessa®;

Tuotteet, joille merkkid on kéytetty ja muita kayttoon liittyvid doku-
mentteja’®; ja

Merkin kéyton alkamisajankohta®”.

Hyvin tunnetun merkin tunnustuksen suoja on teoriassa ikuinen.*® Kuitenkin vilpil-
lisessd mielessi tehty hakemus voidaan kumota milloin tahansa.*
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Artiklat 4(5), ja 7(4)(b) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22,
1995

Artikla 8(9) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinnoistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 17(1) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 17(3) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 26(7) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 8(12)(b) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinnéistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 8(12)(c) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinnoistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 8(12)(d) Laki Tavaramerkeisti ja alkuperdmerkinnéistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
Artikla 20(5) Laki Tavaramerkeistd ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995.

Artikla 26(7) Laki Tavaramerkeistd ja alkuperdmerkinngistd No. 588 — XIII syyskuu 22, 1995
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