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Timi opinniytetyo kisittelee laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojausta Suomessa. Tyo
aloitetaan kaymilld lipi tavaramerkkien tunnuspiirteet ja tirkeimmat funktot. Lisaksi perustel-
laan, miksi tavaramerkkien suojaaminen yritystoiminnassa on tirkeda. Tavaramerkkeihin liitty-
van perustiedon jilkeen tyossi keskitytidn laajalti tunnettujen tavaramerkkien kisittelyyn.
Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejd koskee vain yksi kansallinen saannos, jonka lisiksi
on sellaisia kansainvilisia sianndksid, joita voidaan soveltaa Suomessa laajaa tunnettuutta naut-
tivien merkkien kohdalla. Ty6ssa kisitellian sekd kansalliset ettd kansainviliset laajalti tunnet-
tuja tavaramerkkeja koskevat saannokset.

Ty6n tarkoituksena on selvittdd, miten laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaus on kehitty-
nyt Suomessa. Aihe on hyvin ajankohtainen, silli Suomessa otettiin kehitysaskel vuonna 2007
syksylla perustamalla laajalti tunnetuille tavaramerkeille oma luettelo, joka on erillinen tavara-
merkkirekisteristad. Laajalti tunnettuja tavaramerkkeji koskevien petustietojen jalkeen tyossi
kasitelliankin luettelon perustamisen taustoja seka luettelon toimintaa kaytainnossa.

Luettelon toiminnan vaikutusten empiitinen tutkiminen olisi ollut viel tissi vaiheessa vaikeaa,
silld luettelo on niin tuore. Juuri luettelon tuoreuden vuoksi tietoa luettelosta ei ollut saatavilla
atkaisemmasta kirjallisuudesta, joten luetteloa koskeva materiaali koostui pitkilt Patentti- ja
rekisterihallituksen julkaisuista sekd heidin hakemusarkistoistaan. TyOssi on esitetty asioita
kaytinnonlaheisesti, esimerkiksi luetteloonhakemisprosessi on kayty lapi aivan kuten se kiy-
tinnossa etenee. TyOssi on myos viimeisinta tietoa luetteloon hyviksytyistd merkeista. Naiden
merkkien hakemusmateriaaleihin tutustumalla on koottu taulukko, josta ilmenevit olennai-
simmat asiat hakemusten sisallGista.

Tassi tyossd on huomioitu luettelon tapahtumat 28.7.2008 saakka, jolloin luettelon perustami-
sesta (15.8.2007) on kulunut noin vuosi. Tihin mennessi luetteloon oli hyviksytty kuusi
merkkia. Aika ndyttdd, kuinka luettelo toimii ja onko sen merkitys noussut tai kenties laskenut.
Vield on vaikea arvioida kehitystd, mutta muutaman vuoden paisti voisi olla otollinen aika
palata tutkimaan luettelon toimintaa.

Tavaramerkki, laajalti tunnettu, teollisoikeus, immateriaalioikeus, tunnusmerkki
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This thesis discusses the protection of trademarks with a reputation in Finland. Firstly, charac-
teristic features and most important functions of trademarks ate presented. Secondly, the rea-
sons for protecting trademarks in business are explained. After presenting basic information
about trademarks, the thesis moves on to the concept of trademarks with a teputation. In Fin-
land, there is only one national provision applying to trademarks with a reputation. In addi-
tion, there are international provisions that can be applied to matks defined as having a repu-
tation in Finland. Both national and international provisions concerning trademarks with a
reputation ate discussed.

The aim of this study is to define in which ways the protection of trademarks with a reputa-
tion has been developed in Finland. This is a very cutrent issue since a step was taken in Fin-
land in the autumn of 2007 by establishing a separate list for trademarks with a teputation.
After presenting basic information about trademarks with a reputation, undetlying reasons for
the establishment of the list will be provided as well as how the list functions in practice.

An empirical study of the effects of the list would have been difficult at this point since the list
has only recently been established. As a result, no secondary sources were available, so the
research material was mainly combined from publications and application archives of the Na-
tional Board of Patents and Registration. The study approach is practical; for example, the
application process for entry on the list is presented as it would proceed in real life. The latest
information about the marks admitted to the list is provided, too. The material in the applica-
tions telating to these marks was listed in a table presenting the essential featutes of these ap-
plications.

This study focuses on the transactions made in the list before 28 July 2008, coveting approxi-
mately a year from its establishment (15 August 2007). By that date, six marks had been admit-
ted to the list. It is yet to be seen how the list will serve its function and whether it will gain
importance or not. At this point, it is difficult to assess future development. However, after a
few years, there could be room for conducting a new study about the effects of the list.
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1 Johdanto

Teknologian nopean kehittymisen myoti tavaramerkeisti on muiden teollisuusoikeuksien ta-
paan tullut merkittava kilpailutekija yritystoiminnassa. Tamin vuoksi onkin tirkei, etti yrityk-
set panostavat tavaramerkkiensi suojaukseen oikealla tavalla. Paras tulos saavutetaan, kun luo-
daan yritykselle kattava ja oikein suunniteltu tavaramerkkistrategia. Tavaramerkkilainsaidin-
tomme sallii hyvin monenlaisten metkkien suojauksen. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana,
kuvio, numero- tai kitjainyhdistelma, tavaran ulkoasu, dani tai vaikkapa haju. Tunnusmerkkien
suojaaminen on tirkeid, silld siten yritys saa yksinoikeuden merkin kiyttimiseen seki oikeuden
kieltad muita yrityksid kiyttdmastd merkkid. Suojaamatta jattiminen voi olla suurikin riski, silld

tavaramerkkiin littyy paljon erilaisia kustannuksia.

Tama tyo aloitetaan tavaramerkkien perusasioilla, joiden jilkeen syvennytiin laajalti tunnettui-
hin tavaramerkkeihin. Pidpaino on siis laajalti tunnettujen tavatamerkkien suojauksessa Suo-
messa. Aihe on hyvin ajankohtainen, silli vuoden 2007 syksylli Suomessa perustettiin erillinen
luettelo laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mitd kasitelladn timin tyon loppupuolella. Siti en-
nen perehdytiin muihin laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyviin seikkoihin seki siihen,
miten itse luettelon perustamiseen paadyttiin. Tyossi kisitelladn hieman myés luettelon perus-
tamisen jalkeista aikaa. Ty6hon on mm. koottu olennaisia seikkoja taulukkomuotoon kuuden

jo hyviksytyn tavaramerkin hakemusmateriaaleista.

Tyon tarkoituksena on toimia tietopakettina niille, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnettujen
tavaramerkkien suojauksesta Suomessa. Niita ovat esimerkiksi asiamiehet, yrityksen tavara-
merkkiasioista vastaavat seki muut tavaramerkkiasioiden patissa tyoskentelevit. Tyosti saa
yksityiskohtaisesti tietoa tunnettuihin tavarametkkeihin liittyvien perusasioiden lisiksi mm.
vastaperustetusta luettelosta ja sen toiminnasta seka siita, miten luetteloon hakeminen kiytan-
nossi etenee ja miten tunnettuutta voidaan todistaa. Luettelo on niin tuore, ettei siitd toistai-
seksi ole julkisesti saatavilla kattavaa tietoa yhdessi paketissa. Tami tyd toimii siis hyvini, pie-

nimuotoisena kisikirjana laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksesta Suomessa.

Suomessa laajalti tunnetut merkit saavat suojaa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla.
Taman saannoksen nojalla tavaramerkki voi saada suojaa, vaikka tavaralajit eivit olisikaan sa-
mankaltaisia toisen tavaramerkin vastaavien kanssa. Kun tavaramerkki nauttii laajaa tunnet-
tuutta, hyviksikayton riski kasvaa entisestadan. Hyviksikiytostd ja vairinkiytoksistd aiheutuva
tappio tavaramerkin haltijalle ja hyéty hyviksikayttajille on myos suurempi, silld laajalti tunne-

tulla tavaramerkilli on usein merkittivi goodwill-arvo eli metkki on jo itsessiin arvokas. Laa-
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jalti tunnettuja tavaramerkkeja mairitellian myos monessa kansainvilisessi sainnoksessi. Nai-
ta sdannoksid lukiessa tormid viistimittd termien sekavuuteen, silld eti termien kiytté on hy-
vin runsasta. Puhutaan laajalti tunnetusta, hyvin tunnetusta ja yleisesti tunnetusta. Myés suo-
menkielisissd kddnnoksissi on eroavaisuuksia. Termien ero on kuitenkin niin pieni, etti sopi-
muksia voi varsin hyvin soveltaa myés méiriteltiessi laajalt tunnettuutta, jota timi tyd kos-
kee. Tassa tyossa kaytetdan padosin termid laajalti tunnettu, jotta kisitteet eivit sekoittaisi luki-
jaa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kansainvilisestd sopimuksesta mainittaessa on kuitenkin
valttAimatonta kiyttad sitd termid, joka itse sopimuksessa on. Niin ollen eti termeji esiintyy
tdssa tyossa vaistamatta. Lukijan ei kuitenkaan ole syytd takertua nithin, silla tarkoituksenahan

on suojata niitd merkkeja, joiden tulisi nauttia laajempaa suojaa kuin ns. normaalien merkkien.

Opinniytetyoni aiheen valinta pohjautui ensisijaisesti omaan kiinnostukseeni tavaramerkkeji
kohtaan. Suoritin tyoharjoitteluni patentti- ja tavaramerkkitoimiston tavaramerkkiosastolla,
joten tavaramerkkiprosessin nikeminen kiytinnossi kasvatti kiinnostustani aihetta kohtaan.
Koulussamme ei my6skiin ole aikaisemmin tehty kuin yksi tavaramerkkii koskeva opinniyte-
tyo, joka tosin koski eri aihepiirid, tuoteviirennoksia. Halusin myos ajankohtaisen atheen. Lo-
pullinen aihe péitettiin yhdessi esimieheni kanssa ja asiantuntijoiden apua oli saatavilla koko

tyon ajan.

28.7.2008 mennessi, vajaa vuosi laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustamisen
jalkeen luetteloon oli hyviksytty vasta kuusi merkkia. Niin ollen rekisteriviranomaisen eli Pa-
tentti- ja tavaramerkkihallituksen linjauksia on vield vaikea arvioida. Téssd tyossa onkin kiyty
lipi niiden kuuden merkin hakemusmateriaalit vain oleellisimmat seikat poimimalla. Erityista
huomiota on kiinnitetty tavaramerkin tunnettuuden todistamiseen ja sithen, miti tietoja hake-
mus sisdltid. Naiti ovat mm. miten merkin tunnettuus on todistettu ja miti tietoja hakemus
sisaltdd. Mitdan varsinaista vertailua ei siis ole tehty, koska aineisto olisi ollut lifan suppea. Tis-
sa olisikin hyvi aihe jollekin mychemmalle opinnaytetyolle, jossa voitaisiin vertailla merkkien
tunnettuusasteita keskendin seki tutkia, miten luettelo on toiminut ja onko silli mahdollisesti

ollut otkeusvaikutuksia.



2  Yleista tavaramerkisti

Tavaramerkkejd kaytetdin, jotta yritykset voisivat erottaa tavaransa ja tuotteensa toisten vas-
taavista. Suomessa tavaramerkin kiytt6d siantelevit tavaramerkkilaki, —asetus ja -direktivi.

Suomen lainsaadinnossa tavaramerkki mairitelliin seuraavasti:

Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittii graafisesti ja jonka avulla voi-
daan erottaa elinkeinotoiminnassa litkkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkini
voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilénnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen

paillyksen muoto. (T'merkkil. 1 § 2 mom.)

Tavaramerkkiin saadaan yksinoikeus joko rekisteroimalla tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkki-
lain mukaan tunnusmerkki voidaan katsoa vakiintuneeksi kun se on Suomessa yleisesti tunnet-
tu asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissi. (T'merkkil. 1 § 1 mom; 2 § 1-2 mom.) Rekiste-
romntt on kuitenkin turvallisempi keino yksinoikeuden takaamiseksi, silli tunnusmerkin vakiin-
tuneeksi osoittaminen saattaa olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Yksinkertaisin ja helpoin tapa
yksinoikeuden saamiseksi on siis rekisterointi. (Tavaramerkki liiketoiminnassa —yleisopas, 5;

Haarmann, P-L.. 2006, 149—150).

Tavaramerkki rekisteréidddn yhteen tai useampaan luokkaan. Merkki rekistersididan niissa luo-
kissa, joita koskevien tavaroiden tai palveluiden yhteydessi tavaramerkki kiytetddn. Yksinoi-
keuden piiriin voi kuulua my6s vain osa luokan tavaroista. Tavarat ja palvelut ovat jaettu
45:een erl luokkaan. Luokkiin 1—34 kuuluvat tavarat ja luokkiin 35—45 palvelut. Luokitusjir-
jestelma perustuu Nizzan sopimukseen. (PRH, 2008.) Rekisterointi on voimassa hakemuspii-
vastd lihtien ja se voidaan uudistaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rekisterointipaivasta.

Jatkossa merkki voidaan uudistaa aina kymmenen vuoden vilein.

Erflaisten rekisteréintien antamat suoja-alueet vaihtelevat. Kansallinen rekisterdinti antaa suo-
jaa vain ko. valtion alueella ja sitd haetaan ko. valtion tavaramerkkiviranomaiselta. Kansainvali-
nen rekisterointi mahdollistaa suojan hakemisen yhdelli hakemuksella useammassa Madridin
poytikirjan allekirjoittaneessa maassa. Hakemus jitetain WIPOon eli Maailman henkisen
omaisuuden jarjestoon. Kun tavaramerkki on kansainvilisesti rekisteroity, se saa jokaisessa
valitussa sopimusvaltiossa yhtildisen suojan kuin miti se saisi kansallisen tavaramerkkitrekiste-
roinnin kautta. (WIPO, 2008; Salmi, H. 2001, 392.) Kolmas vaihtoehto rekisterdinnille on yh-
teison tavaramerkki, joka on voimassa koko EU:n alueella. Yhteisén tavaramerkkihakemus
jatetaan Huroopan yhteisén Sisamarkkinoiden harmonisointivirastoon (Office for Harmoniza-

tion in the Internal Market, OHIM).



2.1 Tavaramerkin tunnuspiirteet

Tavaramerkkeja voi olla monenlaisia. Sanamerkki koostuu yhdestd tai useammasta sanasta,
esim. VIHREAT KUULAT GRONA KULOR. Kuviometkki voi olla kuva, piirros tai jokin
muu sommitelma (ks. kuvio 1). Merkkia, jossa on seka sana ettd kuva, kutsutaan yhdistelma-
merkiksi (ks. kuvio 6). Tavaramerkiksi voidaan rekister6idd myos kitjaimia, numeroita seka
niiden yhdistelmia, esim. JVC, 501 ja 3M. Lisidksi tavaramerkki voi olla ddnimerkki (esim. koti-
jaateloauton tunnusmusiikki), tavaran ulkoasu (esim. Toblerone), tavaran pakkauksen ulkoasu
(ks. kuvio 2), yksittainen viri (ks. kuvio 5), litkkuva merkki tai haju. Suomessa ei toistaiseksi ole
kansallisesti rekisteroitya tavaramerkkia hajulle. Tavaramerkkien erityistyyppeja ovat yhteis-
merkit, joita ovat yhteiso- ja tarkastusmerkit. Yhteisomerkki on tavaramerkki, jota yhteison
jasenet voivat kiyttaa elinkeino- tai ammattitoiminnassa (ks. kuvio 4). Tarkastusmerkin voivat
rekister6idd viranomaiset, yhteisot ja saitiot, joiden tehtivinid on tavaroiden ja palveluiden
tarkastaminen seka niitd koskevien mairiysten antaminen. Tallaista merkkid yritys saa kayttda
tuotteissaan vain, jos niille on annettu lupa sithen. Toisin sanoen, heidin tavaransa tai palve-
lunsa tayttavat tietyt kriteerit, joita eri viranomaiset, yhteisot ja saatiot asettavat. (Salmi, Hakka-
nen, Oesch & Tommila 2001, 2; PRH, 2008; Tavaramerkin peruskurssi, 2006.) Seuraavassa on

esimerkkeja erilaisista rekisteroinneista.

\) Rek.nro 135019 Rek.nro 39103

Kuvio 1. Kuviomerkki (PRH, 2008b) Kuvio 2. Pakkauksen ulkoasu (PRH, 2008b)

®
® Rek.nro 84690 Rek.nro 109654

Kuvio 3. Tarkastusmerkki (PRH, 2008b) Kuvio 4. Yhteisomerkki (PRH, 2008b)
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Rek.nro 220696 Kansainvalinen Rek.nro 803978
Kuvio 5. Viri (PRH, 2008b) Kuvio 6. Yhdistelmamerkki (PRH, 2008b)

2.2 Tavaramerkin tirkeimmit funktiot

Kun kuluttaja nikee tavaramerkkii kaytettivin jonkin tavaran tai palvelun yhteydessd, hin
olettaa, etti tavara on periisin tietyltd yritykseltd (Salmi, H. 2001, 3). Erottamisfunktion tarkoi-
tuksena on, etti kuluttaja vol tunnistaa ostamansa tuotteen. Toisin sanoen elinkeinonharjoitta-
ja kayttid tavaramerkkidin erottaakseen tavaransa tai palvelunsa muiden vastaavista. (Drockila,

L. 1986, 42—43)

Edelld mainitun erottamisfunktion lisaksi kuluttaja voi tavaramerkin alkuperifunktion perus-
teella olettaa, etti samalla tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat periisin samasta kaupallisesta
lihteesti (Drockila, 1.. 1986, 48). Tavaramerkki ei kuitenkaan valttimatta yksiléi, mika alkuldh-
de on kysymyksessi vaan se voi viitata ainoastaan anonyymiin lihteeseen (Drockila, L. 1986,
48; Salmi, H. 2001, 6). Esimerkiksi kun kuluttaja ostaa apteekista Bepanthen-merkkista rasvaa,
ei hin voi merkin perusteella tietid, ettd valmistaja on Bayer Oy. Lain mukaan ei siis vaadita,
ettd kuluttaja voisi tavaramerkin perusteella varmistua esim. tavaramerkin haltijasta tai siti,
minki elinkeinonharjoittajan tuotteesta on kyse. Riittid, ettd kuluttaja tietdd samoilla tavata-

merkeilld varustettujen tuotteiden tai palveluiden olevan peraisin samasta paikasta.

Lisiksi yhteni tavaramerkin tarkeimpini tehtivina voidaan pitdi tuotteen tai palvelun laadun
takaamista. Tavaramerkit kannustavat yrityksid panostamaan ja yllipitimédin tuotteidensa laa-
tua, jotta kuluttajat ostaisivat heidin tuotteitaan jatkossakin (Tavaramerkki litketoiminnassa —
yleisopas, 3). Kuluttajat yhdistavitkin tavaramerkin usein tuotteen laatuun. Kun kuluttaja on
tyytyviinen johonkin tuotteescen, hin saattaa ostaa jatkossa muitakin samalla tavaramerkilld
varustettuja tuotteita. (Drockila, L. 1986, 55, 59.) Garantiafunktiolla tarkoitetaan juuri kyseistd

ilmi6ta eli samanmerkkisen tuotteen voidaan olettaa olevan myo6s laadultaan samanlaista.



2.3 Tavaramerkki osana yrityksen toimintaa seki suojaamisen merkitys

Tavaramerkkien metkitys yritysten toiminnassa kasvaa koko ajan ja tavaramerkki on tarkea osa
suomalaisten yritysten lilketoimintaa (Salmi, H. 2001, 8). Yritysten on osattava suojata tavara-
merkkinsa markkina-alueillaan. Rekisterdinnilld yritykset saavat yksinoikeuden kayttaa tavara-
merkkii ja oikeuden kieltdd muita kiyttdmasti samanlaisten tuotteiden yhteydessi samanlaista
tai samankaltaista tavaramerkkia (Tavaramerkki litketoiminnassa —yleisopas, 4). Yritykset voi-
vat kayttad tavaramerkkidin tuotteiden ja palveluiden lisidksi esimerkiksi lomalkkeissa, kirje-
kuorissa, lilkeasiakitjoissa ja muussa viestinndssain. Tavaramerkki on siis apuviline, jolla saa-

daan kontakti kuluttajiin ja pystytasn kommunikoimaan heidin kanssaan (Salmi, H. 2001, 8).
Tavaramerkin avulla yritykset pytkivit edistimiin tuotteiden ja palveluiden markkinointia
(Haarmann, P-L. 2006, 149—150). Tavaramerkki on oleellinen osa esimerkiksi brandinluomis-
ptosessissa. Yrityksen aikaisempia, jo ennalta tunnettuja tavaramerkkeja voidaan kayttad apuna

uusien tuotteiden lanseerauksessa.

Jos yritys ei rekisterdisi tavaramerkkiddn, tuotteeseen kiytetyt investoinnit voisivat helpostt
menna hukkaan. Kilpailijayritykset voisivat ottaa hyédyn toisen yrityksen panostuksista ja ryh-
tya kiyttamaan samankaltaista tai samanlaista tavaramerkkii. Kun kuluttajat ostaisivatkin kil-
pailijayrityksen tuotteita tai palveluja, voisi tappio olla suuri. Se voisi my6s vahingoittaa yrityk-
sen mainetta, mikali kilpailijan tuote tai palvelu olisikin laadultaan huonompi. (Tavaramerkki
liiketoiminnassa —yleisopas, 4.) Tavaramerkin suojaamatta jittiminen voi siis olla suurikin
riski, silla tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen liittyy paljon erilaisia kustannuksia, esimerkiksi

markkinointikustannuksia.

Tavaramerkki on yrityksen padomaa ja se voi olla arvokasta tai jopa arvoikkainta litkeomaisuut-
ta, mikali yritys panostaa merkin valintaan, suojaukseen ja kiyttoon oikealla tavalla. IKKun tava-
ramerkilla on hyvid imago ja maine, eli brindi, se antaa yritykselle my6s kilpailuedun. (Tavara-
merkki litketoiminnassa —yleisopas, 4.) Tavarametkeistd voi siis muodostua jo itsessdan arvok-
kaita ilman, etta niitd kaytetidn tuotteiden tai palveluiden ohessa. Tilloin puhutaan merkin
goodwill-atrvosta. Tavaramerkkien ja brindien arvoja tutkitaankin tina paivina paljon. Markki-
nointi & Mainonta —lehti listaa vuosittain Suomen 100 arvostetuinta brindid. Viiden kirkeen
vuoden 2007 tutkimuksessa sijoittuivat Fazer sininen, Fazer, Fiskars, Arabia ja Hackman
(Markkinointi & Mainonta, 2007). Kun taas lasketaan tavaramerkkien arvoja, maailman 5 ar-
vokkainta merkkia vuonna 2007 olivat Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE ja NOKIA (Intet-
brand, 2007). Tavaramerkki voi my6s toimia lisdtulonlihteena yritykselle: Merkkt voidaan Li-
sensoida muille yrityksille tai se voi olla pohja franchising-sopimukselle. Tavaramerkin voi
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my0s pantata. Kun tavaramerkki on tunnettu ja silld on hyvd maine, se voi auttaa my6s rahoi-

tuksen hankinnassa. (Tavaramerkki lifketoiminnassa —yleisopas, 4.)

Yrityksilla ei siis tdnd paivini yksinkertaisesti ole varaa olla tietimitén tai vilittimiattd tavara-
merkkien suojauksiin ja puolustamisiin liittyvista saannoksisti. Tavaramerkeisti huolehtiminen
ja niiden vahventaminen on tirkeda, jotta yritykset voisivat hankkia, siilyttia ja vallata markki-
naosuuksia. (Tavaramerkki litketoiminnassa —yleisopas, 4.) Mikili merkki on laajalti tunnettu,
suojaaminen on vield tirkedmpaad, silli tavaramerkki voi olla erittidin arvokasta omaisuutta yri-
tykselle. Tdssd tyossd perehdytiin tarkemmin laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauskiy-

tint66n Suomessa ottaen huomioon kansalliset ja kansainviliset siannékset.



3 Laajalti tunnettu tavaramerkki

Laajalti tunnettu tavaramerkki voi saada suojaa muissakin luokissa kuin missi se on rekisterdi-
ty. Tillainen tavaramerkkiluokkien rajat ylittivd suoja on poikkeus tavanmukaisesta tavara-
merkkisuojasta, joten laajemman suojan saamiseksi on asetettu myds korkeat vaatimukset.
Jotta tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu, sen on oltava riittivin tunnettu asianomaisessa
kohdepiirissi seki taytettivd myos muita tunnettuusvaatimuksia. Milloin tavaramerkki on sit-
ten laajalti tunnettu ja miten tunnettuuden taso maaritellddn? Entd miten kohdepiiri mairitel-
ladn? Mita keinoja tulisi kiyttad tunnettuutta maariteltiessir Yksiselitteistd ja yhta oikeaa vasta-
usta naihin kysymyksiin on vaikea l6ytaa, silld mistdidn sidnnoksestd ei 16ydy selkeita kriteereji.
Mikain sopimus el myoskain mairittele, millainen tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu. Toi-
sin sanoen, katkenlaiset merkit, jotka tiyttdvit tavaramerkin tunnusvaatimukset, voivat nauttia

laajempaa suojaa.

Laajaltt tunnettu termii kaytetdan yhteisolainsdadinnossé, jossa sdddetddn yhteisolainsaadin-
nén mukaisesti rekisteréidyistd merkeisti. Kansainvilisissd sopimuksissa sekd WIPOn asiaa
koskevassa suosituksessa taas kdytetdan termid well-known eli hyvin tunnettu. Eri sopimuksis-
sa kaytetdan useita eri termeji ilmaisemaan laajalti tunnettuutta. Sekavuutta esiintyy my&s suo-
menkielissd kdannoksissa, mikd aitheuttaa helposti sekaannusta. Monesti puhutaan well-known
tavaramerkeistd, jolloin itse asiassa tarkoitetaan hyvin tunnettuja tavaramerkkeji. Laajalti tun-
netun merkin englanninkielinen kdinnds taas on “has a reputation”. Tatd termiid kidytetddn
my6s EY-asetuksessa. Lisdksi voidaan puhua vield yleisesti tunnetusta. Termeilld ei mielestini
ole niin suurta merkityseroa, ettei niitd maarittelevia sopimuksia voist soveltaa laajalti tunnet-
tuun tavaramerkkiin, jota timi tyo kisittelee. Ajatuksena on kuitenkin suojata niitd merkkeja,
joiden tulisi nauttia laajempaa suojaa kuin ns. tavallisten tavaramerkkien ja jotka ovat ylittineet
jonkinlaisen tunnettuuskynnyksen. Tassa tyossa kaytetian paasdantoisesti vain “laajalti tunnet-

tu” -kisitettd, jotta késitteet olisivat koko tyén ajan yhteniisia.
3.1 Miksi laajalti tunnetun tavaramerkin tulisi nauttia kattavampaa suojaa?

Tavaramerkki on tirked osa yrityksen toimintaa. Merkitys korostuu varsinkin silloin, kun tava-
ramerkki on laajalti tunnettu. Tavaramerkista voi tulla laajalti tunnettu mm. sen yleisyyden ja
nakyvyyden kautta. Tunnettuuden lisdidmiseen voi vaikuttaa myds esim. tavaroiden tai palve-
luiden korkea laatu. Mitd tunnetumpi tavaramerkki on, sitd alttiimpi se on loukkauksille, vdi-
rinkaytoksille ja hyviksikdytolle. Tuoreilla markkinoille pyrkivilld yrityksilld on suuri houkutus

kayttaa jo ennestadn laajalti tunnettuja merkkeja hyvikseen, silla niiden likearvo on merkitti-
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vasti arvokkaampi kuin ns. normaalien tavaramerkkien. Toisin sanoen, nimenomaan laajalti
tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoa halutaan hyédyntid. Timi johtaa vaistamatta siihen,

ettd laajalti tunnetun tavaramerkin suojaamistatrve kasvaa entisestaan.

Kuten aikaisemmin on todettu, tavaramerkki voidaan rekisterdida yhteen tai useampaan luok-
kaan. Kun merkki on laajalti tunnettu, ei enda riitd, ettd se saa suojaa vain siini luokassa, jossa
se on rekisteroity. Kuluttajien keskuudessa voi syntyd sekaannusta ja vaitingmmitryksid, jos
jotakin tunnettua merkkia yhtikkid kiytetddnkin jonkin muun tavaran tai palvelun tunnuksena.
Kuluttajat voivat saada kisityksen, etti tavarat tai tuotteet ovat lihtdisin samasta alkuperisti.
Timi vot olla my6s haitallista aiemman laajalti tunnetun merkin maineelle ja erottamiskyvylle.
Sekaannusvaaraa ei kuitenkaan ole, jos merkkeji kiytetdin taysin erikaltaisissa tuotteissa. Esi-
merkikst Snickers-sanamerkkid kiytetdin tavaramerkkind sekid vaatteille (tyovaatteet) etti suk-
laapatukoille. Kumpikaan ei kuitenkaan ole laajalti tunnettu eikd sekaannusvaaraa siten ole.

Kummankin tuotteen kohderyhmi tunnistaa merkit oikein.

Laajalti tunnetuille tavaramerkeille on siis monia syitd antaa kattavampi suoja kuin ns. tavallisil-
le merkeille. Otkeustieteen tohtori Jukka Palm on maininnut kolme syyta, joiden vuoksi laajalti
tunnettujen tavaramerkkien tulisi nauttia laajempaa suojaa: Sekaannusvaara, tavaramerkin ve-
sittyminen ja muu hyotyminen (Palm. J. 2002, 274). Sekaannusvaarasta on kyse, kun merkki
atheuttaa yleison keskuudessa vairinymmirrysti tavaran alkuperin suhteen. Merkin vesittymi-
selld tarkoitetaan taas siti, ettd tavaramerkki menettdd erottamiskykynsi ja siita tulee yleisnimi.
Estmerkiksi HETEKA ei ole enai tarpeeksi erottamiskykyinen, koska sita kaytetiin nykyaian

yleisnimena tietyntyyppisistd sangyista.

3.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suojauskiytintd Suomessa

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ilmenee siten, etti tavaralajirajat ylittyvit, eli merkin on
mahdollista saada suojaa myo6s muiden tavaroiden tai palveluiden yhteydessa kuin missi se on
rekisterdity. Suomessa tavaramerkin kiyttod siantelevit tavaramerkkilaki, -asetus ja —direktiivi
sekd erdit kansainvaliset sidnndkset. KKansallisessa tavaramerkkilaissamme on vain yksi siin-
n6s, joka koskee laajalti tunnettuja tavaramerkkeja ja se on 6 §:n 2 momentti. Tamin siannok-
sen nojalla tavaramerkki voi saada suojaa vaikka tavaralajit eivit olisikaan samankaltaisia toisen
merkin kanssa. Sdannds on poikkeus lain 6 §:n 1 momentista, jossa nimenomaan on perusedel-

lytyksena, ettd tavaralajit ovat samankaltaisia. Laajalti tunnettuja tavaramerkkeja koskeva saan-

n0s on kirjoitettu lakiin seuraavasti:



Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estimitti vedota sellaisen
tunnusmerkin hyviksi, joka on laajalti tunnettu tissd maassa, jos toisen samankaltaisen tunnus-
merkin kiyttiminen ilman hyvaksyttavid syytd merkitsisi aitkaisemman merkin erottamiskyvyn ja
maineen epiotkeudenmukaista hyviksikdyttod taikka olist haitaksi aikaisemman merkin erotta-

miskyvylle tai maineelle.

Taman momentin mukaan laajalti tunnettu tavaramerkki saa siis suojaa riippumatta tavaralajis-
ta. Suojan edellytyksend on vain se, ettdi merkin kiytté ilman hyviksyttdvad syytd merkitsisi
alemman laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epioikeudenmukaista hy-
viksikayttoa tar olisi haitaksi atkaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. (Salmi, H.
2001, 94, 96; TmerkkilL 6 § 1-2 mom.) Sdanndkseen olennaisesti liittyvid seikkoja ovat suojaa
saavan merkin maine ja tunnettuus, kohdepiirin maarittely sekd keinot, miten erottamiskyvyn
ja maineen hyvaksikiyttéa mitataan. Olennaista on my6s selvittdd, mikd on hyviksyttavd syy

kayttai sellaista merkkia, joka on toisen haltijan tunnettu tavaramerkki.

Kun pohditaan, ovatko tavarat tai palvelut mahdollisesti samankaltaisia, luokitukseen perustu-
vat rajat, miten tai misti aineista tavarat on valmistettu tai milli menetelmilld ne on valmistettu,
eivat pelkistadn vaikuta arviointiin. Huomioon on otettava kokonaisuus, eli on pohdittava,
ovatko tavarat tai palvelut siind miarin samankaltaisia, ettd keskiverto kohderyhmin edustaja
saattaisi erehtya tuotteiden olevan periisin samasta lihteestd. Pidsadntond on se, ettd jopa tiy-
sin 1denttisid merkkeja voidaan kayttda ert luokissa. (Salmi, H. 2001, 90.) Jos esimerkiksi sa-
manlaista tai —kaltaista merkkid kiytetdan seka jaitelon etti television tunnusmerkking, kulutta-
ja tuskin luulee, etta tuotteilla on sama alkuperi. Jos taas kyseessi olisi jaiteld ja jokin muu
elintarvike, saattaisi kuluttaja luulla, ettd valmistaja olisi laajentanut tuotevalikoimaansa ja niin

ollen saada kuvan siiti, ettd tuotteiden alkuperd on sama.

Ennen kuin Suomen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentti muutettiin vuonna 1993 vastaamaan
EY:n tavaramerkkidirektitvin (89/104/ETY) 5 artiklan 2 kohtaa, laajalti tunnetut tavaramerkit
saivat suojaa ns. KKodak-opin mukaan. Opp1 on periisin englantilaisen tuomioistuimen ratkai-
susta vuodelta 1898, jonka mukaan kameroille rekisteroity tavaramerkki oli esteend saman
merkin kayttimiselle polkupyorien yhteydessid. Merkin tunnettuus laajensi siis niiden tavaralaji-
en laajuutta, jotka jo kuuluivat tavaramerkkioikeudellisen suojan piiriin. TAmin suojauskdytin-
noén lisiaksi Suomessa on ollut kaytossid myds ns. rotanmyrkkyoppi. Tamin opin mukaan kenel-
likadn muulla kuin tavaramerkin haltijalla ei ole otkeutta ryhtyi kiyttimiin esimerkiksi elintar-
vikkeissa kaytettyd tavaramerkkid rotanmyrkyn tavaramerkkini. Tillainen kéytté vaikuttaisi
atkaisemmin rekisteroidyn tavaramerkin haltijan maineeseen ja tuotteen tai palvelun menek-
kiin. (Salmi, H. 2001, 94.)
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Laajalti tunnettua tavaramerkkia koskee siis vain yksi sidnnoés Suomen kansallisessa lainsia-
dinnossd. Muita sadnnoksia ko. tavaramerkkien suojaamiseksi voidaan kuitenkin johtaa Suo-
mea koskevista kansainvilisistd sopimuksista. Pariisin yleissopimuksen 6bis artikla ja TRIPS-
sopimuksen 16(2) ja 16(3) artiklat antavat suojaa hyvin tunnetuille tavaramerkeille (well-known
trade marks). (Salmi, H. 2001, 96.) Niitd sopimuksia on kisitelty tdssd tyossd tarkemmin koh-
dassa 3.3.1. ja 3.3.3.

3.3 Kansainviliset sidinnokset

Yleissopimukset mahdollistavat sen, ettd tavaramerkkien haltijat saavat suojaa tavaramerkeil-
leen muuallakin kuin kotimaassaan ja etti muut valtiot myontavat heille samanlaisen suojan
kuin omille kansalaisilleen. Sopimuksissa on my6s maaritelty tietyt suojaa koskevat minimivaa-
timukset. Jaljempéni kuvatut kansainviliset yleissopimukset eivit ole Suomessa suoraan sovel-
lettavissa, vaan sopimuksen mairiykset on saatettava voimaan dualistisen jarjestelmin mukai-
sesti eli erityiselld lainsaddantotoimenpiteelld. Monissa muissa valtiossa noudatetaan monistista
jarjestelmai eli yleissopimusten sisiltéd sovelletaan kansallisina normeina siitd alkaen, kun so-

pimukset tulevat voimaan.

Kun pohditaan ja maaritelladn, onko tavaramerkki vakiintunut tai laajalti tunnettu, nousee esil-
le hyvin paljon samanlaisia kysymyksid, kuten kuinka tunnettu tavaramerkki on ja milloin
merkki ylipaatdan on riittivin tunnettu, miten tunnettuuden voi mitata, mikd on kohdepiiri ja
kuinka se maaritellaan. Olennaista molemmissa tapauksissa on kohderyhman mairittely. Edelld
mainittuja perusteita kdytetdan usein mairiteltdessa merkin vakiintuneisuutta. Niitd voidaan
yhtd hyvin kayttaa laajalti tunnettuutta maéariteltdessa, silla tutkittavat asiat ovat samanlaiset.
Tunnettuusvaatimuksia maaritelldan useammassa kansainvilisesti harmonisoiduissa saannok-
sissd. Seuraavassa kisitellddn laajalti tunnettujen tavaramerkkien kannalta tirkeimmat kansain-

valiset saannokset.

3.3.1 Pariisin yleissopimus

Pariisin yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1883 ja se on vield tdndkin pdivinid merkittdvin
kansainvilinen teollisoikeuksia koskeva yleissopimus. Tilla hetkelld (v. 2008) siithen kuuluu jo
172 valtiota. Suomu liittyi konventioon vuonna 1921. Yksi sopimuksen padperiaatteista on tet-
ritorialiteettiperiaate eli oikeuksien vaikutukset eivit ulotu toiseen jasenvaltioon. Tunnusmerk-
kioikeus on kuitenkin poikkeus tisti ja niin ollen oikeudet ovat ylikansallisia, mika kdy my6s
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lmi yleissopimuksen 6bis artiklan ensimmaiisestd kohdasta. Patiisin sopimus ei velvoita anta-
maan tietyntasolsta suojaa omille kansalaisille vaan ainoastaan muiden jisenvaltioiden kansalai-
sille. Suomen tavaramerkkilaki ylittdd kyseisen vaatimuksen antamalla sopimuksen mukaisen
suojan myo6s omille kansalaisille. Sopimuksessa on my6s yksi kiytinndssi erittdin tarkea siin-
nos, joka koskee konventioprioriteettia. Sen perusteella tavaramerkin hakija saa kuuden kuu-
kauden etuoikeusajan hakea rekisteréintia my6s muissa maissa niin, ettd hakemuspaiviksi kat-
sotaan ensimmaisen hakemuksen sisadnjittopaiva. (Haarmann, P-L. 2006, 8-9; Jokitaipale, P.

2000, 85, 99.)

Pariisin sopimuksen 6bis artiklassa sdddetidn yleisesti tunnetusta tavaramerkistd. Artiklasta ei
kuitenkaan kay ilmi, miten tunnettuutta pitiisi mitata ja mitkd ovat tunnettuusvaatimukset.

Artiklan ensimmaisen kohdan suomenkielinen kaannés kuuluu seuraavasti:

Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsdadinto sen sallii, tai asianomistajan vaati-
muksesta epddmiin tai julistamaan mitdttomiksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteroin-
nin ja kieltimédin sen kiyton, jos se on sekaannusvaaraa atheuttava toisinto, jiljitelmi tai kaannés
toisesta merkistd, jonka astanomainen rekisterOinti- tai kiyttémaan viranomainen katsoo olevan
siind maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilélle, jolla on oikeus saada hyvikseen tisti yleisso-
pimuksesta johtuvat edut, ja sitd kiytettivin samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on
voimassa, jos merkin olennainen osa on tillaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai sithen se-
koitettavissa oleva jiljitelmi. (Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin Yleissopimus 6bis

artikla.)

Pariisin sopimuksen 6bis artikla on otettu huomioon myés Suomen lainsdadinnossa. Artikla
muutettiin kansalliseksi oikeudeksi, kun vakiintuneiden tavarametkkien suoja siadettiin. Talla
hetkelld tavaramerkkilain 2 {:n 3 momentissa vakiintuneelta tavaramerkiltd vaaditaan, etti se
on yleisesti tunnettu. Suomi on laajentanut sopimuksen koskemaan tavaroiden lisaksi palvelui-

ta. (Jokitaipale, P. 2000, 85, 99.)

3.3.2 Madridin sopimus ja poytikirja

Kansainvilista rekisterointid koskeva Madridin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1891. Rekiste-
rointijarjestelmi on hyodyllinen monikansallisille yrityksille, silli se mahdollistaa tavaramerkin
suojauksen mahdollisimman monessa valtiossa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Sopi-
mukseen voivat liittyd kaikki maat, jotka ovat liittyneet edelld kisiteltyyn Pariisin yleissopimuk-

seen. Suomi ei ole liittynyt sopimukseen. Jisenvaltioiden méird on muutenkin suppea eivitki
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esimerkiksi suurimpiin teollisuusmaihin lukeutuvat USA ja Japanikaan ole jisenini. ( WIPO,

2008; Salmi, H. 2001, 390—391; Haarmann, P-1.. 2006, 16—17.)

Vuonna 1989 allekirjoitettiin Madridin sopimuksen poytikitja, koska Madridin sopimus oli jo
lahes 100 vuotta vanha. Jdsenvaltioksi voi liittya, vaikka ei kuuluisikaan Madtidin sopimukseen
ja se takaa oikeuden jisenyyteen samassa kansainvilisti rekisterdintia varten perustetussa lii-
tossa. My6s USA ja Japani, jotka eivit ole littyneet Madridin sopimukseen, ovat liittyneet
Madridin poytikirjaan. Suomessa poytikitja astui voimaan vuonna 1996. Tilla hetkelli Madri-
din poytakirjaan on liittynyt 75 valtiota. (WIPO, 2008).

3.3.3 TRIPS

TRIPS (T'rade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on Maailman kauppajirjeston
sopimus immateriaalioikeuksista. Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1994, jolloin perustettiin
my6s Maailman kauppajirjesté WITO (World Trade Organization). Suomessa sopimus tuli
voimaan vuoden 1995 alusta alkaen. (Haarmann, P-L. 2006, 18.) Sopimuksen tarkoituksena oli
vahvistaa tavaramerkkeihin littyvii oikeuksia. TRIPS-sopimus sisiltdd kansallisen kohtelun
periaatteen lisaksi suosituimmuuskohtelun periaatteen, joka tarkoittaa sitd, ettd mitddn jasen-
valtiota ei saa suosia vaan kaikille on taattava samat edut ja samanlainen kohtelu. Sopimus ta-
kaa siis kaikille muiden maiden kansalaisille yhtilidiset oikeudet. Kansallinen kohtelu taas tar-
koittaa sitd, ettd kotimaisia ja ulkomaisia tavaramerkin haltijoita on kohdeltava samanarvoisina

el jasenvaltio ei saa suosia omia kansalaisiaan.

TRIPS-soptmus on tiiviissd yhteydessi edelld kisiteltyyn Pariisin sopimuksen Gbis artiklaan ja
sen tulkintaan. Sopimuksen 16(2) ja 16(3) artiklat toivat merkittavia lisdyksid Patiisin sopimuk-
seen hyvin tunnetun tavaramerkin kannalta. TRIPS-sopimus koskee tavaroiden lisiksi my6s
palveluja. Lisiksi, toisin kuin Pariisin sopimus, TRIPS-sopimus antaa suojaa tavaralajien yli.
Tami tavaraluokkien rajat ylittivi suoja mahdollistaa tavaramerkin haltijalle vaitteen tekemisen
my6s erikaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessd kidytettivda tavaramerkkii vastaan.
Tillaisen suojan saamiseen on kuitenkin edellytyksid: Tavaramerkin kaytto eti tavaroiden tai
palveluiden yhteydessi loisi vaikutelman tavaramerkin haltijoiden vilisestd yhteydesti ja met-
kin kaytostd olisi haittaa rekisterdidyn tavaramerkin haltijan edulle. Kun mairitellian tunnet-
tuutta, TRIPS-sopimuksen mukaan tulee ottaa huomioon tavaramerkin tunnettuus ko. jisen-
valtiossa. Riittavd tunnettuus mitataan sen kohderyhmin keskuudessa, joka kayttai kyseisti
tuotetta tai palvelua. Riittad siis, kun tavaramerkki on yleisesti tunnettu vain kohderyhmissi.
Tama johtaa myds sithen, ettd silld, missd valtiossa tavaramerkkid kiytetian, ei ole merkitysti,
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vaan silla, ettd tavaramerkilld on laaja tunnettuus kohderyhmissi. (Mikkola, J. 2003, 33; Salmi,
H. 2001, 96.)

3.3.4 WIPOn suositus

Maailman henkisen omaisuuden jirjesté WIPO (World Intellectual Property Organization)
anto1 vuonna 1999 suosituksen hyvin tunnetuista tavaramerkeistd. (WIPO Joint Recommenda-
tion Concerning the Provisions on the Protection of Well-Known Matks). Suomessa kyseisti
suositusta voivat kayttad hyvikseen mm. tuomioistuimet ratkaistessaan asioita tavaramerkkilain
nojalla ja merkin haltijan kuuluessa Pariisin sopimuksen jisenvaltioihin. Vitanomainen ei kui-
tenkaan saa vaatia nayttod mistaan tietysta luettelossa mainitusta seikasta eikd myoskddn, etta
jokainen suosituksen kohta tulisi huomioida. T4ma ohjeisto on luonteeltaan suositus, joten se
el ole jasenmaita sitova kuten muut kansainviliset sidnnékset. Kyseinen suositus on johtanut
Suomessa joka tapauksessa kansallisiin toimiin: Kauppa- ja teollisuusministerio asetti vuonna
2005 tyoryhman selvittimaan, onko Suomessa tarvetta ryhtyd toimenpiteisiin hyvin tunnettu-
jen tavaramerkkien suojan edistimiseksi esimerkiksi erillisen luetteloinnin tai rekisterdinnin
avulla (IKTM. 9/2006, 32). Tyétyhmin muistiota kasitelladn tassi tyossi mydhemmin kohdassa
3.5.

Suosituksessa puhutaan koko ajan hyvin tunnetuista merkeistd, mutta suositus toimii yhti lailla
madriteltiessi laajalti tunnettuutta. Suosituksen tarkoituksena on yhteniistdi laajalti tunnettu-
jen merkkien suojaa valtioissa, jotka kuuluvat Pariisin yleissopimukseen ja WIPOon. (Haat-
mann, P-L. 2006, 17.) Suosituksessa on kisitelty tunnettuuden edellytyksii, asianomaisia elin-
keinopiireja seki spesialiteettiperiaatteen eli tavaraluokkien rajat ylittivia suojaa. Kisittelen
seuraavassa melko tarkasti suosituksen sisiltod sen tirkeyden vuoksi. Sen tarkoituksenahan on
selventaa ja yhtenaistda Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen tulkintaa. Kansallisille vi-
ranomaisille ja tuomioistuimille suositus toimii erddnlaisena ohjeistona, silld se on rakenteeltaan

ja sisalloltdan otkeanlainen. (Jokitaipale, P. 2000, 90.)

Tunnettuuden mairittelemiseksi suositus listaa kuusi eri arviointiperustetta:

1) Enlaisilla markkina- ja mielipidetutkimuksilla voidaan selvittd, missa madrin asian-
omainen yleisén osa tuntee tai tunnistaa tavaramerkin. Suositus el kuitenkaan maaritte-
le, millaisia tutkimuksia tulisi tehdd, vaan se jad jokaisen jisenvaltion oman harkinnan
varaan. Suomessa markkinatutkimukset eivat tahdn mennessa ole olleet merkittivissi

asemassa arvioitaessa tunnettuutta, vaan niytt6d on atvioitu aina kokonaisuutena.
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2) Tavaramerkin kayttoon luttyy myos kysymys siitd, miten kauan, missd madrin ja kuinka
laajalla maantieteelliselld alueella tavaramerkkia on kiytetty. Se, mika luetaan kiytoksi,
on myods jatetty jasenvaltioiden itsensd paitettaviksi. Suositus ei kuitenkaan periaat-
teessa salli sité, ettd jasenvaltiot edellyttaisivat tavaramerkin kaytt6d jasenvaltiossa, vaan
suojan saamiseksi voisi jossakin tapauksessa rittdd esimerkiksi tavaramerkin kaytto
naapurimaassa.

3) Myo6s mainonnan osuutta voidaan pitad merkittavana tekijana. Talloin arvioidaan miten

kauan, missd méarin ja kuinka laajalla maantieteelliselld alueella myynninedistdmistoi-
menpiteitd on kaytetty tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden tai palveluiden yhteydes-

sa. Myynninedistimiseen lasketaan esim. mainonta, PR-toiminta seki niytteilleasetta-

minen messuilla ja nayttelyissi. (KTM. 9/2006, 32—33; Jokitaipale, P. 2000, 92—93.)

4) Tavaramerkkia koskevat tavaramerkkihakemukset ja —rekisterdinnit, niiden ajallinen
kesto sekd maantieteellinen laajuus, sind madrin kuin ndma seikat osoittavat tavara-
merkin kayttoa tai sen tunnettuutta, on yksi arviointipetusteista.

5) Suositus mainitsee myos luettelon, josta selvidisi, missd madrin toimivaltaiset viran-

omaiset ovat pitineet tavaramerkkid hyvin tunnettuna. Toisin sanoen, onko asiaa rat-

kaisevat viranomaiset jo aikaisemmin arvioineet merkin tunnettuutta tai pitdnyt sitd

tunnettuna.

6) Yksi arviomtiperusteista on tavaramerkin arvo, jonka miéarittelemiseksi kullakin jisen-
valtiolla voi olla omat tapansa eika suositus tulkitse sitd sen enempii. On hyvi huomi-
oida, etta kohdissa 2—6 ko. asioita arvioidaan globaalisti, mikd on miarittelyssd uutta.
Toisin sanoen, vain kohtaa 1 eli missa miarin kohderyhma tuntee tai tunnistaa tavara-
merkin, arvioidaan kansallisesti.

Kaikkia edelld mainittuja kohtia ei ole valttamatonti ottaa huomioon mairiteltiessd tavaramet-
kin tunnettuutta. On my6s mahdollista huomioida muita tekijoitd, joita ei ole mainittu suosi-
tuksessa. Joissakin tapauksissa luettelossa mainitut kohdat tai osa niistd voi nousta hyvinkin
merkittivaksi keinoksi tunnettuuden mairittelemisessd. Joskus taas luettelossa mainitsematon
setkka voi olla jopa ainoa merkittiavi todiste. Tunnettuuden arviointi on aina tapaus- ja metk-
kikohtaista, joten ehdottomia rajoja tunnettuudelle ei suosituksen mukaan voida miarittad. Ei

ole esimerkiksi jarkevii asettaa mitadn prosentuaalisia rajoja tunnettuuden asteille.

Edella kiasiteltyjen arviointiperusteiden lisaksi suositus listaa kolme tekijad, joita jasenvaltiot
eivat saa asettaa vaatimuksiksi tunnettuuden madrittelemisessd. Nami ovat: 1) Tavaramerkin
kaytto, rekisterointi tai rekisterointthakemus jasenvaltiossa, 2) tavaramerkin hyvin tunnettuus,
rekisterointt tai rekisterointihakemus jossain muussa jasenvaltiossa sekd 3) hyvin tunnettuus
suuren yleison keskuudessa jasenvaltiossa. Merkilta vaaditaan tunnettuutta sils nimenomaan
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vain omassa kohdepiirissdan, mikd vastaa tavaramerkkilain 2 §{:n vaatimusta tunnettuudesta
astanomaisella elinkeinoalalla ja kuluttajapiirissi. Ensimmiisen kohdan voidaan katsoa laajen-
tavan kansainvilisen normiston mukaista suojaa, silli TRIPS sopimus edellyttid suojan saami-

seksi merkin rekisteréintia. (IKTM. 9/2006, 32—33; Jokitaipale, P. 2000, 94.)

Suosituksen mukaan tavaramerkkid voidaan pitdd hyvin tunnettuna, kun merkki on yhdessa
astanomaisessa elinkeino- tat kuluttajapiirissa hyvin tunnettu. Jasenvaltiot saavat halutessaan
antaa suojaa myo0s sellaiselle tavaramerkille, joka on tunnettu valtion rajojen ulkopuolella. Asi-
anomaisia elinkeino- ja kuluttajapiireja ovat 1) todelliset ja/tai mahdolliset kuluttajat, 2) henki-
16t, jotka liittyvit tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden jakelukanaviin sekd 3) litke-eliman
piirit, jotka ovat tekemisissd sen kaltaisten tavaroiden ja/tai palvelujen kanssa, missi tavara-
merkkia kaytetian. Suositus on tulkinnut edelld mainitut piirit melko laajasti. Tarkempi madrit-
tely olisi vaikeaa, koska jdsenvaltioissa on hyvin paljon vaihtelua mm. asukastiheyden ja eri

markkina-alueiden vililli. (KTM. 9/2006, 33—34; Jokitaipale, P. 2001, 94.)

Suosituksen mukaan hyvin tunnetun tavaramerkin tulisi tietyin edellytyksin nauttia myos spe-
sialiteettiperiaatteen eli tavaraluokkien rajat ylittdvdd suojaa. Rekisterditiviksi haettavan tai jo
rekisteroidyn tavaramerkin katsotaan olevan sekoitettavissa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin,
jos olennainen osa merkistd on tunnetun tavaramerkin jaljitelmi, toisinto tai kdannos ja yksi

seuraavassa lueteltavista ehdoista tayttyy.

yhteys hyvin tunnetun tavaramerkin haltijan kanssa. ja todennikéisesti vahingoittaisi
hyvin tunnetun tavaramerkin haltijan etuja. Tillainen yhteys voisi olla esimerkiksi sel-

lainen, etta kuluttaja saisi kisityksen tunnetun tavaramerkin haltijan olevan mukana

myynti- tai valmistusprosessissa tai ettd kyseessi olisi lisensiointi- tai sponsorointiyhte-
ys. Lisaksi tillainen tilanne voisi syntyi silloin, kun konfliktimerkin haltijan tuotteet
ovat ns. halpatuotteita, mikd hegjastuu hyvin tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoon.
On my6s hyva huomtoida, etti tissi ehdossa el vaadita, ettd tunnettu tavaramerkki oli-

si rekisterdity, vaan ainoastaan tunnettu asianomaisella alalla.

2) Tavaramerkin oikeudeton kaytté on omiaan vahingoittamaan hyvin tunnetun tavara-
merkin nauttimaa erityistd mainetta ja erottamiskykyd. Tami koskee tilanteita, joissa

konfliktimerkin kaytté on omiaan heikentimain tai vesittimidn tunnetulla tavaramer-
killa varustettujen tuotteiden asemaa markkinoilla. Lisiksi sadnnos koskee tapauksia,
joissa loukkaavan tavaramerkin tuotteet ovat huonolaatuisia tai epidmoraalisia/-

siveellisia. Tama kohta et kuttenkaan koske varaosien myyntia.
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3) Samankaltaisen tavaramerkin kiyttajd saa oikeudetonta etua hyvin tunnetun tavara-
merkin haltjan kustannuksella. Tami koskee ns. free ride —tapauksia eli kuluttajat eivit

valttimattd yhdistd tavaramerkkeji toisiinsa eikd tunnetun tavaramerkin arvo ole
myoskaan vaarassa heikentya. Kohdassa on kyse vain epioikeutetusta hyviksikiytosta,
jonka tulkinnan suositus on jittinyt laajakst, jotta kukin jasenvaltio voisi muodostaa it-
se oman linjansa. Jasenvaltiot saavat halutessaan vaatia, etti kohdissa kaksi ja kolme
suojan saamisen edellytykseni on tunnettuus laajan yleisén keskuudessa eikd pelkis-
tddn asianomaisella alalla. (KTM. 9/2006, 34; Jokitaipale, P. 2001, 95—96.)

Mikali yksi edelld kasitellyistd kolmesta ehdosta tayttyy ja olennainen osa konfliktimerkistd on

tunnetun tavaramerkin toisinto, kaannos tai jaljitelma, tavaramerkkid tulisi suosituksen mukaan

suojata tavaraluokkien rajat ylittivin suojan mukaisesti.

Edelld kisitelty suositus on erinomainen ohjeisto, silli muissa tunnettuja tavaramerkkeja kos-
kevissa kansainvalisissi saannoksissd el kasitelld asiaa ndin yksityiskohtaisestt. Juuri Pariisin
sopimuksen ongelmana on, ettd se el mairittele sen tarkemmin, kuinka tunnettu tavaramerkin
tulee olla, jotta sille voitaisiin myontda suojaa. Siind ei myoskidn luetella keinoja tunnettuuden
maarittelemiseksi. Loppujen lopuksi edelld kisitelty suositus antaa kuitenkin vain ohjeistusta ja
kukin jasenvaltio saa monen asian suhteen melko “vapaat kidet”. Olisi kuitenkin hyvi, ettd
mahdollisimman moni jasenvaltio kayttiisi suositusta, jotta tunnettujen tavaramerkkien suo-

jauskdytanto yhtendistyisi mahdollisimman paljon.

3.4 Tunnettuuden miiritys Suomessa

Tunnettuutta arvioitaessa on huomioitava muutakin kuin kansallinen lainsaiddintd ja oikeus-
kaytinto. EY:n tuomioistuimen ratkasuilla on suurt merkitys, koska ne sitovat Suomea. Kan-
sallisen lain on oltava sanamuodoltaan tdysin yhdenmukainen direktiivin kanssa ja kyseiset
ratkaisut perustuvat direktiiviin. EY:n tuomioistuimen paitoksid on Suomessa otettu huomi-
oon mm. Korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisutssa. EY:n yhteison tavaramerkkid koskevan
asetuksen perusteella yhteison tavaramerkki on voimassa my6s Suomessa. Koska yhdenmu-

kaistamisviraston paitokset perustuvat kyseiseen asetukseen, my6s niilld on painoarvoa.

Kun kansallinen tuomioistuin tulkitsee tavaramerkin tunnettuusedellytyksien tdyttymistd, sen
on otettava huomioon kaikki merkittavit seikat. Naitd ovat tavaramerkin maine ja tunnettuus,
kohdepiirin méarittely sekd sen ratkaiseminen, missa kohdepiirissi tavaramerkin tulee olla tun-
nettu. Lisaksi tulkintaan vaikuttavat tavaramerkin erottamiskyky, maineen epioikeudenmukai-
nen hyviksikaytto, markkinaosuus, tavaramerkin kiytén intensiteetti, maantieteellinen laajuus
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ja kesto sekd myynninedistimiseen tehdyt mvestomnnit. Kun nimai on arvioitu, on tulkittava,
atheutuuko tavaramerkille atheettomasti haittaa. Mitd enemmain tavaramerkilld on erottamisky-
kyd ja mainetta, sita helpommin sille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa. (Jokitaipale, P. 2000,
105.) My6s mitd ldhempini loukkaavan tavaramerkin tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat
laajalti tunnetun tavaramerkin vastaavia, sitd helpommin tiyttyy vaatimus, ettd tavaramerkin
erottamiskyvylle ja maineelle atheutuu haittaa. Seuraavassa on esitelty eri tahojen ratkaisuja,

jotka liittyvat laajalti tunnettuthin tavaramerkkeihin ja tunnettuuden méarittelyyn.

General Motors Corporation vs. Yplon SA, 14.9.1999, C-375/97
(O] OHIM 11/ 99, 30.11.1999) (Chey)

T4ssa ratkaisussaan EY:n tuomioistuin on tulkinnut Suomen tavaramerkkilain 6
§:n 2 momenttia vastaavaa EY:n tavaramerkkidirektitvin 5 artiklan 2 kohtaa.
Tuomioistuin totesi ratkaisussaan, ettd merkittivin osan kohderyhmistd on tun-
nettava tavaramerkki. IQun kansallinen tuomioistuin tulkitsee kyseistd kohtaa,
sen on huomioitava kaikki merkitykselliset asiat. Niitd ovat mm.:

- tavaramerkin markkinaosuus

- tavaramerkin kdyton mntensiivisyys

- maantieteellinen laajuus ja kesto

- varat, jotka yritys on kayttanyt tehdakseen tavaramerkistd tunnetun.
Edelld lueteltuihin asiothin ei tuomioistuimen mukaan voida asettaa rajaksi mi-
tdan prosentuaalista osuutta. Jokainen case on siis tapauskohtainen. Timin ta-
pauksen johdosta voidaan myds todeta, etti laajalti tunnettu ("has a reputation”)
tavaramerkki ei ole sama kuin Paritsin sopimuksen 6bis artiklan yleisesti tunnettu
tavaramerkki. Yleisesti tunnetun tavaramerkin tunnettuusvaatimukset ovat kot-

keammat kuin laajalti tunnetun tavaramerkin. (IKTM. 9/2006, 19—20.)

KHO 15.6.1998/ 1128 ATRIA

Ainoa Korkeimman hallinto-oikeuden antama ratkaisu, jossa tavaramerkin kat-
sottiin olevan laajaltt tunnettu, koski kotimaisen yhtion Atria Oy:n tavaramerk-
kid. Atria Oy vastusti amerikkalaisen Software Inc. nimisen yhtién ATRIA tava-
ramerkin rekisterointid tietojenkisittelyyn liittyvien tuotteiden tavaramerkiksi.
Muut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin sddnndkset eivit kuitenkaan toteutu-
neet, joten amerikkalainen yhtit sai rekisteroida tavaramerkkinsa luokkaan 9, jo-
ka sisaltad mm. tietojenkasittelylaitteet. KKHO kiinnitti perusteluissaan huomiota
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kohdepiirethin, jotka olivat osittain samanlaiset: atk-ammatilaiset vs. elintarvik-
keiden kohdepiitit. ATRIA-tavaramerkkien valilli ei kuitenkaan katsottu olevan
sellaista mielleyhtymai, ettd kuluttajat olisivat voineet kuvitella tuotteiden olevan
perdisin samasta lihteestd. Amerikkalaisella yhti6lld katsottiin olevan my0s hyvi
syy tavaramerkin kiyttéon, koska se oli yhtion toiminimen tunnusosa. Niin ol-
len atkaisemman tavaramerkin maineen ja arvon hyviksikiyttiminen ei tullut ky-

seesceen.

Valio Oy vs. Ingman Foods Oy Ab, Hell10:2007:10

Valio Oy nosti Ingman Foods Oy Ab:ta vastaan kanteen, koska se katsoi Ing-
manin tavaramerkin INGMARIINIn loukkaavan heidin VOIMARIINI, OI-
VARIINI ja MARITINT —tavaramerkkejd. Helsingin Hovioikeus tulkitsi 6 §:n 2
momenttia ja katsoi, ettd merkit VOIMARIINI, OIVARIINI ja INGMARIINI
ovat sekoitettavissa toisiinsa ko. lainkohdan tarkoittamalla tavalla. Jotta Ingman
saisi kayttid INGMARIINI-tavaramerkkii, silli olist oltava sithen hyvaksyttivi
syy. Hovioikeus katsoi, etti INGMARIINT on linjassa aikaisempien Ingmanin
rekisterSimien tavaramerkkien kanssa ja tavaramerkin alku viittaa my6s elinkei-
nonharjoittajaan. Lisiksi oikeus katsoi, ettdi MARIINI ja RIINI —piitteilli on
heikko erottamiskyky ja etti ne liittyvit tavaran laatua kuvaavaan sanaan marga-
tiini. Taten jokaisella elinkeinonharjoittajalla on oikeus kiyttad kyseisid paitteita.
Niama seikat riittivait  hyviksyttavaksi  syyksi  kidyttaid INGMARIINI-
tavaramerkkid. Koska Ingmanilla oli hyviksyttiva syy kiyttad tavaramerkkii, oi-
keus katsoi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla tarpeettomaksi tarkastella
sitd, tarkoittiko samankaltaisen tunnusmerkin kayttiminen aikaisemman tavara-
merkin erottamiskyvyn ja maineen epioikeudenmukaista hyviksikiyttod tai sitd,
oliko merkin kéytt6 haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.
Tassi tapauksessa siis todettiin, ettdi VOIMARIINT ja OIVARIINI —merkit ovat
lazjalti tunnettuja. Niitd tavaramerkkejia on my6s haettu laajalti tunnettujen tava-
rametkkien luetteloon. Vaikka hovioikeuden ratkaisu ei sininsi sido Patentti- ja
rekisterihallitusta tunnettuutta arvioitaessa, silli on todennikoisesti kuitenkin

painoarvoa.

Laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvid kotkeimman asteen oikeustapauksia on ratkais-
tu Suomessa etittdin vihin. Monissa tapauksissa on sivuttu aihetta, mutta padpaino on yleensi
ollut jollakin muulla seikalla, kuten sekoitettavuudella. Laajalti tunnettuuden todistaminen on

19



usein tyOlasta ja kallista, miki oli yksi syy sithen, etti Suomessa perustettiin vuoden 2007 syk-
sylld laajalti tunnetuille tavaramerkeille erillinen luettelo. Luettelon perustamisen taustasyitd ja

itse luetteloa kisitellddn tissi tyOssi tarkemmin seuraavasta kappaleesta lihtien.

3.5 Kohti muutosta: tydryhmin muistio

Kauppa- ja teollisuusministerié (nykyiin Tyo- ja elinkeinoministeri6) asetti kevaalld 2005 tyo-
ryhman, jonka tehtivind oli selvittdd, onko Suomessa tarvetta tyhtyd kansallisiin toimenpitei-
siin hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojan parantamiseksi esimerkiksi jonkinlaisen erillisen
luetteloinnin tai rekisteréinnin avulla. Ty6ryhmai otti ehdotuksessaan huomioon mahdollisten
toimenpiteiden vaikutuksen yhteisén lainsdadintéon ja tavaramerkkijirjestelmain sekd kan-
sainviliseen tavaramerkkijarjestelmain. Tyoryhman tuli selvittdd myds oikeusvaikutuksia, jotka

listtyisivat mahdollisiin toimenpiteisiin.

Tyoryhma kavi tarkkaan lapi tunnettuthin tavaramerkkeihin liittyvid sddnnoksid ja kiytint6a.
Ensin oli perehdyttivi voimassa olevaan lainsaddint66n vakiinnuttamisen, laajalti tunnettujen
tavaramerkkien ja muiden siinnosten osalta. Lisiksi oli tutustuttava rekisteriviranomaisten
kaytantoon, hakemusmenettelyyn sekd tuomioistuinkiytintéén. Yhteison lainsdadinnon kan-
nalta oli selvitettava tavaramerkkidirektiivin tavoite, lagjalti tunnettujen merkkien suojan saa-

misen edellytykset ja laajalti tunnettujen merkkien suoja.

3.5.1 DPoimintoja tydryhmin tekemistd huomioista

Hakemusmenettely: Talld hetkelld rekisteriviranomainen huomioi laajalti tunnetun tavaramer-
kin vain silloin, kun haettavan tavaramerkin ja aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin edus-
tamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia tai samanlaisia. Sellaisia tilanteita, joissa on otettu
huomioon toisessa tavaramerkkiluokassa aikaisemmin rekisterdity laajalti tunnettu tavaramerk-
ki, on ollut harvoissa yksittiisissd tapauksissa. Niissdkin on aina ollut kyseessi notorisesti tun-

nettu tavaramerkki. (IKTM. 9/2006, 16.)

Viitemenettely: Laajalti tunnettujen merkkien haltijat tekevdt Suomessa vuosittain joitakin

kymmenia vaitteita, joiden johdosta uudelle haettavalle merkille muodostuu mahdollinen rekis-
terointieste. Viitteissi vedotaan nimenomaan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttiin eli sithen,
ettd haltijan tavaramerkki on laajalti tunnettu ja toisen tavaramerkin rekisterdint ja sen kaytta-
minen merkitsisi atkaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeudenmukaista
hyviksikdyttoa tal vastaavasti olisi haitaksi niille. Viitteen tehdessdin aikaisemman tavaramer-
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kin haltija joutuu toimittamaan todistusaineistoa tavaramerkin laajalti tunnettuudesta. Naytto
vol koostua esimerkiksi markkinointitutkimuksista, litkevaihtotiedoista, vuosikertomuksista ja
mainoksista. Myos jilleenmyyjien ja tukkulikkeiden lausunnot, lehtileikkeet, markkinomnin
laajuuden osoittaminen seka rekisterdintitodistukset muista maista ovat yleista matetiaalia tun-
nettuuden osoittamisessa. (KTM. 9/2006, 16.) Toimitettavan niyttdaineiston maira on huo-
mattava ja aina kun haltija haluaa tehdi viitteen, hanen on toimitettava nayttd uudelleen. Tama

vie atkaa ja on yritykselle kallista.

Termien paillekkaisyydesta kaytannossid: Myos tyoryhma, kuten monet muutkin, térmasi kay-

tettivien termien sekavuusongelmaan. Kiytannossd termit “well-known” eli hyvin tunnettu ja
“has a reputation” eli laajalti tunnettu sekoittuvat helposti keskeniin. Tamin osoittaa myos
mm. KHO:n perustelut TEFLON-ratkaisussa. Perusteluissa mainitaan seuraavasti: ”/aajalti
tunnettujen lavaramerkkien suojasta siidetian my6s Maaillman kauppajirjeston perustamissopi-
muksen liitteend 1 ¢ olevan sopimuksen teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan littyvistd nako-
kohdista 16 artiklan 3 kohdassa” sekd "Maatlman henkisen omaisuuden jirjestoé WIPO on
Paritsin  sopimuksen  liittokokouksessa ja  WIPOn yleiskokouksessa paditoslauselmana
20.—29.9.1999 antanut lagjalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta suosituksen”. (IKTM. 9/2006,
18.) Itse asiassa molemmissa lainauksissa on virhe, silld kyseiset perustamissopimus ja suositus
koskevat hyvin tunnettuja eikd laajalti tunnettuja tavaramerkkejd. Termit menevit helpostt
sekaisin myos ratkaisevilla viranomaisilla, mika viittaa osaltaan sihen, etta niiti on vaikea erot-
taa totsistaan ja kyseisid saannoksid voi hyvin kdyttdd myos tutkittaessa ja arvioitaessa laajalti

tunnettuutta.

Qikeusvertailu: Missdan Euroopan unionin jasenvaltiossa ei ole erillistd rekisterid tai luetteloa
hyvin tunnetuille tavaramerkeille vaan tavaralajit ylittavaa suojaa tulkitaan tavaramerkkidirektii-
vin 5 artiklan 2 kohdan mukaan. Tama direktiivi siantelee laajalti tunnettuja tavaramerkkeja.
Myés kaikki pohjoismaat soveltavat ko. direktiivia eivatkd ne ole toteuttaneet mitidn erityisid
toimenpiteitd edistadkseen hyvin tai laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. EU:n ulkopuo-
lella erillinen rekisteréinti tai tunnustus on mahdollista mm. Brasiliassa, Japanissa, Kiinassa,
Turkissa, Moldovassa ja Venajalld. Nama valtiot ovat toteuttaneet rekisteroinnin tai luettelon
WIPOn suosituksen pohjalta, mutta toteutukset vathtelevat hyvin paljon, miki kertoo siita,
ettd suositus antaa vain suuntaa, mutta toteutuksen suhteen valtioilla on varsin vapaat kidet.

(KTM. 9/2006, 21, 35—43.)

3.5.2 Asiantuntijoiden lausunnot
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Tyoryhma pyysi lausuntoja muutamilta yrityksilti ja tahoilta, joiden aktiiviseen toimintaan kuu-
luu paljon tavaramerkkien rekisteréintej tai nithin littyvid asioita. Enemmisto yrityksista kan-
natti kansallisen rekisterin perustamista hyvin tunnetuille tavaramerkeille ja ettd rekisterilld olisi
my6s oikeusvaikutuksia. Vaikka erillisessid luettelossa tai rekisterissd oleva merkki ei muodos-
taisikaan rekisterdintiestettd myShemmalle tavaramerkille, tulisi hyvin tunnetun merkin haltijal-
le antaa ilmoitus sekoitettavissa olevista hakemuksista, jolloin haltija itse voisi tehdd viitteen.
Téllainen rekisteri tai luettelo vihentiisi vilpillista toimintaa ja olisi avuksi esimerkiksi ennakko-
tutkimusten yhteydessa. Téstd olisi hyotyd my6s kolmansille osapuolille, kun he voisivat etuka-

teen vilttda turhia kollisioita. (KTM. 9/2006, 23.)

Kuultavana olleet tahot ehdottivat, ettd luetteloon voitaisiin kirjata hyvin tunnettuja merkkeja
eli sellaisia merkkejd, jotka nauttivat tunnettuutta laajan yleisén keskuudessa eikid vain pie-
nemmissi kohderyhmissi. Tunnettuuskynnys tulisi maaritelld etukiteen esimerkiksi asettamal-
la jokin prosentuaalinen raja, joka tdssa tapauksessa voisi olla 80-90 prosenttia. Tillaisen luette-
lon avulla ndyton toimittaminen riitatilanteissa olisi helpompaa, kun merkin haltija voisi vedota
vain luettelomerkintidnsi eikd sen tarvitsisi hankkia naytt6a joka kerta erikseen. Luettelomer-
kintd voist olla voimassa viidestd kymmeneen vuotta, jonka jilkeen olisi taas todistettava, etta
merkki edelleen nauttii laajaa tunnettuutta ja on niin ollen oikeutettu laajempaan suojaan. Mi-
kili merkki saisi erillisii oikeusvaikutuksia, hinta tulisi maaritella niin, ettd se olisi suhteessa

kaikissa luokissa tehtdvian rekisterointiin. (KTM. 9/2006, 23.)

Lausunnon antaneet tahot totesivat yleisesti, etta WIPOn suositus vastaa my0s heidin tavoit-
teitaan ja odotuksiaan, joten suosituksen pohjalta tehtivi luettelo saisi kannatusta. Kuten WI-
POnkin suosttuksessa mainitaan, mikdan osa suosituksesta ei saisi olla edellytykseni luetteloon
metkitsemiselle vaan tunnettuutta maariteltdessa olisi aina otettava huomioon kokonaisuus.
Lisiks1 yritykset olivat yhtd mieltd siitd, ettd nykyinen kiytint6é on kallis ja hankala, minka

vuoksi sitd tulisi selventad. (KTM. 9/2006, 23.)

3.5.3 Hyvin vai laajalti tunnetun tavaramerkin suojan parantaminen?

Jotta tavaramerkki voisi olla Ayvin tunnettu, sen pitid nauttia tunnettuutta laajan yleison piirissa.
Tillaisten tavaramerkkien joukko on melko suppea ja ne ovat usein sellaisia merkkeji, jotka
ovat notorisesti ja usein myos kansainvalisesti tunnettuja. Tyoryhmi ei nidhnyt toimenpiteisiin
ryhtymistd tarpeellisena juuri hyvin tunnetuille tavaramerkeille, silld siind nahtiin likkaa ongel-
mia. Tavaramerkkia koskeva lainsiadinté on EU:n alueella harmonisoitu, joten tillainen toi-
menpide olisi ongelmallista yhteisolainsdadinnon vuoksi. Esimerkiksi direktiivissd todetaan,
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ettd tavaroiden ja palveluiden vapaan likkuvuuden helpottamisen kannalta olisi tirkedd, etta
kaikki rekisterdidyt tavaramerkit saisivat saman suojan kaikissa jasenvaltioissa. Titen erillisen
luettelon perustaminen saattaisi olla ristiriidassa yhteisolainsdadannon tavoitteiden kanssa seka
my0s vairistda kilpailua. Hyvin tunnettujen tavaramerkkien nauttima suoja miiraytyy pitkalti
kansainvilisten sopimusten pohjalta ja WIPOn suositus antaa ohjeistusta juuri niiden sovelta-
miseen. Olisi ristiriitaista, jos Suomessa toteutettaisiin rekistert tai luettelo, silld se johtaisi kaa-
vamaiseen kiytintoon, kun taas kansainvilisissd sopimuksissa ja WIPOn suosituksessa kehote-
taan tapauskohtaiseen kisittelyyn. My6s pohjoismaiden tavaramerkkilainsaadannon yhtenai-

syys karsisi rekistercinnista tai luettelosta. (KTM. 9/2006, 9, 18.)

Tavaramerkkilain ja —direktiivin mukaan /lgalti tunnetun tavaramerkin on puolestaan oltava
tunnettu vain asianomaisessa kohderyhmissa. Niiden merkkien kitjo on huomattavasti laa-
jempi kuin hyvin tunnettujen merkkien. Tyoryhma katsor kuitenkin, ettd kansallisessa tavara-
merkkilainsdiadinndssd oleva sddnnds vastaa suurimmaksi osaksi tavaramerkkien haltijoiden
mahdollisuutta saada merkeilleen tavaramerkkiluokkien rajat ylittivia suojaa. Toisaalta tunnet-
tuuden todistaminen ja laajemman suojan saaminen on tahin piivddn asti osoittautunut hyvin
tyolaaksi ja kallitksi toimenpiteeksi ja ndyttd joudutaan hankkimaan jokaista yksittdista kertaa

varten erikseen. T4ta asiaa voisi tydryhman mielesta kehittaa.

Jos sits laajalti tunnetuille tavaramerkeille perustettaisiin erillinen luettelo, ndyton hankkimiseen
liittyvit ongelmat ratkeaisivat, silld luettelo levittdisi tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramer-
keista ja niin ollen se tekist niyton hankkimisen ensimmiisen kerran jilkeen helpommaksi.
Luettelosta olist suuri hyoty myos rekisterointimenettelyssa: tavaramerkkihakemusta laatiessa
tal jo tavaramerkkid suunnitellessa hakija voisi etukateen huomioida muissa luokissa rekiste-
ro1dyt laajalti tunnetut tavaramerkit vilttdakseen oman merkkinsd hylkddmisen. Lisiksi laajalti
tunnetun tavaramerkin haltijan olisi viitteen tehdessain helppo vedota luettelomerkintainsi
eikd aineistoa tunnettuuden todistamiselle tarvitsisi hankkia erikseen. Luettelo auttaisi laajalti
tunnetun tavaramerkin haltijaa myos loukkaustilanteissa ja haettaessa viliatkaisia turvaamis-
toimia. Kun haltija hakee viliatkaista kieltoa, ensimmiiseni tehtivini on selvittda, nauttitko
hinen tavaramerkkinsi tavaramerkkiluokkien rajat ylittivai suojaa eli onko hinelld edes oike-
utta hakea kieltoa. Tamai vie aikaa ja luettelon avulla vaiheesta paistaisiin kokonaan eroon.

Luettelon ansiosta turvaamistoimimenettelyt ja oikeudenkaynnit nopeutuisivat.

3.5.4 Tyoryhmin lopullinen ehdotus
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Tyo6ryhmi keskusteli useista vaihtoehtoisista toimenpiteista laajalti tunnettujen tavaramerkkien
suojan parantamiseksi. Vaihtoehtoihin kuuluivat mm. rekisteri huomattavilla oikeusvatkutuksil-
la, rekisteti vihiisilld oikeusvaikutuksilla, niyton esittimisen helpottaminen seka timién hetken
kiytantéjen helpottaminen ja selventiminen. Pohdittuaan vathtoehtoja, tyoryhma tuli sithen
tulokseen, ettd markkinoilla tunnettujen ja merkittavda goodwill-arvoa nauttivien tavaramerk-
kien suojaa tulisi edistdd oman kansallisen tavaramerkkilain puitteissa. Téten ei tulisi ristiriitaa

esimerkiksi yhteison tavaramerkkioikeuden kanssa. (KTM. 9/2006, 29.)

Tyoryhma naki aihetta kehitykseen nimenomaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaami-
sessa ja ehdotti niiden aseman selventimista erilliselld luettelolla, jota yllapitiisi viranomainen.
Luonteva viranomainen tissd tapauksessa olisi rekisteriviranomainen eli Patentti- ja rekisteri-
hallitus (PRH). Luettelolla saataisiin ratkaisu niyton toimittamisen kalleuteen ja hankaluuteen.
Luettelolla e1 olisi otkeusvaikutuksia vaan sen tehtivana olisi helpottaa tunnettuuden todista-
mista ja lisdtd tietoisuutta tavaramerkin tunnettuudesta yleisesti. Lisdksi silld olist merkitysta
ennakkotutkimuksissa ja niin ollen myds tavaramerkkiriitojen ehkiisyssa, silld ennakkotutki-

muksethan auttavat valttimain jo suojattujen tavaramerkkien kiyttéd. (IKITM. 9/2006, 29—30.)

Erillinen luettelo olisi tydryhmin mukaan parempi kuin tavaramerkkirekisteriin tehtava rekiste-
rointimerkintd. Luettelo levittdisi patemmin tietoisuutta ja sen paivittaminen olist helpompaa.
Luettelo olisi kuitenkin tdrkedd yhdistdd samaan tietojdrjestelméaan tavaramerkkirekisterin kans-
sa, jotta siitd olisi mahdollisimman paljon hyotyd ennakkotutkimuksille ja muille kolmansille
osapuolille, jotka tdll6in voisivat huomioida merkit esimerkiksi tavaramerkkistrategiaa luodes-
saan. Sopiva voimassaoloaika olisi viisi vuotta, jonka jilkeen merkinti voitaisiin uudistaa. Toi-
sella kerralla vaadittaisiin yhti laaja ndytté lukuun ottamatta niitd tilanteita, joissa tavaramerkin
arvo, kiytté ja markkinaosuus ovat kasvaneet. Talloin riittaisi suppeamman niyton esittdmi-
nen. Merkin poistamista rekisteristd voisi vaatia kuka tahansa kolmas osapuoli milloin tahansa.

(K'TM. 9/2006, 30.)

Luetteloon hyviksyttiisiin merkit, jotka nauttivat laajaa tunnettuutta. Jos tunnettuus olisi to-
dettu vain tietyssid kohderyhmassé, sen voisi mainita, jotta ei syntyisi sellaista kuvaa, ettd merk-
ki nauttii laajempaa tunnettuutta kuin todellisuudessa. Lain mukaan ei olisi otkeutettua, ettd
luetteloon merkitty vain tietyssi kohdepiirissa tunnettu merkki nauttisi suojaa myds muissa

kohdepiireissi. (ICTM. 9,/2006, 30.)

Luettelon olisi myos oltava maksullinen, silld oikeusvaikutukseton luettelo maariteltaisiin laissa
todennakoisesti ”muuksi suoritteeksi”, jolloin maksun on perustuttava litketaloudellisiin perus-
> ) p P
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terstin (Laki Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista perittdvistda maksuista).
Maksuja maariteltiessd on hyvi huomioida mm. luettelon yllipidon kannattavuus, luettelon
merkitys otkeudenhaltijoille, maksutason merkitys luettelon arvostukselle ja PRH:lle aiheutuvat
kulut ilmoitusten lihettamisista. Tyoryhmin mielesta maksun tulisi olla lahella sitd, miti se olist
rekisteroitiessa tavaramerkki kaikissa luokissa. Jokaisesta hakemuksesta perittdisiin maksu,
joten my6s hylkadvistd paatoksistd veloitettaisiin. Nain estettédisiin turhia hakemuksia, kun ha-
kijat miettisivat tarkkaan, onko tavaramerkki riittavin tunnettu. Toinen vaihtoehto olisi, ettd
ensin perittiisiin hakemusmaksu ja mikali tavaramerkki hyvaksyttiisiin luetteloon, perittaisiin
luettelointimaksu. Niin hylkiyspaitoksen saaneen tavaramerkin haltija menettiisi vain hake-

musmaksun. (KTM. 9/2006, 30.)

Rekisterointimenettelyssid ilmoitettaisiin sekid hakijalle etti tunnetun tavaramerkin haltijalle,
mikali rekisteroitaviksi haettava tavaramerkki olisi luetteloon merkityn tavaramerkin kanssa
samanlainen tai samankaltainen. Tallainen tilanne el kuitenkaan automaattisesti estiisi rekiste-
romntia eli luettelomerkinnilla e1 olisi varsinaista otkeusvatkutusta. My6skain loukkaustilanteis-
sa merkinnalld el olisi suoranaista oikeusvaikutusta vaan se olisi vain yksi huomioonotettava
setkka. Oikeuskidytainnén myoti merkinnille saattaisi kuitenkin syntyad niyttéarvoa. (IKTM.

9/2006, 30.)
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4 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustaminen

Patentti- ja rekistetihallitus pditti 6.6.2007 petustaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille oman
luettelon. Padtos perustui Kauppa- ja teollisuusministerion asettaman tyoryhmin selvitykseen
ja ehdotukseen. Kyseinen muistio on kisitelty tissa tyossid kohdassa 3.5. Luetteloa yllapitiva
viranomainen on PRH, eikid toteutus atheuttanut laki- tai asetusmuutoksia. Luettelo on julki-
nen ja siiti on mahdollisuus pyytda otteita maksua vastaan. Hakemuksia laajalti tunnettujen

tavaramerkkien luetteloon alettiin ottaa vastaan 15.8.2007 alkaen.

Luettelo on erillinen tietokanta eikd se niin ollen ole osa tavaramerkkirekisterid. Erilliselld tie-
tokannalla katsottiin olevan parempi informaatioarvo ja sitd on my6s helpompi piivittaa. PRH
on jirjestanyt internetsivuillaan tavaramerkkitietokannan yhteyteen linkityksen luetteloon, jotta
laajalti tunnetut tavaramerkit olisi helppo huomioida samalla kun tutkii tavaramerkkirekisteria.

Tisti on hyotya esimerkiksi uutta tavaramerkkia suunnittelevalle yritykselle. (PRH, 2008.)
4.1 Luettelon tarkoitus

Luettelo on apuviline asiamiehille, viranomaisille, elinkeinoelamalle, tavaramerkin haltyjoille ja
kaikille niille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeista. Lisaksi luette-
loa voi hyédyntii esimerkiksi ennakko- tai sekoitettavuustutkimuksissa ja nain ollen ehkiistd
my6s mahdollisia tavaramerkkiriitoja. Jos PRH havaitsee uutta tavaramerkkihakemusta kasitel-
lessdin sekoitettavissa olevan laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon merkityn merkin,
sen tehtivini on ilmoittaa siitd sekd uuden hakemuksen tekijille ettd luetteloon merkityn laa-
jaltl tunnetun tavaramerkin haltijalle. Asiasta ilmoitetaan riippumatta siitd, mihin luokkaan tai
luokkiin merkki halutaan rekisteroitdvaksi. Luetteloon merkityn tavaramerkin haltijan tehti-
viksi jaa paattad, haluaako timai tehdi viitteen uutta merkkia vastaan. (PRH, 2008.) Luetteloon
merkitty tavaramerkki ei tarkoita sitd, ettd se olisi rekisteroity etkd merkinti nain ollen auto-
maattisesti estd uuden tavaramerkin rekisterointid. Luettelossa olevan laajalti tunnetun tavara-
merkin ja rekisterdidyn tavaramerkin ero on, etta luetteloon merkitylla tavaramerkilld ei ole
suoria oikeusvaikutuksia toisin kuin rekisteridylla tavaramerkilli. Mahdollinen vaitemenettely
ja sen tulos eivat vaikuta luettelon merkintoihin eli vaikka luetteloon merkityn tavaramerkin
haltijan tekemai viite hylattaisiin, luettelon tietoja ei muutettaisi. (PRH, 2008; Elinkeinoelimin

keskusliitto, 2007.)

4.2 Luetteloon kirjaamisen ehdot
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Luetteloon haettavan tavaramerkin tulee olla tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti
laajalti tunnettu Suomessa. Kaikkia tavaramerkin tunnuspiirteitd noudattavia merkkeja voi ha-
kea luetteloon merkittaviksi. Hakemuksessa on pystyttiva todistamaan, ettd tavaramerkki
nauttii olennaisessa osassa Suomea laajaa tunnettuutta. Erityisvaatimuksia luetteloon kitjaami-
sesta ei ole annettu. Kun PRH Kkisittelee hakemusta ja arviol tavaramerkin tunnettuutta, se
ottaa huomioon mm. tunnettuuden tason, kohderyhmin, markkinaosuuden, merkin markki-
nointikustannukset sekd tavaramerkin kiyton intensitvisyyden, keston ja maantieteellisen laa-
juuden. Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu juuri kyseisen merkin kohderyhmassa eli sen et
tarvitse olla tunnettu koko Suomessa. Hakemukseen tulee merkitd kohderyhma, jossa hakija
katsoo merkin olevan tunnettu. Mikili kohderyhmii ei mainita, merkin kohderyhmiksi katso-
taan kaikki suomalaiset. Merkittavin osan kohderyhmisti on tunnettava tavaramerkki. Kun
tavaramerkki kitjataan luetteloon, sinne tehddin merkintd kohderyhmasti tai kohderyhmisti,

joissa kyseinen tavaramerkki on tunnettu. (PRH, 2008.)

Hakemukseen liitetdan ndytt6d merkin tunnettuudesta. Nayttona voi toimia esimerkiksi mark-
kinointitutkimukset, mainonta- ja markkinointimateriaali, vuostkertomukset sekd tuomioistuin-
ten ja viranomaisten paitokset. Tama listaus el ole millddn tavalla tyhjentivi, vaan vain suuntaa
antava. Hakija voi siis liittad muutakin materiaalia ja se saattaa jopa pelkistiin riittad tunnet-
tuuden todistamiseksi. Markkinaosuudella on suuri merkitys tunnettuuden arvioinnissa, silli se
kertoo prosenteissa, kuinka moni kuluttaja todellisuudessa ostaa kyseisella tavaramerkilld va-
rustettuja tuotteita. Markkinaosuuden ndyttéd voi tukea viela myyntiluvuilla. Jos naytté tai osa
siitd koostuu tutkimuksista, niiden olisi hyva olla riippumattomien ja itseniisten toimijoiden
tekemid, esimerkiksi tilaustutkimuksia. Néin saadaan puolueeton tutkimus, joka vatkuttaa tut-
kimuksen luotettavuuden arviointiin. Luotettavuutta arvioitaessa pitia tutkimuksesta kayda
ilmi mm. tutkimuksen tekiji, kohderyhma, haastateltujen lukumaira, haastateltujen sukupuoli-
ja ikdjakauma seki tutkimusmenetelmi ja —olosuhteet. Riittavd haastateltujen lukumaira riip-
puu kohderyhmin koosta. Jos kohderyhmina on kaikki suomalaset, tulisi sen myos nakya
tutkimuksessa haastateltavien lukumiirissi. Olosuhteet, joissa tutkimus on tehty, on myos
tirkedd huomioida ja sen vuoksi tutkimustuloksissa on oltava tiedot esitetyista kysymyksista ja
siitd, miten ja missd jarjestyksessd ne on esitetty. Esitysjirjestykselld on merkitystd, koska sen
avulla haastateltavaa pystytddn ohjaamaan ja sitd kautta vatkuttamaan my0s vastauksiin. Haki-
jan tulee toimittaa tutkimus virastolle kokonaisena, jotta kaikki oleelliset seikat voidaan arvioi-

da. (PRH, 2008.)

Kuten edelld jo todettiin, tavaramerkin tunnettuuden todistamiseksi voidaan toimittaa mainon-
ta- ja markkinointimateriaalia. Materiaalien maara ja laatu kertovat usein parhaiten tavaramer-
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kin kiyton intensivisyydestd, maantieteellisestd laajuudesta sekd kdyton kestosta. Naita seikko-
ja toteen niytettiessi voidaan ilmoittaa tavaramerkin mainontaan ja markkinointiin kiytetyt
rahat verrattuna koko alan markkinointikustannuksiin. Lisiksi voidaan hankkia erilaisia todis-
tuksia esimerkiksi etujarjestoiltd ja kohderyhmiltd seki tavaramerkin aiemmista rekisterdinneis-
td. Alemmat rekisterdinnit eivat sindnsi vaikuta arviointiin suoraan, silla rekisterdintihan ei ole
esteeni tavaramerkin hakemiselle laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Tunnettuuden
todistamiseksi hakija voi luttaa aineistoon myos nayttoa tavaramerkin arvosta. Nayttoni voivat
olla esimerkiksi erilaiset listaukset, tutkimukset sekd lisensioinnit. Vuosikertomuksien seki
tuomioistuinten ja viranomaisten paitoksilld voidaan my6s osoittaa tunnettuutta. Vuosikerto-
muksissa tosin harvoin kerrotaan itse tavaramerkista, mutta esimerkiksi myyntiluvut ja Hike-
vaihto voivat kuvata markkinoiden kokoa seki tavaroiden luonnetta. Jotta vuosikertomusta
volidaan pitid merkittivina nayttona, hakijan tulee pystyi kertomaan koko markkinoiden koko.
Niin luvut ovat vertailukelpoisia. Sellaiset tuomioistuinten ja viranomaisten paitokset, jotka
ottavat kantaa nimenomaan laajalti tunnettuuteen, kelpaavat myos naytoksi tavaramerkin tun-
nettuudesta. Ratkaisut ja paatokset etvit velvoita virastoa kuitenkaan noudattamaan niitd, mut-

ta toslasiassa niilla saattaa olla suurikin painoarvo. (PRH, 2008.)

4.3 Hakemusprosessi

Kun materiaali tunnettuuden todistamiseksi on keritty, alkaa varsinainen hakemusprosessi.
Ennen kuin virasto aloittaa hakemuksen kisittelyn, hakijan on maksettava hakemusmaksu.
Kaikki materiaali, joka toimitetaan hakemuksen yhteydessi, on julkista viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999). Jos virasto katsoo tatvitsevansa lisiselvitys-
ta, se ilmoittaa siitd hakijalle kirjeitse. Lisaselvitys on mahdollista toimittaa kahdeksan viikon
kuluessa viraston pyynnosti. Perustellusta syysta voidaan myontdd kahdeksan viikon lisdaika.
Jos lisaselvitysti ei toimiteta madraaitkaan mennessa, virasto kisittelee hakemuksen aikaisem-
min toimitetun materiaalin pohjalta. Hakija voi muuttaa hakemusta tavaroiden ja palveluiden
sekad kohderyhmin osalta milloin tahansa hakemuksen vireillioloaikana. Kun virasto on tehnyt
paatoksensi, siitd ilmoitetaan hakijalle. Mikali paitos on kielteinen, virasto antaa siitd hakijalle
perustellun lmoituksen. Hakijalla ei ole valitusoikeutta tuomioistuimeen tai muuhun tiippu-
mattomaan lainkayttoelimeen, mutta tdma vol saattaa asian uudelleen viraston kisiteltaviksi.
Mikili merkki taas hyviksytddn, hakijaa pyydetdin ilmoituksen ohessa maksamaan merkinti-
maksu. Kun merkintimaksu on maksettu, tavaramerkki merkitddn luetteloon ja kuulutetaan
lisaksi Tavaramerkkilehdessa. ‘Tassd lehdessa kuulutetaan my6s kaikki ns. normaalit tavaramet-
kit. Téaten uusien rekisterdintien sekd luetteloon merkittyjen tavaramerkkien samanaikainen
seuraaminen on helpompaa. Tamain jilkeen hakijalle toimitetaan ote luettelosta. Jos maksua el
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suoriteta, hakemus raukeaa eiki sitd niin ollen merkita luetteloon. (PRH, 2008.) Kohdassa 4.6.

kasitellaan hakemusprosessi esimetrkkicasen avulla.

Luettelomerkinti on voimassa luetteloon merkitsemispaivisti viisi vuotta, jonka jilkeen se on
mahdollista uusta toimittamalla nayttoa siitd, ettd tavaramerkki nauttii edelleen laajaa tunnet-
tuutta. Mikdli merkintd uusitaan, se on jilleen voimassa viisi vuotta. Merkinnin voi uusia niin
monta kertaa kuin haluaa ja jokaisella kerralla on toimitettava naytto erikseen. Tosin naytoksi
saattaa riittad suppeampi nayttd kuin aikaisemmalla kerralla. Uudistushakemuksen voi jattia
aikaisintaan kuusi kuukautta ennen merkinnan erdantymispiivai ja viimeistdan kuusi kuukautta
eraantymispaivan jilkeen. Uudistushakemuksen yhteydessi merkintdd voidaan laajentaa esi-
merkiksi tavaroiden ja palveluiden sekid kohderyhmin osalta, silli uudistamismaksu on sama
kuin hakemusmaksu ja niin ollen olisi sama asia, jos tavaramerkkia haettaisiin uudelleen luette-
loon. Kuka tahansa voi pyytaa tavaramerkkia poistettavaksi luettelosta joko kokonaan tai vain
osittain, mikali tavaramerkki on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin
edellytyksia ta1 sen tunnettuus el enaa tiytda saannoksen edellytyksia. Tavaramerkkid koskevasta
poistamispyynndsta tehdddn ilmoitus Patentti- ja rekisterthallitukselle. Pyynnéssd on oltava
perustelut, mikst tavaramerkki tulist poistaa ja samassa yhteydessid on maksettava poistamis-

pyyntomaksu.

4.4 Maksut

Ennen kuin hakemus tulee viteille, on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksusta liitetaian
kuitti itse hakemukseen. Kun merkki hyviksytaan, on maksettava merkintdmaksu, jonka jil-
keen merkki lisdtdan luetteloon. Luetteloon hakeminen maksaa kokonaisuudessaan 2 500 eu-
roa. Tyoryhma oli ehdotuksessaan (ks. kohta 3.5.4.) sitd mieltd, etti ko. summan olisi oltava
samaa luokkaa kuin mitd se on kaikki luokat kattavassa rekisteroinnissd, miki on 2 895 euroa.
Maksut eroavat kuitenkin toisistaan melko paljon. Luetteloa koskevat maksut (sis. ALV 22 %)

on lueteltu seuraavalla sivulla.
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Hakemusmaksu 1700 €

Luetteloon merkintimaksu 800 €
Uudistusmaksu 2500 €
Uudistuksen viivastysmaksu 400 €
Ote luettelosta 30€
Muutosmerkintd 50 €
Poistamispyynto 500 €

4.5 ‘Tilanne tilld hetkelld

Suomi on Euroopan Unionin ensimmaiinen jasenmaa, jossa laajalti tunnettuja tavaramerkkeja
suojataan omalla rekisterilld. 28.7.2008 mennessa laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon
on jatetty yhteensi 68 hakemusta (PRH, 2008). Hakijoiden joukkoon kuuluu suurimmakst
osaksi vahittiiskaupan alalla toimivia yrityksia. Joillakin tavaramerkin haltijoilla on jopa useam-
pi tavaramerkki haettavana. Niiti yrityksid ovat mm. Kesko Oyj, Nokia Corporation, Finlay-
son Oy, MTV Oy, Oy Karl Fazer Ab, Valio Oy, Marimekko Oyj seka Itella Oyj. (PRH, 2008.)
Edelld mainittuun paivimadraan mennessa vasta kuusi tavaramerkkia on hyviksytty, joten viela
on vaikea arvioida PRH:n linjauksia tunnettuuden maarittelemisen suhteen. Hakemusvaihe vie
alussa kauemmin aikaa, silli Patentti- ja rekisterthallituksen apulaistoimistopaallikké Hilkka
Niemivuon mukaan nyt on kyseessd linjan luominen hyviksymiselle (Taloussanomat, 2007).
Kun tavaramerkki on hyviksytty, hakemukseen seki sen oheismateriaaliin voi kuka tahansa
tutustua sopimalla siitd etukateen PRH:n kanssa. He hakevat materiaalin arkistosta, jonka jil-
keen se tarkistutetaan vield paivystavalld lakimiehelld. Tama tehdddn sen vuoksi, ettei mitadn
salaista tietoa ole materiaalin joukossa. Itse olen tutustunut kaikkien 28.7.2008 mennessa tava-
rahyviksyttyjen metkkien hakemusmateriaalethin. Niama hyviksytyt merkit ovat PAULIG,
KOFF, TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (KUVIO), PIRKKA, NOKIA ja OLVI. Liit-
teessi 1 olen koonnut taulukkomuotoon oleellisimmat seikat hakemuksista. Taulukosta voi
olla hy6tya esimerkiksi asiamiehille, jotka tekevat hakemuksia luetteloon. Taulukosta he voivat
katsoa esimerkiksi mitd aineistoa tunnettuuden todistamiseksi muut ovat toimittaneet, onko
PRH vaatinut jotakin lisdselvitystd sekd muita seikkoja, jotka olisi hyvi ottaa huomioon hake-
musta laadittaessa. Esimerkiksi tutkimusten osalta PRH joutui pyytamain lisiselvitystd lihes
kaikissa tapauksissa, silld tutkimukset oli toimitettu vaillinaisina. Silloin niiden luotettavuutta ei
voida arvioida. Vaikka taulukossa on vain kuuden tavaramerkin hakemustietoja, niisti saa pal-
jon vinkkejd. Harva asiamies varmasti kay PRH:ssa tutkimassa ja vertailemassa luetteloon hy-
viksyttyjen tavaramerkkien aineistoja, silld se vie paljon aikaa. Tasta taulukosta saa tietoja hy-
vin nopeasti. Lisiksi tyon lopussa on esimerkkeini kahden tavaramerkin hakemuskirjeet (liite
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3: KOFF; lute 4: NOKIA). Seuraavassa kohdassa kiyn lipi vaihe vaiheelta, miten luetteloon
hakeminen kaytinnossi etence. Esimerkkind kiytin luetteloon hyviksytyn PAULIG-

sanamerkin hakemusta.

4.6 Hakemisprosessi kiytinndssd: Case Paulig

Kuten edellisessa kappaleessa mainittiin, talld hetkelldi luetteloon on hyviksytty ainoastaan
kuust tavaramerkkia, joista ykst on Paulig. Paulig-sanamerkki on rekisterdity Suomessa (rek.nro
201050) vuonna 1996 luokissa 29 ja 30. Haettaessa Paulig-merkkii laajalti tunnettujen tavara-
merkkien luetteloon, Oy Gustav Paulig Ab:n asiamiehena toimi Asianajotoimisto Heinonen &
Co Oy:n asiamies Petteri Hikkdnen. PRH vastaanottt hakemuksen 15.8.2007. Hakemuspai-
viksi merkitaan se paivi, jolloin PRH vastaanottaa hakemuksen. Samalla hakemukselle anne-

taan myos hakemusnumero.

PRH:n internetsivudta 16ytyvd hakemuspohja oli tdssi casessa taytetty niin, ettd siitd ilmeni
hakijan ja asiamichen yhteystiedot, haettavan tavaramerkin nimi, tavaraluokka seki 1700 euron
suuruisen hakemusmaksun suoritus. Taytetty lomake on timin tyon liitteena (lite 2). Hake-
muslomakkeessa olisi halutessaan voinut vield mamita tavaramerkkid koskevia huomautuksia ja
vaatimuksia sekid tavaramerkin kohderyhmin. Kohderyhma merkitain, jos hakija katsoo, ettd
tavaramerkin tunnettuus on rajoittunut tiettyyn kohderyhmain. Mikili kohderyhmia el maini-
ta, PRH katsoo, ettid kohderyhmani ovat kaikki suomalaiset. Paulig-casessa kohderyhmina on
sits kaikki suomalaiset, silli kohderyhmai ei ole mainittu hakemuksessa. Kyseiseen hakemuk-

seen oli lisaksi Litetty my0s selvitys tunnettuudesta, josta seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

Tunnettuuden selvityksessd hakijan asiamies oli laatinut kirjeen, jossa hin toi esille ne asiat,
joiden avulla voidaan nayttaa toteen, ettd tavaramerkki nauttii laajaa tunnettuutta. Kitjeessiin
astamies kertoi lyhyesti Oy Gustav Paulig Ab:n toiminnasta ja sen laajuudesta seki yrityksen
historiasta. Lisiksi asiamies mainitsi markkinaosuuden prosenteissa seka viimeisimmin tilin-
paatoksen mukaisen litkevathdon. Asiamies totesi myds, ettd Paulig-merkin laajan ja pitkakes-
toisen kayton ansiosta kuluttajat yhdistavit tavaramerkin samaan valmistajaan ja etta todelli-
suudessa tavaramerkki on kaikkien suomalaisten tuntema. Todistaakseen edelld mainitut asiat
hakija on littAnyt hakemukseen kolme liitettd. Ensimmiinen liite oli jiljennos Markkinointi ja
Mainonta -lehden julkaisemasta Taloustutkimuksen vuosittain tekemista tutkimuksesta Suo-
men arvostetuimmista tavaramerkeista. Tama tutkimus on vuodelta 2006 ja se osoittaa Paulig-
merkin olevan sijalla 25. Toisena liitteena oli jaljennés tilastosta, joka osoittaa tavaramerkin
markkinaosuuden vuonna 2003. Kolmantena liitteeni oli otteita Oy Gustav Paulig Abmn 125.
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juhlavuoden historitkista. Nailld todistettiin tavaramerkin kidyton laajuutta ja kestoa sekd mer-
kin nakyvyytti Suomessa. Lopussa asiamies viittaa vieldi EY-tuomioistuimen Chevy-
ratkaisuun, josta kiy ilmi, ettd merkittivin osan kohderyhmisti on tunnettava tavaramerkki,
jotta merkki voidaan katsoa laajalti tunnetuksi. Lisakst tuomioistuin on todennut, etti edelly-
tyksen tdyttymistd arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat.
Kyseinen Chevy-ratkaisu on kisitelty tarkemmin tissa tyossa kohdassa 3.4. Tassi kappaleessa

on kasitelty piaikohdat asiamiehen kirjoittamasta kirjeesta.

Noin viikkoa my6hemmin varsinaisen hakemuksen jittopaivistd, PRH vastaanotti hakijan
asiamicheltd tiydennyksen hakemukseen. Kirjeeseen oli liitetty laajalti tunnettuuden todistami-
seksi viist liitetta, jotka olivat:

1) matetiaalia mainonnan ja sen laajuuden todistamiseksi

2) vuoden 2006 vuosikertomus, josta ilmenee toiminnan ja mainonnan laajuus

3) tilastoja vuosilta 2005—2007, joista ilmenee Paulig-kahvien markkinaosuus

4) raportin osa, josta ilmenee euromaiiriiseni markkinointipanostuksen osuus verrattuna mui-
hin kahvia markkinoiviin yrityksiin seka

5) jaljennos vuonna 2004 tehdysti tutkimuksesta, jossa ilmeni mm. se, ettd 97 % thmisista vas-
taa kahvi, kun heilta kysytadn, mita heille tulee mieleen sanasta Paulig. Naiden seka varsinaisen
hakemuksen yhteydessa toimitettujen liitteiden perusteella PRH:n tuli arvioida, onko tavara-

merkki laajalti tunnettu ja tuleeko se niin ollen merkiti luetteloon.

Edella kisitellyissa kitjeissd (varsinainen hakemus + tiydennys) minulle jai ulkopuolisena luki-
jana hieman episelviksi, pyrkiké asiamies todistamaan tavaramerkin laajalti tunnettuutta vai
merkin vakiintumista. Tama sen vuoksi, ettd astamies kdyttdd molemmissa kirjeissa liitteista
nimitysta “vakiintumisainesto”. Vakiintunut ja laajaltt tunnettu tavaramerkkihin ovat eri asioita
vaikka ne joissain tapauksissa liittyvitkin liheisesti toisiinsa. Esimerkiksi arvioitaessa laajalti
tunnettuutta voidaan hyvin kiyttdd samanlaisia tai —kaltaisia keinoja kuin vakiintuneisuutta
maariteltdessd. Tassa tapauksessa tosin on taysin selvaa, ettd paamairana oli saada tavaramerk-
ki merkityksi luetteloon eli todistaa tavaramerkin laajalti tunnettuus. Asiamies kaytti tayden-
nyskitjeessidn myods ilmaisua “sana PAULIG on vakintunut Suomessa laajalti tunnetuksi tava-
ramerkiksi”. Téten voidaan siis tulkita, ettd asiamies todistaa tavaramerkin laajalti tunnettuuden
merkin vakiintuneisuuden avulla. Vakiintumisaineiston sijaan sopiva ilmaisu olisi voinut olla
esimerkiksi aineisto tavaramerkin laajalti tunnettuuden todistamiseksi” tai “naytto tavaramer-
kin laajalti tunnettuudesta”. Termien kayttd aitheuttaa mielestini turhaa sekaannusta. Taten
voitaisiin puhua vain laajalti tunnettuuden todistamisesta, jolloin puhuttaisiin juurt siitd asiasta,
jota hakemus sekd my6s itse luettelo koskee.
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Runsas kolme kuukautta hakemuksen jattaimisesta PRH ilmoitti asiamiehelle kirjeitse, ettd tava-
rametkki hyviksytddn laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Edellytykseni oli kuiten-
kin 800 euron suuruisen merkintimaksun suorittaminen tiettyyn paivdin mennessid. Mikali
maksua ei suoritettaisi erdpdiviin mennessd, hakemus raukeaisi. Jo seuraavana paivina asia-
mies maksol merkintimaksun ja niin ollen tavaramerkki merkittdisiin seuraavaksi luetteloon.
Hakemus hyviksyttiin luetteloon 14.12.2007. Asiamies maksot merkintimaksun jo 22.11.2007
eli merkintimaksun suorittamisesta kului vield kuukausi ennen kuin tavaramerkki merkittiin
laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Merkinnin jilkeen PRH lihettda hakijalle otteen
luettelosta, joka vastaa pitkalti tavaramerkkirekisterista saatavaa otetta. Paulig-merkin otteesta
ilmenee hakijan, asiamichen sekd merkin tiedot. Otteen saa tilata kuka tahansa PRH:sta 30
euron maksua vastaan. Samat tiedot saa kuitenkin selville myos PRH:n internet-sivuilta 16yty-
vasta laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta, joka tosin et ole yhta virallisen nikdéinen,
mutta se sisdltdd kaikki samat tiedot kuin virallinenkin ote. Aikaisemmin tissa tyossa kasiteltiin
termien sekavuutta nimenomaan suomenkielisissd kdannoksissd. Tédssd otteessa laajalti tunne-
tusta tavaramerkistd kiytetdan kuitenkin oikeaa, sanatarkkaa englanninkielista kddnnosta “tra-

demark with a reputation”.
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5 Yhteenveto

Tavaramerkkien merkitys yritysten toiminnassa kasvaa koko ajan ja tavaramerkki on tirkea osa
suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Yritysten on osattava suojata tavaramerkkinsid markkina-
alueillaan. Monella yritykselld on jopa oma tavaramerkkistrategia. Myos pienemmit yritykset
ovat yhi tietoisempia ja kiinnostuneempia suojausmahdollisuuksistaan. Rekisteroinnilla yrityk-
set saavat yksinoikeuden kiyttda tavaramerkkid ja oitkeuden kieltid muita kayttamastd saman-
laisten tuotteiden yhteydessid samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkid. Tavaramerkki on
tirked osa litketoimintaa, ja merkkien roolt yrityksen toiminnassa kasvaa entisestdan. Niiden
avulla saadaan mm. kontakti kuluttajiin, edistetdan markkinointia, luodaan brindeji sekd han-

kitaan markkinaosuuksia.

Kun merkki on laajalti tunnettu, hyviksikiyton riski kasvaa entisestdan. Téllaisia merkkeja on
siis tirkedd suojata vahvemmin kuin ns. normaaleja merkkejd. Tiaman asian edistaimiseksi Suo-
messa asetettiinkin tyéryhmi selvittimain, pitaisiko laajalti tunnettujen merkkien suojaa edis-
t4d ja mikd voisi olla paras keino tavoitteen saavuttamiseksi. Suomessa laajalti tunnettuja merk-
kejd koskee vain yksi kansallinen sdannés. Muita sainndoksid voidaan johtaa Suomea koskevista
kansainvilisistd sopimuksista. Kansainvilisten ja kansallisten siannosten pohjalta tyoryhma
teki perusteellisen ja tarkan selvityksen suojan kehittimisen tarpeellisuudesta. Tyoryhmin lop-

putuloksena oli laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon perustaminen.

Tidssd opinndytetyossd kisiteltiin ensin lyhyesti tavaramerkkethin liittyvat perusasiat, minki
jalkeen paino oli laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojauksessa Suomessa. Suojaukseen lit-
tyvit sadannokset kaytiin lipi sekd kansallisella etta kansainviliselld tasolla. Mukana oli my6s
kaytinnon esimerkkeja, esimerkiksi oikeustapauksia tunnettuuden maarityksesti. Voimassa
olevien sadnnosten kisittelyn jalkeen kaytiin lapi tyoryhmin muistio, jossa selvitettiin suojan
edistamisen tarpeellisuutta. TAma muistio kiytiin tyossi tarkasti lipi, silld se oli pohjana luette-
lon perustamiselle. Itse luetteloon ja sen toimintaan perehdyttiin opinnaytetyon loppupuolella.
Luetteloon hakeminen kaytiin lapi vaihe vaiheelta esimerkkicasen avulla. Lopuksi tyon liitteeksi
koottiin vield taulukkomuotoon olennaisimmat seikat hyvaksyttyjen merkkien hakemusmateri-

aaleista.

Luettelo on nyt toiminut noin vuoden ajan ja hakemuksia on jitetty runsaasti. 28.7.2008 men-
nessi luetteloon on hyviksytty kuusi hakemusta. Luettelon tarkoituksena on toimia apuvili-
neeni asiamicehille, tavaramerkin haltijoille, viranomaisille ja kaikille niille tahoille, jotka tarvit-

sevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistd. Lisaksi luettelo helpottaa ja nopeuttaa naytto-
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alneiston toimittamista. Ennen se on ollut kallista, hankalaa ja aikaavieviid. Emme vield tieda,
muodostuuko luettelosta kaytinnossi sellainen kuin ajateltiin vai onko sen merkitys mahdolli-
sesti laskenut tai kasvanut. Luettelolla ei talla hetkella ole oikeusvaikutuksia, mutta tulevaisuu-
dessa niemme, muuttuuko asia. Voi hyvin olla, ettd merkinnalla tulee olemaan suurikin paino-
arvo esimerkiksi tuomioistuimessa tai vaikkapa rekisteréintiesteen muodostamisessa. Johtopaa-
toksid naista on viela vaikea tehdd. Linjauksia voidaan arvioida kenties vasta useamman vuo-
den jilkeen. Tassa olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe jollekin, joka on kiinnostu-

nut lagjalti tunnetuista tavaramerkeista.
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Liite 2. Case PALUIG: taytetty hakemuslomake

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Hakemus merkin merkitsemisesti laajalti
Tavaramerkki- ja mallilinja tunnettujen tavaramerkkien luetteloon
Kéyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI JA BEKISTERIK, .

Postiosoite PL 1170, 00101 HELSINKI PATENTTY JA REKISTERIALLITUS

Puhelin: (09) 6939 5855 > ,

F:ksei:if(lOg) 6939 5328 15 08 My

Pankkitifit: Nordea 168030-111131

OKO 500001-20378368

Sarmpo 800015-47908 ¢« . VASTAANOTETTY

ﬁ. Hakijan nimi LQ@@ 7@@ 1 - Y-tunnus

Oy Gustav Paulig Ab 0835291-6

2. Hakijan osoite ja puhelinnumero

PL15

00981 HELSINKI

p. 09-31981

3. Asfamiehen nimi Y-tunnus
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy 1109210-7

AA Petteri Hakkanen

4. Asiamiehen osolte ja puhelinnumero
Fredrikinkatu 51-53 B, 00100 Helsinki
p. 09-25 300 600, f. 09-694 4352

n
5. Laajalti tunnetiu tavaramerkki
PAULIG
A —

6. Merkkid koskevat huomautukset ja vaatimukset

7. Tavara- Ja/tal paivelulaji
Luokka

Kahvi”

Z, -
Sorsserm i

8. Kohderyhma

L




Litte. (ase PALLIG: Tdytett J hakemus lomake

Liitteet
9. Selvitys tunnettuudesta D 10. Valtakiria D 11. Merkin kuvat
N YVK-1695
us/éé‘;}é{j}\&qg; )
12, Hakemusmaksu 1,700 AJ}% euroa [ ] filile [X] kassaan
Paivays
Helsinki, 15.8.2007
Petter{Makkanen
{paikka ja aika) (hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi seka aflekirjoitus)

PRH 4/2007
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Liite . Case kOFFE- hakﬁmugh{q“@

BRYCHOFF

&

SELVITYS TAVARAMERKIN LAAJASTA TUNNETTUUDESTA

Yieistd

KOFFia on juctu jo 50 vuotta. Oy Sinebrychoff Ab haki KOFF-sanamerkille tavaramerkki-
rekisterdinnin 18.6.1857 (luckassa 32). KOFF-olut oli lanseerattu markkinoille saman

vuoden alussa.

Markkinaosuus

Keskioluen vapautuessa 1969 KOFF oli eniten myyty keskiolutmerkki paivittaistavarakau-
passa. My6s kuluvan vuoden kahdeksan ensimmaéisen kuukauden aikana KOFF on oliut
paivittaistavarakaupoissa selked markkinajohtaja 26,3 prosentin markkinaosuudelia. Alu-
eittain markkinaosuudet vaihtelevat Suomessa 24,3 ja 30,3 prosentin vaklia.

Mainoskampanjat

KOFF on ollut viimeisten kahden vuosikymmenen ajan eniten mainostettu olutmerkki
Suomessa (katso lite 1. keltainen véri osoittaa olutmainontaan yhteensa kéytetyn raha-
maaran, ja eri merkkien kohdalla ilmoitetaan prosenttiosuus tuosta rahamaarasta). Vuon-
na 2006 KOFFin osuus oluttuoteryhman mainonnasta oli TNS-Gallup Mediaintelligencen
tutkimuksen mukaan 21,8 prosenttia. KOFFin mediamainontaan kaytetty kilpailevien
merkkien kanssa vertailukelpoinen mainospanostus vuonna 2006 oli 694 000 euroa, Vaik-
ka KOFFin paamedia onkin kautta aikojen ollut televisio (katso liite 2), jolla saavutetaan

tehokkaimmin suurin osa viestostd, ovat myds laajamittaiset ulkomainontakampaniat
(katso liite 3) tehneet KOFFia tunnetuksi ympéri Suomea ja jatténeet kansan keskuuteen

monia sloganeita,

OY SINEBRYCHOFF AR QY SINEBRYCHOFF AB OY SINEBRYCHOFF AB
PL B7, 04201 KERAVA £B 87, 04201 KERVO, FINLAND P.O.BOX 87, 04201 KERAVA, FINLAND
SINERRYCHOFFINAUKIO 1 SINEBRYCHOFFINAUKIO 1 SINEBRYCHOFFINAUKIO 1

04250 KERAVA

BRI RIS G

FAX (08) 2048 9464

04250 KERVO 04260 KERAVA
T FELHISE S ESAGO0Y e TR 30 S RRGHRE L
INT.FAX +358 9 2049 9464 INT.FAX +358 © 2943 9464

Y-TUNNUS 01139514 FO-NUMMER 01139514 BUSINESS 1D 01130614

VARAAN WOER B

ARARAT WOVWTE ET ANAAK WOIWEE FL
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%% SINEBRYCHOFF

KOFFin televisio- ja elokuvamainonnassa kaytettiin alkuvuosina tunnettuja henkilsita
(esimerkiksi Tauno Palo, katso liite 4). Mydhemmin tunnettuja henkilgitd (muun muassa
Riki Sorsa) on esiintynyt KOFFin lehtimainonnassa. Lehtimainonnan esimerkkejé 16ytyy
liitteestd 5. Myds muut yritykset kuin Sinebrychoff ovat kayttdneet KOFF-olutta omassa

mainonnassaan — tastd esimerkkeja liitteessa 6.

Festivaalit ja tapahtumat

KOFF on toiminut Helsingin Juhlaviikkojen sponsorina ja ollut vuosittaisen Art Goes
Kapakka ~tapahtuman merkittdva kehittdja. Art Goes Kapakka -tapahtumaa vietetdan
vuosittain lukuisissa Helsingin ravintoloissa kulttuurin ja taiteen merkeissd. Vuonna 2003
tapahtuman yhteydessd nakyvilld ofi neljdn tunnetun kuvataiteilijan nidkemys KOFF-
pullosta ja itse tapahtumasta (katso liite 7).

KOFF on ollut vahvasti esilld monilla Suomen suurimmista keséfestareista, joista esi-
merkkeind Seindjoen Tangomarkkinat, Raumanmeren juhannus, Ruisrock, Pori Jazz,
Ankkarock ja Ahvenanmaan Aland Rockoff (katso kuvia kesén 2007 tapahtumista littees-

t& 8). KOFFin sponsoroimana on myés tuotu Suomeen esiintyméan rock- ja populaarimu-
siikin suuria nimid, muun muassa Rolling Stones (osittain KOFFin sponsoroimana) ja
Offspring. KOFF oli mukana, kun Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro pitivat
vuonna 1993 Senaatintorilla legendaarisen konserttinsa 70 000 ihmiselle (katso liite 9).
Elokuussa 2003 KOFF toi Foo Fighters -yhtyeen Suomeen kiubikeikalle Tavastialle.
Vuoden 2004 elokuussa KOFF-esiintyjana Tavastialla oli vuorostaan maailmankuulu hip
hop ~téhti 50 Cent. Sekéa Foo Fighters ettd 50 Cent esiintyivat KOFFin sponsoroimina en-
simmaista kertaa Suomessa. KOFF jarjestdd edelleen saanndllisesti konsertteja "KOFF
1st Warning" -konseptin alla yhteistydssa legendaarisen Tavastia-klubin kanssa (katso
lite_10). Viimeksi 26.7.2007 lavalle astui Iso-Britanniassa stadion-luokan yhtye Stereo-

phonics,

Muu ndkyvyys

Suomen maanteitd ja katuja kiertdad tavarankuljetus- ja juomalaitehuoltotehtévissg péivit-
téin noin 40 rekka-autoa, 160 jakeluautoa ja 30 pakettiautoa, jotka on ndkyvésti teipattu
KOFF-logoilla. KOFF-olutta myyvéat kaikki Alkon myymalit ja kéytédnnéliisesti katsoen
kaikki keskioluen myyntiluvan saaneet véhittaiskaupat, kioskit ja huoltoasemat.

h3
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‘%% SINEBRYCHOFF

Vuosien varrella KOFF on ollut mukana sponsoroimassa eri urheilulajeja. Lajeista nakyvin
lienee valtakunnan ykkostaji jagkiekko, jossa muun muassa KOFFin Parhaat Paikat —
kisa MTV3:n Hockey Night — jddkiekkoldhetyksissd (vuodesta 2003 lahtien) on jadkiekko-
piireissa jo késite. Pitkdjdnteisintd sponsoriyhteistyétd KOFF on tehnyt vuosittain laajasti
mediassa nakyvan Helsingin IFK:n kanssa, johon KOFF onkin jo pidemmaén aikaa yhdis-
tetty vahvasti. HIFK:n pelaajat ovat kantaneet KOFFin paitoja vuodesta 1989. Nykypaiva-
n& KOFFin "tallin" kuuluu jo lukuisia SM-ligajoukkueita, kuten TPS, lives, Blues, Assit

ja HPK.

KOFFin panimohevoset ja valjakko (katso liite 11) ovat osallistuneet kautta vuosien eri-
laisiin tapahtumiin tuoden niihin tuulahduksen pitkistd panimoperinteistd ja tehden olut-
merkkia tunnetuksi. Keskioluen vapautumisen aikoihin vuonna 1969 suomenhevoset olivat
kiertueella erilaisissa tapahtumissa ja myymalépromootioissa. MyShemmin suomenhevos-
ten tilalle tulivat jyllanninhevoset, jotka viela 80- ja 90-lukujen taitteessa toimittivat oluttyn-
nyreitd Helsingin keskeisille ravintoloille. 80-luvun puolivalista alkaen KOFFin olutvaljakko
on keskittynyt myynninedistdmiseen ja PR-toimintaan osallistuen eri puolilla maata tapah-
tumiin (muun muassa Tangomarkkinat ja Kotkan Meripdivat) ja myymalapromoaotioihin.
Olutvaljakko on tuttu myods lukuisista KOFFin TV-mainoksista.

Ravintolavaunu SparaKOFF on kierényt Helsingin raitiotieverkossa kes#aikaan vuodesta
1995 alkaen. SparaKOFF on ravintolaksi muutettu raitiovaunu, lajissaan ainoa. Kierros al-
kaa Rautatientorilta, Mikonkadulta. Yksi kierros kestaa noin 40 minuuttia (katso reittikartta
ohessa liitleend 12). SparakKOFF kuljettaa paivakierroksiliaan yli 10 000 asiakasta. Ke-
sdsesongin ulkopuolella SparaKOFF on tilausajossa ~ yksityistilaisuuksia jériestetidan

vuodessa kolmatta sataa.

Lisaksi KOFF on ollut sponsoroimassa muun muassa kiihdytysajokilpailuja ja museoveturi-
toimintaa. Useiden yhteistybkumppaneiden ajoneuvot on maalattu tai {eipattu KOFFin mai-
noksin. Punainen paloauto vuosimallia 1930 American LaFrance lahjoitettiin KOFFin kéyt-
166n vuonna 1994. Vuoden 2003 toukokuussa paloauto lahjoitettiin edelleen Vehoniemen
automuseolle. KOFFin hdyryveturi matkasi vuosina 1996-1999 ainakin Pori Jazzeille ja

Kotkan Meripéiville, Erilaisista ajoneuvoista on kuvia liifteend 13.

Vuonna 1998 julkaistiin suuren suosion saavuttanut KOFF-kalenteri, josa esiintyi Janina
Frostell (nykyisin Fry), erds kansainvélisesti tunnetuimmista malleistamme (katso liite 14).
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Tunnetfuus

KOFF on koko kansan olut. KOFF tunnetaan laajasti koko suomalaisen aikuisvaeston (yli
18-vuotiaat) keskuudessa, mikd nakyy selvasti oheisista tutkimusotteista (katso liite 15).
KOFFin markkinoinnillisen kohderyhman muodostavat kaikki 18-85 —vuotiaat olutta juovat

henkiltt.

Ensimmaisend mieleen tulevana olutmerkkind KOFFin mainitsee 23 prosenttia henkildista,
jotka ainakin joskus juovat olutta (noin 70 prosenttia aikuisvadestosta juo olutta ainakin jos-
kus). Spontaanisti KOFFin tuntee 84 prosenttia oluenjuojista ja autettuna 99 prosenttia.
Koko aikuisvaestostsd ldhes yhdeksan kymmenestd tunnistaa KOFFin riippumatta siitd,
juovatko he olutta vai eivat. Maantieteellisesti jaoteltuna KOFFin tunnistaa Suur-
Helsingissa 89 prosenttia aikuisvaestosta, Eteld-Suomessa 87 prosenttia ja Keski- ja Pah-

jois-Suomessa kummassakin 83 prosenttia.

Yhieenveto

14.9.2007

Edella mainitun perusteella katsomme KOFF-tavaramerkin tulleen Suomalaisten keskuu-
dessa niin tunnetuksi, ettd pyydamme kunnioittavasti sen merkitsemista yleisesti tunnettu-

jen tavaramerkkien luetteloon.

OY SINEBRYCHOFF AB
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Tavaramerkkitoimisto

Asia: Hakijan perusteet laajalti tunnetun tavaramerkin hakemukselle
Hakemus Nro: L2007014

Merkki: NOKIA

Hakija: Nokia Corparation

Asiamies: Benjon Oy, Helsinki

Viitteemme: SFA1860

Viittaamme  ylld mainittuun  laajalti tunnetun tavaramerkin hakemukseen ja
viraston  27.2.2008 antamaan tiedoksiantoon. Haluamme  hakemuksen

hyvaksymisen puoclesta esittda seuraavat todisteet ja perustelut;
1. Laajalti tunnettu merkki ja kohderyhmit

Katsomme, etta NOKIA tavaramerkki on tullut Suomessa notorisesti lagjalti
tunnetuksi kaikkien kuluttajien keskuudessa hakijan merkkingd. Pyydamme
samalla, ettd perustslujemme liitteend olevaa materiaatia tullaan kayttamaan

mybs laajalti tunnetun tavaramerkin CONNECTING PEOPLE hakemuksen
yhteydessa.

scrikinkatu 85 A6
F1-00100 Helainld, Finland

f Finpish Pagent Attormeys
The OHBA, Member of FICPE

Y-fumrl
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2. Tavarat ja palvelut

Katsomme, etld NOKIA merkki on fullut lagjalti tunnetuksi hakemuksessa
mainittujen tavaroiden ja palveluiden kaytén johdosta ja litdmme perusteisiimme

todisteita eri tuotteiden ja palveluiden kayitsta.

Haluamme erityisesti huomauttaa, ettd matkapuhelimet eivat ole enaa pelkkia
puhelimia sanan varsinaisessa merkityksessi. lse asiassa kyseesss ovat
kannettavat monitoimilaiteet, jotka siséltavat anen ja kuvien tallennus-, siirto- ja
toisto-ominaisuuksien lisdksi myds valokuvaus, elokuva-, optisia, valvonta- ja
navigointilaitteita ja ohjelmistoja, joita voidaan kayttda niin maalla kuin merellakin.
Lisgksi NOKIA tavaramerkin alla myydaan ns. kdmmentietokoneita, kuten
esimerkiksi "NOKIA N810 internet Tablet’, joka on selkedsti jo itsessasn

tietokone. Liitamme esitteen tuoctisesta.

NOKIA merkin alla myydaan myos laaja valikoima lisalaitteita, erityisesti latureita,
muuntimia ja muita sahkdén johtamiseen, kytkemiseen ja muuntamiseen,
varaamiseen, sddtamiseen tai hallintaan tarvittavia laitteita. Pitkalle kehittyneet
matkapuhelimet sisaltavat myds tdydelliset tietokonepalvelut sdhkoposteineen,
internetyhteyksineen ja tekstinkasittelymahdollisuuksineen. Lahes kaikkiin
malleihin voidaan asentaa lisdmuistia tai niistd voidaan ladata tietoja sucraan

tulostimiin tal tietokoneeseen.

Kaikki matkapuhelinmallit sisaltdvat pelejd ja erityisesti nuoremmille kuluttajille
suunnatut laitteet sis8ltavat varsin kehiltyneitd peliominaisuuksia. N&illa peleilla
on erityisesti ajanvietteellinen lisdarvo ja niitd varten on perustettu mm. Nokia N-
Gage peliareena, missd pelien harrastajat voivat vaihtaa kokemuksiaan eri

peleista.

19.07.2006 Nokia Corporation esitteli ja avasi suurelle vyleisdlle uuden
lippulaivamyymalanséa Helsinglssa Aleksanterinkadulla, Tassad
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vihittaismyymaldssad myydaan lahes kaikkia NOKIA malleja ja lagja farjonta
lisédlaitteita. Likkeessd on myds yksi keskelld kaupunkia sijaitsevista Nokia Care -

huoitopisteista.

Nokia Aleksanterinkatt on Nokian neljds lippulaivamyymald. Uuteen
vahittaismyymaéldkonseptiin - perustuvia  lippulaivamyymaiéita  avataan 18
maaiimaniaajuisesti suurten kaupunkien keskeisille ostosalueille seuraavan parin

vuoden aikana, Ensimmdinen lippulaivamyymald avattiin joulukuussa 2005
Moskovassa. Kesdn 20086 aikana omat liilkkeenséd ovat saaneet myds Chicago ja

Hong Kong. Helsingin jalkeen vuorossa oli New York. Lippulaivamyymalat ovat

Nokian omistamia, hallinnoimia ja hoitamia. Taten katsomme, ettd NOKIA merkki gi
on tullut lagjalti tunnetuksi my&s vahittaiskauppapalveluiile.
Nokialla on kattava huolto- ja asennuspalveluverkosto Suomessa, Liikkeité 16ytyy ’fg
lahes joka paikkakunnalta. Nokia tarjoaa raatéldityjad kaukoviestintapalveluja niin %
yksityisille kuin yrityksille. Lisatietoja palveluista 10ytyy oheisista liitteista. Yh
Nokian osuus Suomen tutkimukseen kayttdmistd rahoista on yli 30 prosenttia. g
Lis&ksi Nokia ilmoitti 16.4.2008 avaavansa "Nokia Research Labletin” Teknillisen gi
korkeakoulun Otaniemen kampukselle. Kyseessd on avoin yhieistyd Teknillisen ;ﬁ,
korkeakoulun eri laboratoriciden kanssa. Jatkossa yhteistyd laajenee uuteen 5f

Innovaatioyliopistoon. Ei ole epaselvaa siten, ettd NOKIA on lagjalti tunnettu

kalkkien juokan 42 palveluiden suhteen. Liitdmme asiasta lisatietoa.

Nokia on aktiivisesti mukana koulutuksessa ja sen jarjestdmisessd niin ajanviete
palveluiden vélitykselld ettd jarjestdmalid erikseen urheilu- ja kulttuuritapahtumia.
Nokia OQyjn saation tarkoituksena on tieto- ja teleteknilkan tieteellinen
kehittamisen tukeminen sekd alan opetustoiminnan edistdminen Suomessa.

Liitdmme asiasta tietoa.
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Yid mainituin perustein, katsomme ettd merkki NOKIA on tullut Suomessa laajalti
tunnetuksi hakemuksessa mainiftujen tavaroiden ja palveluiden kéyton

seurauksena.

3. Tunnettuuden aste

Katsomme, ettd merkin tunnettuuden aste on kaikkien kuluttajien keskuudessa

hyvin lahellda 100 prosenttia. On vaikea kuvitella yhtdk&an suomalaista, joka el

funtisi tai osaisi yhdistdd NOKIA merkkid spontaanisti juuri hakijaan. NOKIA

merkin spontaani tunnettuus oli Suomessa 97 prosenttia jo vuonna 1899 ja 99
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prosenttia vuonna 2002, Koska NOKIA merkin maine on niistd ajoista vain

S
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kasvanut, oletamme tunnettuuden asteen hipovan 100 prosenttia. Viitaamme
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erityisesti liitteeseen nro 7.

Teknillisen korkeakoulun ja operaatioreiden yhteistydssd tekemén tutkimuksen
mukaan Nokian matkapuhelimien osuus mobiiliverkoissa oli huima 80 prosenttia.
Vuotta aikaisemmin  osuus oli samassa mittauksessa 87 prosenttia.
Dataliikenteen ja paéstelaitteiden mittaus tehtin DNA:n, Elisan, ja Soneran
tietolitkenneverkoissa syyskuussa 2008 ja 2005, Mittaus kattoi yhteensd nein
nelja miljoonaa littymaa naissd verkoissa.

Nokian  matkapuhelin  valittin~ vuoden  suomalaisimmaksi  tuotteeksi
taloustutkimuksen tekemassd kyselytutkimuksessa. Tiedot julkaistin Turun
Sanomissa 8.7.2007. Kyselytutkimukseen osallistui reitut tuhat naista ja miesta.

Nokia teki vuoden 2007 toisella neljannekselld hyvan tuloksen ja nosti globaalin
markkinaosuutensa 38 prosenttin ollen kiistaton markkinajohtaja. Nakian
liikevaihto nousi vilme vuoden vastaavasta ajasta 28 prosenttia 12,6 miljardiin

euroon.

4, Merkin kdyttd ja historia

%
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Nokia-nimi on peréisin Nokian virrasta, jonka varrelle insinddri Fredrik {destam
perusti vuonna 1865 puuhiomon, Nokia-yhtitén. Nokia Oyj:n toiminimihistoria alkol
10.12.1896 kun Nokia Aktiebolag merkittin kaupparekisteriin, Nokia Oyj:si yhtié

muutti nimenséa 1.9.1897.

Vyosien mittaan yha suurempi osa Nokian ja Suomen Kaapelitehtaan
osakekannasta siirtyi Suomen Kumitehtaan omistukseen. Nykyisen Nokia-
yhtyman emoyhtidc Oy Nokia Ab muodostettin vuodenvaihteessa 1966-67

657

fuusioimalla Nokia Osakeyhtié, Suomen Kumitehdas Osakeyhtié ja Suomen 5&,,
Kaapelitehdas Osakeyhtid. %{%
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1980-luvun alussa Nokia vahvisti asemiaan tietoliikenne-  ja
kulutuselektroniikkamarkkinoilla hankkimalla omistukseensa Mobiran, Saloran,
Televan ja ruotsalaisen Luxorin. Vuonna 1987 Nokia osti saksalaisen Standard

Elektrik Lorenzin kulutuselektroniikkatoiminnot ia osan sen

komponenttitoiminnoista  sekd  ranskalaisen  kulutuselektroniikkayrityksen 2
Oceanicin. Vuonna 1987 Nokia osti myds sveitsildisen kaapelikonevalmistajan %
Mailleferin. gf

.
Vuoden 1988 alussa Nokiasta tuli Pohjoismaiden suurin tietotekniikka-alan yritys, %
kun se osti Ericssonin tietokoneiii%getoiminnan. Vuonna 1989 Nokia teki T;Z
kaapeliteollisuutensa merkittdvan laajennuksen Keski-Eurooppaan ostamalla gg
hollantilaisen kaapelinvalmistajan  NKF:n. Vuonna 1891 Euroopan kahden f%?@

suurimman  matkapuhelinvalmistajan  voimat  yhdistyivat, kun Nokia osti

englantilaisen Technophonen.

1980-luvun aikana Nokia on keskittynyt paaliiketoimintaansa tietoliikenteeseen

luopumalla tietotekniikasta ja perusteollisuudesta. Nykyddn Nokiaan kuuluu nelja
toimiataryhméa, jotka ovat Mobile Phones, Multimedia, Networks ja Enterprise

Solutions.

5. Luettelo menestyksekkiistd merkkioikeuksien vahvistamisista
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Merkin haltja on menestyksekkaasti puoclustanut merkkioikeuksiaan niin

Suomessa kuin ulkomailla.

Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus katsoi ex-officio  kasitellessaan
kansainvalistad rekisterdintid nro 850634, ettd merkki NOKI on sekoitettavissa

laajalii tunnettuun tavaramerkkiin NOKIA.

NOKIA merkin on katsottu omaavan hyvin tunnetun tavaramerkin statuksen mm.
seuraavissa maissa: Taiwan, Kreikka, Romania, Indonesia, Benelux-maat, Hong
Kong ja Turkki mainitaksemme joitakin. Viimeisend p&atés on tullut Kiinasta josta
oheistamme kopion. Naistd maista Turkki mainitaan hyvin tunnettujen
tavaramerkkien tyéryhman muistiossa maana, joka on tunnustanut, ei ainoastaan
faajalti tunnetun NOKIA merkin vaan, mybs merkin hyvin lagjalti tunnettuuden.
Lisaksi WIPO on tunnustanut verkkotunnusten valitystuomioissaan NOKIA

merkin toistuvasti hyvin tunnetuksi tavaramerkiksi. Liitdamme oheen listauksen

paattksistd maittain.
6. Merkin arvo

Markkinatutkimusyhtié Interbrandin mukaan NOKIA merkin arvo on noin 25

miljardia euroa. Kymmenen arvokkaimman tuotemerkin joukossa Nokian arvo

nousi vime vuodesta eniten. Vuosittain julkaistavan listauksen arvokkain
tavaramerkki on Coca-Cola Nokian oflen listan ainoana suomalaisyrityksena
loistavasti viides, Paastdkseen mukaan globaaliin  listaukseen va&hintddn
kolmannes yhtisn fikevaihdosta on tultava katimaan ulkopuolelta ja tunnettuuden

tayvtyy ulottua asiakaskannan ulkopuglelle.

Merkilld on huomattava Goodwill arvo markkinoilla. Kiinalaislehden paattdjien
listauksessa NOKIA katsottiin maan toiseksi vahvimmaksi brandiksi. Liitdmme

oheen otteent ARVOPAPERI ONLINE uufisista.
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Nokia on myés pohjoismaiden arvokkain yritys. Vuonna 2006 Business Week —
lehden tilastoissa NOKIA sijoittuu lahes 80 miljardin dollarin markkina-arvollaan
maailman yritysten joukossa sijalle 48, Nokian kurssin ollessa huipussaan
vuonna 2000 se sijoittui markkina-arvoltaan maailman kymmenen suurimman

yrityksen joukkoon.

Yila mainituin perustein ja oheisten todisteiden perusteella katsomme, ettd

NOKIA merkki on Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. Tamén vuoksi

pyydamme merkin merkitsemista laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Helsingissa, 18 péivana huhtikuuta 2008
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LUTTEET:

Lehdistétiedotteita

Nokia merkin rekisterdinnit maailmanlaajuisesti

Yhtién myyntititastoja vuosilta 2001-2005

Arvopaperi ututiset: "NOKIA Kiinassa maan toiseksi vahvin brandi®

Kopioita lukuisten eri maiden viranomaisten paattksista joissa tunnustetaan,
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ettda NOKIA on hyvin laajalti tunnettu merkki.

Nokia merkin historiaa

Merkin tunnettuustutkimuksen tulos vuonna 1999 ja 2002

Maailman arvokkaimmat 100 merkkia, lehtiartikkelit ja tiedot useilta vuosilia
Yhteenveto branditutkimuksista

0. Lehtiartikkeleita:
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a) Kauppalehti: "Nokia nostanut markkinaosuutensa 35 prosenttiin®, 2008

b) Tietoviikko: "Nokia on yhd pohjolan arvokkain yritys”, 2006

¢) Tekniikka&Talous: "Nokia loisti puhelimissa”

d) Porssi ja raha; "Oflila ylistaa Nokian tavaramerkkia”

a) Tekniikka&Talous: "Nokian brandin arvo nousi vuodessa reilusti”

f) Helsingin Sanomat: "Nokia on maailman viidenneksi arvokkain tavaramerkki”

g) Tietokone: "Nokian osuus paatelaitteista 80 prosenttia”

h) Tietokone: Tutkimus, "Nokian markkinaosuus Sucmessa 87%"

i) Turun sanomat; Kyselytutkimuksen tulos, "Nokian kdannykkd on suomalaisin
tuote”.

K)Tietoviikko: "Nokian kannykkd on suomalaisista suomalaisin”

{) Nokia valloittaa

m) Talouseldma: "Nokia jahtaa kasvua palveluista”

Tietoa Nokian historiasta

Tietoa NOKIA merkin alla myytavistd tuotteista ja palveluista sekd NOKIA

myymaldista

Mainoksia ja lehtiartikkeleita (30 kappaletta)

Tiedote: Nokia avaa Nokia Research Labletin
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