JUHLAJULKAISU

MATTI YLOSTALO
1917 - 4/2 - 1987

SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS


https://c-info.fi/info/?token=QK6MUdyAqEvwFb-M.9SwsUyJjS_GTxzWMsZIWYw.ukRUnMRsva2c_WL67G6-Sf24ogjdGLTK0ZsibAWjJsDwhTzhOV5oVfdM8JYEyshh1kbs-bqnO9wB8DDUzV6c0FP4UU7N5FAEHweqsb11sgnzCzYihDL4luqpymMsfzpcWGrJZh_Eyu19H3c0qpDEu86xl0sXwPgXaEOsX3-XcrkrbYBrkjaJopLDd_pTx97b-7a7VJuSZRQJ1v4ItlzK4w

VAMMALA 1987. VAMMALAN KIRJAPAINO OY

ISSN 0356-7222
ISBN 951-855-087-5

ISBN 978-951-855-870-8 (PDF



https://c-info.fi/info/?token=QK6MUdyAqEvwFb-M.9SwsUyJjS_GTxzWMsZIWYw.ukRUnMRsva2c_WL67G6-Sf24ogjdGLTK0ZsibAWjJsDwhTzhOV5oVfdM8JYEyshh1kbs-bqnO9wB8DDUzV6c0FP4UU7N5FAEHweqsb11sgnzCzYihDL4luqpymMsfzpcWGrJZh_Eyu19H3c0qpDEu86xl0sXwPgXaEOsX3-XcrkrbYBrkjaJopLDd_pTx97b-7a7VJuSZRQJ1v4ItlzK4w

Martti Castrén

Passiviteettisddnndn soveltamiskysymys
toiminimen ja tavaramerkin vélisessa
suhteessa

1. Aikaprioriteettisddnndstd. Rekisterdinti ja vakiinnuttaminen ovat
periaatteessa samanveroisia toiminimi- tai tavaramerkkioikeuden syn-
tymisperusteita. Sille, joka on aikaisemmin rekisterdittanyt tai vakiin-
nuttanut toiminimen tai tavaramerkin eli joka voivedota aikaisempaan
oikeusperusteeseen, on annettava etusija ratkaistaessa oikeutta sekoi-
tettavissa oleviin toiminimiin tai tavaramerkkeihin koskevaa riitaa (TNi-
miL 6.1 § TMerkkilL 7 §).

Viitattu aikaprioriteettisdantd koskee kollisiotilanteita. Niille on
luonteenomaista, etté kaksi oikeutta sattuu yhteen eikd molempia voi-
da toteuttaa samanaikaisesti, ts. kollisioristiriita on ratkaistava jomman-
kumman osapuolen hyvaksi.! Tarkoitetuissa erityistilanteissa kysymys
on siis siita, etta molemmat osapuolet voivat oikeusperusteena vedo-
ta rekisterdintiin tai vakiinnuttamiseen, mutta sen heisté, jonka oikeus-
peruste on syntynyt mydhemmin, on véistyttava.? Mikali tama osapuoli
kéyttaa sekoitettavissa olevaa toiminimeééan tai tavaramerkkiéan, voi-
daan haneen kohdistaa toiminimen tai tavaramerkin Ioukkaukseen pe-
rustuvia vaatimuksia.

Aikaprioriteettisdannén ilmaiseva TNimiL 6.1 § ndyttdisi sanamuo-
tonsa puolesta koskevan vain kahden sekoitettavissa olevan toimini-
men vélista suhdetta. TMerkkilL 7 §:ssd puolestaan puhutaan tavaran
tunnusmerkeistéd, minka voidaan katsoa tarkoittavan paitsi tavaramerk-
keja muitakin tavaramerkin tapaan kaytettévia kaupallisia tunnusmerk-
kejd. Niistd mainittakoon luonnollisina tavarannimityksina pidettavat
toiminimi ja normaalisti sen iskuosasta |. ydinosasta muodostuva ns.
toissijainen tunnus.?

v Ks. Zitting, Simo — Rautiala, Martti: Esineoikeuden oppikirja. Yleinen osa, 5 p.,
Vammala 1982, s. 3.

2 Ks. Drockila, Lauri, Kollisiotilanteista tavaramerkkioikeudessa, LM 1979 s. 648 s.

3 Samassa laajuudessa tulkitaan Ruotsin tavaramerkkilain vastaavassa 7 §:s54 ole-
vaa termi4 »varukannetecken». Ks. SOU 1958:10 (Férslag till varumarkeslag) s. 260.
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2. Poikkeukset aikaprioriteettisddnndstd. Aikaprioriteettisddnnén
johdonmukainen soveltaminen saattaa johtaa kohtuuttomuuteen eri-
tyisesti silloin, kun my&hempi tunnusmerkki on aikaisemman merkin
haltijan passiivisuuden johdosta ehtinyt tulla vakiintuneeksi tai kun
mydhempi merkki, vaikka sita ei ole kdytetty niin laajalti etta se olisi
vakiintunut, on ollut rekisterbityna seké laajanpuoleisessa kaytossa ja
aikaisemman merkin haltija, jonka oikeus perustuu pelkéstaan vakiin-
nuttamiseen, on kannetta nostamatta antanut kulua pitkahkodn ajan, jon-
ka kuluessa toinen on saanut hairiintymatta kayttaa merkkiaan. Tallai-
sissa tapauksissa olisi kohtuutonta pakottaa myéhempi kayttaja luo-
pumaan merkistaan.*

Kohtuussyista onkin tavaramerkkilakiin sisillytetty ensinnakin néin
kuuluva ns. prekluusiosédénté (8 §): »Vaikka rekisterdity tavaramerkki,
jota on laajahkosti kaytetty, on sekoitettavissa aikaisempaan vakiintu-
neeseen merkkiin, jota ei ole rekisterdity, alk66n myéhemman merkin
kayttamista kiellettako, jos rekisterdintiad on haettu vilpittdméassa mie-
lessé ja se on ollut voimassa viisi vuotta rekisterdintipaivasta, ennen
kuin kanne sen mitattomaksi julistamisesta pannaan vireitle.» Vastaa-
vaa saintoa ei sisdlly toiminimilakiin. Mydhempaéa toiminimeé koske-
van rinnakkaiskayttdoikeuden myéntadminen vastaavassa tapauksessa
ei ottaen huomioon jarjestysnakékohdat ja mm. vilpiténta mielta kos-
kevat todisteluvaikeudetkin olisi asianmukaista; onhan toiminimessa
sentdan kysymys yrityksen nimesta.

Niin ikdan kohtuussyista on tavaramerkki- ja toiminimilakeihin si-
sdllytetty ns. passiviteettisddntd, jonka sisaltd on olennaisesti sama
kummassakin laissa:

Martti Castrén

»Jos vakiintunut tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aikai-
semmin rekisterdityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin eika
aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toi-
miin myohemman merkin kdytdn estamiseksi, alké6n hanella enda
olko valtaa kieltdd sen kayttamista (TMerkkiL 9 §).»

»Jos toiminimi on vakiintunut eika siihen sekoitettavissa ole-
van vanhemman toiminimen haltija ole kohtuullisessa ajassa ryh-
tynyt toimiin mydhemman toiminimen kédytdn estamiseksi, pysyy
oikeus vakiintuneeseen toiminimeen vanhemman oikeuden rinnal-
la. ——— (TNimiL 6.2 §).»

Kummassakin siteeratussa saanndksessa puhutaan pelkastaan sa-
manlajisista kaupallisista tunnusmerkeistd, TMerkkiL 9 §:ssé vain ta-
varamerkeista ja TNimiL 6.2 §:ss4 vain toiminimista. Passiviteettisaan-
nén soveltamista joudutaan kuitenkin harkitsemaan silloinkin, kun myé-

4 Ks. KM 1960:2 (Tavaramerkkilakikomitean mietint6) s. 17 s.
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Passiviteettisddnndn soveltamiskysymys toiminimen . . .

hempi vakiintunut tunnusmerkki on tavaramerkki, joka on sekoitetta-
vissa toiminimeen, tai kun painvastoin toiminimi mydhempana vakiin-
tuneena tunnusmerkkina on sekoitettavissa tavaramerkkiin. Seuraavas-
sa tarkastellaan, voiko lainkohdissa tarkoitettu rinnakkaiskédyttboikeus
syntyé sellaisissakin tapauksissa, huolimatta lainkohtien ahtaasta sa-
namuodosta.

3. Aikaprioriteettisddnt6 tavaramerkin ja toiminimen vélisessé suh-
teessa. Passiviteettisddnnén soveltamista koskevan esitetyn kysymyk-
sen ratkaisun pitéisi mielestéani luontevasti niveltya siihen, miten laa-
jasti aikaprioriteettisaintda sovelletaan erilajisten kaupallisten tunnus-
merkkien, so. tavaramerkin ja toiminimen, valisessd suhteessa.
Toiminimi- ja tavaramerkkilaeista iilmenee riidattomasti, etté aikaprio-
riteettisaéntda sovelletaan paitsi samanlajisten tunnusmerkkien myos
toiminimen ja tavaramerkin vélisessa suhteessa. Tdma ilmenee edella
viitatusta TMerkkiL 7 §:sta verrattuna TNimilL 6.1 §:44n. Niiden mukaan
aikaprioriteettisaanta sovelletaan silloin, kun toiminimen vaitetaan si-
séitavan jotakin sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun ta-
varamerkin kanssa (TNimiL 10 § 4 kohta). Itsestaan selvaa on, ettei toi-
minimeen mydskaén saada siséllyttéa toisen suojattua tavaramerkkia
sellaisenaan.’ Naiden saantdjen rikkomukset ovat tavaramerkinlouk-
kauksia, joista oikeusseuraamukset maarataan, kuten erityisesti TNimiL
4.1 §:std ilmenee, toiminimilain sd4annbksia soveltaen. Toisaalta tava-
ramerkkilaissa (3 § 3 mom.) kielletdén ottamasta tavaramerkkiin toisen
nimea tai toiminimea eika paasaantdisesti mydskaan toisen aputoimi-
nimed tai toissijaista tunnusta. Naissa tapauksissa kuten myés esim.
silloin, kun tavaramerkin vaitetaan olevan sekoitettavissa toisen suo-
jatun toiminimen kanssa, médaritelladn aikaprioriteettisaannon avulla,
onko toiminimelle (tai aputoiminimelle tahi toissijaiselle tunnukselle)
annettava etusija suhteessa tavaramerkkiin. Mikéli vastaus on myén-
teinen, maarataan toiminimenloukkauksen oikeusseuraamukset tava-
ramerkkilain sdanndksia soveltamalla.®

4. Passiviteettisddnt6d koskevista lakiesitbistd. Oikeusvertailua.
Koska aikaprioriteettisdant6a edella esitetyn mukaisesti sovelletaan ta-
varamerkin ja toiminimen vélisessa suhteessa, vaatisi johdonmukai-
suus, etta aikaprioriteettisdanndstd merkittdvana poikkeuksena pidet-
tavaa passiviteettisadntoakin sovellettaisiin vastaavassa laajuudessa.

5 Ks. Castrén, Martti, Toiminimi, Mikkeli 1984, s. 95.

% Ks. myds Bernitz, Ulf — Karnell, Gunnar — Pehrson, Lars — Sandgren, Claes, Im-
materialrétt, Stockholm 1983, s. 148: »Som minnesregel géller att det &r den typ av kin-
netecken (varukénnetecken eller naringskannetecken) som begér det eventuella intran-
get som avgor vilken lag som ar tillamplig (varumérkes- eller firmalagen).»
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‘Selvitettdessa kysymysta lakiesitdiden valossa kiinnitetaan aluksi huo-

miota Suomen nykyista tavaramerkkilakia valmistelleen Y. J. Hakulisen
ja Paavo Ant-Wuorisen muodostaman komitean mietintdéén vuodeita
1960. Siina todetaan seuraavaa: »9 §:n sdannds, jonka mukaan aikai-
semman merkin haltija ei voi kohdistaa sekaannusvaaravaitetta myé-
hemmaéan merkin haltijaan, jos tdmé on ensiksi mainitun passiivisuuden
seurauksena saanut merkkinsa vakiinnutetuksi, on laadittu niin, etta
siind otetaan vanhempana tavaran tunnusmerkkind huomioon myoés
elinkeinonharjoittajan nimi ja toiminimi. Niin ollen myds se etuoikeus,
joka jollakulla on tallaisen luonnollisen tavarannimityksen kayttami-
seen, voi vastaavasti supistua, ellei oikeutta tehokkaasti valvota.»” Ko-
miteanmietinnén ehdotuksessa 9 §:n tekstiksi mainitaankin nimen-
omaan paitsi tavaramerkki my6s nimi ja toiminimi vanhempina tunnus-
merkkeina.?

Tavaramerkkilakikomitea jatti kuitenkin 19. 12. 1961 valtioneuvos-
tolle muistion, joka sisalsi muutoksia komiteanmietinnén sisaitamaan
lakiehdotukseen verrattuna. Muistioon siséltyvdssa 9 §:n tekstissi ei
enda nimenomaisesti viitata nimeen ja toiminimeen vanhempana tun-
nusmerkking, vaan sellaisena tunnusmerkkina mainitaan kuten nykyi-
sin voimassa olevassa TMerkkil 9 §:ssdkin ainoastaan rekisterdity tai
vakiintunut tavaramerkki. Muistiossa komitea katsoo, etta 9 §:n ei pi-
taisi koskea tapauksia, joissa joku kayttas tavaramerkkin toisen suku-
tai toiminimea siten, etté tuo kéytto toisen passiivisuuden johdosta joh-
taa tavaramerkin vakiintumiseen. Komitean mukaan 9 §:n soveltamis-
alan supistuksesta ei kuitenkaan aiheudu haittaa, silla toisen nimen
tai toiminimen kaltaisen tavaramerkin vakiinnuttaminen voi perustaa
vakiinnuttajalle yksinoikeuden tavaramerkkiin vain edellytyksell4, etta
nimi tai toiminimi on tavaramerkinomaisen kadytén johdosta saanut (
uuden merkityksen (toissijainen merkitys I. secondary meaning) niin,
ettei yleisd enaa kasita sitd nimeksi tai toiminimeksi vaan tavaramer-
kiksi.? Ristiriita tavaramerkin ja esim. toiminimen vélilla on talléin ko-
mitean mielesta pikemminkin n&enndinen kuin todellinen, ja ristiriita
voidaan saada ratkaistuksi sisadllyttdmatta tapausta 9 §:n piiriin. Rat-
kaisuna on silloisen TMerkkil 3 §:n 2 mom:n (jota nykyisin vastaa 3 §
3 mom.) mukaisen kiellon ottaa tavaramerkkiin toisen nimi tai toimini-
mi tahi toissijainen tunnus (johon samat ndkékohdat soveiltuvat) pOIS-
sulkeutuminen tarkoitetuissa tapauksissa.®

7 Ks. KM 1960:2 s. 29.

8 Ks. KM 1960:2 s. 6.

8 Ks. tavaramerkkilakikomitean 19. 12, 1961 valtioneuvostolle jattima (julkaisema-

ton, valokopioitu) mulstio s. 19 s.
0 Ks, ed. alav. mainittu muistio s. 20, Hakulinen, Y. J., Tavaramerkkioikeus, Hel-

Martti Castrén
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Passiviteettisd&nnén soveltamiskysymys toiminimen . ..

Muistioon sisaltyvid em. nakékohtia esim. toiminimen osalta ei kui-
tenkaan toisteta hallituksen esityksesséa tavaramerkkilaiksi, eik4 muis-
tiota ole julkaistu. Tam& vahentaa muistion painavuutta lainsdatajan
tarkoitusta pohdittaessa. Toisaalta hallituksen esityksessa korostetaan
sita, etta on pyritty yhdenmukaisuuteen erityisesti Ruotsin lopullisen
tavaramerkkilain kanssa. Kuten Ruotsin tavaramerkkilakikomitea toteaa,
otetaan Ruotsin tavaramerkkilain passiviteettisdanndéksessa (9 §) van-
hempana tunnusmerkkina huomioon mydés elinkeinonharjoittajan nimi
ja toiminimi. Tama ilmenee Ruotsin lain aikaprioriteettia koskevan paa-
s4anndn (7 §) laveasisdltoisesta terminologiasta »tvist om rétt till varu-
k&nnetecken» verrattuna 9 §:n tekstiin »Har kdnnetecken inarbetats
——— &ldre ratt till forvaxlingsbart kdnnetecken»."

Muista pohjoismaista puheen ollen Tanskan tavaramerkkilain ndin
kuuluva passiviteettisaanto (9.1 §) muistuttaa po. suhteessa termino-
logialtaan Suomen lain vastaavaa saant6&: »En yngre ret til et vare-
maerke kan ogsa besta ved siden af en geldre ret til et ——— meerke,
safremt indehaveren af det eeldre meerke ikke ———.» Tdmén passivi-
teettivaikutusta tavaramerkkien valisessé suhteessa koskevan saanntk-
sen analoginen soveltaminen tavaramerkkioikeuden ja vanhemman
toiminimi- tai nimioikeuden valisissa »konfliktitilanteissa» (konflikttil-
faelde) on lakia valmistelleen komitean mukaan mahdollista;*? vastaa-
va kanta esiintyy Karnovin lakikokoelman 9.1 §:44 koskevissa kommen-
teissa.’”® Norjan tavaramerkkilain vastaava passiviteettisdannds (9a §)
puolestaan on sanonnaltaan yht4 laaja kuin Ruotsin laki,'* ja asian-
omaisessa norjalaisessa komiteanmietinndssé katsotaan passiviteet-
tisadanndn tulevan sovellettavaksi myds elinkeinonharjoittajan nimen
tai toiminimen ollessa vanhempana tunnusmerkkina.'

Edella on tarkasteltu tavaramerkkilakia koskevia kotimaisia ja mui-
den pohjoismaiden lakiesit6ita. Tall6in kysymys on tapauksista, jois-
sa vanhempana tunnusmerkkina on esimerkiksi toiminimi ja my&hem-
pana tunnusmerkkini tavaramerkki. Sen sijaan péinvastaista ongelmaa

sinki 1954, s. 37 s. ja ratkaisu KHO 1969 I/ 182: »Enar varuméarket REGO, som skulle beaktas
som en vasentlig del av sdkandens firma, var den vasentliga delen av Oy Rego Ab:s fir-
ma, ty och da det icke visats, att det icke skulle vara dgnat att uppfattas sdsom Oy Rego
Ab:s namnda firmabestandsdel, 4t HFD, med beaktande av 14 § 1 mom. 4 punkten samt

2 § 1 och 3 mom. varumé&rkeslagen, férbliva vid det slut besvérsavdelningens beslut inne-
héll. .

1 Ks. SOU 1958:10 s. 80 s.

12 Ks. Betaenkning 1958:199 (vedrerende en ny dansk lov om varemaerker) s. 115,

13 Ks. Karnovs lovsamling, 10 p 1982 s. 2748.

4 Norjan lain 9a §:ss& kaytetdin laajoja kéasitteitd »Yngre rett till kjennetegn» ja
»eldre rett».

5 Ks. Innstilling til lov om varemerker. Bergen 1958 s. 34.
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ei pohjoismaisissa lainvalmistelutdissd Ruotsia lukuunottamatta ole
lainkaan huomioitu. Vanhempana tunnusmerkkina on silloin tavara-
merkki ja my6hempana tunnusmerkkina esimerkiksi toiminimi. Ruot-
sin toiminimilain asianomainen 8.1 § kuuluu seuraavasti: »Har narings-
kannetecken inarbetats, far ratt dartill besta vid sidan av aldre ratt till
forvaxlingsbart kdnnetecken, om innehavaren av den &ldre ratten ej
inom rimlig tid inskridit mot anvandningen av det férstndmnda kénne-
tecknet.» Ruotsin toiminimilakikomitean mietinn®ssa viitataan tavara-
merkkilain passiviteettisdanndsté koskeviin tavaramerkkilakikomitean
perusteluihin;'® laveasisaltoiseltd terminologialtaan (»aldre ratt till for-
véxlingsbart kdnnetecken») Ruotsin tavaramerkkilain ja toiminimilain
passiviteettisdanndkset ovat olennaisesti yhdenmukaiset. Nain ollen
Ruotsin toiminimilain 8.1 §:ss& voidaan ottaa vanhempana tunnusmerk-
kind huomioon toiminimen lisaksi mm. tavaramerkki.

5. TMerkkilL 3 §:n 3 mom:iin ja TNimiL 10 §:44n siséltyvét kiellot ja
vakiinnuttaminen. Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimea tai toimi-
nimed. Sama kielto koskee myds toisen aputoiminimed tai toissijaista
tunnusta, paitsi milloin néiltd puuttuu erottamiskyky tai kysymys on
eri toimialoista tai tavaralajeista (TMerkkilL 3 § 3 mom.). Vastaavasti toi-
minimessa ei TNimiL 10 §:n 4 kohdan mukaan saa ilman asianmukais-
ta suostumusta olla mitaan sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suo-
jatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

Tavaramerkkilakikomitea katsoo siteeratussa muistiossaan vuodelta
1961, ettd TMerkkiL 9 §:n sisdltaman passiviteettisdannén ei pitaisi kos-
kea tapauksia, joissa joku kayttaa tavaramerkkini toisen suku- tai toi-
minimed siten, ettad tuo kaytto toisen passiivisuuden vuoksi johtaa ta-
varamerkin vakiintumiseen. Vaikka toiminimilain esitdissi ei ole poh-
dittukaan pdinvastaista tapausta, olisi hyvaksyttdessi muistiossa esi-
tetty kanta johdonmukaisuussyista jatettava TNimiLl 6 §:n 2 mom:n si-
sdltdmad passiviteettisaantd soveltamatta, milloin joku kdyttaa toimini-
menaan, aputoiminimenaan tai toissijaisena tunnuksenaan toisen ta-
varamerkkié siten, etta tuo kaytto toisen passiivisuuden vuoksi johtaa
toiminimen vakiintumiseen.

Mikali ndin meneteltaisiin, voitaisiin passiviteetti kummassakin ta-
pauksessa ottaa huomioon enintaan silloin, kun asianomainen vanhem-
pi tunnusmerkki on mydhemman tunnusmerkin k&ytéon johdosta saa-
nut uuden merkityksen (toissijainen merkitys I. secondary meaning)
niin, etta yleis6 tai muulla tavoin maaraytyva tunnusmerkin kohderyh-
ma ei enda vanhemman tunnusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi ka-

Marttl Castrén

% Ks. SOU 1967:35 s. 197, SOU 1958:10 s. 70 ss., 262 ss.
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Passiviteettisddnnén soveltamiskysymys toiminimen . . .

sita sitd toiminimeksi vaan tavaramerkiksi ja painvastoin.'” Tall6in j&-
tetaan TMerkkiL 3 §:n 3 mom:n ja TNimiL 10 §:n 4 kohdan mukaiset vii-
tatut kieltonormit soveltamatta, kuten lainvalmistelutéiden ja oikeus-
kirjallisuuden mukaan voidaan menetella.'® Tunnusmerkkien ei myés-
kd&n tuolloin voida katsoa olevan sekoitettavissa keskenaan.

Milloin tunnusmerkki saa mainituntaisen merkityksen, on tunnus-
merkki uudessa merkityksessaan samalla vakiintunut, ts. asianomai-
sen kohderyhman yleisesti tuntema.' Tapaukset, joissa tunnusmerkin
uusi merkitys johtaa aikaisemman merkityksen havidmiseen kohderyh-
man keskuudessa, lienevat kuitenkin poikkeuksellisia.?? Yieisempaa
on, ettd aikaisempikin merkitys séilyy uuden merkityksen jo vakiinnut-
tua. Kasitteellisesti toissijaisesta merkityksesta puhuminen saattaa olla
harhaanjohtavaa, jos tunnusmerkki kohderyhman keskuudessa ymmar-
retaan kahdella eri tavalla, seka toiminimeksi etta tavaramerkiksi,? jot-
ka kumpikin ovat vakiintuneita ja sekoitettavissa keskenain. Tavara-
merkin ja toiminimen vakiinnuttaminen ei lukuunottamatta Kodak-tun-
nusmerkkeja edellyta, ettd esim. enemmisté kohderyhmaén kuuluvis-
ta tuntee tunnusmerkin. Vakiinnuttamiseen riitt4a normaalisti, etta niin
suuri osa kohderyhmaa tuntee tunnusmerkin, ettd merkki sita kautta
on saanut goodwill-arvon |. liikearvon.??

Uuden merkityksen tunnusmerkki saattaa tietenkin saada, vaikka
tunnusmerkki olisi seka aikaisemmassa edelleen sdilyneessi merkityk-
sessaan etta uudessa merkityksessdan samaa lajia, esim. kysymys on
uuden tavaramerkinomaisen merkityksen saaneesta tavaramerkista. Se,
ettd TMerkkiL 9 §:n sisaltamai passiviteettisadntdd voidaan soveltaa

7 Ks. tavaramerkkilakikomitean 19. 12. 1961 valtioneuvostolie jattama (julkaisema-
ton, valokopioitu) muistio s. 19 s.

8 Ks. TMerkkiL 3 §:n 3 mom:n osalta Hakulinen, Y. J., Tavaramerkkioikeus, Helsin-
ki, 1954 s. 37 s., 80 (tuolloin tarkoitettu kielto siséltyl TMerkkiL 3 §:n 2 mom:iin) ja TNi-
milL 10 §:n osalta HE 1978:238 (Hallituksen esitys uudeksi toiminimi- ym. lainsaddannéksi)
s. 25 ja Castrén, Martti, Toiminimi, Mikkeli 1984, s. 142's.

19 Ks. toiminimen vakiintumisesta mm. Castrén, mt. s. 48 ss. kirjallisuusviittauksin
ja tavaramerkin vakiintumisesta mm. Drockila, Tavaramerkin vakiinnuttaminen, LM 1977
s. 151 ss., Holmgqvist, Lars, Om inarbetning av varukinnetecken, NIR 1975 s. 265 ss.

2 Ks. téllaista poikkeuksellista tapausta koskenutta Ruotsin patentti- ja rekisteri-
laitoksen erésté ratkaisua 13. 3. 1970 (p&atdsn:o 50/70, selostettu Holger Carlman, Varu-
mdrket, Helsingborg 1976 s. 160): Sana »Michelin», jota haettiin rekisterditaviksi tavara-
merkkind, oli notorisesti niin voimakkaasti vakiintunut rekistersinnin hakijan tavaramerk-
kina ja toiminimen ydinosana, ettd Ruotsin markkinoilla em. sanaa ei enaa kasitetty su-
kunimeksi, vaikka Ruotsissa tosin saattoi |0yty4 henkil6it4, joilla oli sama sukunimi. T4
man vuoksi Ruotsin tavaramerkkilain 14 §:n 1 mom:n 4 kohdan mukaista ns. sukunimire-
kisterdintiestetta ei ollut olemassa.

21 Ks. Drockila, LM 1977 s. 149 s.

2 Ks. Castrén, mt. s. 49., HE 1978:238 s. 18, Drockila, LM 1977 s. 154 ss., SOU
1958:10 s. 222 s.
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Martti Castrén

tassa tapauksessa, mutta saanto jaisi soveltamatta vanhemman tun-
nusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi mutta olosuhteiden ollessa
muuten vastaavat, ei olisi riittdvasti perusteltua ottaen huomioon pas-
siviteettisddannoén taustalla olevat kohtuusndkékohdat. Passiviteetti-
sdannoén soveltaminen edellyttaa sita paitsi aina siind maérin erityis-
laatuisia olosuhteita, mit4 tulee ajan kulumiseen ym. seikkoihin, etta
passiviteettisaadnt6a ei olekaan Pohjoismaissa kuin harvoin sovellettu
samanlajistenkaan tunnusmerkkien vélisessé suhteessa.?®

Ottaen huomioon esitetyt seikat ja toiminimi- ynné tavaramerkki-
lain esitdistd, mm. hallituksen esityksistd, ilmeneva pyrkimys yhtene-
vaisyyteen Ruotsin lain kanssa ei tavaramerkkilakikomiteamme muis-
tiossa esitetty4d em. kantaa ole aihetta hyvéaksya. Onkin lahdettéva sii-
ta, ettd TMerkkiL 3 §:n 3 mom:n ja TNimiL 10 §:n kiellot eivét estd TMerk-
kiL 9 §:n ja TNimiL 6 §:n 2 mom:n siséltdmien sanamuodoltaan tosin
rajoitettujen passiviteettisdantdjen analogista soveltamista myds van-
hemman tunnusmerkin ollessa esimerkiksi toiminimi ja mybhemman
tunnusmerkin ollessa puolestaan tavaramerkki tai painvastoin. Maini-
tut kiellot eivéat siis ole tarkoitetussa suhteessa ehdottomia.

Passiviteettivaikutus aikaansaa kummassakin tapauksessa rinnak-
kaiské&yttboikeuden. Sekaannusvaaran valttdmiseksi voi tuomioistuin
kummassakin tapauksessa maarata, ettd jompaakumpaa tai kumpaa-
kin tunnusmerkki& saadaan kayttad vain erityisella tavalla, kuten esi-
merkiksi lisaamalla tunnusmerkkiin paikannimi tai tekemalla merkkiin
muu selvennys (TMerkkiL 10.1 §, TNimiL 6.2 §).

" 6. Oikeusk4ytdnt64. Helsingin hovioikeus sovelsi eraassa ratkaisus-
saan vuodelta 1985 TMerkkiL 9 §:n ja TNimiL 6 §:n 2 mom:n sa&nndk-
sia tarkoitetulla tavalla analogisesti seuraavassa tapauksessa (ei lain-
voimainen):%

Kantaja ja vastaaja olivat hammashoidon alalla toimivia yhti6i-
ta. Kantaja perusti kanteensa l&hinna siihen, ettd han oli vuonna
1974 ottanut kayttdoén ja vuonna 1975 hakenut tavaramerkin
»FINNDENT» rekisteréintia, joka oli myénnetty vuonna 1980. Vas-
taaja perusti vastauksensa siihen, ettad han oli vuonna 1975 kan-
tajan jalkeen hakenut ja hdnet olikin vuonna 1976 merkitty kaup-
parekisteriin toiminimelld »Finndent Oy», jonka jélkeen oli esteetta
saanut kayttaa toiminimeaéan. Vastaaja oli vuonna 1976 luovutta-
nut sopimuksella kantajalle Suomea koskevan yksinmyyntioikeu-
den valmistamaansa potilastuoliin. Tuolissa kaytettiin »FINN-

23 Ks. niista tapauksista esim. Castrén, mt. s. 105 alav. 6 Ja 107 alav. 9—11 selos-
tettuja ratkaisuja.
2 Ks. H:gin HO t. 274/5. 6. 1985, S 1983/418.
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Passiviteettisddnnbn soveltamiskysymys toiminimen . ..

DENT» tunnusta, mutta sopimuksessa ei ollut selvitetty, kummalle
tunnus kuului. A .

Kantajan ja vastaajan sopimus paattyi vuonna 1980. Kantaja
kielsi vastaajaa tdman jélkeen jatkamasta toiminimen »Finndent
Oy» kayttoa, katsoen itselldan olevan paremman oikeuden »FINN-
DENT» tunnukseen. Vastaaja kiisti kanteen ja esitti mm., ettei se-
kaantumisvaaraa ollut hammaslaakarinkojeiden ostajakunnan
asiantuntemuksen vuoksi olemassa, eik vastaajayhtié kayttanyt
toiminime&&an tavaramerkinomaisesti. Joka tapauksessa vastaa-
jan mielesta kantaja oli sallimalla vastaajan vuosikausia huomau-
tuksitta kayttaa toiminimeaan menettanyt oikeutensa kanteessa
nyt esittdmiinsa vaatimuksiin (rekisterdinnin kumoaminen, kiyt-
tokielto, vahingonkorvaus), joiden hyviaksyminen johtaisi ilmei-
seen kohtuuttomuuteen.

Helsingin raastuvanoikeus, todeten ettei em. sopimukseen,
jonka vastaajayhti® oli tehnyt nimenomaan toiminimellaan »Finn-
dent Oyn», ollut siséllytetty mainintaa siit4, etta vastaajan oikeus
toiminimeensa olisi jollakin tavoin rajoitettu, katsoi ja&neen nayt-
tamatta, etta kantaja, joka viimeistaan em. yksinmyyntisopimuk-
sen teon yhteydessa oli tullut tietoiseksi vastaajayhtién nimes-
td, olisi ennen joulukuun 8 paivaa 1980 (jolloin toiminimen kay-
ton kieltéva kantajan kirje oli paivatty) millaan tavoin ilmoittanut
vastustavansa tai tulevansa myéhemmin, olosuhteiden mahdol-
lisesti muututtua, vastustamaan vastaajayhtién oikeutta kayttas
toiminime&an. Tamén vuoksi ja kun kantajayhtién oli tuon vuosia
kestaneen toimettomuutensa vuoksi katsottava luopuneen oikeu-
destaan vedota siihen haittaan, joka tavaramerkin ja toiminimen
samankaltaisuudesta johtuvasta, alan asiakaskunnan koostumuk-
sen huomioon ottaen sindnsi melko vahaisesta sekaantumisvaa-
rasta saattoi kantajalle aiheutua, kuten myds tunnusten yhden-
kaltaisuuteen yleensd, raastuvanoikeus hylkasi kanteen.

Hovioikeus ei muuttanut raastuvanoikeuden paatéksen loppu-
tulosta. Ottaen huomioon TMerkkiL 9 §:n TNimiL 6 §n 2 mom:n
sddnnbkset hovioikeus perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

Toiminimi »Finndent Oy» oli tosin sekoitettavissa tavaramerk-
kiin »FINNDENT» ja kantajayhtié voi my&s tavaramerkin rekiste-
réintihakemuksen tekoajan mukaan vedota aikaisempaan oikeus-
perusteeseen, mutta koska vastaajayhtion toiminimen oli raastu-
vanoikeuden paatdksessé mainittujen yhteistydsopimusten puit-
teissa tapahtuneessa markkinoinnissa katsottava vakiintuneen ja
kun kantajayhtid oli raastuvanoikeuden toteamin tavoin laiminlyé-
nyt ryhtyd kohtuullisessa ajassa toimiin vastaajayhtién toimini-
men kayton estdmiseksi, Finndent Oy:n oikeus toiminimeens4 py-
syi tavaramerkin »FINNDENT» rinnalla.

Se, etté hovioikeus viittasi seka TMerkkilL 9 §:44n ettad TNimiL 6 §:n

2 mom:iin, on tdméantyyppisissé tilanteissa, jotka eivat taysin lukeudu
kummankaan sadénndksen soveltamisalaan, aivan paikallaan.
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