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Esipuhe

Tutkimusmatkani alkoi erddnd tammikuisena pdividnd ldhdettyini seikkaile-
maan tavaramerkkioikeuden ja tekijanoikeuden rajamaille tieteen vapauden
kuljettamana. Matkani varrella olen samoillut niin asianajomaailmassa, tuo-
mioistuimessa kuin yliopistohallinnossakin. Kaikki nimé uteliaisuudella kul-
kemani reitit ovat johdattaneet minut kokemusrikkaana aina takaisin rakkaille
tieteen poluille, joilla vuosia kestdneen taivallukseni tuliaisena on tdmai kirja.
Oi, miten kohtasinkaan taipaleellani eriskummallisia ja kauniita asioita!

Tutkimusretkeni varrella olen saanut monia térkeitd neuvoja, opastusta ja tu-
kea, joista haluan seuraavassa esittdd parhaimmat kiitokseni. Niiden avulla olen
loytanyt perille. Vihdoinkin. Sittenkin.

Kiitokset haluan esittdd ensinnékin esitarkastajiksi suostuneille professori
Taina Pihlajarinteelle ja dosentti Mikko Huuskoselle. Heiddn antamansa palau-
te on ollut arvokasta. Tarkkanikoiset huomatuksenne ovat selvisti parantaneet
késikirjoitusta. Tainaa kiitdn [impimésti my0os vastaviittdjiksi suostumisesta.

Toiseksi haluan kiittidd tyonohjaajiani professori Katja Lindroosia ja profes-
sori Jukka Mihostd. Katja on kommentoinut tutkimustani sydamellisesti kan-
nustaen. Jukkaa kiitdn tuesta ja luottamuksesta tutkimukseni valmistumiseen.
Kisikirjoitukseni on lukenut myds dosentti Katariina Sorvari, jota kiitdn hyo-
dyllisistd ja tyotd eteenpiin vievistd kommenteista. Professori Tuomas Myllyd
kiitdn ystavillisesti kustoksen tehtivissd toimimisesta.

Tutkimukseni olen laatinut tutkijakoulutettavana professori Niklas Bruunin
johtamassa INNOCENT-tutkijakoulussa. Hintd kiitédn erityisesti tutkijakoulun
seminaarien kautta saadusta arvokkaasta tuesta tutkimukseni etenemiselle. Tut-
kijakoulu myds mahdollisti neljan kuukauden tutkijavierailuni Max-Planck-
Institut fiir Innovation und Wettbewerbsrecht -instituutissa Miinchenissi. I also
want to thank all the members of INNOCENT graduate school with whom I
have the pleasure of sharing my journey.

Tutkijan eldmén ja arjen jakamisesta haluan kiittdid kollegoita, joiden ympa-
r6iménd olen tyoskennellyt Matthiaksessa. Kiitos Minna, Sandra, Johanna, Pii-
vi, Mikko, Mira, Pekka, Anna, Ali, Daniel, Maija ja Johannes! Jaakko Salmista
kiitdn lampimaisti myos siitd, ettd hin on tarkistanut englanninkielisen abstrak-
tini kieliasun. Kiitin kaikkia muitakin kollegoita, joihin olen tutustunut matka-
ni varrella seké heiti, jotka ovat eri seminaareissa ja konferensseissa kommen-
toineet esityksidni.

Kiitén lisdksi Turun yliopiston oikeustieteellistid tiedekuntaa ja sen tohtorioh-
jelmaa, Alfred Kordelinin sditiotd, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimus-
rahastoa, Maaliskuun 25 piivin saddtiotd, Olga ja Kaarle Oskari Laitisen sdétiota,
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ESsIiPUHE

Turun yliopiston tutkimusapurahastoa sekd IPR in New Value Creation -projektia
saamastani taloudellisesta tuesta. Suomalaista Lakimiesyhdistysti kiitdn viitos-
kirjani hyviksymisestid perinteikkdfseen julkaisusarjaansa. Erityiskiitokset kus-
tannustoimittaja Pipsa Kostamolle asiantuntevista kommenteista, jotka ovat aut-
taneet tekstini painokuntoon saattamisessa.

Ystivit ja ldheiset ovat tehneet matkastani unohtumattoman ja heistid haluan
kiittda erityisesti Milla Lehtorantaa ja Timo Enrothia, jotka ovat immateriaali-
oikeuden asiantuntemuksellaan ja hyvin huomioin kommentoineet kirjoitusta-
ni. Kiitin syddmestini, ettd olette olleet ldsna tilld taipaleellani.

Sinua, siskoni Heidi, kiitdn siitd, ettd olet aina ollut kiinnostunut tutkimuk-
sestani, lukenut kisikirjoitukseni sekd korvaamattomalla tavalla kannustanut
minua matkallani eteenpiin. Kiitos kaunis tuestasi, se on ollut ja on minulle
ddrettoman tirkedd.

Vanhempiani kiitédn erityisesti heiddn rakkaudella osoittamastaan luottamuk-
sesta siihen, ettd timékin seikkailuni pédttyy hyvin ja pdisen tutkimusmatkal-
lani vield perille.

Matthiaksessa, joulukuussa 2015

Anu Pitkiinen
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1 Johdanto

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA,
TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1.1.1 Tutkimuksen lihtokohdat, kysymyksenasettelu ja rajaukset

Tutkimukseni kohteena ovat kahden immateriaalioikeuden sektorin, tavaramerk-
kioikeuden ja tekijdnoikeuden, rajapinnat. Tutkimuksessa tarkastellaan tavara-
merkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaa'. Kaksoissuojalla tarkoitetaan, ettd
tavaramerkkid voidaan suojata sen saaman tavaramerkkisuojan lisiksi myos kir-
jallisena tai taiteellisena teoksena?. Toisin sanoen kyse on siitd, ettd tavaramerkik-
si halutaan rekisterdidd jokin teos tai tavaramerkiksi halutaan ottaa muun ohella
tdllainen teos tai tietty osa siitd. Tutkimuksessani tarkastelen tilannetta, jossa ni-
menomaan samaa kohdetta suojataan usealla eri immateriaalioikeudellisella suo-
jamuodolla® ottaen kuitenkin samalla huomioon, ettd yksinoikeuden kohde teki-
janoikeudessa on luovan ilmaisun muoto ja tavaramerkkioikeudessa suojataan
alkuperdi identifioivia tunnuksia. Tavaramerkkiin voidaan suhtautua monella ta-
valla. Tutkimukseni ldhtokohtana on, ettd sen lisiksi, ettd merkkid voidaan pitdd
elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkkind, sitd voidaan pitdd myos taitee-
na. Niin tekijdnoikeudessa kuin tavaramerkkioikeudessa ei kummassakaan néyt-
tdisi olevan suljettu pois jalkimmaiistd mahdollisuutta®.

! Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden rajapintoja tarkasteltaessa tutkimuksessa kiytetddn kaksois-
suojan ja paillekkdissuojan késitteitd rinnakkaisessa merkityksessd. Myos Haarmann kéyttda ké-
sitettd paillekkdissuoja synonyymina termille kaksoissuoja. Ks. esimerkiksi Haarmann 2003, s.
85. Samoin Levin kédyttdd samassa merkityksessd molempia termejd “det dubbla skyddet” ja
“overlappande skyddet” puhuessaan tavaramerkki- ja tekijanoikeuden piillekkiisyystilanteista,
ks. Levin 2011, s. 429. Termii kaksoissuoja on kéyttinyt Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila
2008, s. 86; Nordell 2002, s. 103, joka kdyttdd termid "det dubbla skyddet” sekid Schovsbo 2000,
s. 13, jonka artikkelissa esiintyy termi “dobbeltbeskyttelsen”. Nidin myos Wandtke — Bullinger
1997, s. 574, jotka kayttéavit kisitettd “ein doppelter Rechtsschutz”.

2 Niin my6s Nordell 2002, s. 103; Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 86. Koska ta-
varamerkkiin voi kohdistua samanaikaisesti tavaramerkki- ja tekijanoikeus, voidaan sanoa, ettd
oikeudenhaltijan oikeus on tdlloin suojattu kaksinkertaisesti. Tuominen 2000a, s. 32.

3 Esimerkkind malli-, tekijdnoikeus- ja tavaramerkkisuojaa saavasta kohteesta voidaan mainita
mm. tietokoneen nédytolld esiintyvit kuvakkeet. Ks. kuvakkeiden piillekkdissuojauksesta esim.
Kur 2003, s. 50-62.

4 Tavaramerkki késitetdsn kuitenkin ensisijaisesti tunnusmerkiksi, jolla erotetaan elinkeinonhar-
joittajan tavarat ja palvelut toisten tuotteista. On selvid, ettd jos merkki ymmarretdédn kuitenkin
vain taiteeksi, ei se voi toimia erottamiskykyisenid tavaramerkkini. Esimerkiksi Andy Warholin
(1928-1987) taideteos Campbell’s Soup Cans (1962, 50,8x40,6 cm, Museum of Modern Art) si-
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Niin ollen rajaan tutkimusaiheeni ulkopuolelle sellaiset pdillekkiisyystilan-
teet, joissa eri suojamuodot vaikuttavat rinnakkain toisiaan tdydentdvésti siten,
ettd suoja kohdistuu suojattavan tuotoksen eri piirteisiin. Toisin sanoen tutkimuk-
sessa tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatiota tarkastellaan suppeassa mer-
kityksessd, jolloin kisitteelld tarkoitetaan samaa kohdetta siéntelevien eri imma-
teriaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Tutkimuksessani selvitetdin ensinnikin,
voidaanko samaa kohdetta suojata samanaikaisesti useammalla suojamuodolla
niin, ettd voidaan puhua tiydellisestd kumuloitumisesta, ja toiseksi, milld edelly-
tyksin tdmé on mahdollista. Olettamaa kaksoissuojan sallittavuudesta, sen laajuut-
ta ja sithen kohdistuvia mahdollisia rajoituksia tarkastellaan tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden kumulaation eli ndiden lakien keskindisen suhteen nikokulmasta’.

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden vilisen suhteen lainopillinen tarkastelu
edellyttdi ndiden kahden jokseenkin erilaisen suojamuodon erityispiirteiden
seki niitd koskevien sddnnosten erojen ja samankaltaisuuksien selvittimisti,
yhteensovittamista ja analysointia. Vaikka ndméi oikeudet voivat kaksoissuoja-
tilanteessa koskea samaa kohdetta, ovat niiden luonne ja oikeudelliset perustat
kuitenkin varsin erilaiset. Siten kisiteltdessd kahden eri immateriaalioikeuden
vilistd suhdetta onkin huomioitava, ettd tavaramerkkioikeudet ja tekijinoikeu-
det perustuvat lahtokohtaisesti eri periaatteisiin ja tarkoituksiin, mikd ilmenee
my0s niiden erilaisissa kisitteistdissd. Selkeyden vuoksi on jo tidssd kohdin syy-
td lyhyesti kdydi erdiltd osin ldpi tutkimuksessa kiytettyd peruskisitteistod ja
sen siséllolle annettua merkitystd — erityisesti siltd osin kuin tavaramerkki- ja
tekijanoikeus voivat antaa erilaisen merkityksen samalle kisitteelle.

TMerkkilL 1.1 §:n mukaan tavaramerkki on erityinen tunnusmerkki myyta-
viksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien
tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista. Merkkejd kaytetddn yksiloiméédn
seki tavaroita ettd palveluja. Myos palvelumerkit kuuluvat tavaramerkkilain
alaisuuteen (TMerkkiL 1.3 §). Mité tutkimuksessa sanotaan tavaramerkeist,
koskee myos palvelumerkkejd. Tavaramerkilld tarkoitetaan tilloin merkkid,
johon voidaan saada yksinoikeus rekisterdinnilld tai vakiinnuttamalla. Tutki-
muksessa puhutaan siten tavaramerkistd vain silloin, kun kyse on merkisti,
jota suojataan tavaramerkkioikeudella. Esimerkkiné tavaramerkkisuojaa saa-
vasta merkkityypistd voidaan mainita dénitavaramerkki.

Rekisteriin merkittdviind tavaramerkkind voi TMerkkiDir 2 artiklan ja
TMerkkiL. 1.2 §:n mukaan olla miké tahansa merkki (sign), joka voidaan esittdd
graafisesti, erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin,
numeroin taikka tavaroiden tai niiden pézllyksen muodon avulla, ja jonka avul-
la yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai

saltdd keittotolkeisséd kiytetyn CAMPBELL’ S-tavaramerkin, mutta tavaramerkin tunnistamisesta
huolimatta merkin ei tdssd yhteydessid mielletd toimivan erottamistarkoituksessa.

> Tutkimuksessani keskitytddn varsinaiseen tekijanoikeuteen, joten siinid ei tarkastella kaksois-
suojan kannalta TekijdL 5 luvussa sdddettyjd ldhioikeuksia.



TUTKIMUKSEN LAHTOKOHDAT, KYSYMYKSENASETTELU JA RAJAUKSET

palveluista. Niin ollen tutkimuksessa puhutaan merkisti mahdollisesti suojaa
saavana tavaramerkkini. Esimerkkinéd voidaan mainita danimerkki, joka rekis-
terdimisen tai vakiinnuttamisen kautta voi nauttia suojaa dénitavaramerkkina tai
ilman tavaramerkkisuojaa jaddessdin on vain ddnestd koostuva merkki.

Vaikka tekijanoikeuslaissa® ja immateriaalioikeudellisessa kirjallisuudessa’
vakiintuneesti viitataan mahdollisesti tekijinoikeussuojaa saavaan teokseen
kisitteelld tuote, on tutkimuksessani selvyyden vuoksi katsottu tarpeelliseksi
kayttda tassd yhteydessa tuotteen sijaan termii tuotos. Siten esimerkiksi sével-
mistd, jonka tekijdnoikeussuojattavuudesta ei ole varmuutta, voidaan puhua
ddnituotoksena. Tdma on perusteltua, koska tavaramerkkioikeudessa puoles-
taan tuotteella viitataan eri elinkeinonharjoittajien tavaramerkeilld erotettaviin
tavaroihin tai palveluihin. My6s tutkimuksessani tuotteilla tarkoitetaan téllai-
sia TMerkkilL 1 §:ssd tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

Tekijanoikeuslain 1 §:ssé tarkoitettu feos on puolestaan abstrakti késite,
jolla tarkoitetaan tekijén henkisen tyon tulosta®. Néin ollen esimerkiksi sd-
vellyksestd muodostuvaa tuotosta voidaan riittdvin itsendisend ja omaperii-
send kutsua savellysteokseksi. Lisdksi tutkimuksessa hyodynnetdédn teosten
jaottelua edelleen puhtaan taiteen ja kdyttotaiteen teoksiin. Puhdasta taidetta
edustavat esimerkiksi taidemaalaukset ja kuvanveistokset. Kiyttotaide puo-
lestaan palvelee kédytdnnon tarkoituksia ja on tarkoitettu esimerkiksi koulu-
tustarkoitukseen, tiedon vilittimiseen, mainostamiseen tai viihdyttdmiseen.
Tillaista sovellettua taidetta edustavat lahinnd rakennus-, kisityo- ja taide-
teollisuuden tuotokset sekd mainosgrafiikka. Vastaavasti my0s esimerkiksi
julisteita ja kirjan piirroskuvitusta voidaan pitdd kdyttotaiteena. Siten myos
tavaramerkiksi luotua piirrosta tai sdvellystd voidaan pitdd kayttotarkoituk-
sensa perusteella kéyttotaiteena.

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti pidetty itsestddn selvini
lahtokohtana sitid, ettd tavaramerkkiin voi kohdistua yhtd aikaa seki tavaramerk-
ki- ettd tekijanoikeus. Y. J. Hakulinen on ottanut Iyhyesti kantaa tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden kaksoissuojaan jo 1950-luvulla todeten, ettd tavaramerkki, esi-
merkiksi kuviomerkki, voi poikkeuksellisesti olla sellainen ”henkinen luomus”,
ettd siithen voidaan soveltaa myos kirjallisen tai taiteellisen tyon tuotteita koske-
via periaatteita®’. Haarmannin artikkelia ”Tavaramerkkisuojan ja tekijinoikeuden

¢ Tekijal. 1.1 §:ssid tekijanoikeussuojan kohteena mainitaan taidekisityon ja taideteollisuuden
tuote. Kun taidekésityon tai taideteollisuuden tuotetta arvioidaan kaksoissuojan kohteena, puhu-
taan tutkimuksessa myos tdssd yhteydessi tuotoksesta.

" Esimerkiksi T. M. Kiviméki on jo aikoinaan kiyttinyt termid tuote viitatessaan mahdollisesti
tekijdnoikeuslain antamaa suojaa saavaan teokseen: “TekijdL:ssd, jossa suojattavan henkisen
tuotteen lajit ja yksinoikeus niithin mééritellddn, ei tuotteen tarkoitukseen kiinnitetd huomiota.”
Kivimiki 1963, s. 160.

8 Ks. esim. Pihlajarinne 2014, s. 877. Ks. myos EUT:n asia C-145/10 (Painer), jossa EUT katsoi
suoja-aikadirektiivin 6 artiklaa tulevan tulkita niin, etti tuotos voi saada tekijdnoikeussuojaa, jos
se on tekijdnsd henkisen luomistyon tulos kuvastaen tekijén persoonaa, ja kun teoksesta kdyvit
ilmi tekijén vapaat ja luovat valinnat teosta tehtiessd. Kohdat 89, 92 ja 99. Ks. my6s EUT:n rat-
kaisu C-5/08 (Infopaq), kohdat 35 ja 45 seki asia C-604/10 (Footbal Dataco), kohta 38.
 Hakulinen 1954, s. 14.
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rajapinnat — erditd ndkokohtia” (2003) lukuun ottamatta suomalaisessa oikeus-
kirjallisuudessa on kirjoitettu edelleenkin vain hyvin lyhyesti tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden hyodyntidmisestd yhden ja saman tuotoksen kohdalla'®.
Lahtokohta tavaramerkin suojattavuudesta my0s tekijdnoikeudella on esi-
tetty vallitsevana kantana my0s niin pohjoismaisessa kuin eurooppalaisessakin
oikeuskirjallisuudessa'!. Suomalaista doktriinia vastaavalla tavoin myos esi-
merkiksi Ruotsissa on perinteisesti pidetty ldhtokohtana, ettei tavaramerkki- ja
tekijdnoikeuden kaksoissuojalle ole esteitd!?. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
kaksoissuoja néyttdisi olevan lisdksi my6s muun muassa Yhdistyneiden kunin-
gaskuntien', Saksan'* ja Alankomaiden'® oikeuden mukaan mahdollinen.

10 Ks. Haarmann 2014, s. 5; Haarmann 2005, s. 85 ja Tuominen 2000a, s. 31-32. Kerosuo toteaa, etti
omaperdisesti suunniteltu yksinkertainenkin logo tai merkki ym. saattaa joskus olla teos. Kerosuo
1987, s. 49. Varovaisemmin kaksoissuojaan on suhtautunut Kemppinen, jonka mukaan merkkeji,
kuten tavaramerkkeji ja logoja voidaan pitdé oikeudellisesti vaikeasti arvioitavina. Vaikkei niité olisi
suojattukaan tavaramerkkioikeudellisesti, ne ovat kuitenkin usein tekijdnoikeussuojaa saavia teoksia.
Kemppinen 1987, s. 25. Tavaramerkki- ja tekijanoikeussuojan lisiksi saattaa saman kohteen suojaus
tulla kyseeseen myos muilla immateriaalioikeuksilla. Ks. esim. Tommila 2000, s. 557, joka on kisi-
tellyt kdyttotaiteen suojaamista tavaramerkki- ja tekijanoikeuden liséksi myos malli- ja patentti-
oikeudella seki lailla sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa. Ndin my6s Hakoranta
2005, s. 42, jonka mukaan tuotosta voidaan suojata mm. tavaramerkki-, malli- ja tekijanoikeudella.
Sadntelyjérjestelmédmme voidaankin katsoa mahdollistavan nédiden oikeuksien kumuloitumisen.

! Kuitenkin suhtautuminen tavaramerkki- ja tekijédnoikeuden kaksoissuojaan vaihtelee Euroopan
unioniin kuuluvien maiden kesken, vaikkakin vastustusta esiintyy ainoastaan tanskalaisessa oi-
keuskirjallisuudessa. Ks. Koktvedgaard 2002, s. 67; Schovsbo 2000, s. 16. Vrt. kuitenkin Schgn-
ning 2003, s. 101 ja 227, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijdnoikeuslakien kumulaatiota ei voi-
da sulkea pois, jolloin tavaramerkkid voidaan periaatteessa suojata taideteoksena.

12 Ks. Nordell 2002, s. 103. Niin myds Levin, jonka mukaan tavaramerkill, 1dhinnd kuviomer-
killd ja tavaralla tai sen pidllykselld, voi olla sellainen muotoilu, ettd se erikseen tarkasteltuna
voidaan epdilemattd kisittdd taiteelliseksi teokseksi. Levin 2011, s. 107. Myos Olsson katsoo,
ettd tavaramerkki voi olla taiteellinen tai kirjallinen teos. Olsson 2009, s. 51. Esimerkkeind kak-
soissuojaa saavista kohteista hin mainitsee kuvat ja kuviot. Olsson 2006, s. 44. Ks. myos Bernitz
— Karnell — Pehrson — Sandgren 2011, s. 65, jossa todetaan, ettd teos voi saada kaksoissuojaa ja
niin ollen esimerkiksi tekijanoikeudella suojattua kuviota voidaan suojata myos tavaramerkkina.
13 Ks. Cornish — Llewelyn — Aplin 2013, s. 436-440, jonka mukaan useimmissa tapauksissa ta-
varamerkki ei kuitenkaan saa tekijdnoikeussuojaa. Niin ollen tekijdnoikeudella ei voida rajoittaa
laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa estdmaélld laajalti tunnetun merkin kéyttamisti erilajisille
tuotteille. Kaksoissuojan mahdollisuutta ei kuitenkaan ole suljettu pois. Toisaalta Mende ja Isaac
taas pitdvit tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden pédllekkidisyyksid varauksetta mahdollisina suojat-
taessa tuotteen ulkoasua, kuten sen nimed, etikettid ja pakkausta. Ks. Mende — [saac 2012, s. 138.
14 Saksassa tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaa pidetiin lihtokohtaisesti mahdolli-
sena. Ks. Wandtke — Bullinger 1997, s. 574. Kaksoissuojaa koskevasta keskustelusta Saksassa ks.
esim. Jacobs 2005, s. 801, jossa todetaan, ettd tavaramerkki voi olla myds tekijanoikeudella suo-
jattava teos sekd Nordemann 2010, s. 2086-2091, jossa on kisitelty tavaramerkki- ja tekijén-
oikeuden vilistd suhdetta sekd mm. nédiden oikeuksien vilisen prioriteetin madrdaytymistd. Ks.
my06s Osenberg 1996, s. 101-104 sekd Seifert 2000, s. 1014-1019, joissa molemmissa tarkastel-
laan tekijdnoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojaukseen liittyvid kysymyksid. Myos
Tresper pitdd tutkimuksensa ldhtokohtana, ettd tavaramerkkid voidaan suojata myos tekijén-
oikeudella. Ks. Tresper 2007, s. 1.

15 Myos Alankomaissa niytetiddn pidettivin yleisesti hyviksyttynd sdiantond, ettd useat immate-
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Myds tutkimukseni ldhtokohtana on olettama, ettd tavaramerkki- ja tekijén-
oikeuden piillekkdisyydet ovat mahdollisia eli tavaramerkki voi nauttia teki-
janoikeussuojaa tiyttdessdaan Tekijal 1 §:ssd mainitut suojaedellytykset. Toisin
sanoen myos tavaramerkki voi olla taiteellinen tai jopa, jos kyse on sloganista,
kirjallinen teos. Télloin merkkid voidaan suojata seké tavaramerkkilain etti te-
kijanoikeuslain nojalla, vaikkakin eri lihtokohdista ja eri tarkoituksessa. Vaik-
ka tekijdnoikeuslaissa ei ole nimenomaisesti sdiddetty tavaramerkkeihin koh-
distuvista tekijdnoikeuksista, voidaan kaksoissuojan sallittavuutta perustella
TekijdL 1 §:n sdd@nnokselld. Sen mukaan tekijdanoikeussuojaa saa jokainen kir-
jallinen'¢ ja taiteellinen teos, joka tiyttdd mainitussa sidnnoksessd sdddetyt te-
kijanoikeussuojan edellytykset'”. T#lldin olettamana on, ettd tavaramerkki voi
saada myos tekijanoikeussuojaa tdyttdessddn Tekijdl 1 §:ssd mainitut suoja-
edellytykset.!® Toisin sanoen kaksoissuojausta on pidettdvd mahdollisena, mi-
kéli kummankin suojamuodon soveltamisen edellytykset tdyttyvit!®.

Kaksoissuojan sallittavuutta voidaan sdddédntotasolla perustella myos TMerk-
kiLL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n sddnnoksilla. TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan
mukaan tavaramerkkii ei saa rekister6idd, jos se muodostuu jostakin tai sisél-
tdad jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan késityksen, ettd kysymys on toisen
suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestd, milloin tdmi on erikoislaa-
tuinen, tai joka loukkaa toisen tekijdnoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen oi-
keutta valokuvaan tai suojattuun malliin. Lisdksi kyseisessd lainkohdassa sdi-
detyn rekisterdinnin esteen suostumuksenvaraisuudesta on sdddetty TMerkkilL
14.2 §:ssd, jonka mukaan niissd tapauksissa, joita tarkoitetaan TMerkkilL 14.1
§:n 5 kohdassa, voidaan rekisterdinti toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on ky-
symys, suostuu sithen. TMerkkiLL 14.1 §:n 5 kohdassa ja 14.2 §:ssd tarkoitetuis-
ta sddnnoksistd voidaan tehdi e contrario vastakohtaispditelmai, jonka mukaan
ndmd sddnnokset nimenomaan vahvistavat tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden
vélisen kumulaation hyvéksyttavyyden: mikili tekijanoikeuden haltijalta on

riaalioikeudet voivat yhté aikaa suojata yhti ja samaa tuotosta. Ks. Quaedvlieg 2005, s. 23. Niin
my0s Grosheide, jonka mukaan ldhtokohtaisesti tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden paéllekkiisyy-
det hyviksytdin, jos kumpienkin oikeuksien suojaedellytykset tdyttyvit tietyn kohteen osalta.
Ks. Grosheide 1999, s. 18.

16 Tavaramerkki voi muodostua my0s kirjallisesta teoksesta, mikili kyse on esimerkiksi sloganista.
7 Teossuojaa nauttivista teostyypeistd on Tekijdl 1 §:ssd ei-tyhjentdvi esimerkkiluettelo, jossa
mainitaan kirjallinen ja suullinen esitys, sidvellysteos, ndyttimiteos, elokuvateos sekd kuvatai-
teen, taidekisityon ja taideteollisuuden tuotos. Muunkinlaisten teosten olemassaolo on mahdol-
lista, koska lainkohdan mukaan teos voi ilmetd myos “muulla tavalla”.

18 Vastaavalla tavalla kaksoissuoja on mahdollinen myds esimerkiksi patentti- ja tekijanoikeuden
vilill4, kunhan vain tekijidnoikeuden yleiset suojaedellytykset tayttyvit. Schovsbo 2000, s. 11-12.
1 Ndin myos Riis 2009, s. 84, jonka mukaan tavaramerkkii voidaan suojata tekijanoikeudellise-
na teoksena, jos tekijdnoikeuden suojaedellytykset tdyttyvit. Vrt. Schovsbo 2000, s. 16, jonka
mukaan tekijanoikeuden omaperiisyysvaatimuksen myotd tavaramerkki voi kdytdnnossd vain
harvoin téyttdd tekijanoikeudellisen teoksen vaatimukset. Schovsbo 2000, s. 16.
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saatu asianmukaisella tavoin suostumus teoksen ottamiseen tavaramerkiksi, on
tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden pééllekkdisyys mahdollinen.

Léhtokohtaisesta piillekkiistilanteiden sallittavuudesta huolimatta voi-
daan kuitenkin 16ytdd perusteita myos paillekkdistilanteiden rajoittamiselle.
Voidaankin kysyé, onko olettama tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksois-
suojasta siind mddrin ehdoton, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vilises-
sd suhteessa voitaisiin puhua tiydellisestd kumulaatiosta. Kdytdnnossi tavara-
merkKki- ja tekijanoikeuden vilinen suhde tulee punnittavaksi, mikéli toisistaan
eroava tavaramerkki- ja tekijdnoikeuslakien sdintely johtaa kaksoissuojatilan-
teessa kollisioon.

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeus eroavat keskeiseltd osin muun muassa tarjoa-
mansa suoja-ajan pituuden osalta. Siten yhteni tutkimuksessa tarkasteltava-
na kysymykseni on, voidaanko pitdd tarkoituksenmukaisena, ettd paillek-
kiissuojattu kohde, jonka yhden suojamuodon suoja-aika on jo pdittynyt, ei
vapaudu kokonaan immateriaalioikeussuojauksesta, koska sitd voidaan vie-
14 tamin jalkeen suojata muilla suojamuodoilla. Kyse on siten perusteluis-
ta yksinoikeuden saatavuudesta vapaassa kdytossd olevaan teokseen. Tdmin
vuoksi tutkimuksessa tarkastellaan, mikéd vaikutus esimerkiksi tavaramerk-
ki- ja tekijdnoikeuden suoja-aikojen erolla on kumulaation asteeseen eli voi-
siko tdsséd yhteydessé olla tarkoituksenmukaisempaa puhua tavaramerkki- ja
tekijianoikeuden tdydellisen kumulaation sijaan osittaisesta kumulaatiosta.?

Tutkimuksessani pyritdéin ottamaan huomioon kattavasti myods kumulaatiota
mahdollisesti rajoittavia seikkoja ja arvioimaan, miten immateriaalioikeuksien
kumulaatio on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Tdmai puolestaan johtaa kysy-
mykseen siitd, tarvitaanko tekijanoikeuslakiin rajoitusta tavaramerkin osalta.

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden pdillekkdisyyksid koskevia kysymyksid
tarkasteltaessa tutkimuksessa pidetdén lihtokohtana Koktvedgaardin esittiméad
jaottelua, jonka mukaan tavaramerkkitarkoituksessa luotuja kirjallisia ja tai-
teellisia teoksia on tarkasteltava eri ldhtokohdista kuin jo ennestddn olemassa
olevaa teosta, joka otetaan tavaramerkiksi.*' Jilkimméisend mainitussa tapauk-
sessa kyse voi olla tavaramerkisti, joka muodostuu paitsi teoksesta kokonaisuu-
dessaan myos tavaramerkiksi otetusta teoksen osasta tai teoksen osasta muun
ohella. Jo olemassa olevan teoksen ottaminen tavaramerkiksi on ymmdrretta-
visti harvinaisempaa verrattuna tavaramerkkitarkoituksessa luoduista teoksista
koostuviin merkkeihin.

Koktvedgaardin esittimé jaottelu perustuu nidkemykseen, jonka mukaan
teos, joka on luotu tavaramerkkitarkoitukseen, kisitetddn “kiyttGtaiteen eri-

20 Ks. tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatiosta luku 2.
21 Koktvedgaard 2002, s. 67. Koktvedgaard esitti tdmén jaottelun jo viitoskirjassaan. Ks. Kokt-
vedgaard 1965, s. 262. Tétd jaottelua noudattelee my6s Haarmann. Ks. Haarmann 2003, s. 85.
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tyiseksi muodoksi”. Téllainen merkki saa tavallisesti vain tavaramerkkisuojaa
siitd huolimatta, etti se ndyttéisi tayttdvian myos tekijanoikeussuojaa nauttival-
le teokselle asetetut suojaedellytykset??. Néin ollen tavaramerkkitarkoitukseen
Iuotua merkkid ei sen mahdollisista omaperdisistd piirteistd huolimatta 1ahto-
kohtaisesti suojattaisi tekijanoikeudella. Poikkeuksena on kuitenkin tavaramer-
kiksi otettu jo olemassa oleva teos®. Jo olemassa olevan teoksen kdyttdminen
tavaramerkkind ei poista sen tekijdnoikeussuojaa ja silti sen kohdalla voidaan
vedota tehokkaasti my0s tavaramerkkioikeuteen®.

Suhtaudun kuitenkin varsin pidéttyvésti tdhdn Koktvedgaardin kantaan erot-
taa tavaramerkiksi otettu teos ja tavaramerkkitarkoituksessa luotu teos toisis-
taan sulkemalla tavaramerkkitarkoituksessa® luodut kirjalliset ja taiteelliset
teokset teossuojan ulkopuolelle. Téssa tutkimuksessa keskeisessi roolissa ole-
va erottelu poikkeaakin Koktvedgaardin nikemyksestd siltd osin, ettei kaksois-
suojaa ldhtokohtaisesti suljeta pois tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen
kohdalla. Kaksoissuojausta pidetddn mahdollisena seké tavaramerkkiin otetun
jo olemassa olevan teoksen ettd tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen
osalta. Ndihin tilanteisiin liittyvien eroavuuksien katsotaan tdssé aiheutuvan l4-
hinni niiden luonteista johtuvista erityispiirteista.

Koktvedgaardin esittimén jaottelun mukaisesti tutkimuksessa tarkastellaan
erikseen tavaramerkiksi otettuja jo olemassa olevia teoksia ja tavaramerkkitar-
koituksessa luotuja teoksia, koska kaksoissuojaustilanteissa niihin liittyy mo-
nessa suhteessa keskeisid oikeudellisia eroja. Namai erot tulevat esiin erityisesti
kaksoissuojauksen herittdmissd suoja-aikakeskustelussa, jossa teoksen vapaan
kdyton turvaamisella perustellaan tavaramerkkioikeuden lakkaamista. My0s esi-
merkiksi tekijdnoikeuden luovutukseen liittyvissd kysymyksissid tdméd erotte-
Iu tulee huomioida keskeiselld tavalla. Koktvedgaardin ja Schovsbon edusta-
maa tanskalaista nikemysti tarkastellaan my0s laajemmassa kontekstissa kuin
vain jaottelussa tavaramerkiksi otettuihin jo olemassa oleviin teoksiin ja ta-

22 Koktvedgaard toteaa, ettd siitd huolimatta, ettei timé olettama perustukaan mihinkdén séin-
nokseen, on timi kaksoissuojaustilanteessa perusteltua, koska muunlainen tulkinta johtaisi tava-
ramerkkinidkokulmasta kaoottiseen tilanteeseen. Hén perustelee titi sillid, ettd tavaramerkkilaissa
ja tekijanoikeuslaissa sdddetyt suojaedellytykset eroavat suuresti toisistaan. Koktvedgaard 2002,
s. 67.

2 Nordell kéyttds tdssd yhteydessé kisitettd preexistent verk, jolla viitataan aiemmin luotuun kir-
jalliseen tai taiteelliseen teokseen, joka myohemmin halutaan rekisteroidd tavaramerkiksi. Ks.
Nordell 2002, s. 114.

¢ Koktvedgaard 2002, s. 67. Niin myos Schovsbo 2000, s. 16.

» Koktvedgaardin ja myShemmin myos Schovsbon edustaman nikemyksen mukaan sellaista
kohdetta, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, ei voida suojata tekijédnoikeudella. Tama na-
kemys tuskin voinee sopia yhteen pohjoismaisen doktriinin kanssa, jonka mukaan tekijin tarkoi-
tuksella ei ole merkitysti teoskynnysarvioinnissa. Esimerkiksi Suomen tekijdnoikeuslain esitoi-
den mukaan luomuksen tarkoitus ei ole seikka, jolla olisi vaikutusta teostason ylittymiseen. Ks.
KM 1953:5, s. 44.
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varamerkkitarkoituksessa luotuihin teoksiin ottaen huomioon myds punnin-
ta tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vililld. Tanskalaisen ndkemyksen mukaan
kaksoissuojaustilanteessa, kun kyse on tavaramerkkini kiytettavistd teoksesta,
tavaramerkkioikeus niahddin jopa ensisijaisena tekijdnoikeuteen nihden?. Ti-
min nikemyksen perusteltavuus tuleekin arvioitavaksi késiteltdessé tekijénoi-
keussuojan sisédllon ulottuvuutta teoksesta muodostuvien tavaramerkkien koh-
dalla ja erityisesti siltd osin kuin ndyttéa siltd, ettd tekijanoikeussuojaa kiytetddn
ainoastaan keinona laajentaa tavaramerkin saamaa immateriaalioikeussuojaa.
Myos tdmi arviointi tulee ajankohtaiseksi tarkasteltaessa esimerkiksi tekijan-
oikeudesta vapaan teoksen suojaamista edelleen tavaramerkkioikeudella.

Tutkimuksessa keskitytddn lisdksi siithen, mité erityistd tavaramerkin halti-
jalle seuraa siitd, ettd tavaramerkki on samalla myos teos. Tilloin tarkastellaan
erityisesti niitd seikkoja, joita tavaramerkinhaltijan tulee ottaa huomioon, kun
hinen tavaramerkkinsd saa myos tekijdnoikeussuojaa. Kun tavaramerkinhal-
tija kédyttdd tekijinoikeudella suojattua merkkid tavaroidensa ja palveluidensa
markkinointiin, nousee tdssd yhteydessa esiin useita tavaramerkin haltijan ja
teoksen tekijdn viliseen suhteeseen liittyvid kysymyksid. Talloin tutkimusai-
heen kannalta keskeisenéd kysymyksend on ensinnikin, milld edellytyksin mer-
kinhaltija voi saada oikeuden kéyttdd toisen luomaa kirjallista tai taiteellista
teosta tavaramerkissddn.

Koska tekijanoikeudellisen teoksen tekijidné voi olla ainoastaan luonnollinen
henkil6 ja tavaramerkkioikeuksien haltija on useimmiten elinkeinonharjoitta-
ja, kuuluvat tavaramerkki- ja tekijanoikeudet ldhtokohtaisesti alun perin eri ta-
hoille. Kdytidnnossé kuitenkin teoksesta muodostuvan merkin tavaramerkki- ja
tekijanoikeuksien haltijana on yleensi yksi ja sama taho, esimerkiksi d4nimer-
kin tai kuviomerkin haltija, koska yleensd tavaramerkin muodostavan teoksen
tekijanoikeudet luovutetaan tekijéltd tavaramerkinhaltijalle viimeistddn siind
vaiheessa, kun teoksesta muodostuva merkki rekisteroiddin tavaramerkiksi.
Tamén vuoksi tutkimuskohteena on myos tekijdanoikeuksien siirtiminen tava-
ramerkin haltijalle.

Kirjallinen tai taiteellinen teos voidaan ottaa tavaramerkkiin tekijanoikeu-
den haltijan suostumuksella tai luovutustoimella, jolla tekijinoikeuden haltijan
yksinoikeudet siirretddn joko kokonaan tai osittain tavaramerkkioikeuden hal-
tijalle. Tekijdnoikeuden luovutuksen yhteydessd on tidrkedd huomioida myos
Tekijidl 3 §:ssd sdddetyt tekijan moraaliset oikeudet, jotka ovat ldhtokohtaises-
ti luovuttamattomia. Tédsséd yhteydessd tarkastellaan my0s sitd, minkélainen oi-
keus tavaramerkin haltijalla on miéritd tekijinoikeudella suojatun tavaramer-
kin muuttamisesta ja milld edellytyksin timi voi tapahtua loukkaamatta tekijian
oikeutta teokseensa.

26 Schovsbo 2000, s. 16.
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Tavaramerkki- ja tekijinoikeuksien haltijan kannalta olennaista on edelleen
tarkastella, milld tavoin hdn voi hyotyd tekijinoikeussuojaa saavasta tavara-
merkistd. Siten keskeinen kysymys on, miksi merkinhaltijan on kiinnostavaa
kayttdd tavaramerkin saamaa teossuojausta osana immateriaalioikeusstrategiaa
toisaalta tavaramerkkitarkoituksessa syntyneen teoksen ja toisaalta tavaramerk-
kiin otetun jo olemassa olevan teoksen kohdalla. Lisdéntyneet immateriaalioi-
keuksien piillekkdisyydet ovat erityisesti oikeudenhaltijana olevan yrityksen
kannalta kiinnostavia, koska se voi pyrkid kdyttdméaan paillekkdisid suojamuo-
toja osana immateriaalioikeusstrategiaa. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kak-
soissuojaa voidaan kayttad erityisesti keinona saada kohteelle mahdollisimman
laajaa suojaa. Tédssd yhteydessd on kyse nimenomaan tavaramerkkisuojan laa-
jentamisesta tekijinoikeuden kautta. Kaksoissuojatilanteessa oikeudenhaltijal-
la on liséksi luonnollisesti kdytettdvissdin useamman kuin yhden suojamuodon
antamat mahdollisuudet reagoida ulkopuolisen hinen tuotokseensa kohdista-
maan loukkaukseen.

Tamin lisdksi on kiinnostavaa, miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan
asemaan ja oikeuksiin suhteessa kolmanteen. Tédhin liittyy myos keskeisesti
kysymys, miten merkinhaltijalla on oikeus kdyttii tekijdanoikeudella suojattua
tavaramerkkid. Tavaramerkkioikeuden kidyton laajuus ja tekijdnoikeuden ta-
loudellisten hyddyntdmismahdollisuuksien ulottuvuus voivat johtaa sellaisiin
tilanteisiin, joita nditd oikeuksia sditelevid lakeja sdddettidessd on tuskin otet-
tu huomioon. Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden merkin yksin-
omaiseen kiyttoon TMerkkiLL 4 ja 6 §:n mukaisesti. Tekijdnoikeus puolestaan
tarjoaa haltijalleen TekijdlL 2 §:ssd tarkoitetulla tavoin yksinoikeuden mééra-
td teoksesta valmistamalla siitd kappaleita ja saattamalla sen yleison saataviin.
Kun kaksoissuojattua tavaramerkkiii kdytetdén erottamaan eri elinkeinonhar-
joittajien tuotteita toisistaan, tapahtuu samalla vilttamittd tekijinoikeussuo-
jaakin nauttivan merkin kappaleiden valmistamista ja yleison saataviin saatta-
mista. Kolmannen kannalta on ongelmallista, ettei tdtd oikeutta ole rajoitettu
milldédn tavaramerkkioikeuden kannalta merkittavalld TekijaL. 2 lukuun sisélly-
tetylld rajoitussdannokselld?’, jolloin kaksoissuojatun merkin saaman suojan si-
sélto on selvisti laajempi kuin vain tavaramerkkisuojaa saavan merkin.

Tutkimuksessani tarkastellaan lisdksi tavaramerkin haltijan ja teoksen teki-
jan viliseen suhteeseen liittyvid kysymyksid oikeudenhaltijan ndkokulmasta
erottaen nelji eri tilannetta sen perusteella, mikd taho on kaksoissuojaustilan-
teessa toisaalta tavaramerkkioikeuden ja toisaalta tekijdnoikeuden haltijana.
Tutkimuksessa kaksoissuojaukseen liittyvid kysymyksid tarkasteltaessa huo-
mioidaan tavaramerkki- ja tekijinoikeuden haltijoiden vdiliset suhteet seuraa-
van nelikohtaisen jaottelun kautta:

27 Ks. Haarmann 2003, s. 84.
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1) Tekijinoikeuden haltijan teos —
tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kun tavaramerkki- ja tekijanoikeuden haltijana on jo alun perin sama taho, on
tdlloin kyse siitd, ettéd tekijanoikeuden haltija on itse luonut rekisterdiméassiin
tai vakiinnuttamassaan tavaramerkissid olevan teoksen. Saman tahon ollessa
seki tavaramerkki- ettd tekijanoikeuden haltijana, ei tdssd tilanteessa tarvitse
kiinnittdd huomiota esimerkiksi tekijinoikeuksien siirtotoimenpiteisiin liitty-
viin kysymyksiin. Sen sijaan téssd yhteydessé on tdrkeda késitelld esimerkiksi
kaksoissuojatun merkin kdyttdda osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa
sekd kaksoissuojatun merkin suojan sisdllon laajuutta suhteessa kolmanteen.
Lisédksi on huomattava, ettid kyse on selvistikin hyvin harvinaisesta tilanteesta.

2) Tekijidnoikeuden haltijan teos —
toisen tavaramerkinhaltijan tavaramerkki

Kun tekijd sisdllyttdd luomansa taideteoksen osaksi toisen tavaramerkin, on
kyse toisen tavaramerkkioikeuden haltijan merkin kdytostd. Esimerkkind voi-
daan mainita kuvataiteilija Jani Leinosen teokset sarjasta Kaikki paha, mikd ta-
pahtui muille, tapahtuukin nyt meille®®. Leinosen teokset muodostuvat Raisio
Oyj:n ELOVENA-tavaramerkilld varustetuista tuotepakkauksista, joiden ku-
vituksena on taiteilija Viktor Joel Risédsen piirtdma viljapellon laidalla seisova
Elovena-tyttd.”

28 Tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti tissd yhteydessi ei kuitenkaan tarkastella tavara-
merkki- tai tekijanoikeudella suojattuun parodiaan liittyvid kysymyksid. Ks. tekijdnoikeudella
suojatusta tavaramerkkiparodiasta Pitkdnen 2007, s. 107-147.

¥ Raisio Oyj:n Elovena-tuotepakkauksissa olevan viljapellon laidalla seisovan Elovena-tyton on
alun perin piirtdnyt taiteilija Joel Viktor Réasdnen (1905-1978). Hinen piirroksensa voitti Kar-
jalan Myllyn jirjestimidn Elovenan mainoskilpailun vuonna 1925. Ks. Sinivalkoinen jalanjilki
-internetsivustolla julkaistu tiedote Kaikille suomalaisille tuttu Elovena. Toisena esimerkkini
siitd, miten tekijdanoikeuden haltijan teokseen on sisillytetty toisen tavaramerkkioikeuden halti-
jan tavaramerkki, voidaan mainita Andy Warholin poptaiteen teokset, jotka muodostuvat
CAMPBELL’S-tavaramerkilld varustetuista sdilyketolkeistd. Ks. tavaramerkin kdytostd osana
teosta myohemmin luvussa 4.3.2.
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Kuva 1. Jani Leinonen:
Kaikki paha, miké tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille.*

Tdmaékin tilanne on varsin harvinainen ja sithen mahdollisesti liittyvét ongel-
mat ovat puhtaasti tavaramerkkioikeudellisia. Toisin sanoen télléin on arvioi-
tava, onko kyse sellaisesta tavaramerkkikdytostd, johon vaaditaan tavaramerk-
kioikeuden haltijan lupa. Tissé tarkoitettua tekijinoikeuden haltijan oma teos
— toisen tavaramerkinhaltijan tavaramerkki -tilannetta tarkastellaan lyhyesti
luvussa 4.3, jossa kisitelldin muun muassa tavaramerkin elinkeinotoiminnas-
sa kdyttdmisen ja yksityisen kédyton rajavetoa myos siind valossa, kun tavara-
merkkid kidytetddn teoksena tai sen osana. Téssd yhteydessd tarkastelu ha-
vainnollistaa sitd ongelmanasettelua, mikéd liittyy nimenomaan tutkimuksen
rajauksen mukaisiin seuraavassa esiteltyihin toisen tekijinoikeuden haltijan
teos — tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki -tilanteisiin.

% Jani Leinosen teokset ovat sarjasta Kaikki paha, mikdii tapahtui muille, tapahtuukin nyt meille.
2008.
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3) Toisen tekijinoikeuden haltijan teos —
tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kun tavaramerkiksi halutaan ottaa teos tai sen osa, johon kohdistuvat tekijanoi-
keudet kuuluvat toiselle, tulee ndmi yksinoikeudet luovuttaa tavaramerkinhal-
tijalle joko kokonaan tai osittain. Tekijianoikeuden kokonaisluovutustilanteessa
on huomattava, ettd luovutusta rajoittaa tdssikin tilanteessa tekijin moraali-
set oikeudet, jotka voidaan luovuttaa vain laadultaan ja laajuudeltaan rajattuun
teoksen kdyttoon. Kokonaisluovutustilanteiden lisdksi tdhdn kategoriaan kuu-
luu tavaramerkinhaltijan tekijanoikeuden kayttooikeuden luovutuksen kautta
lisenssind saama oikeus kidyttdd teosta tavaramerkkind, osana sitd tai tavara-
merkissd muun ohella.

Kun kyse on toisen tekijinoikeuden haltijan teoksen kdytosti tavaramerk-
kioikeuden haltijan tavaramerkissd, voidaan erottaa myods kolmenlaisia niin
sanottuja piilotettuja tavaramerkinhaltijan omaan teokseen verrattavia tilan-
teita:

a) Piilotetusta tavaramerkinhaltijan omaan teokseen verrattavasta tilantees-
ta on kyse ensinnékin silloin, kun tekijinoikeussuojauksen péddttymisen
myo6ti tekijanoikeudesta vapaata teosta kiytetddn tavaramerkkind. Tillai-
sen teoksen kaytto tavaramerkissd voidaan ldhtokohtaisesti rinnastaa tiy-
sin oman teoksen ottamiseen tavaramerkiksi sen jidlkeen, kun teoksen te-
kijinoikeuden haltijan yksinoikeudet teokseen ovat péittyneet.

b) Toiseksi piilotetusta tavaramerkkioikeuden haltijan omaan teokseen ver-
rattavasta tilanteesta on kyse, kun tavaramerkiksi rekisterdiddéin toisen
teos hidnen suostumuksellaan. Rekisterdinnin yhteydessd on huomioita-
va TMerkkiLL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin rekisteroin-
nin este, jonka mukaan on kiellettyd rekisterdidd toisen teos tavaramer-
kiksi ilman TMerkkil. 14.2 §:n mukaista teoksen tekijinoikeuden haltijan
suostumusta. TMerkkil. 14.2 §:ssé tarkoitetulla tekijdnoikeuden haltijan
antamalla suostumuksella voidaan néin ollen saada tekijdanoikeuden kéyt-
tdoikeus tavaramerkkiin otettuun teokseen. Siten TMerkkiL 14.2 §:n suos-
tumukseen perustuvassa toisen tekijanoikeuden haltijan teoksen tavara-
merkiksi rekisterdinnissi ja sen perusteella téllaista teosta tavaramerkissi
kiytettidessd, voidaan katsoa olevan kyse piilotetusta omaan teokseen rin-
nastettavasta tilanteesta.

¢) Kolmanneksi piilotetusta tavaramerkin haltijan oma teos -tilanteesta on
kyse silloin, kun tavaramerkkiin otetaan tavaramerkin haltijan luoma Te-
kijalL 4.2 §:ssd tarkoitettu itsendinen teos. Vaikka jokin olemassa oleva
teos on antanut aineksia ja inspiraatiota uuden teoksen luomiseen, téssd
tilanteessa ei ole kuitenkaan kyse tekijinoikeudellisesti merkityksellises-
td alkuperdisteoksen kéytostd. Otettaessa tavaramerkiksi TekijaL 4.2 §:ssd
tarkoitettu itsendinen teos sitd voidaan verrata tiysin omaan teokseen,
koska téllainen Tekijal. 4.2 §:n mukainen uusi ja itsendinen teos ei ole sa-
maistettavissa alkuperdiseen teokseen. Tutkimuksessa niitéd tilanteita ei
ole katsottu tarpeen késitelld erikseen kaksoissuojan kannalta, vaan Teki-
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jaL 4.2 §:ssi tarkoitetut itseniiset teokset rinnastetaan tavaramerkinhalti-
jan omiin teoksiin®'.

Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojaukseen liittyvid kysymyksid
keskitytddn tutkimuksessa tarkastelemaan nimenomaan tissé esitellyn foisen
tekijanoikeuden haltijan teos — tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki
-tilanteen kautta. Télloin keskeisiksi tarkastelun kohteiksi muodostuvat erityi-
sesti TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu toisen tekijinoikeutta koskeva
rekisterdinnin este seki tavaramerkkioikeuden haltijalle tehtivi tekijdnoikeu-
den luovutus ja sen ulottuvuus tavaramerkin kdyttoon elinkeinotoiminnassa.

4) Toisen tekijanoikeuden haltijan teos —
toisen tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkki

Kyse on tilanteesta, jossa toinen taho on luonut tavaramerkkiin otettavan teok-
sen tilaustyona tai tyOsuhteessa tavaramerkinhaltijalle, joka puolestaan lisen-
soi tdmén teoksen siséltdvin tavaramerkin kolmannen elinkeinonharjoittajan
kayttoon. Tutkimuksessa ei tarkastella titi tilannetta, koska siind ei katsota il-
menevin tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaustilanteisiin liittyvid
erityisid ongelmia verrattuna tutkimuksessa késiteltyyn toisen tekijinoikeuden
haltijan teos — tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki -tilanteeseen.

1.1.2 Rakenne

Tutkimus jakautuu kymmeneen lukuun. Johdantoluvussa asetan tutkimusky-
symykset ja rajaukset seki tarkastelen tutkimuksen metodia ja tutkimuksessa
kaytettyd oikeusldhteistod. Luvun lopuksi tarkastellaan syitd tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden péillekkdisyyksien lisddntymiseen erityisesti tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden laajentumisen valossa.

Tutkimuksen toisessa luvussa kisitellddn tutkimuksen ldhtokohtia eli ta-
varamerkkioikeutta ja tekijdnoikeutta sddntelevien lakien suhdetta toisiinsa
(kumulaatio). Tutkimuksessa tarkastellaan kumulaatiota suppeassa merkityk-
sessd, jolloin kisitteelld tarkoitetaan samaa kohdetta sdintelevien eri immate-
riaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Kumulaation késitteen valossa selvitetédin
tutkimuksessa tarkasteltavien pdillekkiisyyksien luonnetta suojan kohteen ja

31 Erotteluun Tekijdl 4.2 §:ssi tarkoitetun itsendisen teoksen ja TekijaL 4.1 §:n mukaisen epdit-
sendisen muunnelman vililld viitataan lyhyesti my6hemmin luvussa 8.2.3, jossa tarkastellaan tél-
td osin oikeudenhaltijuuteen liittyvid eroavuuksia selvitettdessi tahoa, jolta vaaditaan suostumus
teoksesta koostuvan merkin rekisterdintiin tavaramerkiksi.
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oikeuksien sisdllon ndkokulmasta ottaen huomioon tavaramerkki- ja tekijin-
oikeuden eri tarkoitukset ja tavoitteet. Myos varsinaisen tutkimusaiheen ulko-
puolelle rajattuja padllekkiisyystilanteita, joissa eri suojamuodot vaikuttavat
rinnakkain toisiaan tdydentdvisti siten, ettd suoja kohdistuu suojattavan tuo-
toksen eri piirteisiin, kisitelldédn tdssd yhteydessd. Tdma tapahtuu kuitenkin ra-
jatusti vain siind méérin kuin tutkimuskohteena olevan suppean kumulaation
tilanteiden tarkempi méiérittely ja tarkastelu sitd edellyttdvit. Tarkastelu keskit-
tyy tdssi yhteydessi tavaramerkinhaltijan ndkokulmaan hédnen kéyttdessiin toi-
sen teosta tai sen osaa tavaramerkkind.

Kumulaation kisitteen lisdksi tarkastellaan eri kumulaatiojérjestelmié véli-
neend tavaramerkki- ja tekijanoikeuden padllekkéisyystilanteiden analysoimi-
seksi. TavaramerkKki- ja tekijdnoikeuden kumulaatiota tarkasteltaessa erotetaan
kolme eri kumulaatiojérjestelméi: tdydellinen kumulaatio, osittainen kumulaa-
tio sekd kumulaation kieltdvi jirjestelmi. Niaissd puitteissa tarkastellaan tava-
ramerkki- ja tekijanoikeuslakien rajapintoja koskevia sddnnoksid seké otetaan
niiden perusteella kantaa toteutuvan kumulaation asteeseen. Ldhtdkohtana ta-
varamerkki- ja tekijanoikeuden kumulaation tarkastelussa pidetddn olettamaa,
ettd tavaramerkki- ja tekijinoikeuden pddllekkdisyydet ovat mahdollisia eli ta-
varamerkki voi nauttia tekijanoikeussuojaa téyttdessddn TekijalL 1 §:ssd maini-
tut suojaedellytykset. Tissd yhteydessi tarkastellaan tdmin olettaman laajuutta
ja sithen kohdistuvia mahdollisia rajoituksia tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden
kumulaation eli ndiden lakien keskindisen suhteen niakokulmasta. On kysyttd-
vd, voidaanko titd olettamaa, jonka mukaan samaa kohdetta voidaan suojata
usealla eri immateriaalioikeudella, pitdd siind mddrin ehdottomana, ettd tava-
ramerkki- ja tekijdinoikeuden vdlisen suhteen osalta voitaisiin puhua tdydelli-
sestd kumulaatiosta. Tissd yhteydessi tuodaan esille mahdollisia kumulaation
tidydellisyyttd rajoittavia seikkoja. Niin ollen tarkastellaan tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden kumulaation astetta erityisesti siind valossa, voidaanko tilloin
katsoa olevan kyse tdydellisestd vai osittaisesta kumulaatiosta.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijinoi-
keuden tarkoitusta, suojaedellytyksii ja suojan kohteita. Luvun lopussa vertail-
laan téltd osin tavaramerkki- ja tekijanoikeuden eroavuuksia ja samankaltai-
suuksia seké tarkastellaan suojan kohteen paillekkdisyyksid. Tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden pddllekkdisyyksistid kumpuavien ongelmien tarkastelu edel-
Iyttid perehtymistd ndiden kummankin immateriaalioikeuden tarkoitukseen ja
tavoitteisiin. Koska tavaramerkkioikeus ja tekijinoikeus eroavat toisistaan pe-
rustavalla tavalla, olisi hyvin haastavaa ldhted kattavasti vertailemaan néiden
immateriaalioikeuksien kaikkia niitd puolia, missi eroavuudet tulevat ndkyviin
ja joilla saattaa olla kiytdnnossd vaikutusta. Tédssd yhteydessd keskitytddn tar-
kastelemaan tavaramerkki- ja tekijinoikeuden vilistd suhdetta ja eroavuuksia
niiltd osin kuin on tarpeen luoda perustaa tutkimuksen kannalta keskeisten ky-
symysten tarkastelulle, joita kdsitellddn tutkimuksen myohemmissd luvuissa
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3-9, kuten tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kumulaation rajoituksia, kaksois-
suojausta osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa, kaksoissuojatun koh-
teen suojan laajuutta seki tekijdnoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle.
Niin ollen tdssd tarkastelussa on keskitytty tutkimuksessa tehdyn rajauksen
mukaisesti tavaramerkinhaltijan nikokulmaan hénen kdyttiessdin toisen teosta
tai sen osaa tavaramerkkind.

Tutkimuksen neljdnnessd luvussa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijén-
oikeussuojan sisiltdod. Oikeuksien suojan sisdllon ja laajuuden tarkastelu ilmen-
tad, miten tavaramerkki- ja tekijinoikeuden luonteesta yksinoikeutena ja siithen
liittyvien tavoitteiden edistimisestd ja keskindisestd tasapainottamisesta johtu-
en ndiden suojamuotojen osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankal-
taisia kysymyksid. Vaikka nédiden kysymysten ratkaiseminen tavaramerkki- ja
tekijdanoikeuden suojamuotojen vililld eroaakin toisistaan, koska nimé immate-
riaalioikeudet eroavat toisistaan sisélloltdén ja rakenteeltaan, voidaan kuitenkin
huomata, ettd niiden vililld on suojan sisillossd havaittavissa myos joitakin yh-
tymikohtia. Sekéd tavaramerkki- ettd tekijanoikeuslain tarkoituksena on turvata
mahdollisuus yksinoikeuden saamiseen. Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen
oikeuden méiirdtd tavaramerkin kiytOstd ja estdd muita kiyttiméisti vastaavaa
merkkid tuotteidensa yksildintiin. Vastaavasti tekijanoikeuslaki mahdollistaa
tekijanoikeuden haltijalle yksinoikeuden miiritd teoksen kappaleiden valmis-
tamisesta ja teoksen saattamisesta yleison saataville tekijin moraalisia oikeuk-
sia unohtamatta. Tdssd luvussa tarkastellaankin tavaramerkki- ja tekijanoikeu-
den haltijan yksinoikeuksia mairitd tekijanoikeussuojaa saavasta merkistdin.

Tutkimuksen viidennessi luvussa kisittelen tavaramerkki- ja tekijdnoikeus-
suojan syntymistid ja voimassaoloa ottaen huomioon myds niiden alueellisen
voimassaolon. Merkittdvimpdnd asiallisena eroavuutena tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden kesken voidaan pitdd ndiden oikeuksien syntytapaa. Ndiden oi-
keuksien syntymiseen liittyvit eroavuudet havainnollistavat, miten tavaramerk-
ki- ja tekijanoikeuslakien sdédntelyt eroavat toisistaan johtamatta kuitenkaan
keskindiseen ristiriitaan.

Myds suojan voimassaolon osalta tavaramerkki- ja tekijanoikeus eroavat
suuresti. Kun tekijdnoikeuslaki tarjoaa voimassaololtaan rajatun suoja-ajan, ta-
varamerkinhaltija voi nauttia miirdaikaan rajoittumattomasta yksinoikeudes-
taan jatkuvasti kdyttamailld tai periodeittain uusimalla rekisterdinnin. Suoja-
aikoja koskevat eroavuudet herdttivit tirkedn kysymyksen tekijinoikeudesta
vapaan teoksen immateriaalioikeussuojauksen jatkamisen tarkoituksenmukai-
suudesta edelleen tavaramerkkioikeudella. Suoja-aikakysymykseen liittyvid
keskeisid tulkintatilanteita tarkastellaankin ottaen téltid osin huomioon myos ta-
hin kehitykseen liittyvit riskit.

Tutkimuksen kuudennessa luvussa tarkastelen samaan kohteeseen kohdis-
tuvien tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kdyttdmistd osana yrityksen immate-
riaalioikeusstrategiaa. Tdssd yhteydessd kisitelldédn, miten eri immateriaalioi-
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keuksien eroja voidaan hyodyntdd yksinoikeudenhaltijan ndkokulmasta, kun on
kyse tavaramerkistd, jota suojataan tekijinoikeudella. Toisin sanoen kyse on
siitd, miten voidaan perustella tavaramerkinhaltijan halukkuutta kiytti4 tavara-
merkkind hinelle joko tavaramerkkitarkoitukseen toimeksiantona luotua tava-
ramerkkid, joka on samalla my0s teos tai toisen luomaa jo olemassa olevaa te-
kijanoikeudella suojattua teosta.

Tarkastelen ensinnikin sitd, miten tavaramerkkitarkoituksessa toimeksian-
tona luodun tekijdnoikeussuojaa saavan merkin kohdalla teoksen suojaomi-
naisuuksia voidaan tavaramerkinhaltijan ndkokulmasta kdyttdd osana imma-
teriaalioikeusstrategiaa. Tdssd yhteydessd kisitellddn myos sitd, minkélaisia
ongelmia strategia kdyttdd useampaa suojamuotoa saman kohteen kohdalla
voi aiheuttaa sekéd yksinoikeudenhaltijalle etti kolmannelle. Télldin arvioi-
daan my®os tekijanoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskykyid. Lahto-
kohtaisesti omaperdisestd teoksesta muodostuvaa merkkid voidaan usein pitda
myos tavaramerkkindkokulmasta niin omintakeisena, ettd timi vahvistaa mer-
kin erottamiskyky4.

Liséksi elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin voidaan ottaa toisen luoma
jo olemassa oleva teos tai sen osa, joka on tunnettu tavaramerkin haltijan po-
tentiaalisessa asiakaspiirissd. Tunnettuun teokseen liittyy myos tiettyjd mieli-
kuvia, joita voidaan kiyttdd osana strategiaa, jolla rakennettaan tavaramerkin
goodwill-arvoa. Kdytettdessd tunnettua teosta tavaramerkkind on syytd kiinnit-
tad erikseen huomiota tdllaisen merkin erottamiskykyyn. Kyse on ldhinni siita,
mieltddko kohdeyleiso tillaisen merkin ylipadtddn tavaramerkiksi vai pitadako
se sitd vain osana itse tuotetta tai sen koristeluna.

Luvun lopussa tarkastellaan kaksoissuojausstrategian kannalta esimerkin-
omaisesti tekijdnoikeussuojaa saavan hahmon markkinointiin liittyvid kysy-
myksid character merchandisingin sekd tavaramerkki- ja tekijdanoikeudella
suojatun kohteen loukkauksen kannalta. Tarkastelu tapahtuu kaksoissuojatun
kohteen oikeudenhaltijan nikokulmasta ottaen kuitenkin huomioon myos suh-
teen kolmanteen.

Seitseménnessd luvussa tarkastelen tavaramerkin sisdltdmdn tuotoksen teos-
kynnystd. Teoskriteerit tidyttdvin tavaramerkin teostaso madriytyy lahtdkohtai-
sesti merkkiin otetun teoksen teostason mukaan. Tdmin vuoksi ensin arvioi-
daan sellaisten eri teostyyppien teostasoa, jotka voidaan sisillyttdd kokonaan
tai osittain myds tavaramerkkiin. Tdssd yhteydessi tarkastellaan eri teostyyppi-
en erityispiirteiden merkitystd tavaramerkkisuojauksen arviointiin kdyden lédpi
muun muassa kuvataiteen teosten, sivellysten ja kirjallisten teosten soveltu-
vuutta kuviomerkeiksi, ddnimerkeiksi ja sanamerkeiksi. Tidssd yhteydessi kisi-
telldin myos teoksen nimen suojan suhdetta tavaramerkkioikeuteen, jolloin on
huomattava, ettd sen lisdksi, ettd teoksen nimi voi saada sellaisenaan Tekijal
1 §:n mukaista tekijdnoikeussuojaa, sitd voidaan suojata myos Tekijal. 51 §:n
niin sanottua otsikonsuojaa koskevan sidfinnoksen nojalla. Koska tavaramer-
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kin kohdalla ei tavallisesti oteta lahtokohdaksi olettamaa, etti sitd suojattaisiin
myds teoksena, on tarpeen pohtia myds tavaramerkin ominaisuuksien mah-
dollista merkitysté teostasoarviointiin. Niin ollen luvun lopussa tarkastellaan,
mikd merkitys kohteen tavaramerkkisuojauksella on teostasoarvioinnissa.

Kahdeksannessa luvussa kisittelen tavaramerkin rekisterdinnin esteitd eri-
tyisesti rekisterointimenettelyn kannalta. Tavaramerkkilaissa on sdéddetty rela-
tiivisista eli suostumuksenvaraisista rekisterdinnin esteistd, joihin kuuluu toisen
tekijanoikeus merkkiin (TMerkkiL. 14.1 §:n 5 kohta)*?. Tamén lainkohdan mu-
kaan tavaramerkkiin ei saa ottaa mitiin sellaista, joka loukkaa toisen oikeutta
teokseen, ellei tekijanoikeuden haltijan suostumusta siihen ole saatu TMerk-
kil 14.2 §:ssé tarkoitetulla tavoin. Niin ollen TMerkkilL 14.2 §:n valossa tar-
kastellaan, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden kiyttdd toisen teosta tai sen
osaa tavaramerkkind. Tarkastelunikokulmana on, milld tavoin tekijanoikeudel-
la suojatun tavaramerkin rekisterdinti on mahdollista. Siten tdssd yhteydessi ei
keskitytd tekijinoikeuden loukkaukseen liittyviin kysymyksiin muutoin kuin
siltd osin kuin arvioidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) suorittamaa ta-
varamerkin rekisterdinnin esteiden tutkintaa, jota tarkastellaan erityisesti toisen
tekijanoikeuden mahdollisen loukkauksen kannalta.

Yhdeksédnnessd luvussa kisitellddn tavaramerkkiin otettavaan teokseen koh-
distuvien tekijinoikeuksien luovutusta tavaramerkin haltijalle. Tarkasteluna-
kokulmana on, miten tavaramerkinhaltija saa oikeuden kiyttdd toisen teosta
tai sen osaa tavaramerkkind. Koska tavaramerkkitarkoituksessa luodun teok-
sen tekijdnd on aina fyysinen henkil® ja tavaramerkin haltijana taas on yleensd
oikeushenkild, tekijinoikeudella suojatun teoksen rekisterdiminen tai vakiin-
nuttaminen tavaramerkiksi edellyttdi tiettyjd oikeustoimia®®. Kdytdnnossi teos
voidaan ottaa tavaramerkiksi ensinnikin TMerkkilL 14.2 §:ssé tarkoitetulla te-
kijanoikeuden haltijan suostumuksella. Toiseksi teos on mahdollista sisillyttda
tavaramerkkiin tekijanoikeuden haltijan tekemalld Iuovutustoimella, jolla siir-
retddn tekijanoikeuksia tavaramerkin haltijalle. Tekijinoikeuden luovutuksen
yhteydessd on tirkedd huomioida myos TekijdLl. 3 §:ssd sdddetyt tekijdn moraa-
liset oikeudet, jotka ovat lihtokohtaisesti luovuttamattomia. Téssd yhteydessd
tarkastellaan my®0s sitd, minkilainen oikeus tavaramerkin haltijalla on méira-
td tekijdnoikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta ja milld edellytyksin
tamé voi tapahtua loukkaamatta tekijan oikeutta teokseensa. Luovutuskysy-
myksiin liittyy erityiskysymyksenid tavaramerkki- ja tekijanoikeuden luovutus

32 TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdassa si#detty tavaramerkin rekisterdinnin este koskee teoksen ja sen
erikoislaatuisen nimen lisdksi myos valokuvaa ja mallia. Teoksen kaksoissuojauksen lisiksi otetaan
kantaa my0s teoksen nimen kaksoissuojaukseen siltd osin kuin teoksen nimesté on sdddetty suostu-
muksenvaraisena rekisterdinnin esteend kyseisessd lainkohdassa. Tutkimuksessani ei kuitenkaan
kisitelld valokuvaa ja mallia koskevia oikeuksia muutoin kuin lyhyesti siltd osin kuin niiden kak-
soissuojauksella on liitynt6ji tavaramerkki- ja tekijanoikeuden péillekkéissuojaukseen.

33 Ks. Tuominen 2000a, s. 37.
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liikkeen luovutuksen yhteydessd, silld niiden siirtymisti litkkkeen mukana kos-
kevat TMerkkiL 32 §:n ja TekijdL 28 §:n erilaiset olettamat. Tutkimuksen joh-
topditokset kootaan kymmenennessi luvussa.

1.1.3 Lainopillinen metodi tutkimusmetodina

Téamin tutkimuksen metodina on lainoppi, jossa on myos kansainvilisen oikeu-
den huomioon ottava ote**. Tutkimukseni on siten ldhtokohtaisesti perinteisti
oikeusdogmatiikkaa, jossa esitetddn voimassa olevaa oikeutta koskevia perus-
teltuja tulkintasuosituksia ja -viitteitd. Toisin sanoen timén tutkimuksen tarkoi-
tuksena on tuottaa perusteltuja tulkintakannanottoja Suomen voimassa olevan
oikeuden normeista tukeutuen vallitsevaan oikeusldhde- ja laintulkintaoppiin.®
Niin ollen tarkoituksenani on selvittdd voimassa olevan oikeuden ndkokulma
sithen, minké&lainen oikeus tavaramerkki- ja tekijanoikeuden haltijalle syntyy
kaksoissuojatun tavaramerkin haltijana ja minkilainen timén oikeuden sisaltod
on lain nikokulmasta. Tdhan liittyy keskeisesti tarkastelu, miten kaksoissuoja
vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen.

Lainoppi jaetaan perinteisesti teoreettiseen lainoppiin, joka kisittelee oikeu-
dellista kédsitesystematiikkaa ja yleisi oppeja, seké edelld mainittuun sovellet-
tuun kdytdnnolliseen lainoppiin eli tulkintalainoppiin. Néin ollen my6s tdméin
tutkimuksen toisena elementtind on oikeusjérjestelmin systematisointi*® hah-
mottamalla sitd oikeudellista tulkintakontekstia, mika liittyy kaksoissuojatilan-
teisiin. Systematisoimalla tavaramerkki- ja tekijdnoikeudellista aineistoa py-
ritddn siis 10ytdmédn kaksoissuojatilanteiden kannalta relevantteja yhteyksid
niitd suojamuotoja koskevien lakien vililla.

Tutkimuksessa selvitetdin tavaramerkki- ja tekijinoikeuden paéllekkaisyyk-
sid koskevia sddnnoksida. Kansallisissa ja EY-sdddoksissd on kuitenkin otettu
vain hyvin rajatusti kantaa eri immateriaalioikeudellisten yksinoikeuksien vili-
siin suhteisiin. T#std huolimatta tavaramerkki- ja tekijinoikeuden vilisen suh-
teen lainopillinen tarkastelu on kuitenkin Idhtokohdiltaan perustettava nididen
lakien kumulaatiota koskeviin sdd@nnoksiin.

3 Tutkimus ei ole oikeusvertaileva tutkimus, jossa tarkasteltaisiin ja verrattaisiin kahden tai
useamman oikeusjdrjestyksen oikeussdidntojen ja oikeudellisten kdytintojen eroja, samankaltai-
suuksia ja ndiden syitd. Tédssé tutkimuksessa ulkomaista oikeutta ja sieltd saatuja mahdollisia tul-
kintoja, argumentteja ja kdytinnossd esiintyneitd ongelmia hyddynnetdédn tarkastelemalla niitd
esimerkinomaisesti Suomen oikeuden kannalta.

35 Ks. oikeusdogmatiikasta esim. Siltala 2003, s. 109.

3 Ks. systematisointitoiminnasta Siltala 2004, s. 512-514. ja Aarnio 1989, s. 293.
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TekijdL 10 §:ssd on joidenkin eri suojamuotojen osalta normikollision vilt-
tdmiseen tdhtddvid ja selventivid sddnnoksid. Kuitenkaan tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden vilisestd suhteesta ei ole sdddetty tekijanoikeuslaissa. Siten
TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohta, jossa on sadadetty tavaramerkin rekisterdinnin
suostumuksenvaraisista esteistd, on ainoa nimenomaisesti tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden yhdistivd sddnnos. Koska lainsdddidnnossd ei ole erikseen
muussa yhteydessi sdddetty ndiden yksinoikeuksien suhteesta, lainopin ni-
kokulmasta tavaramerkki- ja tekijinoikeuden paillekkdisyyttd tarkasteltaes-
sa lihtokohtana on pidettivé olettamaa, ettd mikili molempien suojamuoto-
jen suojaedellytykset tiyttyvét, kaksoissuoja on mahdollinen.

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden vilisen suhteen lainopillinen tarkastelu edel-
lyttdd kahden jokseenkin erilaisen suojamuodon erityispiirteiden ja sddnndsten
erojen ja samankaltaisuuksien selvittdmistd, yhteensovittamista ja analysoin-
tia. Vaikka nima oikeudet voivat kaksoissuojatilanteessa koskea samaa kohdet-
ta, ovat niiden luonne ja oikeudelliset perustat kuitenkin varsin erilaiset. Tdssé
yhteydessd onkin huomioitava, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeudet perustu-
vat ldhtokohtaisesti eri késitteisiin, periaatteisiin ja tarkoituksiin. Niin ollen on
perusteltua, ettd tutkimuksessa keskitytddn oikeuksien vélittomien yhteisvai-
kutusten sijaan arvioimaan erikseen ndiden molempien oikeuksien vaikutuksia
suojatessaan samaa kohdetta.

Lainopin keinoin voidaan analysoida, mitd erityistd tavaramerkin haltijalle
seuraa siitd, ettd tavaramerkki on samalla my0s teos. Siten tutkimusaiheen kan-
nalta keskeisid kysymyksid, kuten milld edellytyksin ja miten merkinhaltijal-
la on oikeus kiyttdd teosta tavaramerkissé, voidaan ldhestyd lainopin metodia
hyodyntéden. Tekijdnoikeuslakia tulkitsemalla saadaan tissd yhteydessi esimer-
kiksi selville, minkédlainen oikeus tavaramerkin haltijalla on méaarita tekijan-
oikeudella suojatun tavaramerkin muuttamisesta tekijanoikeuden luovutuksen
yhteydessd. Lainopillista metodia voidaan soveltaa myds tarkasteltaessa, miten
kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen. Py-
rin esittiméén tavaramerkki- ja tekijanoikeuden tavoitteiden mukaisia johdon-
mukaisia tulkintaratkaisuja niihin kaksoissuojatilanteissa esiin tuleviin lainso-
veltamiskysymyksiin.

Koska tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden suhteesta ei ole siddnnelty laissa eikd
mainittu Kotimaisissa esitoissd¥’, voitaneen my0s olettaa, ettd tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden piillekkiisyystilanteisiin liittyy kysymyksid, joita ei ole kai-
kilta osin voitu huomioida lainsdddidnndssd. Téstd voidaan mainita esimerkkind

3 Néin on lukuun ottamatta edelld mainittua TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan toisen tekijdnoikeutta
koskevaa rekisterdinnin estettd. Myos yhteispohjoismaisissa tavaramerkkilain esitdissd tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojatilanteet on aikanaan ohitettu todeten vain, ettd nama ti-
lanteet ovat harvinaisia. Ks. SOU 1958:10, s. 286.
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tavaramerkki- ja tekijanoikeuden toisistaan ratkaisevalla tavalla eroava suoja-
aikoja koskeva sifntely, mitd koskevat ongelmat voivat konkretisoitua kaksois-
suojatilanteessa. Lisdksi luovutuskysymyksiin liittyvidnd erityiskysymyksend
voidaan mainita myos TMerkkilL 32 §:n ja Tekijdl. 28 §:n sddnnoksien keske-
nédn erilaiset olettamat nédiden oikeuksien siirtymisesti litkkeenluovutuksen yh-
teydessd. Siten kaksoissuojaustilanteissa ilmenee myos tulkintatilanteita, joihin
lainsddddnndstd ja lainvalmisteluaineistosta ei 10ydy, ainakaan selvdi ja yksi-
selitteistd, vastausta. Lainsdiddnto on sidottu sditdmishetkelld vallitseviin olo-
suhteisiin, jolloin yhteiskunnan, talouden ja teknologian kehittyessi tormétdan
tilanteisiin, joissa herdd kysymys siitd, miten se soveltuu uusiin olosuhteisiin.

Niin ollen pyrin tutkimuksessani seuraavassa esitetyin tavoin analysoimaan
tavaramerkki- ja tekijanoikeuden soveltamistilanteita lainopillista metodia hy-
viksi kdyttden ottaen huomioon ensinnékin kotimaisen ja EU:n lainsdiddnnon,
lainvalmisteluaineiston sekd kansainviliset sopimukset. Lisdksi kaksoissuojaa
koskevia tulkintatilanteita arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi niin nii-
td koskeva keskeinen oikeuskéytdnto ja oikeuskirjallisuus kuin reaaliset argu-
mentit*®. Niin ollen tutkimuksessa turvaudutaan formaalin oikeusldhdekasityk-
sen® lisdksi myos reaaliseen oikeusldhdekisitykseen® siltd osin, kuin nayttdd
siltd, ettei pelkdn muodollisen oikeuslihdekésitteen mukainen tulkinta johda
paillekkdissuojaa koskevassa tulkintatilanteessa tyydyttiviin lopputulokseen.
Tilloin esimerkiksi reaalisen harkinnan avulla voidaan saada muodollis-juridi-
sia perusteita tdydentdvéd ja argumentaation oikeellisuutta vahvistavaa tietoa.
Niillé keinoin tutkimuksessa pyritdin antamaan kaksoissuojaa koskeviin kysy-
myksiin perusteltuja, tavaramerkki- ja tekijinoikeuden tavoitteet huomioon ot-
tavia ja vaikutuksiltaan parhaita tulkintaratkaisuja.

1.1.4 Tutkimuksessa kiytetyisti oikeuslihteistia

1.1.4.1 Kotimaiset sdddokset ja lainvalmisteluaineisto

Tutkimukseni pddasiallisina ldhteind ovat sdddokset, lainvalmisteluaineisto, oi-
keuskidytanto ja oikeuskirjallisuus. Tutkimuksessa kdytetyt oikeusldhteet nou-
dattavat perinteisen lainopin metodin mukaista oikeusldihdeoppia, silld laki-
tekstin tulkinnan apuna on kiytetty lain esitditd. Lainopillinen tutkimus on
luontevaa aloittaa voimassa olevan lainsddddnnon ja sen taustojen esittelystd*.

38 Reaalisilla argumenteilla tarkoitetaan tédssd tutkimuksessa sddnnoksen tulkintaa, joka perustuu
eri tulkintojen ennakoitavien yhteiskunnallisten vaikutusten selvittdmiseen.

% Formaali oikeusldhdekisitys korostaa lainsiétijin suvereenia valtaa. Ks. Tolonen 2003, s. 31—
33 ja 71-79.

40 Ks. reaalisesta harkinnasta esim. Tolonen 2003, s. 50-66 ja 152—164.

4 Suomalaisessa oikeuskulttuurissa vallitsee yksiselitteinen lain etusija. T#lloin lainsditéjd on se
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Asetetun tutkimustehtidvin mukaisesti tdssi tutkimuksessa analysoidaan tava-
ramerkki- ja tekijdnoikeuden suhdetta ottaen huomioon erityisesti nditd suoja-
muotoja koskevan sddntelyn eroavuudet pédéllekkiistilanteessa. Siten olennaista
on selvittdd ensinndkin, mikd on tavaramerkki- ja tekijanoikeuden pééllek-
kiisyyttd koskevien sddnnosten sisdlto. Yksittdisistd sdddoksistd ndiden lakien
suhdetta sdintelevit tekijdnoikeuden tavaramerkkioikeuteen nimenomaises-
ti yhdistdvat tavaramerkkilain kohdat TMerkkiL. 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §,
joiden sisdltod kisitellddn tutkimuksessa pédllekkiisyystilanteiden kannalta.
Tistd huolimatta jo tutkimuksen ldhtokohtana voidaan pitéd, ettei lainsdddin-
nossi kuitenkaan oteta suoraan ja yksiselitteisesti kantaa tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden paillekkéisyystilanteisiin. Lisdksi tutkimuksessa vertaillaan ta-
varamerkkilain ja tekijdnoikeuslain sdinnoksii siltd osin kuin niilld on erityistad
merkitystd kaksoissuojaa saavan kohteen suojan sisdllon selvittimisessi. Néi-
den kahden suojamuodon vilisten rajapintojen tarkastelu edellyttddkin ndin ol-
len kokonaisvaltaista tavaramerkkilain ja tekijdnoikeuslain sekid niiden esitoi-
den tarkastelua.

Lainsiétéjin tarkoitusta ilmentédvilld lainvalmisteluaineistolla on keskeinen
merkitys pohdittaessa, onko nykyiselld lainsddddnnolld pyritty sellaiseen lop-
putulokseen, johon lain sanamuodon tulkinnalla voidaan péasti. Siten otettaes-
sa kantaa kaksoissuojaustilanteisiin on tarkasteltava niin tavaramerkki- kuin
tekijanoikeuslain esitoitd. Tutkimuksessa huomioidaan, ettei heikosti velvoitta-
viin oikeusléhteisiin kuuluvilla lain esit6illd ole sitovan oikeuslidhteen painoa*?.

Tekijanoikeuden kotimaisesta lainvalmisteluaineistosta keskeisessd asemas-
sa ovat voimassa olevan vuoden 1961 tekijanoikeuslain esityot*. Tavara-
merkkioikeuden osalta keskeiseni kotimaisena valmisteluaineistona voidaan
puolestaan pitdd vuoden 1964 lain esitditd. Voidaan kuitenkin pohtia, mikd
merkitys jo 1950-1960-luvuilla kirjoitetuilla esitoilld on tarkasteltaessa téilld
hetkelld ajankohtaisina pidettdviad tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksois-
suojaukseen liittyvid ongelmia. Esityot ovat aikaan sidottuja, mikéd kuluttaa
niitd yhteiskunnallisten olojen ja yleisen mielipiteen muuttuessa. Tolonen
on arvioinut esitdiden kestoajaksi noin 30—-40 vuotta tai sitd vihemmin*.
Lainvalmisteluaineisto vanhenee yhteiskunnan muutoksen myoti, eikd edes
muutaman vuoden tai vuosikymmenen takaisia esitditd voi vilttdmittd hyo-
dyntid aloilla, joilla tekninen kehitys tai yhteiskunnan institutionaaliset tai
arvostuksiin liittyvdt muutokset ovat olleet nopeita.*

taho, joka ohjaa normein. Kansalliset lait ovat myos suhteellisen korkealla abstraktiotasolla. Ks.
Tolonen 2003, s. 127.

42 Ks. esim. Tolonen 2003, s. 24-25.

4 Vuoden 1961 laki valmisteltiin yhteispohjoismaisesti ja se oli ailemmin nimeltddn laki tekijén-
oikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin. Ks. tekijdnoikeuden osalta esitdiden hyddyntdmi-
sestd Sorvari 2005, s. 19.

4 Tolonen 2003, s. 116. Ks. myos Siltala 2003, s. 338-340.

4 Ks. lainsdddannon historiallisesta tarkoituksesta Siltala 2003, s. 338—340.
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Kun selvitetddn, mikd on tavaramerkki- ja tekijanoikeuden paillekkiisyyttd
koskevien sddnndsten sisdltd, on huomattava, ettei titd suhdetta keskeisesti
sdaantelevid tavaramerkkilain lainkohtia (TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §)
ole muutettu vuoden 1964 tavaramerkkilain sddtdmisen jilkeen*. Nykyisin voi-
massa oleva laki saa itse asiassa ainakin osittain sisdltonsa niistd tarkoituksista,
jotka ovat muotoutuneet jo 1950-1960-luvuilla. Historiallista traditiota ilmen-
tdvind vanhoja mietintjd voidaan osaltaan kiyttdd perusteluina lain sisdllon
selvittimisessi.

Voidaan olettaa, ettid esimerkiksi ajatus kayttdd tekijinoikeudella suojattua
teosta tavaramerkissd osana yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa oli ko-
vin kaukana valmisteltaessa 1950-luvulla pohjoismaisia tavaramerkkilakeja.
Titd ilmentévét osaltaan myds yhteispohjoismaiset tavaramerkkilain esityot,
joissa tavaramerkki- ja tekijanoikeuden paillekkdisyydet on ohitettu lausu-
malla niistéd ainoastaan, ettd ne ovat harvinaisia tilanteita*’. Esimerkiksi kak-
soissuojatilanteiden syntymiselle suotuisa immateriaalioikeuksien laajentu-
mista koskeva oikeuskehitys on tapahtunut vasta vuosikymmenii vuoden
1964 tavaramerkkilain valmistelun jélkeen, joten tdmin kehityksen vaiku-
tukset ovat voineet luoda tiettyjd ongelmatilanteita, jotka tuskin ovat voineet
tulla vuoden 1964 lain esit6issi ja sdddanndssd huomioiduiksi.

Kun kyseessd on oikeudellinen ongelma, jota ei lainsddddnnossd ja lainval-
mistelussa ole kyetty ennakoimaan, on lain esitdistd harvemmin vélitontd tul-
kinnallista apua tédllaisen ongelman ratkaisussa*. Lainvalmistelumateriaali voi
kuitenkin télldinkin tarjota analogisia ratkaisumalleja, joita voidaan tutkimus-
tyossi soveltaa oikeudellisesti riittivin samankaltaisiin tapauksiin®.

4 Voimassa olevaan vuoden 1964 tavaramerkkilakiin (7/1964), joka on aikoinaan valmisteltu
pohjoismaisena yhteistyond, on sittemmin ETA-sopimuksen vuoksi tehty useita muutoksia.
Néami muutokset pohjautuvat ennen muuta yhteison tavaramerkkidirektiiviin (89/104/ETY, kodi-
fioitu toisinto 2008/95/EY). Myohemminkin tavaramerkkilakia on muutamia kertoja uudistettu
mm. Madridin poytikirjan mukaiseen rekisterijirjestelméin liittymiseksi sekéd sen vuoksi, ettd
yhteison tavaramerkkiasetus (1994/40/ETY, kodifioitu toisinto 2009/207/EY) tuli Suomea sito-
vaksi. Ks. esim. Haarmann 2014, s. 303. Tdhé@n mennessi tavaramerkkilakia on muutettu yhteen-
sd 13 kertaa, joista 10 kertaa 1990- ja 2000-luvuilla. Liséksi tyo- ja elinkeinoministeri6é on jul-
kaissut lokakuussa 2012 ehdotuksen tavaramerkkilain uudistamisesta. Pddosin tavaramerkkilain
1 lukuun rajattu uudistustyo perustuu tarpeeseen uudistaa tavaramerkkilakia tavaramerkkidirek-
tiivin kansallisen implementoinnin jidlkeisen EUT:n oikeuskdytinnon huomioon ottamiseksi. Ks.
muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM 38/2012.

47 Ks. SOU 1958:10, s. 286.

4 Tami korostuu nimenomaan TMerkkiLL 14.1 §:n 5 kohdan osalta, silli Suomen tavaramerkki-
lain aikoinaan (L 10.1.1964/7) valmistellut komitea ei ottanut mietinndssién lainkaan kantaa syi-
hin, jotka ovat tdmén lainkohdan sdédntelyn taustalla eikd muutenkaan lainkohdan sisaltoon. Ks.
KM 1960:2, s. 30-31. HE 128/1962 vp:ssa ei myoskéidn ole kommentoitu kyseistd lainkohtaa.

4 Ks. lainsdédannon historiallisesta tarkoituksesta Siltala 2003, s. 338-340. TMerkkiL 14.1 §:n
5 kohdan osalta vilillista tulkinta-apua voitaneen saada muiden TMerkkiL 14.1 §:ssd sdddettyjen
rekisterdinnin esteiden valmistelumateriaalista.
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1.1.4.2 Kansainvdiliset scicinnokset

Immateriaalioikeudelle on tyypillistd kansainvilisten yleissopimusten suuri
médrd ja merkitys®. Téssé tutkimuksessa tavaramerkkioikeuden osalta keskei-
seksi muodostuu teollisoikeuden alan tirkeimpédni kansainvilisend yleissopi-
muksena pidettidvi Pariisin yleissopimus (SopS 43/75),%! joka allekirjoitettiin
vuonna 1883. Suomi liittyi konventioon vuonna 1921%. Tekijanoikeuden kan-
sainvilisen materiaalisen suojan kannalta merkittdvind konventiona voidaan
puolestaan mainita kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Ber-
nin yleissopimus®, joka allekirjoitettiin vuonna 1886. Konvention perusteella
tekijdanoikeussuojaa annetaan kirjalliselle ja taiteelliselle teokselle sen luomis-
hetkestd ldhtien kaikissa Bernin konvention jidsenvaltioissa, joihin Suomikin on
kuulunut vuodesta 1928.

Pariisin ja Bernin sopimukset perustuvat kansallisen kohtelun ja vahimmdis-
suojan periaatteille. Kansallisen kohtelun periaatteen mukaan jokainen kon-
vention jisenvaltio on velvollinen antamaan toisen jisenvaltion kansalaiselle

50 Tavaramerkkisuoja ulottuu kuitenkin lihtokohtaisesti vain tavaramerkin kéyttoon elinkeinotoi-
minnassa ja tiettyihin rekisterdityihin tavara- ja palveluluokkiin kuuluviin tuotteisiin. Elinkei-
nonharjoittajan, jonka markkina-alue ei rajoitu vain yhteen valtioon, voi tavaramerkinhaltijana
olla usein vilttimitontd hankkia usean eri valtion oikeusjdrjestelmén mukainen suojattu tavara-
merkkioikeus. Rajat ylittdvin kaupankédynnin lisdéntymisen myotd syntyi tarvetta myos ylikan-
salliseen sdédntelyyn.

51 Teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen kuuluu 176 ji-
senvaltiota (15.11.2015). Jasenvaltioiden méérén ja alueellisen sijainnin perusteella Pariisin kon-
ventiota voidaan pitdd nykyisin ldhes koko maailman kattavana. Lisdksi tavaramerkkien kansain-
vilisen rekisterdinnin mahdollistamiseksi on luotu myos yleissopimuksia, kuten vuonna 1891
solmittu Madridin sopimus ja vuonna 1989 solmittu ja 1.4.1996 kéyttoon otettu Madridin poyté-
kirja (SopS 12/96), jotka helpottavat tavaramerkkien rekisterdintid silloin, kun suojaa halutaan
saada useassa valtiossa. Ks. esim. Castrén 2006, s. 880. Suomi ei ole ratifioinut Madridin sopi-
musta, mutta liittynyt kansainvilisen rekisterdinnin mahdollistavaan Madridin poytikirjaan.
Madridin poytékirjasta seuranneet tarvittavat lainmuutokset toteutettiin Suomessa lailla tavara-
merkkilain muutoksista (L 22.12.1995/1715), joka tuli voimaan 1.4.1996 (188/96). Suomen liit-
tyminen Madridin pdytékirjaan on tavaramerkkioikeuden osalta lieventinyt alueellisen territo-
riaalisuuden vaikutuksia, sillda Madridin poytikirjan mukaisessa kansainvilisessd tavaramerkkien
rekisterdintijdrjestelméssi tavaramerkki voidaan suojata yhdelld hakemuksella useassa eri Mad-
ridin pdytékirjaan liittyneessi jisenmaassa. Ks. Madridin poytikirjasta esim. Kur — Dreier 2013,
s. 166-167. Lisiksi rekisterointid koskee myos kansainvilinen tavaramerkkilainsddddnnon har-
monisointisopimus (Trademark Law Treaty), joka solmittiin vuonna 1994. Sopimus siséltdd 1a-
hinnd teknisluonteisia méardyksid rekisterdintimenettelystd. Suomi on vuonna 1995 liittynyt té-
hén konventioon. On kuitenkin huomattava, etteivit naméa sopimukset koske tavaramerkkisuojan
alueellista laajuutta.

52 Suomea sitoo Pariisin sopimuksen Tukholmassa vuonna 1967 tarkistettu teksti.

53 Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 9.9.1886, viimeksi tiy-
dennetty Pariisissa 24.7.1971. Bernin konventiossa on 168 jasenvaltiota (15.11.2015). Koska
Bernin konventio on ratifioitu varsin kattavasti monissa valtioissa, teos nauttii alueellisesti varsin
laajaa suojaa. Kansainvilisessd kattavuudessa Bernin konventio ei kuitenkaan ylld Pariisin kon-
vention tasolle.

23



JoOHDANTO

vihintdin saman oikeussuojan kuin se myontii omille kansalaisilleen (Parii-
sin konventio 2.1. artikla, Bernin konventio 5.1 ja 3.1 artiklat)**. Vihimmdis-
suojan periaatteen mukaan konventioteksti osoittaa sen suojatason, miki ji-
senvaltion lainsddddnnodssda on ehdottomasti annettava toisen jidsenvaltion
kansalaisille. Ndin ollen Pariisin konventio turvaa tavaramerkkioikeuksien
osalta sininsd kansallisesti ja alueellisesti rajattujen immateriaalioikeuksien
haltijoille tietyt minimivaatimukset tiyttdvin oikeussuojan kaikissa konven-
tioihin liittyneissd valtioissa®. Vastaavasti Bernin konventio sisdltdd sdén-
noksid tekijanoikeuden viahimmadissuojatasosta konventioon sitoutuneissa
maissa, jolloin teos nauttii Bernin konvention jasenvaltioissa vihintdian kon-
vention mukaista suojaa.*® Niin ollen tekijanoikeussuojaa saavat Suomessa
sekd omat tekijamme ettd my0s kansainvilisiin tekijdnoikeuden yleissopi-
muksiin liittyneiden valtioiden tekijit. Esimerkiksi kuviomerkkiin otettu ku-
vataiteen teos voi siten olla luotu toisessa maanosassa ja nauttia yleissopi-
muksen perusteella tekijanoikeussuojaa myos Suomessa.*’

Pariisin ja Bernin sopimusten lisiksi sekd tavaramerkki- ettd tekijdnoikeuksia
edustavalla Maailman kauppajérjeston (World Trade Organization, WTO) pe-
rustamissopimuksen (SopS 5/95) liitteend olevalla sopimuksella teollis- ja teki-
jénoikeuksien kauppaan liittyvistd nikokohdista (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS-sopimus) on keskeinen mer-
kitys molempien oikeuksien osalta. TRIPS-sopimuksessa edellytetdin Parii-
sin sopimuksen ja Bernin konvention noudattamista (artikla 2 kohta 1). Tdmén
lisdksi TRIPS-sopimus asettaa Pariisin sopimukseen ja Bernin konventioon
verrattuna osin vield konkreettisempia ja tiukempia suojan sisdltod koskevia
vaatimuksia. TRIPS-sopimus edellyttdd myo6s Pariisin ja Bernin sopimusten
kansallisen kohtelun ja vihimmaéissuojan periaatteiden lisdksi suosituimmuus-

3 Pariisin konvention osalta toisen jasenvaltion kansalaisiin rinnastetaan myos oikeushenkil6t.
33 Pariisin yleissopimuksen méadrittimét minimivaatimukset, jotka sopimusvaltioiden lainsdddin-
non on tdytettdvi, ovat kuitenkin varsin niukat ja johtaneet merkittéviin eroihin valtioiden lain-
sdddannoissd. Ks. Rissanen 2003, s. 202-203. Pariisin konventio ei myoskién puutu tavaramerk-
kisuojan alueelliseen kattavuuteen. Toisin sanoen tavaramerkkisuoja ei ole automaattisesti voi-
massa kaikissa Pariisin sopimuksen jdsenvaltioissa, vaan suojan saaminen edellyttdd edelleenkin
kansallista rekisterdintid kussakin sopimusvaltioissa. Joissain méirin alueellista territorialiteettia
lieventdvind voidaan nidhdd kuitenkin Pariisin yleissopimuksen 4 artiklasta ilmenevéd konven-
tioprioriteetti, joka mahdollistaa sen, ettd jossain sopimusvaltiossa tavaramerkkisuojaa hakeneel-
la on oikeus kuuden kuukauden aikana hakea suojaa muissakin jasenvaltioissa ensimmadisen ha-
kemispdivin etuoikeudella. Jos hidn noudattaa médrdaikaa, katsotaan myohemmét hakemukset
tehdyiksi etuoikeuspdivini eli samanaikaisesti ensimmaéisen kanssa. Konventioprioriteetti ilme-
nee myos yhteison TMerkkiA (1964/269) 17 §:std. Ndin myos Levin, jonka mukaan tavaramer-
kin haltijan oikeus kéyttda hyvikseen konventioprioriteettia osoittaa, ettd tavaramerkilld on téssa
suhteessa territoriaalisuudesta riippumaton vaikutus. Levin 1990, s. 14.

% Bernin konventiossa vihimmaiissuojaa koskevat vaatimukset ovat olennaisesti tiukemmat kuin
Pariisin konventiossa. Bernin konvention jdsenmaiden tekijanoikeuslainsddadannot ovatkin ydin-
alueiltaan suhteellisen yhteneviiset. Nidin on esimerkiksi suoja-ajan osalta, joka kestdd tekijin
elinajan seki vihintddn 50 vuotta tekijén kuolinvuodesta. Ks. Haarmann 2014, s. 12.

57 Haarmann 2003, s. 81.
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periaatteen noudattamista. Suosituimmuusperiaatteen mukaan jdsenvaltion on
annettava toisen jdsenvaltion kansalaisille kaikki kolmannen jdsenvaltion kan-
salaisille antamansa teollis- ja tekijanoikeudellista suojaa koskevat edut.’® Li-
siksi TRIPS-sopimuksella luotu immateriaalioikeudellinen suojajirjestelma on
kytketty WTO:n valvonta- ja riidanratkaisujirjestelméain.

My6s Suomi kuuluu 1.1.1995 voimaan tulleen TRIPS-sopimuksen jdsen-
maihin®’. Vaikka TRIPS-sopimuksen méérdyksilld ei ole ns. vilitontd oikeus-
vaikutusta, on kansallisten tuomioistuinten kuitenkin yhteisén oikeuden no-
jalla sovellettava kansallista oikeutta TRIPS-sopimuksen asianomaisten
médrdysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkélle noudattaen.*
Niin ollen keskeisissid tavaramerkin suojaa koskevissa kysymyksissd on otet-
tava huomioon tihin sopimukseen perustuva yhteisonlaajuinen sdéntely.

Sekd Pariisin ja Bernin sopimusten ettd TRIPS-sopimuksen voidaan siinid mie-
lessd nahdd perustuvan territorialiteettiperiaatteelle®', ettei niilld ole pyritty ra-
kentamaan kansallisista suojajdrjestelmistd riippumattomia jérjestelmid, jotka
tuottaisivat yhtendisen kansainvélisesti voimassa olevan suojan®. Niissd kan-
sainvilisissd konventioissa on kuitenkin edelld mainituin tavoin esimerkiksi
minimisuojaa koskevilla sddnnoksilld parannettu sekd tavaramerkki- ettd te-
kijanoikeussuojaa verrattuna valtiosuvereniteetin perusteella annettavan suo-
jan tasoon®. Lisidksi on huomattava, ettd tulkittaessa Suomen tavaramerkki- ja

% Ks. TRIPS-sopimuksesta esim. Bernitz — Karnell — Pehrson — Sandgren 2011, s. 14—17; Tritton
2008, s. 52; Haarmann 2014, s. 13—15; Castrén 2006, s 771.

% My6s EU on WTO:n jésen ja se on ratifioinut TRIPS-sopimuksen, joten Suomi on sidottu so-
pimukseen sekd WTO:n jisenmaana ja TRIPS-sopimuksen osapuolena ettd myos EU:n jdsenval-
tiona. Ks. TRIPS-sopimuksen vaikutuksesta Suomen oikeuteen Bruun 2005, s. 402—411 ja Suo-
men liittymisestd TRIPS-sopimukseen HE 296/1994 vp.

€ Ks. esim. EUT:n ratkaisu asiassa C-245/02 Anheuser Busch Inc, kohdat 54 ja 55.

o Territorialiteettia voidaan pitéd tirkeimpini immateriaalioikeuksien kansainvilistd suoja-alaa
midrittdvand periaatteena. Ks. Kur — Dreier 2013, s. 12.

62 Ks. Pariisin sopimuksen ja TRIPS-sopimuksen osalta Norrgard 2009, s. 49-52. Seké tavara-
merkki- ettd tekijdnoikeussuojaa rajoittaa 1dhtokohtaisesti alueellinen voimassaolo. Tavaramer-
kin suoja-ala on tiukasti territoriaalinen siind mielessi, ettd tavaramerkkioikeus on Pariisin kon-
vention médrdysten mukaisesti ldhtokohtaisesti voimassa vain sen maan alueella, missd se on
rekisterdity tai vakiinnutettu. Vastaavasti tekijinoikeussuoja on territoriaalinen Bernin yleissopi-
muksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisella tavalla, jolloin alkuperdmaassa annettava suoja maaray-
tyy kansallisen lain mukaan. Lisdksi Bernin konvention 2 artiklan 2 kohdan mukaan tekijénoikeus-
suojan laajuus sekid tekijdn oikeuksien suojaamiseksi kéytettdvissd olevat oikeuskeinot mié-
rdytyvit yksinomaan sen maan lakien mukaan, jossa suojaa vaaditaan. On kuitenkin selvid, ettd
kansainviliset sopimukset velvoitteineen parantavat tavaramerkki- ja tekijédnoikeussuojan tasoa
merkittdvisti siitd, mitd pelkdstddn alueeseen sidottu suoja edellyttédisi. Esimerkkind voidaan
mainita, ettd erityisesti tietyn tunnettuustason omaavat suojatut tavaramerkit saavat territoriali-
teetista riippumatonta suojaa.

6 Tavaramerkkioikeudellisena esimerkkind konventioiden takaamasta minimisuojasta voidaan
mainita sddnnds, jonka mukaan jos jdsenvaltiosta olevalle haltijalle kuuluva tavaramerkki on
toisessa jasenvaltiossa yleisesti tunnettu, viimeksi mainittu jasenvaltio on velvollinen antamaan
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tekijdnoikeuslakien sdfinnoksid, joissa on kyse kansainvilisten sopimusvel-
voitteiden tdyttamisestd, on viranomaisten tulkittava lainsddnnoksid mahdol-
lisimman yhdenmukaisesti ja ristiriidattomasti suhteessa kansainvilisiin sopi-
muksiin, joiden nimenomaisena tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista
sddntelyd sopimusvaltioissa®. Néin ollen Pariisin ja Bernin sopimusten sekd
TRIPS-sopimuksen méiriyksid kisitellddn tavaramerkki- ja tekijanoikeudessa
keskeisind my0s tdssd tutkimuksessa. On kuitenkin huomattava, etteivit nima
sopimukset ole kuitenkaan Suomessa suoraan sovellettavia, vaan valtiolla on
velvollisuus dualistisen jarjestelman mukaisesti huolehtia siitd, ettd lainsdadin-
to tdyttdd sopimusmédrdysten asettamat vaatimukset®. Vaikka tuomioistuimet
ndin ollen perustavat ratkaisunsa kansalliseen lainsdddiant6on yleissopimusten
vihimmaiissuojaa koskevien artiklojen sijaan, voivat ne nédihin sopimuksiin pe-
rustuvaa normistoa soveltaessaan kuitenkin hyodyntdi tulkinta-argumentteina
myos sopimustekstej.®

Myds Euroopan unionin oikeudella® on huomattava merkitys immateriaali-

sille suojaa (Pariisin sopimuksen 6 bis artikla ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdat).
Ks. Pihlajarinne 2010, s. 100. Liséksi Pariisin sopimus tuntee ns. telle quelle -sddnnon, jonka mu-
kaan jokainen alkuperdmaassa asianmukaisesti rekisterdity tehtaan- tai kauppamerkki on sellai-
senaan sopimuksessa ilmoitetuin varauksin hyviksyttdva rekisterditdviksi ja suojattava toisissa
liittomaissa (Pariisin sopimuksen 6 artikla). Ks. Kur — Dreier 2013, s. 20. Tdmai sdént6 ilmenee
my06s Suomen TMerkkilL 29 §:std, jonka mukaan tavaramerkki, joka on rekisterdity vieraassa
valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytykselld rekister6idd Suomessa sellaisena kuin se on
rekisterditynd vieraassa valtiossa, jos rekisterdiminen ei ole ristiriidassa 13 tai 14 §:ssd olevien
sdadnnosten kanssa tai tavaramerkki ei ole menettidnyt erottamiskykyéddn. Suomalaisessa rekiste-
rointikdytdnnossd ei kuitenkaan tiettévisti ole sovellettu telle quelle -sddntdd. Ks. Salmi — Hék-
kdnen — Oesch — Tommila 2008, s. 438. Tekijidnoikeudellisena esimerkkind Bernin yleissopimuk-
sen takaamasta minimisuojasta voidaan puolestaan mainita 4 artiklan sddanndos, jonka mukaan te-
kijoilld, jotka ovat yleissopimuksen jonkin liittomaan kansalaisia, on muissa liittomaissa kuin
teoksen kotimaassa teostensa osalta, olivatpa ne julkaisemattomia tai jossakin liittomaassa ensi
kerran julkaistuja, ne oikeudet, jotka kunkin maan laki nykyéin tai vastedes myontdd omille kan-
salaisille, sekd Bernin yleissopimuksessa erityisesti maérityt oikeudet.

% Ks. tekijidnoikeuden kansainvilisten sopimusten mukaisesta tulkinnasta esim. Castrén 2006, s.
771-772.

% Niin ollen Suomessa kansalliset sddnnokset yleensd harmonisoidaan yleissopimuksen sdin-
noksid vastaaviksi. Sen sijaan monistisessa jirjestelmdssd, jota monet Keski-Euroopan maat
edustavat, yleissopimuksia sovelletaan kansallisina normeina heti niiden tultua voimaan. Ks.
Haarmann 2014, s. 9.

% Ks. esim. Haarmann 2014, s. 9. Tuomioistuimilla on kuitenkin velvollisuus tulkita lakia konven-
tioméddrdyksille myonteiselld tavalla. Ks. esim. Bernitz — Karnell — Pehrson — Sandgren 2011, s. 9.
Norrgardin mukaan kansainvilisten sopimusten oikeusldhdearvo vaatii 1ihempéa tarkastelua, silld
nditd sopimuksia ei edes ldhtokohtaisesti pidetd oikeusldhdearvoltaan samantasoisina niité tdytén-
toonpanevan lainsdddidnnon kanssa. Niin ollen voidaan ldhted siitd, ettd kansallisen lainsdédéannon
on téytettdvd kansainvilisissd sopimuksissa kansalliselle oikeudelle asetetut velvoitteet. Kuitenkin
kansainvilisen sopimukselle annettava oikeuslidhdearvo voi vaihdella tapauskohtaisesti. Ks. imma-
teriaalioikeuden kansainvilisten sopimusten oikeusldhdearvosta Norrgard 2009, s. 5.

7 Yhteison oikeuden immateriaalioikeutta koskeva normisto, I’acquis communautaire, koostuu
EU:n perussopimusten immateriaalioikeuksia koskevien sdénnosten lisdksi asetuksista ja direk-
tiiveistd. Asetukset (kuten yhteison tavaramerkkiasetus (2009/207/EY)) ovat suoraan sovelletta-
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oikeudellisten normien kansainvilisessd harmonisoinnissa. EU:n jdsenvaltio-
na Suomi on sidottu EU:n primiéri- ja muuhun lainsddadidntdon, joka vaikut-
taa myos immateriaalioikeudessa. Kansallinen lainsddddantomme on niin ollen
muovattu EU:n direktiiveissd asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Tadssd suh-
teessa on kuitenkin tehtdvd ero immateriaalioikeuden eri osa-alueiden vilil-
14, silld tavaramerkki- ja tekijinoikeuden harmonisoinnin asteessa on eroa.
Vaikka tavaramerkkioikeus on ldhtokohtaisesti territoriaalista oikeutta, EU-
sddntelyn seurauksena my0s suomalaista tavaramerkkioikeutta tulee tarkastel-
la keskeisesti eurooppaoikeuden nidkokulmasta. Tavaramerkkioikeus perustuu
tavaramerkkiasetuksen (2009/207/EY)® ja -direktiivin (2008/95/EY)% myoti
merkittdvissd midrin EU-oikeuteen, silld EU:n jdsenvaltioiden tavaramerkkioi-
keutta koskeva lainsdddéanto on keskeisiltd osiltaan harmonisoitu yhteison tava-
ramerkkidirektiivilld (2008/95/EY)™ ja koko unionin alueella voimassa oleva
tavaramerkkijirjestelmd on luotu yhteison tavaramerkistd annetulla asetuksella
(2009/207/EY)."!

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden péillekkéisyystilanteita on syyti tarkastel-
la keskeiseltd osin eurooppalaisen tavaramerkkioikeuden nidkokulmasta, silld
nimenomaan tavaramerkkioikeuden harmonisointi EU-tasolla on vaikuttanut
immateriaalioikeudellisten suojatilanteiden lisddntymiseen. Tavaramerkkioi-
keuden harmonisoinnin myotd uudet tavaramerkKkityypit voivat saada tavara-
merkkisuojaa. Muun muassa dédnitavaramerkit, sloganit ja hologrammit ovat
esimerkkeji sellaisista uusista tavaramerkkidirektiivissd mainituista merkki-
tyypeisti, joita voitaneen suojata myos tekijanoikeudella.

vaa EU-oikeutta, kun direktiivit (esim. tavaramerkkidirektiivi (2008/95EY) ja tietoyhteiskunnan
tekijanoikeusdirektiivi (2001/29/EY)) puolestaan velvoittavat EU:n jdsenvaltioita sopeuttamaan
kansallisen lainsdddéntonsd midrdajan kuluessa direktiivistd ilmeneviin vaatimuksiin. Direktii-
veilld pyritdéin harmonisoimaan asianomaisten alojen lainsddddnnoét. Ks. yhteison oikeutta koske-
vasta normistosta oikeusldhteend esim. Craig — Burca 2011, s. 104-108.

% 26.2.2009 annetulla yhteison tavaramerkkiasetuksella 207/2009 (kodifioitu toisinto) on ku-
mottu yhteison tavaramerkkiasetus 40/1994.

69°22.10.2008 annetulla yhteison tavaramerkkidirektiivilld (kodifioitu toisinto) on kumottu yhtei-
son tavaramerkkidirektiivi 89/104.

0 Direktiivin tarkoituksena on saada tavaramerkin rekisterdinnin edellytykset identtisiksi kaikis-
sa jasenvaltioissa ja helpottaa tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Di-
rektiivissd on sekd pakottavia ettd tahdonvaltaisia sddnnoksid. Sekaannusvaaran toteamistavat ja
erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsddddnnon alaan. Di-
rektiivin koskiessa vain rekisterdityjd merkkeji, on jasenvaltioilla myos edelleen suojan laajuutta
koskeva harkintavalta silloin, kun kyse on vakiinnutetusta merkista.

"t Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus hyodyntdd merkkid tietylld alueella on omiaan jaka-
maan markkinoita kansallisten rajojen mukaisesti. Tdméa synnytti yhdentyvissid Euroopassa risti-
riitaa kansallisten tavaramerkkilakien ja EY:n perustamissopimuksen kilpailua ja tavaroiden va-
paata liikkuvuutta koskevien méardysten vilille, ja on osaltaan vaikuttanut edistivésti jisenvaltioi-
den tavaramerkkilakien harmonisointia koskeviin lainsdddantohankkeisiin. Ks. esim. Alanen
2002, s. 197-198.
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Tavaramerkkioikeus on oikeudenala, johon EU-oikeus on vaikuttanut voimak-
kaasti, eikd tavaramerkkilainsdddantod olekaan mahdollista késitelld puhtaasti
vain kansallisella tasolla. Keskeisissé tavaramerkkisuojaa koskevissa kysymyk-
sissd on siten aina huomioitava myos EU:n tasoinen siintely’. TavaramerkKki-
direktiivilla ei kuitenkaan pyritd jdsenvaltioiden tavaramerkkisuojan tdydelli-
seen harmonisointiin, vaan se rajoittuu ainoastaan sisimarkkinoiden toimivuu-
den turvaamisen kannalta keskeisiin sddnnoksiin’®. On kuitenkin huomattava,
ettd tavaramerkkidirektiivin implementoinnissa Suomen tavaramerkkilakiin on
merkittdvid puutteita, jotka ovat ilmenneet erityisesti Euroopan unionin tuo-
mioistuimen (EUT)™ oikeuskiytdnnon myota.

Voidaan todeta, ettd tavaramerkkioikeuden osalta my6s kansallisiin suojajér-
jestelmiin sidottu alueellisuus on osittain muuttunut paitsi EU:n alueella voi-
massa olevien immateriaalioikeuksien ja muun muassa EU:n perusperiaattei-
na olevien kilpailun vapauden, myds tavaroiden vapaan liikkuvuuden yhteison
alueella toteuttavan yhteisen ja koko EU-alueen kattavan yhteison tavaramerk-
kiasetukseen perustuvan yhteisotavaramerkkijirjestelméan myotd’. Jarjestelméa
perustuu siihen, ettd yhteison tavaramerkin’ oikeusvaikutukset ovat samanlai-
set kaikkialla yhteison alueella. Niin ollen yhdelld hakemuksella voidaan saada
tavaramerkkisuojaa koko yhteison alueella.”’

72 Tavaramerkkioikeuden alalla korkein lainsdddédntovalta kuuluu tavaramerkkidirektiivin ja yh-
teisdmerkkiasetuksen myotd yhteisolle. Suomessa EU-lainsddddnnon ensisijaisuus suhteessa
kansalliseen lainsddddntoon hyviksyttiin muutettaessa kansallinen tavaramerkkilakimme EU:n
tavaramerkkidirektiivin pakottavia sddnnoksid vastaavaksi vuoden 1993 alussa. Ks. tavaramerk-
kioikeuden kehityksestd ja lainsdddédntovallasta esim. Weckstrom 2005, s. 697-699.

73 Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan mukaan ei vaikuta tarpeelliselta lihentdd jasenvaltioi-
den tavaramerkkilainsdddéantod tdydellisesti, vaan riittdvid on ldhentdd valittomimmin sisdmark-
kinoiden toimintaan vaikuttavia sddnnoksid. Néin ollen jdsenvaltiot voivat vapaasti sdétdd esi-
merkiksi menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen tavaramerkkien rekisterdinnissi, menet-
tdmisessd tai mitdttomaksi julistamisessa.

¢ Lissabonin sopimuksen voimaantulon jilkeen 1.12.2009 entinen Euroopan yhteisdjen tuomio-
istuin (EYT) on nimeltdén Euroopan unionin tuomioistuin (EUT). Téssa tutkimuksessa tuomio-
istuimeen viitataan ennen 1.12.2009 annettujen ratkaisujen osalta sen nykyiselld nimella.

> Immateriaalioikeuksien territoriaalisuudelle aiheuttavat haasteita mys sosiaalinen ja taloudel-
linen globalisaatio seki jatkuvasti kehittyvi teknologia. Pihlajarinne 2014, s. 875.

76 Yhteison tavaramerkkiasetuksen terminologiaa on ehdotettu piivitettiviksi Lissabonin sopi-
muksen voimaantulon seurauksena. Siten kisite yhteison tavaramerkki on ehdotettu muutetta-
vaksi muotoon eurooppalainen tavaramerkki. Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N.o 207/2009 muuttami-
sesta, COM (2013) 161 final, Bryssel 27.3.2013, s. 5.

77 Yhteison TMerkkiA (207/2009) 1 artikla 2 kohdan mukaan yhteison tavaramerkki voidaan re-
kister6idd olemaan voimassa vain koko yhteisossé, sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen hallin-
taoikeus voidaan menettid tai julistaa mitdttomaksi ja sen kéytto voidaan kieltdd ainoastaan koko
yhteison alueella. Téstd artiklasta kidy kuitenkin ilmi, ettei yhteison tavaramerkin yhtendinen
luonne ole poikkeukseton. Néin on esim. tilanteessa, jossa kansallinen tuomioistuin kisittelee
yhteison tavaramerkkioikeutta koskevan loukkausasian sen toimivallan perustuessa loukkauksen
tapahtumiseen kyseisen valtion alueella. Téll6in kansallisella tuomioistuimella on toimivalta rat-
kaista asia vain kyseisen jdsenvaltion aluetta koskien, joten yhteison tavaramerkkioikeuden vai-
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Lisédksi parhaillaan valmisteilla olevat uudet EU:n tavaramerkkidirektiivi ja
-asetus, joista Euroopan komissio on antanut ehdotukset maaliskuussa 2013,
ilmentdvit tavoitetta tehostaa EU:n tavaramerkkijirjestelmén toimintaa. Yhtei-
son tavaramerkistd annetun asetuksen (2009/207/EY) muuttamisen tarkoituk-
sena on yksinkertaistaa ja ajantasaistaa tavaramerkkilainsdddantod sekd kan-
sallisella ettd EU:n tasolla. Ehdotuksen tarkoituksena on tehdd tavaramerkkien
rekisterdinnistd EU:ssa yhd edullisempaa, nopeampaa ja luotettavampaa lisédten
sen ennakoitavuutta sekd parantaen tavaramerkinhaltijoiden oikeusvarmuutta.
Tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY) ehdotetaan laadittavan uudelleen siten,
ettd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadiantod ldahennetddn entisestddn.

Tekijanoikeus puolestaan perustuu tavaramerkkioikeutta enemmén kansal-
liseen oikeuteen.” Niin siitdkin huolimatta, ettd tekijanoikeuden alalla on an-
nettu useita direktiivejd’, joista merkittdvimpénd tdmin tutkimuksen kannalta
voidaan pitdd EU:n tekijanoikeuden kannalta keskeisti tietoyhteiskunnan teki-
janoikeusdirektiivid (Infosoc-direktiivi) (2001/29/EY)¥, joka nimestédzn huoli-
matta koskee digitaalisen lisdksi myos perinteistd kdyttoympéristod. Kyseinen
direktiivi ei ole kuitenkaan luonteeltaan tdysharmonisoiva, ja jdsenvaltioiden
tekijanoikeuslainsdddidnnot eroavat monelta osin toisistaan. Tekijdnoikeuden
osalta onkin huomattava, ettd tekijdnoikeuslainsdididntdéd on harmonisoitu
EU:n tasolla vain hyvin rajatuin osin®'. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kak-

kutus ulottuu tdssi tilanteessa tosiasiallisesti vain kyseiseen jdsenvaltioon. Ks. tarkemmin von
Miihlendahl 2008, 69-70. Ks. my6s OHIMin ja yhteison tavaramerkkijérjestelmin kehityksestd
esim. Maier 2013, s. 687-729.

8 Esimerkiksi tekijédn moraaliset oikeudet on jitetty EU-oikeudellisen harmonisoinnin ulkopuo-
lelle, jolloin niitd koskeva sédédntely perustuu puhtaasti kansallisiin tekijanoikeuslakeihin. Moraa-
listen oikeuksien suojassa eri jdsenvaltioiden suojajirjestelmien vélilld onkin havaittavissa huo-
mattavia eroja.

 EU on antanut tihdn mennessid yhdeksin tekijdnoikeutta koskevaa direktiivid: yhteishallin-
nointidirektiivi 2014/26/EU, orpoteosdirektiivi 2012/28/EU, tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/
ETY, kodifioitu 2009/24/EU, vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY,
satelliitti- ja kaapelidirektiivi 1993/83/EY, suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/
EY, 2011/77/EU, tietokantadirektiivi 1996/9/EY, tietoyhteiskunnan tekijdnoikeusdirektiivi
2001/29/EY seka kuvataiteen jilleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi 2001/84/EY. Tekijdn-
oikeutta koskevien aineellisten sddnnosten harmonisoinnin lisidksi vuonna 2004 annettiin teollis-
ja tekijdnoikeuksien tdytdntoonpanoa koskeva direktiivi 2004/48/EY.

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 piivini toukokuuta
2001, tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteis-
kunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001).

81 Tekijdnoikeuden harmonisoinnin eteneminen voidaan jakaa kolmeen kauteen: 1) Harmoni-
soinnin aktiivinen aikajakso 1991-2001, jona on annettu valtaosa, yhteensi seitsemin, tekijdn-
oikeuden direktiiveistd. 2) Vakauttamiseen keskittynyt aikajakso 2001-2009, jolloin harmoni-
sointivauhti hidastui merkittavasti. Ajanjaksoa kuvaa useiden direktiivien sijaan mm. ei-sitovien
suositusten (esim. komission 18.10.2005 antama suositus (2005/737/EY) laillisiin verkkomusiik-
kipalveluihin liittyvisti tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien rajatylittévistd kollektiivisesta hallin-
noinnista) antaminen. Yhtend syynd tdhén voidaan nihdd EU:n jdsenvaltioiden médédran huomat-
tava kasvu, joka osaltaan vaikutti lainsdddéntoprosessiin sitd hidastaen. Myos EU:n lainsdddédn-
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soissuojaustilanteisiin liittyvit ongelmat ovat monin osin myos kansallisia, silld
niitd oikeuksia ei ole tdysin harmonisoitu EU:n tasolla.

1.1.4.3 Oikeuskdytdnto

Tuomioistuinratkaisuilla ei heikosti velvoittavina oikeusldhteind ole muodollis-
ta velvoittavuutta eikd siten myoskédn sitovan oikeusldhteen painoa®. Imma-
teriaalioikeudellisten ratkaisujen merkityksen arvioinnissa tirkeédssid asemassa
ovatkin erityisesti ratkaisujen perustelut. Korkein oikeus ja korkein hallinto-
oikeus antavat tunnusmerkki- ja tekijanoikeudellisia ratkaisuja varsin harvoin.
Ylimpien tuomioistuinten antamia ratkaisuja tutkimuksen kohteena olevasta ta-
varamerkki-tekijanoikeuden kollisiosta ei juurikaan ole, silld korkein oikeus ei
ole kisitellyt logon tai tavaramerkin tekijanoikeudellista suojaa®. Korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisuistakin vain yhdessd, KHO 2013:99 (PUOLUETUN-
NUS), on késitelty muun ohella tekijinoikeussuojaa saavan tavaramerkin suo-
jaa TMerkkiLL 14.1 §:n 5 kohdan valossa.

Juuri ylimpien tuomioistuinten ratkaisujen harvalukuisuuden vuoksi tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden alueilla ja erityisesti tutkimuksen aihepiirin osalta
alempien oikeusasteiden antamien ratkaisujen merkitys oikeudellisen tiedon
lahteend on korostunut®. Tdmén vuoksi tutkimuksen kohteena olevien tulkin-
taongelmien hahmottamiseksi ja ndiden ongelmia koskevan ratkaisukdytdnnon
selvittimiseksi joudutaankin turvautumaan myos alempien oikeusasteiden ja

non tasoon kohdistetun kritiikin voidaan arvioida vaikuttaneen tdhédn kehitykseen. 3) Tekijdnoi-
keuden harmonisoinnissa EUT:n rooli on aktiivisesti kasvanut sittemmin, joten vuonna 2009 al-
kanutta aikakautta leimaa EUT:n ratkaisujen merkityksen kasvu tekijanoikeuden harmonisoin-
nissa. Esimerkkind voidaan mainita EUT:n Infopaqg-ratkaisu (C-5/08), joka ilmentdd EUT:n ak-
tiivista roolia tekijanoikeuden harmonisoinnissa. Ks. Hugenholz 2013, s. 505-516. Tulevaisuu-
den haasteena puolestaan on muodostaa yhtendinen EU:n tekijdnoikeussddnnosto, joka voitaisiin
toteuttaa EU:n tekijdnoikeusdirektiivien laajalla kodifioinnilla tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien
tarjoamien etuuksien yhdenmukaistamiseksi ja vahvistamiseksi. Ks. Komission tiedonanto Eu-
roopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekd alueiden komi-
tealle: Teollis- ja tekijdnoikeuksien sisamarkkinat — Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen
talouskasvun, laadukkaiden tyopaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoa-
miseksi Euroopassa. Bryssel 24.5.2011. KOM (2011) 287 lopullinen, s. 12.

82 Ks. Tolonen 2003, s. 127.

8 Vaikka esimerkiksi tavaramerkkioikeudesta on annettu vain harvoja ylimpien tuomioistuinten
ratkaisuja, esimerkiksi KKO:n ratkaisukédytinto ilmentédd osaltaan tavaramerkkioikeuden euroop-
paoikeudellistumista, mitd voidaan pitéd tervetulleena kehitykseni kotimaisessa tavaramerkkioi-
keuskdytinnossi. Ks. esim. Weckstrom 2010, s. 507-520, jossa tarkastellaan kotimaista tavara-
merkkioikeuskiytiantod vuosilta 2008-2010.

8 Weckstrom on todennut tavaramerkkioikeudellisten tuomioistuinratkaisujen kiytostd oikeus-
ldhteend, ettd juuri kansallisten tavaramerkkioikeudellisten ratkaisujen harvinaisuus tarkoittaa
kédytinnossid usein sitd, ettd yksittdinen ratkaisu voi muodostua tavaramerkkioikeudessa tirkeédksi
oikeusldhteeksi. Weckstrom 2005, s. 696
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hallintoviranomaisten antamiin ratkaisuihin®. Esimerkkind tutkimuksessa tar-
kastelluista alimpien oikeuksien ratkaisuista voidaan mainita Helsingin hovioi-
keuden Muumipeikko-hahmoa koskeva tuomio,® joka koski samaan kohteeseen
kohdistuvien tavaramerkki- ja tekijanoikeuksien loukkausta. Koska alimpien
oikeuksien ratkaisuilla ei ole sitovan oikeusldhteen painoa, niitd tarkastellaan
tassd tutkimuksessa kisiteltdvien kysymysten kannalta 1dhinné esimerkinomai-
sesti. Tuomioistuinratkaisujen liséksi tutkimuksessa on hyodynnetty myos teki-
janoikeusneuvoston ja PRH:n valituslautakunnan®’ ratkaisuja, joiden osalta on
muistettava, ettd niiden merkitys itsendisend normatiivisena oikeusléhteeni on
vihidinen. Néaiden ldhteiden heikosta oikeusldhdearvosta huolimatta ei niiden
hyodyntamiseltd timén tutkimuksen kontekstissa ole kuitenkaan voitu vilttya.
Niin PRH:n valituslautakunnan kuin tekijanoikeusneuvoston lausuntoihin viit-
taamisessa korostuu kuitenkin viittausten luonne ldhinné tyyppitilanteita kos-
kevina esimerkkeina®®.

Suomen tavaramerkkilain tavaramerkkidirektiiviin perustuvia sdannoksid
tulkittaessa on keskeisesti otettava huomioon my6s EUT:n direktiivin oikeas-
ta ymmirtdmisestd antamat ennakkoratkaisut. EUT onkin antanut runsaasti
tavaramerkkioikeutta koskevia ennakkoratkaisuja, joita kansallisten tuomio-
istuinten on noudatettava®. Kansalliset tuomioistuimet ovat pyytidneet ennak-
koratkaisuja yhd useammin ja my0s varsin yksityiskohtaisissa kysymyksissa.
Tavaramerkkioikeudessa niilla ratkaisuilla on siten hyvin keskeinen merkitys.
Tutkimusaiheeni kannalta keskeisimpéana voidaan pitdd EUT:n Parfums Chris-

85 Ndin siitdkin huolimatta, ettei oikeustieteellisessé tutkimuksessa ole perinteisesti annettu juu-
rikaan merkitystd alempien oikeusasteiden ja viranomaisten ratkaisuille. Vrt. kuitenkin Sorvari
2005, s. 50, joka on hyodyntinyt tekijdnoikeutta kisittelevissd viitoskirjassaan tekijdnoikeus-
neuvoston lausuntoja. Sorvari perustelee niiden kdyttod tekijanoikeusneuvoston asiantuntija-
elimen asemalla, jonka vuoksi tekijdnoikeusneuvoston antamilla ratkaisuilla on tosiasiassa suuri
merkitys siitd huolimatta, etteivit ne ole tuomioistuimia sitovia. Lisidksi tekijdnoikeuksia koske-
vat tuomioistuinratkaisut ovat suhteellisen harvinaisia.

8 Helsingin hovioikeuden tuomio12.12.1995, Dnro R 94/1305 (lainvoimainen) (Korut).

87 PRH:n valituslautakunta on lakkautettu 31.8.2013 ja sen jilkeen PRH:n tekemisti tavaramerk-
kiasioita koskevista piétoksistd valitetaan markkinaoikeuteen.

8 Tekijdnoikeusneuvoston ratkaisujen hyodyntimisesté tutkimuslihteistoni ks. Sorvari 2003, s.
20. Lautakuntatyyppisten viranomaisten lausunnoista oikeusldhteend ks. Siltala 2003, s. 270-
272. Tekijdnoikeusneuvoston asemasta hallinto-oikeuden ja prosessioikeuden ndkokulmista ks.
Vihitalo, s. 37-47.

8 Esimerkiksi ratkaisuissa KKO 2006:17 (GILLETTE), KKO 2005:143 (BUDWEISER) ja
KKO 2004:49 (RENNIE) on pyydetty ennakkoratkaisua EUT:Ita. Vaikka tavaramerkkidirektii-
villd ei ole ollut tarkoitus harmonisoida jdsenvaltioiden tavaramerkkilakeja kokonaisuudessaan,
vaan vain siltd osin kuin kyse on yhteismarkkinoiden toiminnan turvaamisesta, tavaramerkkiase-
tuksen ja -direktiivin myotd jasenvaltioiden kansallisten tavaramerkkiratkaisujen merkitys on vé-
hentynyt. Kdytidnnossid nykyisin tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin yhdenmukaisella tulkin-
nalla ja niité osoittavilla OHIMin valituslautakunnan ja EUT:n ratkaisuilla onkin tavaramerkkioi-
keudessa hyvin keskeinen merkitys. Ks. Tritton 2008, s. 262.
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tian Dior v. Evora -ratkaisua (C-337/95), jossa EUT on kisitellyt tavaramerk-
ki- ja tekijdnoikeuden kollisiota erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden
kannalta. Ratkaisussa EUT joutui ottamaan kantaa tekijdnoikeuden ulottuvuu-
teen tavaramerkkisuojattuihin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekd mahdolli-
suuteen rajoittaa toisen oikeutta kuvata niitd markkinoinnissa.

Koska yhteison tavaramerkkiasetus on materiaalisilta osiltaan varsin yhden-
mukainen tavaramerkkidirektiivin®! ja siten myds meidén tavaramerkkilakimme
kanssa, voidaan myos yhteison tavaramerkkien rekisterdintiviraston OHIMin®?
ja sen muutoksenhakuinstanssien®® ratkaisukiytintod hyodyntédd ohjetta antavi-
na®*. Tamin vuoksi tutkimuksessa késitellddn kotimaisten ratkaisujen seké ta-
varamerkkidirektiivin tulkinnasta annettujen ennakkoratkaisujen rinnalla myos
yhteison tavaramerkkid koskevia ratkaisuja, vaikkei niilld kansallista tavara-
merkkilakia sovellettaessa olekaan sitovaa vaikutusta®.

% C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV.

91 Tavaramerkkiasetus ja -direktiivi sisiltivit keskenién lihes yhdenmukaiset sdénnét seuraavil-
ta osin: Tavaramerkin muodostavat merkit, rekisterdinnin esteet ja mitittomyysperusteet/ehdot-
tomat ja suhteelliset hylkdysperusteet, aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisterdin-
nin esteet ja mitdttomyysperusteet, tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, tavaramerkkiin kohdistu-
vat rajoitukset, tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen, kéyttoluvat, kdyton sallimi-
sesta johtuvat rajoitukset, tavaramerkin kidyttdminen, oikeudenkédynnissé tai hallintomenettelyssi
sovellettavat seuraamukset tavaramerkin kdyttaméttid jattdmisestd ja menettdmisperusteet. Tava-
ramerkkiasetuksen osalta néistd on sdddetty artikloissa 4, 7-9, 12, 13, 15, 22, 50 ja 53. Tavara-
merkkidirektiivissd ndistd on vastaavasti sidédetty puolestaan artikloissa 2—13.

2 EU:n aluetta koskevan yhteison tavaramerkin (Community Trademark, CTM) rekisterointijir-
jestelmén kautta tavaramerkki voidaan rekisterdidd yhdelld hakemuksella koko EU:n alueelle.
CTM:lla on TMerkkiA 1 artiklan 2 kohdasta ilmenevin tavoin ns. yhtenidinen luonne, jolloin ta-
varamerkki voidaan rekister6idd vain koko EU:n alueelle ja rekisterdinnin oikeusvaikutukset
ovat kaikissa jdsenvaltioissa samat. CTM rekisterdiddén Espanjan Alicantessa sijaitsevassa Eu-
roopan yhteison Sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (Office for Harmonization in the In-
ternal Market, OHIM).

% OHIMin antamiin ratkaisuihin muutosta voidaan hakea Unionin yleisestd tuomioistuimesta ja
tdmén ratkaisuihin puolestaan Unionin tuomioistuimesta.

°* OHIMin ja sen muutoksenhakuinstanssien patoksilld voidaan katsoa olevan varsin suuri tava-
ramerkkioikeutta yhtendistdvd merkitys. Tamén vuoksi tavaramerkkioikeudellisia tulkintaongel-
mia ei ole syyti ratkaista eri tavoin yhteison tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien koh-
dalla. Ks. Haarmann 2014, s. 34 ja 303.

% Ks. KHO 12.3.2001/450 (CABLE & WIRELESS), jossa KHO merkin erottamiskykyi arvioi-
dessaan otti huomioon, ettd OHIM oli rekisterdinyt saman merkin ainakin osittain samoille tava-
roille. Ks. myds numerotavaramerkin erottamiskyvyn arviointia koskeva ratkaisu KHO
15.5.2002/1119 (202), jossa KHO oli pysyttianyt PRH:n valitusosaston rekisterdinnin hylkdamis-
td merkitsevin padtoksen kuitenkin huomauttaen, ettd OHIM néyttdd téltd osin soveltavan lie-
vempid kdytdntod. Tavaramerkkilaissa sdénnelty kansallinen ja yhteison tavaramerkkiasetukseen
perustuva ylikansallinen tavaramerkkijérjestelmi ovat rinnakkaisia ja toisistaan riippumattomia
jérjestelmid. Tama ilmenee yhteison tavaramerkkiasetuksen johdanto-osasta, jossa todetaan, etté
tavaramerkkejd koskeva yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkejid koskevaa jdsenvaltioiden oi-
keutta. Ks. yhteison tavaramerkin ja kansallisen tavaramerkin suhteesta esim. KKO 2009:57
(LONCIN).
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Kotimaisen ja EUT:n oikeuskdytdnnon lisdksi tutkimuksessa on hyddynnet-
ty my0s jossain médrin ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisuja. Ulkomaisten
ratkaisujen arvo on suorassa yhteydessd niiden perustelujen vakuuttavuuteen.
Pohjoismainen ja saksalainen oikeuskiytint6® on tuotu esiin ainoastaan esi-
merkinomaisesti, silld ulkomaisen aineiston suoraan soveltuvuuteen kidytinnon
tulkintaohjeena on kuitenkin suhtauduttava varauksella. Téstd nakokulmasta
tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi Ruotsissa laajaa mediankin kiinnostus-
ta herittinyttd Svean hovioikeuden niin sanottua En Svensk Tiger -ratkaisua,
jossa tekijanoikeudella suojattu kohde oli rekisterdity tavaramerkiksi ilman te-
kijanoikeuden haltijoiden suostumusta®’.

Myohemmin tissd jaksossa tarkemmin esiin tuoduin tavoin pohjoismaisten
ratkaisujen kéyttod voidaan perustella yhteiselld oikeushistoriallisella taustalla
ja erityisesti aikoinaan yhteispohjoismaisesti tehdylld lainvalmistelulla. Lisik-
si pohjoismaisten ratkaisujen merkitystd voidaan saksalaisten ratkaisujen ta-
voin perustella EU-oikeudellisella harmonisoinnilla, silld muut tutkimuksessa
tarkastellut Pohjoismaat eli Ruotsi ja Tanska ovat Saksan tavoin EU:n jasen-
maita, joten tavaramerkki- ja tekijinoikeuden osalta pohjoismaiseen ja saksa-
laiseen oikeuskirjallisuuteen viittaaminen on perusteltua siltd osin kuin nédiden
maiden tavaramerkki- ja tekijanoikeuslait on harmonisoitu yhteison tavara-
merkki- ja tekijanoikeusdirektiivien myotd®®. Kaikissa EU:n jisenmaissa on
toteutettu esimerkiksi yhteison tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) imple-
mentointi. Siltd osin kuin tutkimuksessa tarkastellaan EU-oikeudellisesti har-
monisoituja asiakokonaisuuksia, kuten tavaramerkkioikeuden rekisterdinnin
edellytyksii koskevaa séddntelyd, voidaan muiden jdsenvaltioiden tuomioistuin-
ten ratkaisuilla valottaa yhteisdoikeudellisen sédéntelyn eri tulkintavaihtoehtoja.
Téassd valossa on tarkasteltu esimerkiksi saksalaisia Bundesgerichtshofin rat-
kaisuja, kuten Marlene Dietrichin valokuvasta koostuvan merkin rekisterdintia

% Esimerkiksi saksalaista tavaramerkki- ja tekijinoikeuden rajapintoja kisittelevdd oikeuskiy-
tantod tarkastellaan erityisesti Saksan korkeimman oikeuden Bundesgerichtshofin, mutta myos
muutamien Bundespatentgerichtin ratkaisujen valossa. Tutkimuksessa tarkastellaan Bundesge-
richtshofin ratkaisuja siltd osin kuin ne koskevat tutkimuskysymyksiin liittyvdd problematiikkaa.
Tutkimuksessa tarkasteltujen Bundesgerichtshofin ratkaisujen perusteella voidaan katsoa, ettd
saksalainen tuomioistuin on punninnut tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kollisiotilanteisiin liit-
tyvid oikeudellisia kysymyksid perusteellisesti. Ratkaisut on myos perusteltu laajasti. Saksalaisia
ratkaisuja kdytetddn tutkimuksessa ldhteend ulkomaisen oikeuskirjallisuuden tavoin eli kéytin-
non esimerkkeind oikeudellisessa tulkinnassa.

7 Ks. Svea hovritt 2.5.2007, T9659-05 (En svensk tiger), lainvoimainen.

% Muiden EU:n jdsenvaltioiden oikeuskiytdnnon oikeuslidhdeopillinen merkitys riippuu EU-oi-
keudellisen harmonisoinnin tasosta. Asiakokonaisuuden, joka on harmonisoitu merkittdviltd osin
EU-oikeudessa, osalta muiden jdsenvaltioiden ratkaisukdytinnon hyddyntdminen on perusteltua,
kun tarkastellaan harmonisoitua lainsdddéntod. Suurimman osan tavaramerkki- ja tekijédnoikeu-
desta voidaankin todeta kuuluvan harmonisoinnin piiriin. Kuitenkaan esim. tekijdnoikeuden mo-
raalisia oikeuksia ja tavaramerkkioikeuden merkkien vakiinnuttamiseen perustuvaa suojaa ei ole
harmonisoitu. Ks. Pihlajarinne 2012a, s. 554.
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kuviomerkiksi® koskevaa tapausta'®, jossa oli kyse muun muassa TMerkkiDir

3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun yksinomaan tavaran luonteen-
omaisesta muodosta muodostuvaa merkkiéd koskevan rekisterdinnin esteen so-
veltamisesta.

Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden piillekkidissuojaustilanteisiin liittyvissd
ratkaisuissa liitkutaan kahden immateriaalioikeuden rajapinnoilla. Siten on huo-
mattava, etti siltd osin kuin niissé tapauksissa on kyse myos laajemmin kansal-
liseen oikeuteen perustuvasta sddntelystd, kuten tekijdnoikeudesta, ulkomaisten
tuomioistuinratkaisujen kédyttamiselle ei ole 10ydettdvissd yhtd vahvoja perus-
teita. Kuitenkin myos tédlloin ulkomaisia tuomioistuinratkaisuja voidaan kayttaa
vihjearvona siitd, millaista argumentaatiota tietyn ongelman ratkaisemisessa on
mahdollista kayttaa'"'.

1.1.4.4 Oikeuskirjallisuus

Kotimaisella ja ulkomaisella oikeuskirjallisuudella (oikeustieteelld)'* on sal-
litun oikeusldhteen arvo ja erityisesti immateriaalioikeudessa varsin merkitté-
vé rooli. Laki, kansainvéliset sopimukset ja niiden esitydt ovat monien kysy-
mysten osalta usein hyvin tulkinnanvaraisia. Koska oikeuskdytinnostd ei sen
tapauskohtaisuuden vuoksi vilttimattd pystytd l0ytdméaan vastausta kaikkiin
kysymyksiin, jdd laajemman kontekstin analysoiminen ja kuvaaminen oikeus-
kirjallisuuden tehtéviksi. Ndin on myos tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kak-
soissuojatilanteisiin liittyvien kysymysten osalta, silld ne jddvit suurelta osin
oikeuskirjallisuuden ratkaistaviksi.

Paillekkiisyystilanteita koskevan laajemman kontekstin analysoinnin tekee
osaltaan varsin haasteelliseksi se, ettei tavaramerkki- ja tekijinoikeuden péail-
lekkidisyyttd koskevaa oikeuskirjallisuutta muutamia artikkeleita lukuun otta-
matta ole. Immateriaalioikeuksien rajapintoja koskevat kysymykset ovat olleet
kotimaisissa viitoskirjoissa joko sivuosassa tai melko lailla taustalla'®. Tava-

% Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva kuviomerkki (rekisterinumero DE302234969) on re-
kisterdity tavaramerkiksi Saksassa 27.01.2011.

100 BGH 31.03.2010, Az. I ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II).

101 Ks. ulkomaisten ratkaisujen vihjearvosta Aarnio 1989, s. 236, jonka mukaan ulkomaiset rat-
kaisut voivat antaa viitteitd tulkinnassa mahdollisesti esiintyvistd ongelmista sekd siitd, millaiset
tulkinnat ovat mahdollisia. Télloinkin kansallisen sddnnoksen tulkinta on argumentoitava koti-
maisen oikeusldhdemateriaalin perusteella.

102 Ks. oikeustieteen merkityksestd oikeusldhteené esim. Tolonen 2003, s. 24-25.

103 Tavaramerkkioikeutta kisittelevistd kotimaisista ja tdssd tutkimuksessa hyodynnetyisti vii-
toskirjoista voidaan mainita esimerkiksi Jukka Palmin Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperd (Jyvis-
kyld 2002) ja Katja Weckstromin A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law (Hel-
sinki 2011). Myos Taina Pihlajarinne késittelee véitoskirjassaan Tunnusmerkin suoja verkkotun-
nuskdaytossd (Helsinki 2009) tavaramerkkioikeudellisia kysymyksid. Vastaavasti kotimaisia tutki-
muksessa kiytettyja tekijanoikeudellisia vaitoskirjoja ovat mm. Rainer Oeschin Oikeus valoku-
vaan — tutkimus valokuvan suojan kehityksestd ja siscllostd (Helsinki 1993) ja Katariina Sorvarin
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ramerkki- ja tekijdnoikeuden rajapintoja koskevia kysymyksii ei niissé ole ki-
sitelty lainkaan. Voidaankin todeta, etti Suomessa eri suojamuotojen piillek-
kiisyyksid koskeva tutkimus on ylipddnsd ollut varsin vihiistd'®. Aihetta on
sivuttu ldhinna immateriaalioikeuksien laajentumista koskevassa keskustelus-
sa!® jonka perusteella voidaan katsoa, ettd immateriaalioikeuksien pédllekkii-
syyksid koskevat kysymykset ovat tilld hetkelld varsin ajankohtaisia ja saavat
yhd enemmin merkitystd tulevaisuudessa.

Kotimaisista ldhteistid on tdssd kohtaa kuitenkin syytd nostaa esiin Pirkko-
Liisa Haarmannin artikkeli ”Tavaramerkkisuojan ja tekijinoikeuden rajapinnat
— erditd ndikokohtia”, jolla on ollut my0s tutkimuskohteen valinnassa merkit-
tavd rooli. Artikkeli on myd6s ainoa kotimainen nimenomaan tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden kaksoissuojaa késittelevi kirjoitus. Toinen kotimainen ldhde,
jossa on sivuttu tavaramerkki- ja tekijinoikeuden suhdetta on Markku Tuomi-
sen artikkeli ”Acinimerkin suojaaminen tavaramerkkini Suomessa ja Euroopan
vhteisossd” .

Tutkimukseni kohteena ovat pédasiassa kotimaiset tavaramerkki- ja teki-
janoikeuslait. Kotimaisen immateriaalioikeudellisen kirjallisuuden suppeuden
vuoksi erityisesti pohjoismaisen oikeuskirjallisuuden merkitys on immateriaali-
oikeudellisessa tutkimuksessa varsin korostunut. Ndin on my0s etenkin timén
tutkimusaiheen osalta. Pohjoismaisilla ldhteilld voidaan katsoa olevan erityistd
merkitystd tutkimusaiheen kannalta, silld tavaramerkki- ja tekijinoikeuden ra-
japintoja koskevista kysymyksisté ei ole juurikaan saatavilla kotimaista lahde-
materiaalia.

Vanhastaan pohjoismaisten oikeuslidhteiden merkitystd on perusteltu siten,
ettd aikoinaan piddosa immateriaalioikeudellisesta lainsdddidnnosti valmisteltiin
yhteisesti Pohjoismaiden kesken. Seké tavaramerkki- ettd tekijianoikeuslakim-
me ovat molemmat syntyneet yhteispohjoismaisen lainvalmistelutyon pohjal-
ta.!% Vihiisid kansallisia eroavuuksia lukuun ottamatta pohjoismaiset tavara-

Vastuu tekijanoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympdristossd (Helsinki 2005). Myos
Tuomas Mylly kisittelee tekijanoikeuteen liittyvid kysymyksid viitoskirjassaan Intellectual Pro-
perty and European Economic Constitutional Law. The Trouble with Private Informational Po-
wer (Vaajakoski 2009).

104 Kotimaisista viitoskirjoista erdiden immateriaalioikeuden suojamuotojen rajapintoja kisitel-
lddn esim. Rosa Maria Ballardinin tutkimuksessa Intellectual property protection for computer
programs: developments, challenges, and pressures for change (Helsinki 2012) ja Ulla-Maija
Myllyn tutkimuksessa Intellectual property protection of computer program interfaces and inter-
operability (Helsinki 2013). Molemmissa viitoskirjoissa immateriaalioikeuden rajapintoja tar-
kastellaan kuitenkin ldhinni tietokoneohjelmien suojaamiseen liittyvien kysymysten valossa.

105 Ks. tavaramerkkioikeuden laajentumisesta kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa esim. Vuori-
nen 2004, s. 61 ja tekijdnoikeuden laajentumisesta esim. Vilimiki 2004, s. 268-269 seki ulko-
maisessa kirjallisuudessa esim. Mende — Isaac 2012, s. 137-158.

1% Voimassa oleva tekijénoikeuslaki syntyi pohjoismaisen yhteistyon tuloksena 1950- ja 1960-lu-
kujen vaihteessa. Ks. tekijdnoikeuslain yhteispohjoismaisesta valmistelusta esim. Ljungman
1981, s. 1-8. Tekijanoikeuslain valmistelun osalta pohjoismainen yhteisty6 on jatkunut vuodesta
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merkki- ja tekijdnoikeuslait olivatkin 1960- ja 1970-luvulla lihes identtisid.
Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuslakien samanlaisuuden ja varsin yhtéldisen oi-
keustradition vuoksi kansallisia immateriaalioikeusnormistoja sovellettaessa
on voitu kiinnittdd huomiota my6s muiden Pohjoismaiden sdanndsten esitoi-
hin, oikeuskdytintoon seki -kirjallisuuteen.'”” Siten pohjoismaisilla esit6illd ja
oikeuskirjallisuudella on perinteisesti ollut keskeinen merkitys myds Suomen
tavaramerkki- ja tekijanoikeuslakien tulkinnassa'®. Sittemmin eroavuudet poh-
joismaisten tavaramerkki- ja tekijinoikeuslakien valilli ovat kasvaneet eikd
normiston uudistaminen tapahdu enéd samassa tahdissa'®. Siltd osin kuin poh-
joismainen lainsddddnto ei kansallisten lainmuutosten my6té ole enédd yhtene-
vd, on pohjoismaisiin, kuten vastaavassa tilanteessa my06s kotimaisiin, oikeus-
ldhteisiin suhtauduttava vain historiallisena materiaalina.

Pohjoismaiden, etenkin Suomen ja Ruotsin, oikeuden yhteisen oikeushisto-
riallisen taustan ja oikeuskulttuurin yhteneviisyyksien vuoksi pohjoismaisella
oikeusvertailulla voidaan kuitenkin katsoa olevan nyky&énkin keskeisti oikeus-
lahdeopillista merkitystd etenkin silloin, kun arvioitavana oleva kysymys on

1970 yhteispohjoismaisen komitean myotd, joka asetettiin valmistelemaan aikaisemmin annetun
tekijdnoikeuslainsddaddnnon tarkistamista. Lisdksi yhteistyd on jatkunut myShemmin Pohjois-
maiden tekijdnoikeusasioista vastaavien ministerididen kokoontumisten muodossa. Yhteistyossi
tarkednd tavoitteena on pidetty pohjoismaisen lakiyhtendisyyden sdilyttimistd keskeisissd
asioissa. Ks. pohjoismaisesta lainvalmisteluyhteistyostd ja pyrkimyksestd pohjoismaiseen laki-
yhtenidisyyteen tekijanoikeuksien osalta HE 28/2004 vp., s. 14—15. Yhteispohjoismainen lainsda-
déintoyhteistyo tavaramerkkioikeuden osalta alkoi tavaramerkkilainsidddédnnon kokonaisuudistuk-
sen myotd, joka toteutettiin tavaramerkkilailla 10.1.1964/7. Kyseinen laki perustui vuoden 1960
komiteanmietintoon, jonka osalta keskeisessd asemassa olivat yhteispohjoismaiset neuvottelut
tavoitteenaan pohjoismaisten tavaramerkkilakien yhtendistiminen. Yhteispohjoismainen lainsdi-
dédntoyhteistyo on edelleenkin keskeisessd asemassa my0s tavaramerkkioikeudessa, silld yhteis-
pohjoismaisessa tavaramerkkilainsdddantoselvityksessda SOU 2001:26 sekéd tunnusmerkkilain-
sdddantotyoryhmédn muistiossa painotetaan yhteispohjoismaisten lainsdddédntoratkaisujen tér-
keyttd. Ks. tunnusmerkkilainsdddantotydoryhmédn muistio 6/2001, s. 12; SOU 2001:26. Prop.
2009/10:225 Ny varumirkeslag och dndringar i firmalagen (Sammanfattning av SOU 2001:26, s.
510-511.)

107 Haarmann 2014, s. 6.

18 Vieraan lain esit6itd voidaan hyodyntié, mikili sen perusteluissa oleva kanta ilmaisee lainsidé-
dédntoperiaatteen, jolla on merkitystd Suomen oikeuden ymmairtdmiselle. Ndin voidaan menetel-
14, kun Suomen lain esityot vaikenevat asiasta, mutta Suomeen on otettu samansiséltéinen laki-
teksti kuin vieraassa laissa on. Tdlloin voidaan pitéd ldhtokohtana, ettd omaksumalla saman laki-
tekstin Suomen lainsdétdjd on omaksunut myos saman lainsidddéannollisen jirjestelyn. Ks. Aarnio
1989, s. 235-236. Niin ollen Suomen tavaramerkkilain (L 10.11964/7) esitoitd huomattavasti
laajempia yhteispohjoismaisesti laadittuja tavaramerkkilain esit6itd SOU 1958:10 Forslag till va-
rumirkeslag. Betidnkande avgivet av varumérkes- och firmautredningen voidaan hyodyntdé apu-
na tulkittaessa Suomen tavaramerkkilakia.

1% Norjan uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan heindkuussa 2010 (Lov 2010-03-26 nr 08: Lov on
beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) ikrafttredelse 1.7.2010.) Myds Ruotsin esitys tava-
ramerkkilain muuttamiseksi esitettiin vuonna 2010 eduskunnalle Prop. 2009/10:225 Ny varu-
mérkeslag och dndringar i firmalagen.
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syntynyt pohjoismaisen lainsdddantoyhteistyon tuloksena''’. Niin on etenkin
tamin tutkimuksen kannalta keskeisten tavaramerkkilain sidfinndsten TMerk-
kil 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n osalta, jotka perustuvat yhteispohjoismaisen
lainvalmistelutyon tuloksena syntyneeseen tavaramerkkilakiin. TMerkkil. 14.1
§:n 5 kohdan ja TMerkkilL 14.2 §:n sddnnokset ovat toisen tekijdnoikeutta kos-
kevan tavaramerkin rekisterdinnin esteen osalta edelleenkin samasanaiset kai-
kissa Pohjoismaissa''!, jolloin ndiden sd@nndsten tulkinnassa pohjoismaisella
oikeuskirjallisuudella on luonnollisesti erityinen merkitys.''? Téltd osin tutki-
muksessani hyddynnetyn pohjoismaisen kirjallisuuden kiyttod oikeusldhteend
voidaankin perustella pohjoismaisten tavaramerkki- ja tekijanoikeuslakien yh-
teiselld syntyperilld.

Suomen lisiksi muissakaan Pohjoismaissa ei ole sédddetty tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden vilisestd suhteesta. Koska sdintelytila tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden kumulaation osalta on vastaava kaikissa Pohjoismaissa, ei oi-
keussdédntoihin perustuvien erojen vertailu tule kumulaatiota koskevin osin
luonnollisestikaan kyseeseen. Sen sijaan tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
ominaispiirteiden vilisessid vertailussa voidaan yleisemmalli tasolla hyodyntéda
pohjoismaista lainvalmistelumateriaalia ja oikeuskirjallisuutta. Tutkimuksessa-
ni ulkomaista oikeutta hyddynnetddan ammentamalla siitd mahdollisia tulkinto-
ja, argumentteja ja kdytdnnossd esiintyneitd ongelmia, joita voidaan arvioida
Suomen oikeuden kannalta''. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitu, etti til-
16in on kuitenkin aina kyse ulkomaalaisen aineiston hyddyntamisesta.

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa koskevat oikeudelliset ky-
symykset ovat saaneet huomiota Suomen ohella erityisesti ruotsalaisessa ja
tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa, ja tutkimuksen pohjoismaisista ldhteis-

119 Siltala 2003, s. 276.

" Esim. Ruotsin tavaramerkkilain (Varumirkeslag 2010:1877) 10 §:n 4 kohdassa on sédidetty,
ettd: VEtt varumérke fér inte registreras om det innehaller eller bestar av nagot som krénker ndgon
annans upphovsriitt till ett litterirt eller konstnérligt verk eller nagon annans ritt till en fotografisk
bild eller ett monster.”

12 Niiden sddnnosten osalta pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyilld tulkintakannan-
otoilla voidaankin todeta olevan suuri merkitys, silld niitd voidaan pitdd yhteispohjoismaisen
lainsdddéantoyhteistyon tuloksena syntyneiden ja samansiséltoisten sddnnosten osalta yhtéd hyvik-
syttavind Suomessa kuin siind Pohjoismaassa, jossa kannanotto on annettu.

113 Tutkimukseni metodina on lainoppi ja tarkoituksena on antaa tulkintakannanottoja Suomen
oikeuden osalta. Siten kyseessd ei ole oikeusvertaileva tutkimus, jossa tarkasteltaisiin ja verrattai-
siin kahden tai useamman oikeusjdrjestyksen oikeusséédntdjen ja oikeudellisten kdytintdjen eroja,
samankaltaisuuksia ja nédiden syitd. Vaikka tutkimuskohteena ovatkin kansallisen oikeuden on-
gelmat, on oikeusvertailevaa metodia kuitenkin sovellettava ulkomaisia ratkaisuja esiteltdessa.
Téarkeimpina oikeusvertailevan metodin sdédntond voidaan pitdd sité, ettd esiteltdessd ulkomaisia
ratkaisuja pyritddn soveltamaan kyseisen maan oikeusldhdeoppia. Niin ollen esim. saksalaista
oikeutta tutkittaessa nimenomaan oikeuskirjallisuudella on merkittivé rooli. Lisdksi oikeusver-
tailun voidaan todeta olevan metodisesti ldhelld oikeusdogmatiikkaa, silld myos vertailevassa tut-
kimuksessa kiytetdédn tutkimuskeinoina systematisointia, tulkintaa ja vertailua.
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td tdrkeimmadt 10ytyvit ndistd maista. Esimerkiksi Per Jonas Nordellin artik-
kelissa ”Upphovsrdittsligt skydd for kdannetecken” (2002) tarkastellaan Ruotsin
oikeuden ndkokulmasta tavaramerkki- ja tekijinoikeuden paillekkdisyystilan-
teisiin liittyvia kysymyksia. Myos Jens Schovsbon Tanskan oikeuteen keskit-
tyvilld artikkelilla ”Ophavsret til varemeerker — hvorfor ikke ?” (2000) voidaan
katsoa olevan merkittdvd asema tavaramerkki- ja tekijanoikeuden rajapintoja
koskevassa pohjoismaisessa keskustelussa. Pohjoismaista Tanskassa on esitetty
muusta pohjoismaisesta oikeuskirjallisuudesta poikkeavia ja vastakkaisia kan-
nanottoja kaksoissuojan hyviksyttdvyyteen''*. Tamén vuoksi kidyttiméni tans-
kalainen oikeuskirjallisuus ja erityisesti siina esitetty kaksoissuojaa koskeva ar-
gumentointi tuo tutkimukseeni myos oikeusvertailevia aineksia.

Muun eurooppalaisen oikeuskirjallisuuden hyddyntiminen edellyttdd, ettd
siind esitetyt nikokannat voidaan mukauttaa suomalaiseen oikeusjirjestelméidn
ja niiden kdyton hyviksyttavyys myos Suomen oikeuden kannalta on perustel-
tava. Kaksoissuojauksen ydinkysymysten osalta tutkimuksessa kdytetddn 1idh-
deaineistona kotimaisen seké ruotsalaisen ja tanskalaisen aineiston liséksi sak-
salaisia ldhteitd. Nami maat ovat valikoituneet tutkimukseen ensinnikin siksi,
ettd niiden oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden paéllekkdisyystilanteisiin!!’®. Tutkimuksessa kisiteltyjen ulko-
maisten ldhteiden on my0s katsottu tukevan tissd tutkimuksessa tehtyji joh-
topditoksid. Lisdksi ndmd maat ovat EU:n jdsenmaita, joten tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden osalta pohjoismaiseen ja saksalaiseen oikeuskirjallisuuteen
viittaaminen on perusteltua siltd osin kuin pohjoismaiset ja saksalaiset tavara-
merkki- ja tekijanoikeuslait on harmonisoitu yhteison tavaramerkki- ja tekijin-
oikeusdirektiivien myota.

Ruotsi, Tanska ja Saksa ovat myds Bernin konvention''® ja Pariisin sopi-
muksen jdsenmaita. Nidin ollen niissd maissa tavaramerkkioikeuden ja teki-
jan yksinoikeuden siséllosti esitettyjd kannanottoja voidaan perustellusti pitdd
joko sallittuina oikeuslidhteini tai antavan ainakin vihjearvoa mahdollisista tul-
kinnoista my0s Suomessa. Toisaalta my0Oskéidn niiden vastaisen tulkintasuosi-

116

114 Ks. Koktvedgaard 2002, s. 67 ja Schovsbo 2000, s. 13 ja 16.

115 Nimenomaan saksalaisella oikeuskirjallisuudella on tutkimuksessani keskeinen asema tietty-
jen kysymysten osalta. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaus on herittényt varsin laa-
jaa keskustelua erityisesti saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa, joten se on ollut mielekisti ottaa
yhdeksi tutkimukseni ldhteeksi. Koska tdma tutkimus ei kuitenkaan edusta varsinaisesti oikeus-
vertailevaa tutkimusta, ulkomaisen, erityisesti saksalaisen, aineiston osalta ei ole kuitenkaan py-
ritty tyhjentdviidn tarkasteluun. Siten tutkimusaihetta koskeva saksalainen oikeuskirjallisuus ja
-kdytanto on otettu huomioon vain keskeisiltd osiltaan. Saksalaisten ldhteiden osalta tutkimuk-
sessa on myos tiedostettu ulkomaisten ldhteiden kdyttod koskeva korostunut velvoite ldhde-
kritiikkiin.

116 Tekijdnoikeuden osalta nimid maat edustavat samaa mannereurooppalaista tekijanoikeustradi-
tiota kuin Suomikin.
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tuksen antaminen ei edellytid painavia perusteita.!!” Tutkimuksessa kdytetyisté

monista saksalaisista tavaramerkki- ja tekijinoikeuden piillekkdissuojaa kos-
kevista artikkeleista voidaan mainita esimerkkeind Arthur Wandtken ja Win-
fried Bullingerin yhdessd kirjoittama artikkeli ”Die Marke als urheberrecht-
lich schutzfiihiges Werk” (1997), Ralph Osenbergin artikkeli ”Markenschutz fiir
urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile” (1996) sekd Fedor Seifertin artikkeli
”Markenschutz und urheberrechtliche Gemeinfreiheit” (2000).

1.1.4.5 Reaaliset argumentit

Tutkimuksessa reaalisia argumentteja kiytetdin oikeusldhteiden, kuten lain-
sdddiannon, tulkinnassa ja oikeusldhteiden antaman informaation tdsmentidmi-
sessd!!’8, Reaalisten argumenttien tulkinnassa tutkimuksessa noudatetaan ta-
voiterationaalista mallia, jossa oikeudellisen tulkinnan ennakoitavissa oleville
yhteiskunnallisille seurauksille annetaan merkitysti perinteisten oikeudellisten
tulkinta-argumenttien rinnalla''.

Esimerkiksi tutkimusaiheen kannalta keskeinen tavaramerkkilain rekisterdin-
nin estettd koskeva kohta (TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohta) on sdéddetty jo vuonna
1964, eiké tata lainkohtaa ole toisen tekijdnoikeutta koskevilta osin sittemmin
muutettu. Siten myos kyseistd lainkohtaa koskeva valmisteluaineisto on samal-
ta ja edelliseltd vuosikymmeneltd!?’. Koska immateriaalioikeus on oikeudenala,
jolle yhteiskunnan muutos, esimerkiksi tavaramerkkioikeudessa kaupallisen toi-
mintaympériston kansainvilistyminen ja tekijdnoikeudessa teknologian nopea
kehitys, asettaa jatkuvia muutospaineita, on lainsdddidnnon ja lainvalmisteluai-
neiston sekd sallituista 1dhteistd muun muassa oikeustieteen lisiksi myos reaa-
lisilla argumenteilla keskeistd merkitystd arvioitaessa oikeudellisen tulkinnan
ennakoitavissa olevia yhteiskunnallisia vaikutuksia'?!. Siten my0s tédssi tutki-

"7 Oikeusvertailevista argumenteista oikeusldhteend ks. Aarnio 1989, s. 235-236; Siltala 2003,
s. 274-276.

118 Siltala médrittelee reaaliset argumentit yleisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edis-
taviksi arvo- ja/tai tavoiteperusteiksi. Siltala 2003, s. 283. Ks. reaalisista argumenteista oikeus-
lahteiden tulkinnassa my0s esim. Tuori 2003, s. 47-48.

119 Ks. Siltala 2003, s. 362.

120 Uuden lain voimaantulon jilkeen usein valmisteluaineisto muodostaa itse lakitekstin lisidksi
ainoan oikeusldhteen. Ajan myo6td esitdiden merkitys kuitenkin vihenee ja esimerkiksi ennakko-
paitosten vastaavasti kasvaa.

121 Oikeudellisessa tulkinnassa korostuvat formaalien oikeussidntojen lisidksi myos Suomen oi-
keuteen eriasteisesti rakentuneet oikeusperiaatteet ja muut oikeudelliset ratkaisuperusteet. Siltala
2003, s. 281. Siltala erottelee staattiset ja dynaamiset oikeudelliset ratkaisuperusteet. Staattisiin
kuuluvat esim. lainsdddinto ja virallinen lainvalmisteluaineisto, jotka velvoittavat ainakin ldhto-
kohtaisesti niiden aineelliseen sisdltoon katsomatta. Dynaamiset oikeudelliset ratkaisuperusteet,
kuten kansalliset prejudikaatit ja EUT:n ratkaisuista ilmenevit yleiset oikeusohjeet, velvoittavat
vain siind médrin kuin ne nauttivat institutionaalista tukea ja yhteisollistd hyviksyntdd suomalai-
sessa yhteiskunnassa sekd yhteisooikeudellisten normien osalta tukeutuvat yhtenéiseen ja vakiin-
tuneeseen yleiseurooppalaiseen oikeuskdytiantoon. Siten oikeudellisen tulkinnan hyviksyttavyyt-
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muksessa immateriaalioikeudellisia kysymyksié tarkasteltaessa juuri esimerkik-
si reaalisista argumenteista seké oikeuskirjallisuudessa esitetyistd kannanotoista
voidaankin saada argumentaatiota vahvistavaa tietoa niin tavaramerkki- kuin te-
kijinoikeuslainkin soveltamisesta ja tulkinnasta'?.

Tutkimuksessani reaalisia argumentteja on kiytetty esimerkiksi tarkasteltaes-
sa tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojatilanteessa ilmenevdd mahdol-
lista ylisuojaamista ja siitd aiheutuvia ongelmia'®. Niin ollen tutkimuksessa
pyritddn antamaan kaksoissuojaa koskeviin kysymyksiin perusteltuja tavara-
merkKki- ja tekijinoikeuden tavoitteet huomioon ottavia ja vaikutuksiltaan par-
haita tulkintaratkaisuja. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojatilan-
teissa tekijanoikeuden perimmadiset tekijoiden suojaamista ja luovaan tyohon
kannustamista koskevat tavoitteet kohtaavatkin teoksen tavaramerkkikédyton
myo6td taloudellisen hyddyn maksimointiin perustuvat intressit. Tutkimukses-
sa on kuitenkin otettu huomioon, etti reaaliset argumentit ovat vain muodollis-
juridisia perusteita tdydentdvi ja argumentaation oikeellisuutta viimekitisesti
kontrolloiva tulkintaperuste, eivitkd oikeudellisen ratkaisuharkinnan ensisijai-
nen, institutionaaliset oikeusldhteet kertakaikkisesti syrjayttivi padtoksenteko-
kriteeri'?.

1.2 TAVARAMERKKI- JA TEKIJANOIKEUDEN
PAALLEKKAISYYKSIEN LISAANTYMISEN
SYISTA

1.2.1 Lihtokohtia tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
paillekkiisyyksien lisdintymisen syihin

Immateriaalioikeuksien viliset paillekkdisyydet eivit ole mikddn aivan uusi il-
mi6 kansallisella tai kansainvilisell tasolla'®. Kysymys tavaramerkki- ja teki-

td arvioitaessa puhtaasti muodolliset ratkaisukriteerit vdistyvit viime kddessd tulkinnan yhteis-
kunnallisten vaikutusten arvioimisen tieltd. Siltala 2003, s. 282.

122 Muun muassa lakitekstit, esityot ja tuomioistuinratkaisut luovat perustan oikeusperiaatteiden
avulla tehtéville tulkintavaihtoehtojen kartoittamiselle. Néisté tulkintavaihtoehdoista valinta teh-
dddn reaalisten argumenttien perusteella. Reaalisiin argumentteihin perustuva tulkinta saa lain-
mukaisuutensa sitomalla se auktoritatiiviseen oikeusldhteeseen eli viime kiddessé lakiin. Aarnio
1989, s. 241. Siltalan mukaan reaalisten argumenttien yhteiskunnallisena justifikaatioperustana
on aineellinen oikeudenmukaisuus eli ehdotetun tulkinnan kohtuullisuus tai hyviksyttavyys. Sil-
tala 2003, s. 282.

123 Kaksoissuojaustilanteessa ilmenevistd mahdollisesta ylisuojaamisesta, kun tavaramerkkioi-
keutta laajennetaan kytkemalld sithen tavaramerkkioikeudesta suojan sisilloltddn eroava tekijan-
oikeudellinen suojamuoto ks. esim. tutkimuksen johtopaitosluku 10.3, jossa késitelldén padllek-
kiisyystilanteiden lisdédntymisen myotd tapahtunutta suojan laajuuden rajoittamista.

124 Ks. Siltala 2003, s. 363.

125 Esimerkiksi Hakulinen ja Koktvedgaard ovat ottaneet kantaa tavaramerkki- ja tekijinoikeu-
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janoikeuden piillekkdisyyksistid ja padllekkdisyystilanteisiin kohdistuvista oi-
keuksista on kuitenkin aiemmin katsottu suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa
ldhinnd vain teoreettiseksi ja sivuutettu toisinaan vield nykyédéankin harvinaise-
na'?. Vaikka tavaramerkki- ja tekijidnoikeuden piillekkiisyydet eivit ole tdhidn
mennessi johtaneet suuriin ongelmiin pohjoismaisessa eivitkd yleisemmin eu-
rooppalaisessakaan kéytdnnossd, tilanne saattaa kuitenkin muuttua yksinkertai-
sesti jo sen tosiasian edessi, ettd nykyisin uusia tuotemalleja, muotoja, logoja
ja sanamerkkejd seki tietysti myos sloganeita ja mainossdvelmid on valtava
médrd ja niitd kehitellddn koko ajan lisdd'?’. Pohjoismaisessa ja eurooppalaises-
sa oikeuskirjallisuudessa onkin nykyisin katsottu, ettd tavaramerkki- ja tekijan-
oikeuden péillekkdisyyksien kdytdnnon sovellutukset ovat yleistyneet ja niiden
merkitys on lisddntynyt huomattavasti viimeaikaisen oikeuskehityksen tulokse-
na'?®. Esimerkiksi Olssonin mukaan ei ole lainkaan epdtavallista, ettd taideteos
on sisillytetty osaksi tavaramerkkii tai ettd tavaramerkki kokonaisuudessaan
koostuu taideteoksesta'”. Myos Haarmann on katsonut, ettd kaytdnndssd muun

den piillekkiisyystilanteisiin jo 1900-luvun puolivilin tienoilla. Ks. Hakulinen 1954, s. 13 ja
Koktvedgaard 1965, s. 262; 1999 s. 65.

126 Ks. Hakulinen 1954, s. 13 ja Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 421. On katsottu,
ettd tavaramerkKki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaus aiheuttaa ongelmia vain harvoin, koska néi-
den oikeuksien suojaedellytykset ja tarkoitukset eroavat toisistaan. Ks. Reeskamp 2010, s. 33—
35. Toisaalta erityisesti tavaramerkkioikeuden laajentumisen seurauksena kaksoissuojatilanteita
ei voida sivuuttaakaan. Ks. Derclaye — Leistner 2011, s. 55. Nidin myds Kur, jonka mukaan usei-
den eri immateriaalioikeuksien perinteisen suojan laajennuttua tdmé perustelu voidaan kyseen-
alaistaa. Ks. Kur 2001, s. 33.

127 Uuden merkin luomistyon vaatimaa panostusta saati sen tuloksia ei tule kuitenkaan aliarvioi-
da. Banaaliltakin vaikuttava, esim. perinteinen sana- tai kuviomerkki, saattaa olla, ja usein onkin,
syntynyt yhden tai useamman suunnittelijan taiteellisen inspiraation, intensiivisen tyon ja am-
mattitaidon tuloksena. Vaikka tdmd ei tarkoitakaan sitd, ettd kaikki merkkityypit saisivat auto-
maattisesti myos tekijdnoikeussuojaa, ovat ne epdilemattd ainakin periaatteessa oikeutettuja saa-
maan tekijanoikeussuojaa. Niiden suojattavuus tekijanoikeudella riippuu luonnollisestikin vaa-
dittavasta omaperdisyyden tasosta. Ks. Kur 2002, s. 596. Tidssd yhteydessd kysymykseksi nou-
seekin se, mikd merkitys on silld, ettd tekijanoikeussuojan kohteena arvioitava tuotos on myos
tavaramerkki. Ks. tavaramerkin teostasoarvioinnista myohemmin luvussa 7.

128 Nordell katsoo tavaramerkki- ja tekijanoikeuden péillekkiisyyksien kehittyneen nykyisin
kdytannossd tosiasiaksi. Ks. Nordell 2002, s. 103. Niin myos Levin, joka toteaa, ettei tavara-
merkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojatilanteita voida enié pitdd harvinaisina ilmitind, koska
sekd tavaramerkki- ettd tekijdnoikeuden suojakynnykset ovat alentuneet. Levin 2003, s. 326 seki
Levin 2011, s. 429. My6s Borgenhillin mukaan immateriaalioikeuksien péillekkdisyystilanteet
ovat lisddntyneet viime vuosina immateriaalioikeuksien rajapintojen hamirryttyé eri immateriaa-
lioikeuksien vahvistumisen ja laajentumisen my6ti. Ks. Borgenhll 2000, s. 560. Vastaavasti Kur
toteaa, ettd tapahtuneen oikeuskehityksen myotd mahdollisuudet paillekkaisyyksien lisddntymi-
selle ovat kasvaneet. Ks. Kur 2002, s. 594-596. Ndin myos Nordell, jonka mukaan paéllekkai-
syystilanteiden lisddntymisen syind ovat mm. alentuneet suojaedellytykset ja kasvaneet suoja-
ajat. Ks. Nordell 2005, s. 456.

129 Olsson 2009, s. 51. Esimerkiksi kuvaa tai kuviota voidaan suojata samaan aikaan seki tavara-
merkki- ettd tekijanoikeudella. Olsson 2006, s. 44. Ks. my6s Derclaye — Leistner 2011, s. 49, jos-
sa on todettu, ettd erottamiskykyinen tavaramerkki on usein myds omaperidinen ja vice versa
omaperiinen teos voi olla kyseessd oleville tuotteille erottamiskykyinen. Tavaramerkki- ja
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muassa kuvataiteen tuotosten on usein mahdollista saada kaksoissuojaa!*°. Ku-
vataiteen teosten lisdksi erityisesti useita uusia tavaramerkkityyppejd, kuten
aanimerkkejd, sloganeita ja hologrammeja voitaneen useissa tilanteissa suojata
myo0s tekijanoikeudella. Voidaankin todeta, ettd tekijanoikeudet tulevat nykyi-
sin suhteellisen usein arvioitavaksi tavaramerkkien kohdalla, mink& vuoksi nii-
td koskevien kysymysten tarkastelu on perusteltua aloittaa syistd nédiden tilan-
teiden lisddntymiseen.

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden piillekkdisyyksien voidaan todeta lisdédn-
tyneen ennen kaikkea viimeisen kymmenen vuoden sisédlld useamman samaan
suuntaan vaikuttaneen ilmion seurauksena. Tarkeimpind syynd padllekkii-
syyksien yleistymiseen ndyttdd olevan viime vuosikymmenina tapahtunut sekd
tavaramerkki- ettd tekijanoikeussuojan laajentuminen''.

Immateriaalioikeuksien laajentumista voidaan tarkastella neljin eri kriteerin
avulla':

1. Miki on kyseisen immateriaalioikeuden kohde'¥,
2. mitk# oikeudet kuuluvat tarkasteltavana olevaan immateriaalioikeuteen'**,

tekijanoikeuden padllekkidisyyksid voidaan kidytdnnossa pitdad yleisempind kuin malli- ja tekijdn-
oikeuden, silld erottamiskykyiseltd tavaramerkiltd ei mallin tavoin vaadita uutuutta. Derclaye —
Leistner 2011, s. 49.

130 Haarmann toteaa tissd yhteydessd, ettd esimerkiksi tekijédnoikeussuojattu piirros voidaan re-
kister6ida tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi. Haarmann 2001, s. 35. Ndin myods Tuominen, jonka
mukaan erityisesti kuviomerkkejd rekisteroitdessd tavaramerkiksi on syytd huomioida merkkiin
mahdolliset kohdistuvat tekijanoikeudet. Vastaavasti tekijanoikeus voi kohdistua myos tuotteen
ulkomuotoon, jota voidaan suojata tavaramerkkini seki sidvellykseen, joka voi olla tavaramerk-
kiné suojattava d@dnimerkki. Tuominen 2013, s. 27 ja 42.

131 Kaksoissuojatilanteiden on todettu lisddntyneen molempien seké tavaramerkki- etté tekijénoi-
keuden suojaedellytysten alentumisen seurauksena. Ks. Levin 2011, s. 429. Ks. tavaramerkkioi-
keuden laajentumisesta esim. Vuorinen 2004, s. 61 ja Weckstrom 2011, s. 8-9 sekd tekijdnoikeu-
den laajentumisesta esim. Viliméki 2004, s. 268-269. Nykyadn eri immateriaalioikeuksien véli-
sid padllekkiisyyksid voidaan todeta esiintyvén, ei vain tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden vililld,
vaan ldhes kaikkien suojamuotojen vililld. Ks. esim. Levin 2003, s. 326, jossa késitelldéin myos
mm. tekijdnoikeuden ja patenttioikeuden pédllekkiisyyttd. Ndin myos Borgenhill 2000, s. 560,
jonka mukaan eri immateriaalioikeuksien vahvistumisen my6td mahdollisuudet immateriaalioi-
keuksien péillekkiisyyksiin niiden rajapinnoilla ovat kasvaneet.

132 Ks. Riis, joka on tarkastellut viitoskirjassaan tekijanoikeuden laajuuden mittaamisen kritee-
reitd erottaen nami kolme kriteerid tekijanoikeuden osalta. Riis 1996, s. 86—87. Niiden kriteerien
valossa voitaneen tarkastella ylipddnsd kaikkien immateriaalioikeuksien laajentumista. Téhéin
kriteeristoon lisddn myds kyseisten yksinoikeuksien suojakynnysten korkeuden arvioinnin. Tétd
kriteerid voidaan pitdi jopa tirkeimpind mittarina immateriaalioikeuden laajentumisen todenta-
miseksi.

133 Suojan kohteeseen palataan mydhemmin tekijanoikeuden osalta luvussa 3.2.3 seki tavara-
merkkioikeuden osalta luvussa 3.3.3.

134 Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden yksinoikeuksia tarkastellaan ndiden oikeuksien haltijoiden
nikokulmasta myShemmin tarkemmin tekijédnoikeuden osalta luvussa 4.2 sekd tavaramerkkioi-
keuden kannalta 4.3.
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3. kuinka kauan kyseinen immateriaalioikeus on voimassa'® ja
4. miki on oikeuden suojakynnyksen korkeus'.

Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden laajentumista tarkastellaan mainittujen
edellytysten valossa myohemmin erikseen ndiden molempien oikeuksien
osalta. Tavaramerkkioikeuden voimassaoloajan kohdalla on kuitenkin huo-
mattava, ettei tavaramerkkisuojan ldhtokohtaista uudistettavuutta ole yli-
pddtddn rajoitettu rekisterdinnin osalta. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
suojakynnysti tarkastellaan myos erikseen seki tavaramerkki- etté tekijdnoi-
keuden nikokulmasta ottaen kuitenkin huomioon kyseisen kohteen kaksois-
suojauksesta aiheutuvat erityispiirteet.

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden laajentumista koskevaan kansainviliseen ke-
hitykseen ovat vaikuttaneet useat eri syyt. Yhtend tirkeimmistd kehityksen
taustalla olevista syistd on teollisuusmaiden kasvanut tietoisuus immateriaali-
oikeuksien taloudellisesta arvosta ja merkityksestd kansainvilisessd kaupassa,
miké on osaltaan johtanut siihen, ettd yhd useammat tahot ovat ryhtyneet lob-
baamaan vahvempia immateriaalioikeuksia'¥’. Tietoisuus on levinnyt globaalil-
la tasolla Idhinni Suomeakin sitovan TRIPS-sopimuksen my&td, joka on aiem-
piin teollis- ja tekijanoikeuden alan yleiskonventioihin verrattuna asialliselta
soveltamisalaltaan laajempi sekd suojavaatimuksiltaan korkeampi'3. Toinen

135 Suoja-aikaan liittyvid kysymyksid tarkastellaan kuitenkin tavaramerkki- ja tekijénoikeuden
kaksoissuojauksen kannalta kisiteltdessd tavaramerkki- ja tekijanoikeussuojan laajuutta myo-
hemmin tutkimuksen luvussa 5.3.

13 Tavaramerkin teostasoa ja sen arvioinnin erityispiirteitd tarkastellaan luvussa 7 ja teoksesta
muodostuvan merkin erottamiskykyd puolestaan luvussa 6.3 ja tunnetusta teoksesta muodostu-
van merkin osalta luvussa 6.4.

137 Kansallisella tasolla immateriaalioikeuksien merkitys on tiedostettu luomalla strategioita im-
materiaalioikeuksien ja innovatiivisuuden vahvistamiseksi. Ks. IPR tehokkaaseen kayttoon! Ai-
neksia teollis- ja tekijdnoikeuksien strategiaan. Tyo- ja elinkeinoministerion julkaisuja TEM
37/2008. Vastaavasti EU:ssa pyritidédn kehittdiméin laaja-alaista ja yhdennettyi teollisoikeusstra-
tegiaa. Ks. Euroopan yhteisojen komission tiedonanto Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen
strategia, KOM (2008) 465 lopullinen, Bryssel 16.7.2008. EU:n teollisoikeusstrategia keskittyy
teollisoikeuksien laatuun, PK-yritysten innovaatiotukeen, tiytdntdonpanoon ja kansainviliseen
vaikuttamiseen. Lisdksi strategia asettaa IPR-jérjestelmin tavoitteiksi korkean laadun, edullisuu-
den, johdonmukaisuuden seki tasapainon kannustevaikutuksen ja oikeuksien tehokkaan kidyton
vililld. Tiedonannon mukaan Eurooppa tarvitsee vahvoja teollisoikeuksia voidakseen suojata in-
novaatioitaan ja pysyikseen kilpailukykyisend globaalilla tasolla. KOM (2008) 465, s. 1-2. Toi-
saalta erilaiset kansalaisjérjestot seki tutkijat ovat huolissaan liiallisesta immateriaalioikeuksien
vahvistamisesta. Ks. tidstd keskustelusta esim. Oker-Blom 2013, s. 1356. Ks. my0s esim. Sell
2003, s. 7-10, joka on tarkastellut immateriaalioikeuksien merkitystd globaalissa kaupankdyn-
nissd kiinnittden erityisesti huomiota yksityisen sektorin vaikutukseen TRIPS-sopimuksen syn-
tyyn ja tehokkaampien immateriaalioikeuksien luomiseen globaalilla tasolla.

138 Ks. esim. Oesch 2000, s. 38-39. TRIPS-sopimuksen tavoitteena oleva oikeuden hyvi saata-
vuus edellyttidd korkeaa suojan tasoa ja tehokasta oikeussuojaa. Néin ollen TRIPS-sopimusta voi-
daan pitdd kddnteentekevinid kansainvilisend instrumenttina kaikkien immateriaalioikeuksien to-
teutumisen kannalta. Ks. esim. Rissanen 2003, s. 206-207. Immateriaalioikeuden merkityksen
kasvua osoittaa TRIPS-sopimuksessakin kuvastuva immateriaalioikeuksien kauppapoliittisesti
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samaan suuntaan vaikuttanut syy on EU:n pyrkimys harmonisoituihin immate-
riaalioikeuksiin yhteisén vapaan kaupan tukemiseksi eurooppalaisella tasolla.
Tamé pyrkimys kohti yhdenmukaisia immateriaalioikeusnormeja on osaltaan
vaikuttanut sek# tavaramerkki- etti tekijanoikeussuojan vahvistumiseen.!'* Im-
materiaalioikeuksien oikeudenhaltijoiden intressit on koettu yhé tirkeammiksi
sitd mukaa kuin teollisoikeuksien merkitys yritysten kilpailutekijéni on kasva-
nut, miki on toisaalta myds osaltaan johtanut toisinaan jopa ylilyonteihin suo-
jan laajuudessa.

1.2.2 Tavaramerkkioikeuden laajentuminen

Tavaramerkkisuoja on laajentunut vahvasti kansainvélistymisen myotd!4?. Tama
kehitys kulkee kési kddessd tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojati-
lanteiden lisddntymisen kanssa, johon tavaramerkkioikeuden osalta ovat vai-
kuttaneet ldhinnd kansainvélinen markkinatilanne ja yritysten pyrkimys kehit-
tdd yhi uusia tuotemalleja, liiketunnuksia ja merkkeji, esimerkiksi iskulauseita
ja mainossdvelmid. Yritykset sijoittavat yhd suurempia summia tuotteidensa
brindidykseen, jonka seurauksena myos tavaramerkkioikeudessa puhutaan, eri-
tyisesti sanamerkkien kohdalla!#!, hyvien merkkien niukkuudesta. Tavaramerk-

tirked asema. TRIPS-sopimuksen avulla immateriaalioikeuksien oikeudellista suojaa on pyritty
vahvistamaan ja yhdenmukaistamaan eri maissa nimenomaan sen vuoksi, ettd niitd voitaisiin
hyoddyntda yhi tehokkaammin kansainvilisessd kaupankdynnissi. Ks. Castrén 2006, s. 773-774.
Ks. myos kritiikistd, jota on kohdistettu TRIPS-sopimuksen syntyprosessiin, koska erityisesti yk-
sityisen sektorin intressien on nihty merkittidvéssé roolissa vaikuttaneen sopimuksen sisdltoon.
Tdmin on katsottu ilmenevdn TRIPS-sopimuksen tarkoituksesta laajentaa voimakkaasti nimen-
omaan immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeuksien suojaa. Ks. Sell 2003, s. 7.

139 Levin 2003, s. 326. Ks. my6s Derclaye — Leistner 2011, s. 1, jossa todetaan immateriaalioi-
keuksien paillekkdisyyksien lisdéintyneen pddasiassa EU:n harmonisoinnin my6td. Témé on joh-
tanut uusien immateriaalioikeuksien syntymiseen sekd EU:n (esim. yhteison rekisterdidyn ja re-
kister6imittomén mallin oikeudet sekéd yhteison tavaramerkkioikeus) ettd kansallisella tasolla
(esim. kasvinjalostajanoikeus ja tietokantojen sui generis -suoja).

140 T4t ilmentéd jo tavaramerkkisuojan kohteen osalta esim. Suomea sitovan TRIPS-sopimuksen
15 artikla, joka tavaramerkin médritelmén lisdksi siséltdd esimerkkiluettelon tavaramerkkisuojaa
saavista merkeistd. Tdmin artiklan mukaan erityisesti nimid sisdltivit sanat, kirjaimet, numerot,
kuvailevat elementit ja vérien yhdistelmit samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmat tulee voi-
da rekister6idé tavaramerkeiksi.

141 On selvid, ettd mitid laajemmaksi ja useampia kielialueita kattavaksi tavaramerkkisuoja kas-
vaa, sitd suppeammaksi erityisesti hyvien sanamerkkien varasto kiy. Siten on selvid, ettd hyvien
sanamerkkien kehittely, suojaaminen ja oikeuksien valvominen on yhd haastavampaa ja myos
kalliimpaa. Téami koskee erityisesti lyhyitd, nelja—kuusi-kirjaimisia helposti ddnnettdvid sana-
merkkejd sekd englanninkielisid sanamerkkeja.

Kun tavaramerkkirekisterdintid haetaan kansallista menettelyé kéyttden, kansalliset rekisteri-
viranomaiset tekevit melko laajan kielellisen tutkimuksen. Suomeen rekisterditidviksi haettavien
tavaramerkkien osalta PRH tutkii merkin erottamiskyvyn sekd molempien kotimaisten ettd eng-
lannin, saksan ja ranskan kielelld seki rajoitetussa méadrin liséksi italian ja espanjan kielilld. Sen
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kejd rekisterdidddn nykyisin niin paljon, ettd vapaana olevien merkkien maird
vihenee huomattavasti'®?. Tdhin kehitykseen vaikuttaa osaltaan myos se, ettéd
uusien merkkien kehittelyn my6ti syntyy aina my6s uusia estemerkkejd.'*? Ti-
min ilmion seurauksena suojan saatavuutta onkin pyritty viime vuosikymmeni-
ni laajentamaan hyviksymdlld suojan piiriin perinteisten tavaramerkkityyppien
rinnalle uusia symbolityyppejd sekéd valmisteilla olevissa 27.3.2013 komission
antamissa ehdotuksissa yhteison tavaramerkkidirektiiviksi COM (2013) 162!
ja -asetukseksi COM(2013) 161'% edelleen helpottamaan niiden rekisterointi
tasmillisessd muodossa mahdollistaen muun muassa ddnimerkin rekisterdinnin
esittdmalld sen esimerkiksi dénitiedoston muodossa.

Kiytinnossa tavaramerkkioikeuden laajentuminen ilmeneekin erityisesti sii-
nd, ettd tavaramerkiksi voidaan ottaa yhd uusia tavaramerkkityyppejd, joita
kutsutaan epitavanomaisiksi tavaramerkeiksi'*. Niilld merkeilld tarkoitetaan
muun muassa kolmiulotteisten muotojen, virien tai vériyhdistelmien, dédnten,
animaatioiden ja hologrammien kéyttimistd tavaramerkkinid'¥’. EU:n tavara-
merkkidirektiivin (89/104/EEC) implementoinnin seurauksena tehdyn tavara-
merkkilain muutoksen (L 25.1.1993/39) myotéd tavaramerkkisuoja onkin ni-
menomaisesti laajentunut perinteisesti tavaramerkkisuojan kohteena olleiden
merkkityyppien eli sanojen ja kuvioiden ulkopuolelle. Téssd yhteydessi laista

sijaan yhteison tavaramerkkien osalta kielellinen tutkimus on luonnollisesti kansallista tutkimus-
ta huomattavasti laajempi kattaen kaikki EU:n alueella voimassa olevat viralliset kielet. Yhteison
tavaramerkin osalta merkin rekisterdinnissd onkin huomioitava esim. yhteison TMerkkiA 7 artik-
la, jonka mukaan deskriptiivisyys jossakin EU:n jdsenvaltiossa on rekisterdinnin este. Ks. Salmi
— Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 158—159.

142 Myos WIPOn brindien merkitysti kansainviliselle taloudelle koskevassa raportissa on kiinni-
tetty huomiota yritysten voimakkaan brindidyksen myo6td vapaana olevien tavaramerkkien vihen-
tymiseen (trademark cluttering). Ks. World Intellectual Property Report 2013: Brands — Re-
putation and Image in the Global Marketplace.

Vuonna 2013 OHIMiin jitettiin yli 114.468 tavaramerkkihakemusta ja tehtyjé rekisterdintejd
oli 98.074. Vuonna 2013 Suomessa jitettiin 3.733 kansallista rekisterdintihakemusta ja tehtyjd
rekisterdintejd oli 2.843. Hyvien merkkien niukkuuteen on kiinnitetty huomiota myd6s kansalli-
sessa rekisterdintiprosessissa. Nykyisin kansallisen tavaramerkin voi perusmaksulla rekister6idd
endd vain yhteen luokkaan ja jokaisen lisdluokan osalta on suoritettava lisdluokkamaksu.

143 Haarmann 2003, s. 80; Tuominen 2000a, s. 10.

144 Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sdaddannon lahentdmisestd, COM(2013) 162, final, Bryssel 27.3.2013, s. 6-7.

143 Ks. Euroopan komission ehdotus yhteison tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:0 207/2009 muuttamisesta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.
146 Kur 2002, s. 596; Rosén 2002, s. 559-563; Vuorinen 2004, s. 61. Ndin my6s Senftleben 2011,
s. 136 ja 171, jonka mukaan yhtend osoituksena tavaramerkkioikeuden viime vuosikymmenind
tapahtuneesta jatkuvasta laajentumisesta ovat useat uudet ja nykyisin rekisterditidvissd olevat
merkkityypit. Salmen mukaan epdtavanomaisia tavaramerkkejd voidaan pitdd seurauksena erot-
tamiskyky-késitteen laajentumisesta. Salmi 2003, s. 222.

147 Ks. epdtavanomaisista tavaramerkeistd esim. Vuorinen 2004, s. 61, jonka mukaan tavaramerk-
kioikeuden laajentuminen on tapahtunut pitkille kehittyneen ja suunnitelmallisen mainonnan
seurauksena, jossa pyritddn huomioimaan kaikki ihmisen aistit.
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poistettiin muun muassa iskulauseiden rekisteréimiskielto.!*¥ Ennen tété lain-
muutosta tavaramerkkilain mukaan iskulauseeseen oli mahdollista saada yksin-
oikeus ainoastaan vakiinnuttamisen kautta'®. Iskulauseen lisiksi myos esimer-
kiksi danimerkkid ja varimerkkii pidettiin tavaramerkiksi kelpaamattomina.'>
Niin ollen direktiivin 2 artiklan perusteella muutetut TMerkkilL 1.2 § ja 2.2 §
yhdessé laajensivat tavaramerkeiksi katsottavien tunnusmerkkien méaraa.

TMerkkiDir 2 artiklaan perustuvan TMerkkiL. 1.2 §:n sddnnoksen'>' mukaan
tavaramerkkini voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti ja
jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat
toisten tavaroista. On huomattava, ettei tima sadnnos sindnsid maédrittele tavara-
merkin késitettd, vaan siind on vain todettu, mistid tavaramerkki voi koostua'2.
Vaikka valmisteilla olevissa tavaramerkkidirektiivissi ja -asetuksessa'>* ollaan
luopumassa graafisen esityksen vaatimuksesta, tarkoituksena ei ole laajentaa
rajattomasti hyviksyttivid merkin esitystapoja vaan lisédtd joustoa paremman
oikeusvarmuuden varmistamiseksi.

Tavaramerkkind mahdollisia erilaisia tavaramerkkityyppeja on lueteltu
TMerkkiL 1.2 §:ssi, jonka mukaan tavaramerkkini voi olla erityisesti sana mu-
kaan lukien henkilonnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen paallyk-
sen muoto. Tavaramerkkilain esitdissd on lisdksi mainittu, ettd graafisesti esitet-

198 Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki). Ennen Suomen
tavaramerkkilain saattamista vastaamaan yhteison tavaramerkkidirektiivid (89/104/ETY, kodi-
fioitu toisinto 2008/95/EY), sddnnoksen alkuperdisessd muodossa, sellaisena kuin se oli laissa
10.1.1964/7, lueteltiin suojattaviksi tavaramerkeiksi kuvio, sana, kirjaimet, numerot ja tavaran tai
sen padllyksen erikoislaatuinen asu. Ks. HE 1962:128 vp., s. 2.

149 Siten lainmuutoksen (L 25.1.1993/39) myotd iskulause on rekisterditévissi tdyttdessién
TMerkkiL 1.2 §:n edellytykset ja ollessaan TMerkkiL 13.1 §:ssd tarkoitetulla tavoin erottamisky-
kyinen. Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki).

150 Ainimerkin suojaaminen ei ennen lainmuutosta ollut mahdollista, koska esimerkiksi #ini-
merkkid ilmaisevia nuotteja ei rinnastettu kuvioon. Lisdksi pelkéstdin kirjaimista tai numeroista
muodostetun tavaramerkin rekisterdinti oli ennen lain muutosta mahdollista vain, jos sen néytet-
tiin saavuttaneen erottamiskyvyn vakiinnuttamalla. Lainmuutoksen yhteydessid kumottiin myds
aikaisemmassa laissa ollut kielto rekister6idd merkkid, joka oli muodostettu pelkdstddn sanon-
noista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan kisityksen, ettd kysymys on hakijan nimesti tai toimini-
mestd. Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (Tavaramerkkilaki), s. 5-9.

151 EU:n jdsenvaltioissa implementoidun tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 2 artiklan sekid
EU:n laajuisen tavaramerkkijirjestelmén perustana olevan yhteison tavaramerkkiasetuksen 4 ar-
tiklan mukaan yhteison tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittdé graa-
fisesti. Erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroi-
den tai niiden pééllysten muoto voivat olla tavaramerkkind, jos sellaisella merkilld voidaan erot-
taa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tuotteista.

132 Quaedvlieg nikeekin yhdeksi tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden paéllekkiisyyksien lisddntymisen
syyksi immateriaalioikeuksien suojakohteiden méédritelmien 16yhyyden: tavaramerkkioikeudessa
suojaa saa mikd tahansa erottamiskykyinen merkki. Quaedvlieg 2005, s. 24.

133 Ks. téstd uudistuksesta ja tavaramerkin graafisen esitettdvyyden vaatimuksesta tarkemmin ta-
varamerkkisuojan edellytyksia késittelevistd luvusta 3.3.2.
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tavid merkkejd voivat myos olla esimerkiksi virit, iskulauseet ja ddnimerkit!>*.
Sen sijaan esimerkiksi hajumerkeistd ei tavaramerkkilaissa, sen esitdissd eikd
my06skddn TMerkkiDir 2 artiklassa ole lausuttu mitddn. EUT on kuitenkin to-
dennut, ettd vaikka TMerkkiDir 2 artiklassa ei nimenomaisesti mainitakaan ha-
jujen kaltaisia merkkejd, joita ei sellaisinaan voida nédkdaistein havaita, ei niitd
kuitenkaan nimenomaisesti suljeta poiskaan.'*> Ndin ollen TMerkkil. 2.1 §:ssd
mainittu luettelo ei ole tyhjentivid, vaan siind on mainittu esimerkkejd yleisim-
min kdytetyistd tavoista, joilla yritykset identifioivat tuotteensa ja palvelunsa.'>
Tdma ilmenee edelld mainituin tavoin sekd TMerkkiDir 2 artiklasta ettd seitse-
minnestd perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen luetella esimerkke-
j&” merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeinid'?’. Siten on selvii, ettd myos
muunkinlainen kuin TMerkkiL. 2.1 §:n luettelossa esitetty merkki voi olla tava-
ramerkkind. Titd ldhtokohtaa ei tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen muutok-
sella ole kuitenkaan tarkoitus rajoittavasti muuttaa.

Tidssd yhteydessd on lisdksi vield syytd kiinnittdd huomiota siihen, ettd
TMerkkilL 2.2 §:n mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myos
muuhun kuin TMerkkiLL 1.2 §:ssé tarkoitettuun tunnusmerkkiin.’® Vakiinnu-
tettavissa olevien merkkien valikoima laajeni lainmuutoksen (L 25.1.1993/39)
mydtd, silld aikaisemmassa muodossa olleen TMerkkilL 2.1 §:n mukaan vakiin-
nuttamalla voitiin saada tavaramerkkioikeus vain sellaisiin merkkeihin, jotka
olivat rekisterditivissd. Tastd hallituksen esityksessd nimenomaisesti mainittu-
na poikkeuksena oli iskulause, johon oli mahdollista saada tavaramerkkioikeus
ainoastaan vakiinnuttamalla.'® Siten muun muassa déni- ja varimerkki eivit ai-

134 HE 302/1992 vp., s. 5-9. Ks. myos EUT:n Shield Mark -asia C-283/01, jossa lausuttiin, ettid
tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida ndkoaistein havaita, jos se voidaan
esittdd graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, ettd graafinen
esitys on selked, taismallinen, itsessdén tiaydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmaérrettavi, kesté-
vé ja objektiivinen. EUT katsoi ddnimerkin osalta, ettd se voidaan esittid tarkasti “’tahteihin jae-
tulla nuottiviivastolla, jolla on mm. nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejé, joiden muodolla il-
maistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.”

155 Ks. Sieckmann C-273/00, kohta 44. Tapauksessa tarkasteltiin tiltd osin sitd, onko TMerkkiDir
2 artiklaa tulkittava niin, ettd tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida ni-
koaistein havaita. Hajumerkkien osalta EUT katsoi tapauksessa, ettd graafisen esitettivyyden
vaatimuksia ei voida tdyttdd kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunéyt-
teen tallettamisella tai ndiden keinojen yhdistelmélld. Tamén ratkaisun seurauksena on, ettd endd
jatkossa hajumerkkejd on kdytdnnossé lihes mahdoton rekisterdidd. Tamédn osoittaa myds se, et-
tei tdlld hetkelld OHIMin tavaramerkkirekisterissé ole lainkaan hajumerkkirekisterdinteji.

156 K. Sieckmann C-273/00, kohta 44.

157 Toistaiseksi rekisterditivin tavaramerkin edellytetdin olevan graafisesti esitettivissi eli se on
lahinnd kédytdnnon syistd voitava esittdd paperilla, yksiselitteisesti kirjoitetussa tai piirretyssd
muodossa tai muutoin yksilditynd. EUT lausui Sieckmann-ratkaisussa, ettd graafisen esityksen
vaatimuksen tarkoituksena on erityisesti tismentdi itse tavaramerkki, jotta rekisteréidyn tavara-
merkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde voidaan miéritelld (kohta 48).

158 Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki).

13 Ks. HE 302/1992 vp., yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta (tavaramerkkilaki). Vuoden 1960
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kaisemmin voineet vakiinnuttamisenkaan perusteella nauttia tavaramerkkisuo-
jaa. Sen lisdksi, ettd tavaramerkkioikeus on laajentunut uusien tavaramerkiksi
otettavien symbolityyppien myotd, kiydddn myos rajanvetoa niistd edellytyk-
sistd, joilla tavaran paillyksen tekniset'® ja dekoratiiviset elementit voivat saa-
da tavaramerkkisuojaa'®!.

Liséksi tavaramerkinhaltijan yksinoikeuksien sisdllon on katsottu jatkuvasti
laajentuneen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa merkki ja tavarat tai palvelut ovat
samat, voidaan nihdé suuntaus kohti ehdotonta suojausta, joka ei enéd riipu se-
kaannusvaarasta'®?. Tdma ilmenee EUT:n L’ Oréal-ratkaisusta (C-487/07), jossa
viitattiin TMerkkiDir 11 johdantokappaleessa sdaddettyyn ehdottomaan tavara-
merkkisuojaan'®. EUT:n mukaan tavaramerkin antama ehdoton suoja tarkoit-
taa, ettd tapauksissa, joissa merkki ja tavarat tai palvelut ovat samat, sekaan-
nusvaara ei ole erityisedellytyksend tavaramerkkisuojan saamiseksi'*. EUT
katsoi, ettd tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta saadaan kiyttdd vain niissa ti-
lanteissa, joissa kolmas kiyttdd merkkid tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheut-
taa vahinkoa tavaramerkin tehtdville. Ndin ollen sekaannusvaaran sijaan EUT
painotti tavaramerkin tehtivid, joihin kuuluvat tavaramerkin keskeisen tehtdvin
eli tavaran tai palvelun alkuperin kuluttajille takaamisen lisdksi my0s tavaran
tai palvelun laadun takaaminen seki tiedottamiseen, investointiin ja mainon-
taan liittyvit tehtdvit'®. Tavaramerkkioikeus on siten laajentunut ja vahvistunut
my6s EUT:n ratkaisukdytdnnostd havaittavissa olevan tavaramerkin eri funk-
tioiden suojaamisen kautta. Esimerkiksi juuri mainitussa L“Oréal-ratkaisussa
(C-487/07, kohdat 58 ja 63) on selkeisti vahvistettu muun muassa tavaramer-
kin kommunikaatio- ja mainosfunktion'®® sekd investointifunktion merkitysta.

komiteamietinndssd perusteltiin iskulauseiden rekisterdimiskieltoa seuraavasti: “"Mainonnassa
kaytettyjen erityisten iskulauseiden rekisterointid ei ehdotus edellytd, jota vastoin niihin voidaan
saada yksinoikeus vakiinnuttamisella. Kymmenen vuotta kestdvin rekisterisuojan myontiminen
iskulauseille, jotka yleensid ovat tarkoitetut ohimenevéin kiyttoon, ei ole elinkeinoeldmén tarpei-
den mukaista. Sellaiset iskulauseet taas, jotka pysyvit kidytdnnossd kauan aikaa, saavat osakseen
riittdvin suojan, jos niiden suhteen myonnetiin yksinoikeus siind tapauksessa, ettd iskulause on
katsottava vakiintuneeksi.”” KM 1960:2 vp, s. 20.

160 Ks. yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttaiméttomastd tavaran muodosta rekis-
terdinnin esteend ja sitd koskevan TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinnasta esim.
Philips-ratkaisu (C-299/99) ja erityisesti sen kohdat 79 ja 84.

161 Ks. yksinomaan tavaran arvoon vaikuttavasta muodosta tavaramerkin rekisterdinnin esteend
luvusta 7.2.8.

192 Senftleben 2011, s. 171-173

163 TMerkkiDir 11 johdantokappaleen mukaan mm. rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on taata erityisesti, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin. Tavaramerkkisuojan olisi
oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut. Lisiksi suojaa oli-
si annettava myos, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset kuin tavarat tai palvelut. Sa-
mankaltaisuuden kisite on vilttdmétontd madritelld suhteessa sekaannusvaaraan.

19 17Oréal ym. (C-487/07), kohta 59.

19 17Oréal ym. (C-487/07), kohta 58.

16 Myos EUT:n Google France ja Google -ratkaisussa (yhdistetyt asiat C-236/08—C-238/08)
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Niin ollen myos tavaramerkkioikeuden tarkoituksen voidaan katsoa ainakin
jossain médrin muuttuneen sen laajennuttua alun perin alkuperifunktioon kes-
kittyneesti tarkoituksesta'®’.

1.2.3 Tekijidnoikeuden laajentuminen

Tekijdanoikeussuojan laajentumisen on viitetty tapahtuneen ldhinnd tekijdnoi-
keuden suojakynnyksen madaltumisen myo6tid!®®. Vaikka teoskynnyksen ylitty-
minen arvioidaan tapauskohtaisesti, on eri teoslajien osalta muodostunut suh-
teellisen vakiintuneita tulkintoja siitd, millaisia henkisen luomistyon tuloksia
lailla suojataan. Ndin siitdkin huolimatta, ettei kaikkien teoslajien, kuten sa-
vellysteosten, osalta ole ylimpien tuomioistuinten ratkaisuja. Oikeuskdytdnnon
perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettd esimerkiksi kirjallisten ja kuvataiteen
tuotosten osalta teoskynnys on asettunut varsin alhaiselle tasolle'®. Kéaytdnnds-
sd tdiméa merkitsee jopa sitd, ettd lahes kaikki kirjallisessa tai kuvataiteellisessa
ilmenemismuodossa olevat luomistyon tuotokset saavat Tekijdl. 1 §:n nojalla
suojaa, kunhan ne ilmentévit itsendisyyttd ja omaperdisyytti.

Esimerkiksi kirjallisten teosten teoskynnyksen osalta olettamalle teoskyn-
nyksen madaltumisesta saadaan tukea muun muassa EUT:n oikeuskéytin-
nostd, silli EUT:n Infopaq International -ratkaisun (C-5/08)'7° perusteella

EUT tunnistaa mainosfunktion (kohta 92), mutta ratkaisussa ei kuitenkaan katsottu aiheutuneen
vahinkoa tavaramerkin mainontatehtiville (kohta 95).

197 Toisaalta voidaan katsoa, ettd tavaramerkin moninaisista funktioista ainoastaan alkuperifunk-
tion suojaaminen on vilttdmitontd tavaramerkkioikeuden toimivuudelle. Tédssd mielessd tavara-
merkin muiden funktioiden luonnetta, siitikin huolimatta, ettd EUT on tunnistanut ne oikeuskdy-
tannosséddn, voidaan pitdd alkuperidfunktioon verrattuna vain tdydentivind. Ks. esim. Kur — Dreier
2013, s. 200-201.

168 Ks. esim. Levin 2003, s. 326; Koillinen — Lavapuro 2002, s. 225; Rosén 2002, s. 559; Borgen-
hall 2000, s. 560. Ks. tekijanoikeuden laajentumista koskevasta keskustelusta tarkemmin esim.
Viliméki 2004, s. 268-269; Rosén 2002, s. 553-557; Correa 2000, s. 131; Boyle 1996, s. 132.
19 Ks. EUT:n asia Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (C-5/08), jossa kisi-
teltiin mm. kirjallisten teosten teoskynnysti.

1" Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (C-5/08). EUT:n ratkaisussa katsot-
tiin, ettd direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa sdddetyn suojan ulottuvuutta on tulkittava laajasti,
jolloin ei voida sulkea pois sitd, etté tietyt kyseisen tekstin yksittdiset lauseet tai jopa tietyt lau-
seenjdsenet ovat sellaisia, ettd lukijalle voi niiden kautta vilittyd lehtiartikkelin kaltaisen julkai-
sun omaperdisyys sen vuoksi, ettd niihin sisdltyy osatekija, joka itsessddn ilmentidd kyseisen ar-
tikkelin tekijén henkistd luomistyoté. Tillaiset lauseet tai lauseenjésenet voivat siis olla kyseisen
direktiivin 2 artiklan a alakohdassa sédidetyn suojan kohteena. C-5/08, kohta 47. Niin ollen suo-
jatun teoksen otteiden, jotka koostuvat yhdestitoista perdkkdisestd teokseen kuuluvasta sanasta,
toisintaminen voi olla direktiivin 2001/29 2 artiklassa tarkoitettua osittain tapahtuvaa kappaleen
valmistamista, jos téllainen ote sisdltidd teoksen sellaisen osatekijidn, joka ilmentédd sellaisenaan
tekijansd henkistd luomisty6td, minkd tutkiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. C-5/08,
kohta 48.
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voidaan todeta, etti jopa vain yksitoista sanaa sisdltivd lause voi muodostaa
suojatun kohteen'”!. Myds tekijanoikeusneuvoston ratkaisuista voidaan teh-
dd samansuuntainen johtopditds teoskynnyksen mataluudesta, silld muun
muassa lausunnossa TN 2013:2 (Oikeus hyodyntdd aforismeja myytavas-
sd tuotteessa)!”? tekijidnoikeussuojan edellytykset katsottiin tiyttyvin W. C.
Fieldsin (1880-1946) aforismin "If at first you don’t succeed, try, try again.
Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.” kohdalla. Myos
lausunnossa TN 2010:2 (Laulun sikeen suoja) suojattiin lyhyttéd kirjallista
teosta kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun”.'™

Matala tekijdanoikeussuojan taso saattaa johtaa ei-toivottavalla tavalla tekijin-
oikeuden suoja-alan supistumiseen: jos tekijinoikeus myonnetdéin varsin mata-
lin omaperdisyysvaatimuksin, suojaa voisi saada kdytinnossi endd vain hyvin
laheistd jdljittelyd vastaan. Tdma puolestaan on omiaan lisddméaédn kaksoissuo-
jatilanteita, silld tavaramerkkioikeutta voidaan kayttdd keinona paikata néin su-
pistunutta tekijdnoikeussuojaa.

Lisiksi tekijdnoikeus on laajentunut myos sen vuoksi, ettd yhi uusia kohtei-
ta on ollut mahdollista saattaa tekijanoikeussuojan piiriin'™. Tekijdnoikeuslain
1 §:ssé tekijdnoikeuden suoja-ala on yksiloity laajana késitteeni: tekijdnoike-
uslaki suojaa kaikkia “kirjallisia ja taiteellisia teoksia”. Saannoksessd ei ole
erikseen mddritelty teoksen késitettd, vaan siind esitetddn esimerkinomainen
luettelo tekijdnoikeussuojaa saavista kohteista. Tekijdl. 1.1 §:n mukaan suo-
jaa saa muun muassa kaunokirjallinen tai selittdvé kirjallinen tai suullinen esi-
tys, sdvellysteos, ndyttdmoteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen
teos, rakennustaiteen teos seki taidekisityon ja taideteollisuuden tuote. Liséksi
Tekijal 1.2 §:ssd on mainittu suojaa saavina kohteina kartta, muu selittdva pii-
rustus tai graafinen taikka plastillisesti muotoiltu teos ja tietokoneohjelma.

17! Ks. Infopaq International -ratkaisun kritiikistd esim. Mylly 2009, s. 348.

172 Tekijdnoikeusneuvosto perustelee aforismin itsendisyyttd ja omaperdisyyttéd sen kirjallisen il-
menemismuodon rytmiikalla todeten, ettd aforismissa vastakohtia ilmaisevien pdilauseiden vé-
liin on sijoitettu lyhyt lause, joka pyséyttdd kerronnan ja jonka muoto vahvistaa sen imperatiivis-
ta sisdltod. Arvioitavana oleva ilmaus rakentuu kolmesta erillisestd osasta: ensimmadinen toistaa
alkuperdisen moraaliohjeen, toinen ottaa siihen etdisyyden ja kolmas tuo tilalle huolettoman
“eldmintaiteilijan” asenteen. Niin ollen tekijanoikeusneuvosto katsoo, ettd englanninkielisen il-
mauksen kokonaisuus ylittda teoskynnyksen myods mahdollisesti rajoittuneesta suomalaisen arvi-
oitsijan ndkokulmasta. TN 2013:2 (Oikeus hyodyntdd aforismeja myytidvissd tuotteessa), s. 5.

173 Vrt. kuitenkin esimerkiksi tuore tekijanoikeusneuvoston lausunto TN 2010:11 (Lauseen suo-
ja), jossa kirjassa julkaistun lauseen “Kuningas kutsui narrin kilistimelld luokseen” ei Katsottu
saaneen tekijanoikeussuojaa. Eri teostyyppien suojakynnyksid késitellddn tarkemmin jdljempéna
luvussa 7.

174 Ks. Haarmann 2003, s. 78. Titd ilmi6td ei voitane pitdéd pelkéstdidn viimeaikaisen kehityksen
tuloksena, silld jo Ragnar Knoph on 1930-luvulla kritisoinut teoskynnyksen alentumista todeten,
ettd aikojen saatossa teoskynnys on alentunut suojan piiriin tulleiden teosten miérian kasvun ja
uusien teostyyppien myotid. Knophin mukaan jopa suhteellisen alkeellisia, 1dhinnéd teknisid tuot-
teita on saatettu tekijanoikeussuojan piiriin. Téssd yhteydessé hin viittaa erityisesti kdyttotaiteen
tuotosten suojattavuuteen tekijanoikeudella. Ks. Knoph 1936, s. 66 ja 70.
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Tekijdl 1 §:ssd on esitetty esimerkinomaisena luettelona vain tyypillisimmit
teokset ja teoslajit. Koska Tekijdl. 1 §:n luettelo paittyy ilmaukseen “taikka il-
metkdonpd se muulla tavalla”, luetteloa suojaa saavista kohteista ei voida pitda
tyhjentdvind. Niin ollen tekijdnoikeussuojaa voi saada mikéd tahansa muukin
tuotos, joka tayttidd tekijanoikeuslaissa sdddetyt suojaedellytykset.

Liséksi tekijanoikeuden voimistumista ja laajentumista koskevassa keskus-
telussa ovat puhuttaneet niin tekijanoikeuden voimassaoloajan pidentdminen,
rajoituksien supistaminen kuin tekijanoikeuden ulottuminen yhi uusille alueil-
le. Tdmén kehityksen on todettu johtaneen monelta osin tekijanoikeuden sieté-
méittomyyteen (unbearable copyright).!” Tekijanoikeuden voimistumiseen liit-
tyvit ongelmat ovat osin lisddntyneet internetin myoti. Oikeudenhaltijoiden ja
kayttdjien vilille syntyneet vastakkainasettelut ovat luoneet jannitteitéd, joiden
ratkaiseminen edellyttdisi lainsddtdjaltd eri intressit huomioon ottavaa, selkedd
kokonaisndkemystd. Tdmi on kuitenkin kansallisen lainsddtdjdn kannalta haas-
teellista jo senkin vuoksi, ettid sen on nykyisin hyvin pitkélti sopeuduttava muu-
alla tehtyihin ratkaisuihin.'”®

1.2.4 Piitelmii tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
paillekkiisyystilanteiden lisdédntymisen syisti

Immateriaalioikeuksien paillekkdisyyksien lisddntymiseen voidaan nihda kol-
me padasiallista syytd. Ensinndkin immateriaalioikeudellisten suojamuotojen
mddrdn kasvu ja erityisesti suojakohteiden lisddntyminen yhdessd lisddntynei-
den suojamahdollisuuksien kanssa ovat vaikuttaneet siihen, ettd eri immate-
riaalioikeuksien viiliset rajat ovat yhd liukuvampia. TAméa eri immateriaalioi-
keuksien keskindisen rajanvedon himirtymiseen johtanut kehityssuuntaus'”” on
vaikuttanut siihen, ettd yhdelle kohteelle voi yhd useammin olla tarjolla useita

175 Tekijidnoikeuden voimistumisen myotd ongelmaksi on katsottu mm., ettd kiyttdjit joutuvat
maksamaan yhé uusista teosten hyodyntdmismahdollisuuksista. Ks. Haarmann 2014, s. 46. Ks.
my0s tekijanoikeuden laajentumisen kritiikistd erityisesti kdyttdjien ndakokulmasta esim. Still
2003, s. 44-56; Karnell 1997, s. 370-383; Bjelke 1997, s. 384—404 ja Laddie 1996, s. 253-260.
176 Ks. Haarmann 2014, s. 46.

177 Samansuuntaisesti Levin 2011, s. 22, jonka mukaan nykyién eri immateriaalioikeuksien vili-
set rajat ovat yhd liukuvampia johtaen niiden osittaiseen péillekkdisyyteen. Eri immateriaalioi-
keuksien vilistéd kisitteellistd erottelua on haastanut uusien hybridiluontoisten kohteiden, kuten
tietokoneohjelmien ja tietokantojen, seké toisaalta erilaisten toimintojen, kuten franchising-toi-
minnan, suojaaminen immateriaalioikeudella. Myos immateriaalioikeuksien merkityksen kasvu
litketoiminnassa on johtanut yhi vahvempaan keskiniiseen yhteyteen eri immateriaalioikeuksien
vililla. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuttakin on kasvavassa médrin synkronoitu kaupallisten int-
ressien suojaamiseksi. Ks. Grosheide 1999, s. 3. Mende ja Isaac puolestaan nékevit syini tavara-
merkki- ja tekijdnoikeuden vilisten rajojen médrittdmisen haasteellisuuteen immateriaalioikeuk-
sien laajentumisen liséksi tekijdnoikeuden suoja-ajan pidentymisen sekid merchandisingin kasva-
neen merkityksen. Ks. Mende — Isaac 2012, s. 157.
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vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Siten
joissain tilanteissa eri suojamuodot voivat kohdistua jopa osittain paillekkéi-
siin ilmidihin siitdkin huolimatta, ettd niiden tarkoitus ja tavoitteet eroavat kes-
keiselld tavalla toisistaan.

Tekijdnoikeuden ja teollisoikeuksien on kéytidnnossd todettu ldhentyneen
immateriaalioikeuksien perinteisestd jaottelusta toisaalta tekijdnoikeuksiin ja
lahioikeuksiin sekd toisaalta teollisoikeuksiin, mihin ndiden suojamuotojen
erot on vieldkin esitetty ldhtokohtaisesti perustuvan'’®. Eron on jopa todet-
tu nykyién olevan ldhinnd vain sdddostekninen'”. Tekijdnoikeuden ja teollis-
oikeuksien ldihentyminen on tapahtunut erityisesti tekijanoikeuden puolelta.
Tekijanoikeus on alun perin keskittynyt taiteellisten ja sellaisten kirjallisten toi-
den suojaamiseen'®, joiden merkitys kaupallisesti ei ole ollut kovin suuri. Tés-
td ndkokulmasta katsoen tekijdnoikeuteen on perinteisesti liittynyt enemméin

178 Alun perin tekijanoikeuteen luettiin kuuluvaksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja séveltdjien oi-
keudet teoksiinsa, jolloin se oli keskittynyt kaupallisen toiminnan sijaan taiteellisten ja kirjallis-
ten tdiden suojaamiseen. Teollisoikeuksiin puolestaan luettiin enemmin teolliseen ja kaupalli-
seen maailmaan liittyvit oikeudet, kuten patentti-, tavaramerkki- ja mallisuojaoikeus. Haarmann
2014, s. 3-5. Immateriaalioikeuksien perinteinen jaottelu perustuu kansainvélisissd sopimuksissa
ja lainsdddidnnossd omaksuttuihin rakenteellisiin ratkaisuihin. Jaottelu on edelleenkin nihtédvissa
kansainvilisissd konventioissa, silld Bernin konventio suojaa tekijanoikeuksia, kun taas Pariisin
konventio teollisoikeuksia. Immateriaalioikeuslakimme, jotka suojaavat erikseen kutakin riitti-
vin itsendiseksi katsottua suojamuotoa ilmentédvit lainsddddnndssd omaksuttuja rakenteellisia
ratkaisuja ja sddntelyn sisdistd systematiikkaa. On kuitenkin huomattava, ettd joitakin uusia il-
miditd, joilla on ollut yhtymékohtia johonkin vanhaan suojamuotoon, on saatettu siséllyttdd jo
olemassa olevien suojamuotojen piiriin. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 859-860.

179 Ks. Haarmann 2014, s. 3, jonka mukaan voisi olla perustellumpaa jakaa immateriaalioikeus
kahteen osaan sen perusteella, miké on ollut suojan antamisen aiheena. Myos Pihlajarinteen mu-
kaan immateriaalioikeuksien ryhmittely teollis- ja tekijanoikeuden vililld vastaa huonosti reaali-
todellisuutta. Pihlajarinne 2013, s. 1227. Liséksi oikeustieteessd on myos tarkasteltu jopa yhden
immateriaalioikeuden suojajérjestelmién siirtymistd. Voidaankin kysyi, sisdltivitko historialli-
sesti erillisiin immateriaalioikeuden suojamuotoihin jaotellut immateriaalioikeudet nykyisin sii-
nd médrin yhteisid piirteitd, ettd voitaisiin muodostaa yksi yksittdinen immateriaalioikeuden ké-
site kattamaan kaikki erilliset immateriaalioikeudet esim. tekijidnoikeuksista tavaramerkkioikeu-
teen. Yhden immateriaalioikeuden jérjestelméén siirtymistd voidaan perustella mm. sen tarjoa-
malla oikeusvarmuudella verrattuna nykyiseen eri immateriaalioikeuksien muodostamaan koko-
naisuuteen, joka koostuu erillisistd, mutta kasvavassa médrin padllekkdisistd immateriaalioikeuk-
sista, jotka usein tarjoavat monikerroksista suojaa samalle kaupalliselle tuotokselle. Yhden
immateriaalioikeuden suojajirjestelmén on katsottu vihentdvin padllekkéisestd immateriaali-
oikeussuojauksesta aiheutuvaa epdvarmuutta ja kustannuksia ja seki estidvin oikeudenhaltijoiden
pyrkimystd vahvempaa suojaa saadakseen laajentaa yksittdisten immateriaalioikeuksien suojaa
ulottumaan muiden immateriaalioikeuksien alueelle. Yhden oikeuden jirjestelmén puolesta pu-
huu kidytdnnossd myos immateriaalioikeuksien suojan laajentuminen siind méérin, ettd vain har-
voja immateriaalioikeussuojan kohteita luovan tyon tuotoksista kaupallisen toiminnan piirissa
oleviin kohteisiin ei ole suojattu samanaikaisesti usealla immateriaalioikeudella. Ks. Dinwoodie
2011, s. 4-6.

18 Tekijdnoikeus suojasi alun perin vain kirjapainotoimintaa. Ensimmdiseni tekijanoikeuslakina
koko maailmassa pidetddn Englannin kuningatar Annan lakia vuodelta 1710. Ks. Haarmann
2005, s. 2-7.
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piirteitd luovan tyon tekijin persoonallisista, taloudellisista seikoista suhteelli-
sen riippumattomista intresseistd kuin teollisoikeuksiin. Vaikka on tirkeid, ettd
tekijanoikeus tarjoaa edelleenkin riittdvin suojan taiteilijoille ja kirjailijoille
ja heidén tekijapersoonalleen esimerkiksi tekijinoikeuden luovuttamattomien
moraalisten oikeuksien kautta, on tekijanoikeuden luonne ldhentynyt kéytto-
alaltaan tyypillisesti teollisuudessa ja kaupallisen toiminnan piirissd olevia
teollisoikeuksia, silld teknisen ja taloudellisen kehityksen myotd myos tekijin-
oikeus on voimakkaasti kaupallistunut'®!. Erityisen tekijanoikeusteollisuuden
syntymisen myotd taloudellisesti arvokkaiden tekijanoikeuksien haltijoina on
usein suuria monikansallisia yrityksid'®?. Tekijinoikeuslain valmistelussakin
korostetaan nykyisin tekijdnoikeusteollisuuden merkitysti teollisoikeudessa jo
pitkddn vallinneen siirronsaajan asemaa keskeisend pitdvén tradition myota'ss.
Niilld perusteilla immateriaalioikeuksien perinteinen jaottelu teollis- ja tekijin-
oikeuksien vililld on nykyisin varsin suhteellinen.'3* Teollis- ja tekijénoikeuk-
sien ldhentyminen vaikuttaa myos osaltaan siihen, ettd sama kohde voi saada
suojaa yhd useammin kahden eri suojamuodon kohteena.

Tekijanoikeuden kaupallistumisen myotd tapahtuneen tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden ldhentymisen lisdksi tavaramerkki- ja tekijanoikeuden paillek-
kédisyyksien lisdéintymisen syyni voidaan tavaramerkkioikeuden ndkdkulmas-
ta ndhdi erityisesti tavaramerkkisuojan laajentuminen. Tavaramerkkioikeuden
laajentuminen ilmenee erityisesti suojakohteiden méirin kasvun myotd. Alun
perin tavaramerkkioikeus suojasi vain kaksiulotteisia merkkejd, kuten sanoja
ja kuvioita, mutta nykyisin suojaa saavat myos epatavanomaiset merkkityypit
kuten kolmiulotteiset muodot ja #dédnitavaramerkit. Uusien tavaramerkkityyp-

181 Tekijdnoikeudella suojataan nykyién mm. tietokoneohjelmia, joilla on huomattava merkitys
teollisessa ja kaupallisessa toiminnassa ja joilla ei useimmiten ole mitdén tekemisti taiteellisten
nikokohtien kanssa. Suomessa tietokoneohjelmia koskevat sddnnokset sisillytettiin tekijdn-
oikeuslakiin vuonna 1991 voimaan tulleella lainmuutoksella, joka perustui péddosin tekijin-
oikeuskomitean I'V osamietinnossd (KM 1987:8) tehtyihin ehdotuksiin.

182 Pihlajarinne 2013, s. 1226; Pihlajarinne 2014, s. 866.

183 Teollisoikeuksien kohdalla siirronsaajana olevan oikeudenhaltijan asema on ollut jo pitkéin
keskeisessi roolissa. Esimerkiksi tavaramerkkien oikeussuoja on aina ollut kiinte#dssé yhteydessa
elinkeinotoimintaan. Oesch — Pihlajamaa — Sunila 2014, s. 3.

18 Teollis- ja tekijinoikeuksien lihentyminen onkin herittinyt keskustelua siitd, tulisiko ny-
kyidn pyrkia tietoisemmin erottelemaan tekijanoikeuden osa, jonka suojatavoitteet ovat ldhelld
teollisoikeuksia, seki toisaalta kisitelld tekijapersoonallisuuden suojaa yhd enemmén erikseen.
Ks. Tapio 2013, s. 52. Immateriaalioikeudet voidaan jaotella myos luovan henkisen tyon suojaan,
joka kdsittdd mm. tekijdn-, patentti-, hyddyllisyysmalli- sekd mallioikeuden ja toisaalta tunnus-
merkkioikeuteen, joka kisittdd tavaramerkki- ja toiminimioikeuden. Tdmé jaottelu perustuu sii-
hen, ettd muista immateriaalioikeuksista eroten tunnusmerkkioikeuksien pi#asiallisena tarkoi-
tuksena ei ole luovaan tyohon kannustaminen. Pihlajarinne 2014, s. 867. On kuitenkin huomatta-
va, etti tdhin erotteluun perustuvaa jaottelua heikentédd tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksois-
suojatilanteiden ilmentdmin tavoin jo se, ettd tunnusmerkeistd erityisesti tavaramerkki syntyy
my0s usein luovan tyon tuloksena, vaikkei se aina Tekijdl 1 §:n tarkoittamalla tavoin itsendinen
ja omaperiinen teos olisikaan.
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pien suojaamisen myotd myds potentiaaliset kaksoissuojaustilanteet ovat li-
sdantyneet. Viime vuosikymmenien immateriaalioikeuden kehitys Suomessa
vaikuttaa johtaneen siihen'®, ettd yhd useampia kohteita voidaan suojata eri im-
materiaalioikeuksilla. Mahdollisuudet piillekkédissuojaukseen myos perintei-
sen suojakohteen osalta nédyttdvit olevan toinen alueen kehitystrendi. Tekijén-
oikeussuojaa saavaa tavaramerkkid voidaankin pitdd esimerkkini siitd, miten
eri immateriaalioikeuden alojen ldhentyminen ja suoja-alojen laajentuminen
ovat mahdollistaneet eri suojamuotojen péillekkiisyydet. Toisaalta tekijdnoi-
keudella suojatun tavaramerkin immateriaalioikeudellinen tarkastelu osoittaa
konkreettisesti my0s sen, miten kaukana tavaramerkki- ja tekijanoikeus ovat
kaytannossi edelleenkin toisistaan!®.

Vaikka tietyiltd osin tavaramerkkioikeuden ja tekijanoikeuksien ldhentymis-
td voidaan todeta tapahtuneen niiden laajentumisen myoté, on tavaramerkki-
ja tekijdnoikeuden piillekkiisyyksid tarkasteltaessa toisaalta syytd korostaa
sitd tosiasiaa, ettd tavaramerkki- ja tekijinoikeudet perustuvat lihtokohtaisesti
eri ksitteisiin, periaatteisiin ja tarkoituksiin'®’. Suojamuotojen erilaisista ta-
voitteista johtuen erot luovaan ty6hon kannustavan tekijanoikeuden ja tava-
ramerkkioikeuden vililld ovatkin merkittidvid. Taméa on osaltaan vaikuttanut
my®os siihen, ettd immateriaalioikeuden ala on jossain médrin hajanainen'®s,

Toisena syynd pddillekkdisyyksien liscidintymiseen voidaan ndhdd eri immateriaali-
oikeuksien suojaedellytysten madaltuminen'®, suoja-aikojen pidentyminen'®

185 Ks. immateriaalioikeuden kehityspiirteisti Suomessa tarkemmin Oesch 2001, s. 90-102.

186 Levin on kannattanut yhden immateriaalioikeuden jérjestelmién (single right system) siirty-
misen hengessd erityisten immateriaalioikeustuomioistuimien perustamista. Ks. Levin 2003, s.
332. Suomessa on vuoden 2013 syyskuusta alkaen kaikki immateriaalioikeus- ja kilpailuasiat
keskitetty yhteen toimivaltaiseen tuomioistuimeen eli markkinaoikeuteen. Lisdksi Suomessa on
vaadittu kaikkien immateriaalioikeuksien lainvalmistelun keskittimistd yhteen ministerioon.
Toistaiseksi tétd ei ole kuitenkaan toteutettu johtuen osittain myos tarkoituksenmukaisuussyista.
Ks. tarkemmin esim. Niiranen 2013, s. 1308-1375.

187 Ks. tavaramerkki- ja tekijanoikeuden eroista esimerkiksi Schovsbo 2000, s. 10.

188 Yhtend syynd immateriaalioikeuden alan hajanaisuuteen voidaan nihdi talouden ja kéyttoym-
pariston muutokset esimerkiksi digitalisoitumisen myoté, kun oikeuksien hyodyntdmis- ja louk-
kausympdristo on siirtynyt mm. internetiin. Ks. Pihlajarinne 2012b, s. 384—385. Ndmai vaikutuk-
set korostuvat erityisesti tavaramerkki- ja tekijanoikeudessa.

189 Ks. Senftleben 2011, s. 180, jonka mukaan immateriaalioikeussuojan viime vuosikymmenini
tapahtunut jatkuva laajentuminen on osaltaan lisdnnyt myos eri immateriaalioikeuksien paillek-
kiisyyksid. Myos tekijdnoikeuden suojakynnyksen madaltuminen ja suojan laajentuminen ovat
johtaneet niiden perinteisten rajoitusten heikkenemiseen, jotka erottavat oikeudet eri kategorioi-
hin. Ks. esim. Derclaye — Leistner 2011, s. 1, jossa on todettu, ettd sekd tavaramerkki- ettd teki-
janoikeuden laajentumisen myoté niiden suojan alat ovat muuttuneet epdmédrdisemmiksi.

19 Borgenhillin mukaan eri immateriaalioikeuksien vahvistuminen ja laajentuminen ovat johta-
neet siihen, ettd mahdollisuudet pidllekkiisyyksiin niiden vilisilld raja-alueilla ovat aiempaa
suuremmat. Kédytdnnossi tdma nidkyy tekijanoikeudessa siind, ettd sen teoskynnys on laskenut ja
suoja-aika pidentynyt. Vastaavasti tavaramerkkioikeus on puolestaan vahvistunut tavaramerkki-
direktiivin (2008/95/EY) implementoimisen my&tid. Borgenhill 2000, s. 560.
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sekd niiden viililld lisddntynyt konvergenssi*®' eli eri suojatyyppien yhteenkietou-
tuminen eri suojamuodoilla suojattavien piirteiden yhdistyessd saman tuotoksen
kohdalla. Konvergenssin voidaan katsoa vaikeuttavan eri suojamuotojen vélistd
tarkkarajaista rajanvetoa. Taméi haasteellisuus ilmenee tavaramerkki- ja tekijan-
oikeuden kaksoissuojatilanteessa, kun arvioitavana olevan tietyn, mahdollisesti
useampaa immateriaalioikeudellisen suojamuodon tarjoamaa suojaa nauttivan
kohteen esteettiset ja toiminnalliset elementit eivit ole selkeisti erotettavissa toi-
sistaan. Esimerkiksi taiteellisilla tuotoksilla on yhid useammin myds muu sel-
lainen kiyttotarkoitus, kuten mainos- tai tavaramerkkitarkoitus, joka on voinut
ratkaisevasti ohjata sen ulkoasua. Vastaavasti esimerkiksi posliiniastioiden ko-
ristekuvioinneilla saattaa olla esteettisten piirteiden lisdksi kaupallinen tarkoitus
erottaa kyseisten astioiden kaupallinen alkuperd. Ndmai seikat ilmentévitkin sit,
miten myos oikeuskirjallisuudessa paljon keskustelua herittinyt immateriaali-
oikeuksien laajentumiseen pyrkivd kehitys on omiaan johtamaan siihen, ettd eri
suojamuodot voivat peittdd osin samoja ilmioité.

Niiden seikkojen vaikutuksesta padllekkéisten suojamuotojen mahdollisuus
on ilmeinen erityisesti tavaramerkkityyppind hyvin tavallisten kuviomerkkien
kohdalla silloin, kun niihin on otettu varsin matalan suojakynnyksen omaavia
kuvataiteen teoksia. Kuvataiteen teosten tavoin myds sdvellysteosten teoskyn-
nystd pidetddn yleisesti varsin matalana, joten pdillekkidisyyksid syntyy vas-

I Levin 2011, s. 22. Konvergenssia on pidetty oikeuskirjallisuudessa ylédkisitteend, jonka yhte-
ydessd voidaan erottaa edelleen alakisitteet negatiivinen, positiivinen ja epdsymmetrinen konver-
genssi. Ks. konvergenssin kéytostd késitteend Derclaye — Leistner 2011, esim. s. 4, 287 ja 297.
Negatiivisella konvergenssilla tarkoitetaan ensinnékin tilannetta, jossa immateriaalioikeussuojaus
tai ainakin pidllekkiissuojaus on suljettu kokonaan pois. Esimerkiksi ideaa ei voida suojata teki-
janoikeudella eikd se mydskddn kuulu tavaramerkkioikeuden suojapiiriin. Negatiivisesta konver-
genssista on vastaavasti kyse tilanteessa, jossa korkeintaan yhden soveltuvan suojamuodon lisidk-
si muut suojamuodot eivit ole mahdollisia. Ks. Derclaye — Leistner 2011, s. 41. Tidstd voidaan
katsoa olevan kyse myds silloin, kun eri immateriaalioikeuden suojamuodot suojaavat saman
kohteen eri piirteitd. Quaedvlieg 2005, s. 26-27. Negatiivisen konvergenssi toteutuu téssa tutki-
muksessa kumulatiivisuuden kieltdvin jarjestelmén tarkoittamissa tilanteissa. Ks. negatiivisesta
konvergenssista tarkemmin luvusta 2.2.4. My6s rinnakkaissuojaustilanteissa on kyse negatiivi-
sesta konvergenssista. Ks. tdstd rinnakkaissuojausta kisittelevistd luvusta 2.1.2. Positiivisella
konvergenssilla tarkoitetaan taas tilanteita, joissa useat suojamuodot johtavat yhtendiseen suo-
jaukseen. Quaedvlied 2005, s. 26. Epdsymmetrisestd konvergenssista on Kyse, kun eri immate-
riaalioikeuksien tarjoama suojaus johtaa ainakin osittain yhtenevidn lopputulokseen. T#lloin eri
immateriaalioikeuksilla voi olla esim. osittain samanlaiset suojaedellytykset, vaikkakaan niilld ei
ole samanlaiset suojatarkoitukset. Derclaye — Leistner 2011, s. 4 ja 318. Epdsymmetriselld kon-
vergenssilla viitataan erityisesti sellaiseen immateriaalioikeuksien piillekkdisyystilanteeseen,
joka ilmentéd eri suojamuotojen vélistd epdtasapainoa. Ks. Kur 2001, s. 34. Vrt. kuitenkin Din-
woodie 2005, s. 10, joka nikee esimerkiksi immateriaalioikeuksien kumulaation yhtend konver-
genssin muotona: oikeuksien kumuloituessa pyritddn saamaan lisdd suojaa yhdelld tai useammal-
la suojamuodolla tai tdyttdimédn immateriaalisuojauksessa olevia aukkoja toisen suojamuodon
avulla. Dinwoodie katsoo kuitenkin konvergenssissa olevan oikeuksien varsinaisen kumuloitu-
misen sijaan ennemminkin kyse siitd, ettd oikeudenhaltijoiden on mahdollista valita eri suoja-
muotojen vélilld.
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taavasti helposti myds sdvellysteoksen sisiltdvien ddnimerkkien kohdalla. On
kuitenkin selvdd, ettd mikéli suojaedellytykset madaltuvat, myos suojan laajuu-
den tdytyisi vastaavasti kaventua. Immateriaalioikeuksien piillekkéisyyksien
nidkokulmasta timé on tarpeellista eri suojamuotojen vilisten rajojen ja tasa-
painon sdilyttimiseksi. Niin ollen suojamuotojen péadllekkdisyystilanteet voi-
vat paljastaa ldhempii tarkastelua vaativia ongelmatilanteita, jotka ovat syn-
tyneet eri suojamuotojen vélisen epdtasapainon seurauksena. Tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden paillekkdisyystilanteet voivat ilmentéda téllaista epdaitoa pail-
lekkéisyystilannetta, jolloin voidaan puhua myos ns. epdsymmetrisestdi kon-
vergenssista'? (Asymmetrische Konvergenz, asymmetric convergence). Talloin
immateriaalioikeuksien piillekkéisyystilanteissa ilmenevit ongelmat ovat ai-
heutuneet ennemminkin yhden tai useamman immateriaalioikeuden vélisestd
sisdisestd epitasapainosta kuin niinkdin itse immateriaalioikeuksien péaéllek-
kéisyyksistd'”. Epdsymmetrinen konvergenssi ilmenee kaksoissuojaustilan-
teessa ylisuojaamisena. Toisin sanoen sama kohde saa seké tavaramerkki- ettd
tekijanoikeussuojaa, koska jommankumman oikeuden tarjoamaa suojaa on tul-
kittu liian laajasti niiden tarkoitukseen néhden.

Epdsymmetrisen konvergenssin voidaan katsoa ilmenevin EUT:n Parfums
Christian Dior v. Evora -ratkaisussa (C-337/95). Kyseisessi ratkaisussa EUT
joutui ottamaan kantaa tekijanoikeuden ulottuvuuteen tavaramerkkisuojat-
tuihin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekd mahdollisuuteen rajoittaa toisen
oikeutta kuvata niitd markkinoinnissa. EUT katsoi, ettd kyseisessd asiassa
olleissa olosuhteissa tekijdnoikeuden antama suoja sitd vastaan, etti jilleen-
myyjd esittdd suojattuja teoksia mainoksissaan, ei voi olla missdin tapauk-
sessa laajempi kuin tavaramerkin tuottama suoja samassa tilanteessa'**. Niin
ollen EUT:n mukaan tekijdnoikeutta ei voida tehokkaasti kéyttdd keino-
na kiertdd tavaramerkkisuojaa rajoittavia poikkeuksia. Tekijdanoikeus ei voi
myd6skddn antaa tissd tilanteessa tavaramerkkioikeutta laajemmalle ulottu-
vaa suojaa. Epdsymmetrisen konvergenssin kannalta ratkaisu herittdd myos
jatkokysymyksen siitd, olisiko tekijanoikeuden raukeamisen laajentaminen
teoksen kopioiden kidyttdmiseen mainonnassa kdytannossa tarpeen.

Niin ollen piillekkédisyystilanteissa ilmenevit yhden tai useamman immate-
riaalioikeuden laajentumisesta aiheutuvaan ylisuojaamiseen liittyvit ongelmat
voitaisiin sen sijaan, ettd rajoitettaisiin itse paillekk&isyyksid, ratkaista supis-

192 Ks. ed. alaviite.

193 K. Kur 2001 S. 34 Immateriaalioikeuden p‘aiéillekk'eiisyystilanteisiin liittyvit ongelmat eivit
mmnmmMMmﬂm$QMHHMWMMm%qaKmZMﬁ959%a%%1mmﬁﬂmdm$amumvw
liset epdtasapainotilanteet ilmenevit selkeimmin immateriaalioikeuksien rajapinnoilla. Ks. Der-
claye — Leistner 2011, s. 245 ja 298. Erityisesti saksalaisessa kirjallisuudessa kédytetyn termin on
lanseerannut Kur. Ks. Kur 2001, s. 34.

19 Tuomio Parfums Christian Dior v. Evora -asiassa (C-337/95), kohta 58.
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tamalla immateriaalioikeuksien liian laajaa suojausta. Kunkin immateriaalioi-
keuden tarjoama suoja tulisi rajata siten, etteivit sen taustalla olevat intressit
laajene yli alkuperdisen tarkoituksensa ja siten ole ristiriidassa muiden yksin-
oikeuksien kanssa'®.

Mikili yhden tai useamman immateriaalioikeuden sisdinen epétasapaino
johtuu siitd, ettd jompaakumpaa tai molempia niistd oikeuksista on tulkittu
liian laajasti niiden alkuperdiseen suojan laajuuteen nidhden, voitaisiin liian
pitkille ulottuvasta immateriaalisuojauksesta johtuvat ongelmat ratkaista esi-
merkiksi tekijanoikeuden osalta soveltamalla tiukempia omaperdisyyden kri-
teereitd. Mikdli tulkinta ei korjaa tasapainoa, tilanne voitaisiin korjata myos li-
sadmdlld lakiin tarpeellisissa kohdin suojaa rajaavia poikkeuksia!®.

Kolmanneksi pddllekkdisyyksien lisddntymiseen on vaikuttanut oikeudenhal-
tijan kasvanut tietoisuus immateriaalioikeuksien pddillekkdisyyksien hyodyn-
timisestd suojastrategiana mahdollisia oikeudenloukkauksia vastaan'’. Tm-
materiaalioikeuksien yhdistelystid on pddosin hyotyd oikeudenhaltijalle, koska
padllekkdisyys vahvistaa kohteen suojausta. T#lloin muita suojamuotoja kdy-
tetddn tdydentiméadn ensisijaisen suojamuodon tarjoamaa suojaa. Kidytannossa
tama tarkoittaisi esimerkiksi tavaramerkki- ja tekijanoikeuden paillekkidisyys-
tilanteissa sitd, ettd tekijdnoikeuteen voitaisiin vedota myds niissd tapauksis-
sa!®® joissa tavaramerkki on syntynyt ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellista
tarkoitusta'®.

195 Veerkade 1998, s. 69-70. Voidaankin todeta, ettd kaikkien immateriaalioikeuksien perustana
tulee olla kattava ja tietoisesti muodostettu tasapainoinen oikeudellinen suoja, jonka sdilyminen
edellyttdd myos sen sddnnollisti tarkistamista. Tdhédn on perustunut esimerkiksi TMerkkiL 13 §:n
olennaisesti arvoa korottavaa muotoa koskeva merkin rekisterdinnin kielto, jolla tiettyjen muoto-
jen osalta varmistetaan, ettei niiden kohdalla synny mm. tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden piil-
lekkdisyyksid. Vastaavalla tavoin tavaramerkki- ja tekijanoikeuden keskindinen etusija tavara-
merkin rekisterdintitilanteessa méadritetddan merkkiin otettavan toisen teoksen osalta TMerkkiL
14.1 §:n 5 kohdassa ja TMerkkiL 14.2 §:ssd. Niissd lainkohdissa etusija suhteessa tavaramerkki-
oikeuteen annetaan toisen tekijidnoikeudelle, joka oli syntynyt ennen merkin rekisterointia.

19 Immateriaalioikeuksien sisdistd epitasapainoa on ehdotettu voitavan korjata esimerkiksi
omaksumalla poikkeusten osalta joustavampi fair use -jarjestelmd. Ks. Derclaye — Leistner 2011,
s. 318.

197 Myos Quaedvlieg nikee yhtend syynd immateriaalioikeuksien piillekkiisyystilanteiden li-
sddntymiseen tavoitteen saada mahdollisimman voimakasta suojaa. Quaedvlieg 2005, s. 24. Oi-
keuskéytinnostd voidaan mainita esimerkkind EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisu
(C-337/95), joka ilmentdd oikeudenhaltijan pyrkimystd saamaan maksimaalista suojaa tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden pédllekkaisyyttd hyodyntéden.

198 Tavaramerkiksi luotujen merkkien tarkoituksena on elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja pal-
veluiden erottaminen muiden tuotteista, miké on pddasiassa kaupallisten hyotynékokohtien sane-
lemaa toimintaa. Siten voidaan katsoa, ettei tavaramerkkid luotaessa taiteella sininsd ole tdssd
prosessissa juuri mitddn tekemistd, eikd tdssd mielessd toiminnan tulosten taiteellisten arvojen
suojaaminen kuulu vilittomaésti toiminnan harjoittajien intresseihin.

19 Ks. Nordell 2002, s. 104. Eri immateriaalioikeuksien péillekkidisyydet voidaan nidhdd myds
osana oikeudenhaltijan puolustusstrategiaa. Toisin sanoen kaksoissuojatun kohteen oikeudenhal-
tija voi puolustaa kohdettaan ulkopuolisten tahojen loukkauksilta. Néin ollen hin voi tavaramerk-
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Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden paillekkdisyystilanteet ovat kuitenkin en-
nen kaikkea seurausta kasvavasta uusien tavaramerkkien tarpeesta sekd eri-
tyisesti kansainvilisten sopimusten myotdvaikutuksella tapahtuneesta imma-
teriaalioikeuden alojen laajentumisesta seké yksinoikeuksien vahvistumisesta.
Kéytdnnossd immateriaalioikeuden piillekkidisyystilanteiden lisddntymisen
ovat mahdollistaneet EU-sddntely?® sekd TRIPS-sopimuksen implementoin-
ti2%!, Lisdksi yhtend merkittdvimmistd syistd immateriaalioikeuksien p#illek-
kiisyyksien lisddntymiseen voidaan ndhdd teknologian jatkuva kehitys. Se ei
kuitenkaan ole syyné tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojatilanteiden
lisddntymiseen. Teknisen kehityksen sijaan yhtend syyni niin tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden kuin monien muidenkin immateriaalioikeudellisten suojamuo-
tojen paillekkdisyyksien viimeaikaiselle lisddntymiselle voidaan kidytdnnos-
sd katsoa olevan mitd todennikoisimmin sopimuskdytinto erityisesti ajatellen
palveluiden, pelialan tuotteiden ja muun muassa franchising-lisensoinnin kehi-
tysta.

Kun otetaan huomioon nami tekijanoikeudessa ja tavaramerkkioikeudessa
tapahtuneet muutokset ja trendit, voidaan todeta, ettei tavaramerkki- ja tekijin-
oikeuden piillekkiisyyksid voida enédd jatkossa ohittaa harvinaisena ja merki-
tykseltddn vihdisend ilmiond?*2. Myos tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden péil-
lekk&issuojatilanteissa on syytd pyrkid nididen oikeuksien viliseen tasapainoon,
jossa otetaan keskeiselld tavoin huomioon nédiden immateriaalioikeuksien suo-
jaamisen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys, mutta kuitenkin tunnis-
tetaan mahdollisesti joissain tilanteissa liian vahvaksi kdyneen immateriaali-
oikeussuojan haitalliset vaikutukset.

kiin kohdistuvan tekijanoikeuden haltijana vedota esimerkiksi moraalisiin oikeuksiinsa estdak-
seen muita loukkaamasta tillaista tavaramerkkii. Toiseksi oikeudenhaltija voi kdyttdd immate-
riaalioikeuksien pidillekkidisyyksid suojastrategiana, jossa omat oikeudet suojataan tehokkaasti
varautumalla etukidteen mahdollisiin oikeudenloukkauksiin. Esimerkiksi tavaramerkkioikeus tur-
vaa aikaan rajoittumattoman suojan tavaramerkille. Ks. kaksoissuojauksen hyodyntdmisestd puo-
lustusstrategiana Nordell 2002, s. 104; Schovsbo 2000, s. 13.

200 Tavaramerkkioikeuden on todettu vahvistuneen tavaramerkkidirektiivin (2008/95/ETY)
implementoinnin myotéd.

21 Myos Hakoranta kisitellessddn mallioikeuden piéllekkéisyystilanteita nikee immateriaali-
oikeuden pdillekkdisyystilanteiden lisddntymisen syiksi teknologian kehityksen, EU-sdédntelyn
ja TRIPS-sopimuksen implementoinnin. Ks. Hakoranta 2005, s. 43. Ndmi syyt voidaan nidhda
myos yleisesti immateriaalioikeuden péillekkdisyyksien lisdidntymisen taustalla.

202 Vrt. SOU 1958:10, s. 286, jossa tavaramerkki- ja tekijanoikeuden péillekkidisyydet on ohitet-
tu lausumalla niistd ainoastaan, ettd ne ovat harvinaisia tilanteita.
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2 Tavaramerkkioikeuden ja
tekijanoikeuden kumulaatio

2.1 KUMULATHIVISUUS
2.1.1 Kumulaation kisite

Immateriaalioikeudet on perinteisesti jaettu eri suojatyyppeihin, joilla on omat
varsin rajatut ja vakiintuneet suojan kohteensa, tarkoituksensa ja sisdltonsa.
Immateriaalioikeudessa eri suojamuotojen keskindistd rajanvetoa voidaan pitda
edelleen ajankohtaisena, ja se on muodostunut yhi tarkeimmaiksi immateriaali-
oikeuksien paillekkdisyyksien kasvun myotda. Immateriaalioikeuksien rajapin-
tojen voidaankin todeta hamartyneen pitkén ajan kuluessa luvussa 1.2 esitetyin
tavoin useiden immateriaalioikeuksien luonnetta muuttaneiden seikkojen, ku-
ten suojamuotojen ja suojakohteiden médrin kasvun myoti lisddntyneiden suo-
jamahdollisuuksien, yhteisvaikutuksen vuoksi.

Tekijanoikeuden ja teollisoikeuksien on myos véitetty ldhentyneen taval-
la, joka vaikeuttaa eri immateriaalioikeuksien vilistd rajanvetoa' ja on omiaan
lisddmddn paillekkidisyystilanteita. Siten erityisesti paillekkdisyystilanteissa
korostuu intressi eri immateriaalioikeudellisten suojamuotojen vilisten rajo-
jen ja tasapainon sdilyttdmiseen. Lisdksi immateriaalioikeuksien rajapinnoilla
paidllekkéisyystilanteiden selvittdminen ja jokseenkin erilaisten suojamuotojen
yhteensovittaminen ei yleensé ole kovinkaan yksiselitteistd, vaan se edellyttda
padsdintoisesti myOs yksittdistapauksittaista tulkintaa.

Eri immateriaalioikeuksien paéllekkdisyystilanteita voidaan ldhestyd kumulaa-
tion kisitteen kautta, jolla tarkoitetaan eri lakien suhdetta toisiinsa. Immateriaali-
oikeudessa kumulaation kisitettd on kiytetty erityisesti teollisen muotoilun yh-
teydessd malli- ja tekijanoikeuslakien suhdetta tarkasteltaessa. Nididen lakien
vilisessd suhteessa kumulatiivisuudella onkin katsottu olevan keskeinen merki-
tys?, mitd ilmentdd myos Tekijal 10.1 §:4én otettu malli- ja tekijanoikeuden kumu-
laatiota koskeva sddnnds, joka nimenomaisesti mahdollistaa ndiden suojamuotojen
rinnakkaisen soveltamisen samaan tuotokseen. Kumulaation kisitettd voidaan kui-
tenkin pitdd ajankohtaisena myos muiden immateriaalioikeuslakien yhteydessa.

! Alun perin tekijinoikeuteen luettiin kuuluvaksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja siveltdjien oikeu-
det teoksiinsa. Teollisoikeuksiin luettiin enemmin teolliseen eldmién liittyvit oikeudet, kuten
patentti-, tavaramerkki- ja mallisuojaoikeus. Haarmann 2014 s. 3-5.

2 Miikinen 1996, s. 226.

> Mikinen 1996, s. 226.
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Immateriaalioikeudellista kumulaatiota tarkasteltaessa ldhtokohtana on pi-
detty olettamaa sen sallittavuudesta malli-, tavaramerkki- ja tekijdnoikeus-
lakien sekd sopimatonta menettelyd elinkeinotoiminnassa sédédntelevdn lain
(1061/1978) wvililla*. Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kumulaatiota voidaan
ldahestyéd niitd suojamuotoja koskevan kaksoissuojauksen syntytilanteiden avul-
la. Tarkastelussa kéytin keskeiselld tavalla apuna tavaramerkki- ja tekijanoikeu-
den kohteen® kisitetti.

Immateriaalioikeudella ei katsota olevan tiettyd kohdetta, vaan immateriaa-
lioikeuden kohde on kisitteeni fiktio®. Mikali immateriaalioikeuden siséltod
halutaan kuvata tarkemmin, voidaan se tehdid samalla tavoin kuin muidenkin
varallisuusoikeuksien osalta erittelemilld eri henkil6tahojen viliset oikeu-
delliset suhteet’. Immateriaalioikeuden kohteen kisitteen kéyttod perustel-
laan kuitenkin tdsséd yhteydessi esitysteknisilld syilld, silld tutkimuksessani
tdmén kisitteen avulla pyritidin keskeiselld tavalla hahmottamaan kahden eri
immateriaalioikeuden vilistd suhdetta.® Niin ollen tutkimuksessa hyodynne-
tddn Godenhielmin jo 1960-luvulla esittiméi aineettoman oikeuden ja konk-
reettisen esineen, jossa tillainen oikeus ilmenee, vilisti erottelua’.

Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kumulaatioon johtavia paéllekkéisyystilan-
teita voidaan nidhdi syntyvin kahdella eri tavalla. Laajassa merkityksessd ku-
mulaation kdsitteeseen siséltyvit kaikki suojamuotojen rinnakkaisen kiyton
tilanteet (rinnakkaissuojaus). Rinnakkaissuojaustilanteessa tavaramerkki- ja te-

+ Mikinen 1996, s. 226.

3 Tissd tutkimuksessa eri lakeihin perustuvia suojamuotoja, tavaramerkki- ja tekijénoikeutta, ku-
vattaessa puhutaan yksinoikeuksien kohteista. Siten kohteen késitettd kdytetddn vastaavalla ta-
voin kuin TekijiL 1 luvussa, jonka otsikkona on Tekijinoikeuden kohde ja sisdllys. Tédssi tutki-
muksessa kohteen kisitettd on kiytetty kuvaamaan sitd aluetta, jolla tekijanoikeus- ja/tai tavara-
merkkisuoja ylipdédnsé tulevat kyseeseen.

¢ Koktvedgaard on edustanut késitystd, jonka mukaan immateriaalioikeudella ei ole kohdetta.
Hin kritisoi aikoinaan jo viitoskirjassaan erityisesti sitd, ettd tekijanoikeudessa teosta voitaisiin
pitdd immateriaalioikeuden kohteena. Koktvedgaardin mukaan immateriaalioikeuden kohteeseen
perustuva oikeudellinen tarkastelu saattaa perustua epirealistiselle pohjalle. Ks. Koktvedgaard
1965, s. 3, 111-114 ja 123. Ks. my6s Helin 1978, s. 647-657; Pihlajarinne 2014, s. 860-861;
Haarmann 2014, s. 2-3. Kisitys immateriaalioikeuden aineettomasta kohteesta oli 1940-luvulta
ldhtien erityisesti skandinaavisen realismin edustajien kritiikin kohteena. Tdmin keskustelun
aloittajana toimineen Alf Rossin mukaan tieteessi voitiin tarkastella vain empiirisesti havaittuja
olioita ja ominaisuuksia. Nédin ollen aineetonta kohdetta oli pidettivd ainoastaan metafyysisend
fiktiona. Ross 1945, s. 343-346. Ks. immateriaalioikeuksien kohdetta koskevasta keskustelusta
erityisesti Helin 1978, s. 647-657.

7 Castrén 2006, 766.

8 Godenhielm on kiyttinyt tutkimuksessaan immateriaalioikeuden kohteen késitettd nimenomai-
sesti korostaen sen luonnetta ainoastaan teknisend kisitteend. Godenhielm 1965, s. 19-21. Myds
Pihlajarinne perustelee samansuuntaisesti vditoskirjassaan immateriaalioikeuden kohteen kisit-
teen kiyttod esitysteknisend apuvilineend sekd toisaalta kidytdnnosséd helpottamaan immateriaali-
oikeudellisen aineksen ymmirtdmistd. Ks. Pihlajarinne 2009, s. 86.

° Godenhielm 1965, s. 19-21.

60



KUMULAATION KASITE

kijanoikeussuojan kohteet voivat olla erilaiset. Télloin kyse on kaksoissuojaus-
tilanteista, joissa tavaramerkkioikeudella suojataan tuotteen symbolina olevaa
merkkid ja tekijinoikeudella tavaramerkilld erotettavaa tuotetta, joka tdyttdd
Tekijdl 1 §:ssd sdddetyt tekijdnoikeussuojan edellytykset. Kumulaatiota voi-
daan tarkastella myos suppeassa merkityksessi, jolloin késite on rajattu tarkoit-
tamaan vain tilanteita, joissa suojamuotojen kohteet ja siséllot ovat ainakin osit-
tain pédllekkiisid (padllekkdissuojaus)'?. Pddllekkdissuojaustilanteessa suojan
kohteena on itse rekisterdity tai vakiinnutettu tavaramerkki, jota pidetdin myos
Tekijal 1 §:ssd tarkoitetuin tavoin niin itsendisend ja omaperidisend, ettd se saa
tekijanoikeussuojaa.

Esimerkkini tdllaisesta aikoinaan paéllekkéissuojatusta ja samalla myds yh-
destd maailman tunnetuimmista logoista voidaan mainita alun perin Gra-
mophone Companyn ja myshemmin muun muassa levy-yhti6 EMI:n tun-
nuksenaan kiyttimd, Francis Barraudin luomasta tunnetusta His Master’s
Voice -maalauksesta!! muodostettu yhteison tavaramerkki (CTM 3084225).!2

Kuva 2. Francis Barraud: His master’s voice.
Yhteison tavaramerkki rek.nro 3084225.

10 My6s Quaedvlieg katsoo, etté sen lisdksi, ettd eri immateriaalioikeudet voivat suojata tuotok-
sen eri piirteitd, myOs useat immateriaalioikeudet voivat kumuloitua tuotoksen saman piirteen
kohdalla. Hén pitdd hyvinkin mahdollisena, ettd sekd tavaramerkki- ettd tekijanoikeuslait voivat
molemmat tilld tavoin suojata samaa kohdetta. Quaedvlieg 2005, s. 23.

' Taiteilija Francis Barraudin (16.6.1856-29.8.1924) vuonna 1899 luoma maalaus esittidd Nip-
per-nimistd kettuterrierid kuuntelemassa fonografia.

12 Kyseisesti teoksesta muodostettu kuviotavaramerkki on 17.1.2005 rekisterdity yhteison tava-
ramerkiksi (CTM rekisterinumero 3084225). Haltijana on Palm Green Capital Limited.
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Suojamuotojen kohteen osalta voidaan erottaa toisistaan fyysisen ja aineet-
toman kohteen suojaaminen. Fyysisen kohteen suojauksen osalta tarkastelun
keskiossd on nimenomaan se visuaalinen tuotos, johon oikeudet kohdistuvat.
Tekijanoikeuden osalta tillaisena kohteena on teoskappale. Tavaramerkkioi-
keudellisen suojan fyysinen kohde on puolestaan tunnus, joka edistdd kaupan-
kdynnissd tuotteen, palvelun tai markkinoilla toimivan elinkeinonharjoittajan
erotettavuutta. Siten suojan kohteena ei ole se tavara tai palvelu, johon merkki
on liitetty, vaan suoja kohdistetaan itse tavaramerkkiin. Aineettoman kohteen
suojauksen kisitteellinen eroavuus liittyy siihen, ettd molemmilla oikeuksilla
on toisistaan eroavat tarkoitukset.'* Tekijinoikeuden immateriaalisena kohtee-
na on teos, kun taas tavaramerkkioikeudessa tavaramerkin funktiona on toimia
tuotteen symbolina, joka erottaa haltijansa tuotteet muista saman alan tuot-
teista. Tavaramerkkioikeudessa aineettomana suojan kohteena voidaan ndhdi
olevan merkin idea eli symbolitehtdvdd ilmentidvd merkki abstraktissa muo-
dossaan. Kyse ei siten ole materiaalisesta kohteesta vaan ideamaailmaan kuulu-
vasta immateriaalisesta kohteesta'?.

Liséksi on huomattava, ettd tavaramerkkioikeuden suojaamien kaupallisessa
ympdristdssi toimivien symbolien arvo oikeudenhaltijalle koostuu niistd itses-
tddn alkuperiisesti muodostuvan arvon sijaan siitd kaupallisesta viestistd, joka
niilld onnistutaan vilittimddn kohderyhméni oleville kuluttajille ja elinkei-
nonharjoittajille. Tdma piirre erottaa tavaramerkkioikeudet tekijidnoikeuksista
tehden tavaramerkkisuojan immateriaalisesta kohteesta osaltaan vield abstrak-
timman ja aineettomamman kuin tekijdnoikeuden kohteesta.!> Toisaalta myos
teoksen itsendisyyden ja omaperdisyyden voidaan katsoa ilmenevin sen kye-
tessd vilittdmiin — toisinaan hyvinkin monitulkintaisen ja abstraktin — viestin.
Tekijinoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taideteok-
sen ominaisuudet kuitenkin kietoutuvat yhteen, silld tdllainen merkki voidaan
sen tavaramerkkind ilmentdmén erottamiskyvyn lisdksi ndhdda myos taiteellise-
na kohteena ja symbolina, jossa niin semiotiikka eli merkkioppi, taide kuin oi-
keustiedekin kohtaavat. Kuitenkin taideteoksesta muodostuvan merkin on mo-
ninaisista rooleistaan huolimatta kyettdvi toimimaan myos erottamiskykyisend
tunnuksena voidakseen tiyttdd tehtdvinsd tavaramerkkina.

Suojamuotojen sisdllon osalta paillekkdisyydet liittyvit puolestaan tilantei-
siin, joissa eri yksinoikeuksien turvaamat oikeudet menevét paillekkain. Toisin
sanoen eri tavoin perustellut lait saattavat johtaa soveltamistilanteessa saman-
laiseen lopputulokseen koskiessaan samaa suojan kohdetta, vaikkakaan ne ei-
vt nimenomaisesti sulje toisiaan pois. Ndin voidaan todeta tapahtuvan myds

13 Ks. tavaramerkki- ja tekijdnoikeussuojan kohteen kisitteellisistd ja visuaalisista eroista kak-
soissuojatilanteessa Kur 2002, s. 598.

14 Ks. immateriaalisesta kohteesta esim. Drockila 1975, s. 26-27.

15 Pihlajarinne 2014, s. 927.
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joissain tapauksissa tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojatilanteissa.
Seké tavaramerkki- ettd tekijinoikeuden haltijoilla on molemmilla yksinoikeus
médritd suojankohteen kidytostd'®, Vaikka tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
madrddmisoikeudet perustuvat eri lainsaaddntdon ja niiden taustalla on eri tar-
koitukset, voivat molemmat oikeudet erikseen sovellettuina johtaa siihen lop-
putulokseen, ettei kolmas voi kdyttdad tavaramerkki- ja tekijanoikeudella kak-
soissuojattua merkkié tavaramerkkina.

2.1.2 Rinnakkaissuojaus

Paidllekkidisyyksid voi syntyd ensinndkin, kun eri suojamuotoja kdytetddn rin-
nakkain suojaamaan samaa tuotosta. Mikdli tavaramerkki- ja tekijinoikeussuo-
jan kohde on fyysisesti erilainen, kuten esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa
tavaramerkkioikeudella suojataan merkkié ja tekijanoikeudella merkilld suo-
jattavaa tuotetta, voidaan télldin puhua oikeuksien kumuloitumisesta laajassa
merkityksessd. Télloin siis eri immateriaalioikeudet suojaavat saman kohteen
eli tuotoksen eri elementtejd!'’. Tdmad on kidytdnnon elinkeinotoiminnassa hy-
vin yleistd. Niin tapahtuu esimerkiksi tilanteessa, jossa korun ulkoasua suoja-
taan tekijanoikeudella ja sen nimitystd tavaramerkkioikeudella rekisterdimilla
se sanamerkkini!®. Vastaava tilanne on kisilld silloin, kun tavaramerkki- ja te-
kijanoikeudella suojataan esimerkiksi elokuvia tai musiikkia. Tdlloin tavara-
merkkisuojan kohteena on merkki, joka on seké késitteellisesti ettd visuaalisesti
erillinen varsinaisesta tuotteesta. Tekijianoikeuden kohteena on tidssé tapaukses-
sa taas puolestaan itse tuote eli elokuva tai musiikkitallenne.

Tiukasti arvioituna rinnakkaissuojaustilanteessa ei tapahdu tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden kumulaatiota', vaikka loukkaustapauksessa yleensd vedotaan-
kin molempiin, seki tavaramerkki- ettd tekijianoikeuteen®. Kédytdnnossi nditd

16 Ks. tavaramerkki- ja tekijdnoikeutta yksinoikeuksina kisittelevi luku 4.

'7 Rinnakkaissuojaustilanteet on puolestaan erotettava ns. paéllekkdissuojaustilanteista, joista on
kyse vain silloin, kun suojamuotojen kohteet ja sisilto ovat padllekkiisid. Néin ollen paallekkéis-
suojaustilanteessa voidaan puhua myos positiivisesta padllekkdisyydestd, joka toteutuu, kun sa-
maa kohdetta suojataan useammalla eri immateriaalioikeudellisella suojamuodolla. Nité tilan-
teita tarkastellaan erikseen paillekkdissuojaa koskevassa luvussa 2.1.3.

18 Lisiksi esimerkkini tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden suojayhdistelmisti, joka kohdistuu yh-
teen kohteeseen, voidaan mainita lautapeli, jonka itsendisid ja omaperdisid sddntdjd suojataan te-
kijanoikeudella ja jonka nimed suojataan tavaramerkkioikeudella rekisteroitynd sanamerkkiné.
1 Toisin sanoen vain yksi immateriaalioikeudellinen suojamuoto tulee kyseeseen saman kohteen
osalta. Tdstd ilmiostd voidaan kéyttdd myos nimitystd negatiivinen piéllekkiisyys. Ks. Derclaye
— Leistner 2011, s. 325.

2 Esimerkkin tapauksesta, jossa oli kyse mm. tavaramerkki- ja tekijinoikeuden loukkauksesta rin-
nakkaissuojaustilanteessa, jolloin nimi oikeudet kohdistuivat suojattavan objektin eri piirteisiin,
voidaan mainita Helsingin hovioikeuden 12.12.1995 antama ratkaisu Dnro R 94/1305 (Korut). Ta-
pauksessa jdljiteltyjen koruesineiden markkinoijia syytettiin sekd tavaramerkki- etté tekijénoikeu-
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oikeuksia loukkaavien tuotteiden jakelu voidaan myds kieltdd molempien oi-
keuksien perusteella?!. Tdssd yhteydessid voidaan kuitenkin puhua oikeuksien
kumuloitumisesta laajassa merkityksessd, silld rinnakkaissuojaustilanteessa on
kyse eri yksinoikeuksien yhdistetystd kidytostd yhden ja saman konkreettisen
tuotoksen kohdalla??. Tll6in suojamuotojen yhdistiminen tarkoittaa, ettd suojan
kohde ja toteutus ovat kuitenkin kullakin suojamuodolla eri. Oikeudenhaltijalle,
kuten yritykselle, eri suojamuotojen yhdistetty kdytté on etu, koska rinnakkai-
silla suojamuodoilla voidaan tdydentdd yhden suojamuodon tarjoamaa suo-
jaa. Suojan kohteiden erilaisuuden havaittavuus mahdollistaa sen, ettd useam-
man suojamuodon rinnakkainen kdytté on my06s kolmannen tahon, ulkopuolis-
ten ja yhteiskunnan, hallittavissa. Vaikka eri suojaoikeuksia yhdistetdédn suojaa-
maan samaa tuotosta, ne kukin toteuttavat — kuten ainoana suojamuotona kiy-
tettdessdkin — puhtaasti siti tarkoitusta, miki niilld itsellddn on.

2.1.3 Paillekkiissuojaus

Rinnakkaissuojaustilanteiden liséksi paillekkdisyyksid aiheutuu myos tilantees-
sa, jossa eri immateriaalioikeuden suojamuodot peittivit osittain samoja ilmidi-
td. Toisin sanoen tdlldin on kyse siitd, ettd suojan kohteet ja oikeuksien sisdltd
ovat asiallisesti padllekkdisid. Pédllekkiissuojaus eli oikeuksien kumuloitumi-
nen suppeassa merkityksessa edellyttidd ensinnikin sité, ettd molemmat oikeudet
suojaavat nimenomaisesti samaa fyysistd kohdetta”. Mikili tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden paéllekkdissuojan kohteena on (tavara)merkki, on suojan kohteen
osalta tilloin tiukastikin arvioituna aina kyse oikeuksien kumuloitumisesta: esi-

den loukkauksesta silld perusteella, ettd Kalevala Koru -tuotteiden jéljitelmid, joissa oli luvattomas-
ti KK-kuviomerkki, oli tuotu ulkomailta maahan ja tarjottu myytéviksi. Tuomioistuin katsoi, ettd
tdlloin oli tahallaan loukattu Kalevala Koru Oy:n yksinoikeutta vakiintuneeseen KK-tavaramerk-
kiin. Korut oli valmistettu jéljentdmélld suoraan alkuperidisestd korumallista ja niitd oli tarjottu
myos tahallaan ansiotarkoituksessa myytiviksi. Koruihin oli yksinomainen tekijinoikeus Kalevala
Koru Oy:1l4. Télloin kyse oli myds tekijdnoikeuden loukkauksesta. Néin ollen samat tekijét olivat
loukanneet yhdelle ja samalle oikeudenhaltijalle kuuluvia tavaramerkki- ja tekijanoikeuksia.

2 Ks. Kur 2002, s. 598.

22 Eri suojamuotojen rinnakkaisesta kidytostd saman kohteen suojaamisessa ks. Oesch — Pihlaja-
maa — Sunila 2014, s. 3-8.

# Esimerkkini tapauksesta, jossa oli kyse tavaramerkki- ja tekijinoikeudella paillekkdissuojatun
kohteen loukkauksesta voidaan mainita Helsingin hovioikeuden 19.12.1995 antama ratkaisu
Dnro R 94/1963 (WWEF). Téssi tapauksessa samaan kohteeseen kohdistuvat tavaramerkki- ja te-
kijanoikeudet kuuluivat eri tahoille ja molemmat oikeudenhaltijat vetosivat oikeudenloukkauk-
seen. Tapauksessa oli kyse siitd, ettd A oli tarjoamalla paitoja myytéiviksi elinkeinotoiminnassa
loukannut WWF — World Wide Fund Foundation Naturen yksinoikeutta rekisterdityyn tavara-
merkkiin ja samalla tavaramerkin késittdmén piirroskuvan luojan B:n yksinomaista oikeutta mia-
ritd teoksesta. Koska A ei ollut ennen paitojen myytivéksi tarjoamista tehnyt voitavaansa selvit-
tadkseen, loukkaako myynti tavaramerkki- tai tekijanoikeutta, hin oli menetellyt huolimattomas-
ti ja télld perusteella velvollinen suorittamaan korvauksia oikeudenhaltijoille.
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merkiksi suojattaessa kolmiulotteisen tuotteen muotoa sekd tavaramerkki- ettd
tekijdnoikeudella menevit ndmi oikeudet paillekkéin. Esimerkkind kolmiulot-
teisesta paillekkdissuojaa saavasta kohteesta voidaan mainita tavaramerkkind
rekisteridyt Hymypoika- ja Hymytytto-patsaiden ulkoasut®.

Kuva 3. Heikki Nieminen: Hymypoika-patsas.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 233196.

Saman kohteen suojaamisen lisdksi suppean kumulaation toteutuminen edellyt-
tad, ettid kyseiset yksinoikeudet ja niihin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset
ovat sisilloltddn padosin samanlaisia. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeus vastaavat
yksinoikeuksina sisilloltdédn toisiaan verrattaessa esimerkiksi tekijdnoikeuden
taloudellisia oikeuksia, jotka antavat tekijinoikeuden haltijalle yksinoikeuden
madrdtd kohteesta tavaramerkkioikeuden merkin haltijalle turvaamaan oikeu-
teen madritd merkisté elinkeinotoiminnassa. Néiltd osin ndmi oikeudet mene-
vit sisdlloltddn ainakin osittain pédllekkiin.?

2 Hymypoika-patsaita on jaettu koululaisille vuodesta 1954 lidhtien ja Hymytytto-patsaita vuo-
desta 1955 tunnustuksena reilusta ja ystéivillisestd toiminnasta kouluyhteisossi. Patsaat on suun-
nitellut taiteilija Heikki Nieminen. Ks. Hymypoika-patsaan tarinasta tarkemmin Opinkirjon koti-
sivuilta.

Hymypoika-patsaasta (rekisterinumero 233196) ja Hymytytto-patsaasta (rekisterinumero
233197) muodostuvat ulkoasurekisterdinnit on rekisterdity 13.5.2005 kansallisina tavaramerk-
keind useissa luokissa (haltijana Kehittdmiskeskus Opinkirjo ry).

2 On huomattava, ettd esim. tavaramerkki- ja tekijanoikeuden suoja-aika on erilainen. Lisiksi oi-
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Suppean kumulaation tilanteet ovat edelld luvussa 2.1.2 mainittuja eri suo-
jamuotojen rinnakkaiskdyttotilanteita harvinaisempia, miki johtuu siitd, ettd
immateriaalioikeuslaeissa suojan kohde ja sisdltd on rajattu hyvinkin tarkasti.
Téastd huolimatta immateriaalioikeuksien laajentumisen myotd niiden asialli-
nen kattavuus voi kuitenkin johtaa siihen, etté eri laeissa sdddetyt suojamuodot
voivat olla suojan kohteiltaan®® ja oikeuksien sis#llon osalta asiallisesti paéllek-
kaisid. Lisdksi on huomattava, ettd niissikin tilanteissa, joissa suojan tarkoitus
ja tavoitteet eivit ole paillekkiisid, voi suojaoikeuksien toteutus kdytinnossi
kuitenkin aiheuttaa paillekkéisyyttd.?” Néin ollen yksinoikeuden antamaa suo-
jaa ei voida rajata kaikissa tilanteissa vain sen ydinalueelle. Toisaalta on selvéa,
ettei suoja saa myoskdin ulottua oikeudellisten rajojen ylitse. Tilanteessa, jossa
samalle oikeudenhaltijalle kuuluvat eri immateriaalioikeudelliset yksinoikeu-
det menevit péillekkiin siten, ettd niiden haltijalle myonnetyt hyodyt kumu-
loituvat, nousee esiin myos kysymys kumuloituvien yksinoikeuksien suojan
laajuudesta.

Vaikka seki tavaramerkki- ettd tekijinoikeuksien kohteena on sama fyysinen
objekti ja suojan sisdltd on ainakin osittain pdillekkidinen, on nédiden oikeuksien
aineettoman suojan kohteen osalta néhtivissa selvi kisitteellinen ero, joka pe-
rustuu tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden eri tarkoituksiin. Tekijdnoikeus suojaa
yksil6llisen luomisen tulosta® ja tavaramerkkisuoja koskee merkin kykyé erot-
taa eri elinkeinonharjoittajien tuotteet toisistaan seki identifioida kaupallista
alkuperd®. Tavaramerkin tehtdvidni on suojata elinkeinonharjoittajan ja asia-
kaspiirin vilistd suhdetta, joten kaupallisesta ympéristostddn erillddn olevalla

keudenhaltijan osalta eli siind, kenelle oikeus syntyy, on eroavuutta. Nitéd tavaramerkki- ja teki-
janoikeuden vilisid eroavuuksia késitelldén tarkemmin jéljempénd luvussa 5.

26 TMerkkiDir (2008/95/EY) 2 artiklaan perustuvan TMerkkiL 1.2 §:n sdénnoksen mukaan tava-
ramerkkiné voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti ja jonka avulla voidaan
erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. On huomattava, ettd
tAma sA4Annos el sindnsd madrittele tavaramerkin kisitettd, vaan siind on vain todettu, misté tava-
ramerkki voi koostua. Tekijdnoikeuden osalta puolestaan tekijénoikeuslain 1 §:ssi tekijdnoikeu-
den suojakohde on yksiloity laajana kisitteend, silld sen mukaan tekijanoikeuslaki suojaa kaikkia
kirjallisia ja taiteellisia teoksia”.

27 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila 2014, s. 5.

2 Tutkimuksessani ldhdetdin siité, ettd tekijanoikeuden tarkoituksena on tieteen ja taiteen kehi-
tyksen edistiminen seké niiden saavutusten levittiminen. Henkisen luomistyon edistdminen sen
eri muodoissa ilmenee myos tekijanoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksesti.
Ks. HE 28/2004 vp., s. 7-8.

¥ Tavaramerkin alkuperifunktiolla on pitkdin ollut korostunut merkitys EU:n oikeuskéytdnnos-
sd ja oikeuskirjallisuudessa. Viimeaikaisesta EU:n oikeuskdytinnostd kuitenkin ilmenee, etti ta-
varamerkilld on alkuperédfunktion lisdksi useita muitakin tirkeitd funktioita. Esimerkiksi asiassa
BergSpechte (C-278/08) on todettu, ettd tavaramerkin tehtdviin kuuluvat sen keskeisen tehtévin
eli tuotteiden alkuperin kuluttajille takaamisen lisdksi myos muita tehtdvid, kuten mm. tuotteen
laadun takaaminen sekd tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvét tehtévit. Vastaavas-
ti on todettu myds asiassa C-487/07 L’Oréal ym., kohta 58 seki yhdistetyissd asioissa C-236/08,
C-237/08 ja C-238/08 (Google France ja Google), kohta 77.
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tavaramerkillé ei ldhtokohtaisesti ole itsendistd tarkoitusta eikd arvoa®. Tdssi
suhteessa tavaramerkkioikeus eroaakin ratkaisevalla tavalla muista immate-
riaalioikeuksista, ja eniten tekijdnoikeudesta ja patenttioikeudesta. Tekijdn-
oikeudessa ja patenttioikeudessa suojataan kohdetta, jolla on tietty oma tarkoi-
tus ja arvo, kuten kirjallisella teoksella tai keksinnolld®!.

Toisaalta kaksoissuojatun merkin kohdalla sen taideteosulottuvuuden voi-
daan katsoa osaltaan vahvistavan merkin symboliarvoa mahdollisesti jopa
siind miirin, ettd itse merkkid voidaan joissain tilanteissa arvostaa kaupalli-
sesta ympiristostddn riippumattomana kohteena. Tétd ilmentdd myo0s taide-
teoksesta koostuvan merkin kyky symbolina vilittdd muutakin kuin — tavara-
merkille ominaisella tavalla — vain ja ainoastaan kaupallista viestia.

Tamin lisdksi ndiden kahden suojamuodon vilinen perustavaa laatua oleva
eroavuus heijastuu siinéd terminologiassa, jolla ilmaistaan tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden suojaedellytykset, kuten omaperiisyys ja erottamiskyky32. Kos-
ka tavaramerkki- ja tekijinoikeuden aineettoman suojakohteen osalta niiden
tarkoitukseen perustuva kisitteellinen ero on aina olemassa nédiden oikeuksien
vililld, tavaramerkki- ja tekijanoikeuden péillekkdisyys kulminoituu fyysisen
kohteen ja sisdllon, ainakin osittaiseen, péillekkidisyyteen®.

Tekemini rajauksen mukaisesti tutkimuksessani tarkastellaan kumulaatiota
suppeassa merkityksessd, jolloin kisitteelld tarkoitetaan samaa kohdetta siin-
televien eri immateriaalioikeuslakien suhdetta toisiinsa. Kumulaation késitteen
valossa tutkimuksessani selvitetddn, voidaanko ja jos, niin missd laajuudessa
samaa kohdetta suojata samanaikaisesti useammalla suojamuodolla — toisin sa-
noen tissd yhteydessi tavaramerkKki- ja tekijinoikeudella — ja milli edellytyksin
tdmé on mahdollista. Myos varsinaisen tutkimusaiheen ulkopuolelle rajattuja
paillekkdisyystilanteita, joissa eri suojamuodot vaikuttavat rinnakkain toisiaan
taydentivésti siten, ettd suoja kohdistuu suojattavan tuotoksen eri piirteisiin,
kasitellddn tdssd yhteydessd. Tama tarkastelu tehdédédn kuitenkin rajatusti vain
siind médrin kuin tutkimuskohteena olevan suppean kumulaation tilanteiden
tarkempi médrittely ja kisittely sitd edellyttiviit.

3 Merkilléd tuleekin olla kyky luoda yhteys silld merkittyjen tuotteiden ja sitd kdyttdvin yrittidjén
vilille. Ndin ollen tavaramerkisti tulee jotain vasta tietyssd markkinaymparistossd, mutta télloin
sen on mahdollista saavuttaa sellainen kaupallinen arvo, joka voi helpostikin olla korkeampi kuin
esimerkiksi hyvilld patentilla. Levin 2011, s. 409. Niin ollen tavaramerkkisuojan kohde ei ole it-
sessddn arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen kidyton myotd. Pihlajarinne 2009,
s. 91. Tiéssd yhteydessd onkin huomattava, ettd myos tavaramerkille on voinut muodostua itseis-
arvoa, mikdli se on tullut kohderyhménsé piirisséd tunnetuksi.

3 Levin 2011, s. 409.

32 Ks. Kur 2002, s. 598.

3 Toisaalta juuri tavaramerkki- ja tekijanoikeuden eri tarkoitukset osaltaan mahdollistavat niiden
kumulaation sallittavauden (my0s paillekkidisyystilanteissa).
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2.2 KUMULAATIOJARJESTELMAT
2.2.1 Jaottelu eri kumulaatiojirjestelmiin

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vilisen suhteen tarkastelussa voidaan sovel-
tuvin osin hyodyntidd malli- ja tekijanoikeuden kumulaation yhteydessi oikeus-
tieteessd tehtyi jaottelua eri kumulaatiojérjestelmiin tai -tyyppeihin. Malli- ja
tekijanoikeuden kumulaatioon on eri oikeussuojajirjestelmissd néhtivissé kol-
me erilaista lihestymistapaa;* ndiden suojamuotojen kumulaatiota voidaan pi-
tdd joko tdysin hyviksyttdvind, osittain hyviksyttaviani tietyin varauksin tai sitd
ei hyviksyti lainkaan. Katson, ettd titd jaottelua hyddyntden tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden kumulaatiota voitaneen ldhestyi seuraavien kolmen kumulaa-
tiotyypin kautta:

1. Jdrjestelmd, jossa vallitsee tdydellinen kumulaatio siten, ettd eri suoja-
muodot sulautuvat toisiinsa tidydellisesti,

2. osittain kumulatiivinen jérjestelma ja

3. vailla kumulaatiota oleva jirjestelmd, joka ei hyviksy kumulatiivisuutta
lainkaan.

Téssd yhteydessd kumulaatiotarkastelu keskittyy nimenomaan tavaramerkki-
ja tekijinoikeuslain sddnnoksiin, jotka koskevat ndiden oikeuksien rajapintoja.
Niin ollen tédssd yhteydessi ei késitelld muita kuin suoraan ndiden lakien sdédn-
noksiin perustuvia argumentteja, joilla voidaan perustella kaksoissuojan sallit-
tavuutta tai sen rajoittamista.®

3 Ks. Suthersanen 2000, s. 109-112. Miikinen 1996, s. 226-228; Levin 1984, s. 78. Erottelu te-
kijanoikeus- ja mallisuojan vililld ja suhtautuminen niiden kumulaatioon taideteollisuuden tuo-
tosten osalta vaihtelee jo EU:n jdsenvaltioissa. Ks. esim. Stokes 2012, s. 69. Suthersanen on kat-
sonut, ettd Suomen suhtautuminen malli- ja tekijdnoikeuden kumulaatioon ldhestyy kumulaation
kieltdvai jarjestelméd, silld meilld taideteosten kohdalla kaksoissuojaus on suljettu pois, jos teok-
sen koristeellisuutta ei voida erottaa sen funktiosta. Kayttdtaiteen tuotokset saavat ndin ollen vain
harvoin kaksoissuojaa. Ks. Suthersanen 2000, s. 110.

3 Jdljempénd luvussa 7 kisitellddn muita argumentteja, joilla voidaan perustella tavaramerkki- ja
tekijdnoikeuden kaksoissuojan sallittavuutta tai sen rajoituksia. Tavaramerkkitarkoituksessa luo-
dun teoksen korkeaa teoskynnysti voitaneen sen tunnusmerkkiluonteesta johtuen soveltuvin osin
perustella seikoilla, joilla on oikeuskirjallisuudessa perusteltu kiyttotaiteen tuotosten korkeaa
teostasoa. Niitd perusteita ovat mm. merkin kdyttofunktio tavaramerkkind, sen ensisijainen tar-
koitus toimia tavaramerkkind, merkin funktion ja sen uudistamistarpeen vaikutus merkin ulko-
asuun sekd pyrkimys vilttdd tavaramerkki- ja tekijinoikeuden pidllekkiisyydestd johtuvia vai-
keita tulkintatilanteita asettamalla tavaramerkkini oleville taiteen tuotoksille suhteellisen korkea
teostasovaatimus.
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2.2.2 Taydellisen kumulaation jirjestelma

2.2.2.1 Ldhtokohtia tiydellisen kumulaation tarkasteluun

Tdydellisen kumulaation jdrjestelméssd (full cumulation) eri laeissa sdddetyt
suojamuodot sulautuvat toisiinsa tdydellisesti. Tdma tarkoittaa, ettd yhti ja sa-
maa kohdetta (suojaobjektia) voidaan suojata useilla eri laeissa sdddetyilld ja
paédllekkéisilld suojamuodoilla. Niin ollen tdydellisen kumulaation tarkaste-
lussa tulee ldhted liikkeelle eri suojamuotoja sédédntelevien lakien sddnnoksis-
td, jotka koskevat ndiden oikeuksien vilistd suhdetta. Joissakin immateriaali-
oikeuslaeissa on erdiltd osin otettu kantaa samaan aineistoon tai tuotokseen
kohdistuvien useamman lain mukaisten oikeuksien suhteeseen.

Tavara-
merkki-
olkeus

Tekijan-
olkeus

Kuva 4. Taydellisen kumulaation jarjestelma.

Tekijanoikeuksia koskevan Infosoc-direktiivin®® johdanto-osan kohta 60 ja 9 ar-
tikla mahdollistavat kumulaation tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden vililld. In-
fosoc-direktiivin (2001/29/EY) johdanto-osan kohdan 60 mukaan direktiivissa
saddetty suoja ei saisi vaikuttaa muiden alojen kansalliseen tai yhteison lain-
sdddantoon, joka koskee esimerkiksi teollisoikeuksia, ja jolla saattaa olla vai-
kutusta tekijdnoikeuden oikeudelliseen suojaan. Direktiivin 9 artiklan mukaan
sen sadnnokset eivit vaikuta muun muassa sdinnoksiin, jotka koskevat erityi-
sesti tavaramerkkeja.

Myos tavaramerkkioikeuksien osalta yhteison tavaramerkkidirektiivin
(2008/95/EY) johdanto-osassa on sédddetty vastaavalla tavoin, ettei tavaramerk-
kidirektiivi estd jdsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tava-
ramerkkilainsdddintonsd sddnnoksid, kuten niiden vilpillistd kilpailua, yksi-

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 péivini toukokuuta
2001, tekijanoikeuden ja ldhioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteis-
kunnassa.
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tyisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia sddnnoksid. Samalla
tavoin on sdddetty yhteison tavaramerkkiasetuksen (207/2009) 14 artiklan 2
kohdassa yhteison tavaramerkin osalta’’.

Niin Infosoc-direktiivissd, yhteison tavaramerkkidirektiivissd kuin -asetuk-
sessakaan ei ole kuitenkaan nimenomaisesti mainittu tavaramerkki- ja tekijin-
oikeuden kaksoissuojauksen sallittavuudesta. Toisaalta ne eivit myoskdin sul-
je pois tekijanoikeutta®, joten tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kumulaatiota
voidaan ainakin l4dhtokohtaisesti pitdd mahdollisena EU-oikeuden estaméttd®.
Toisin sanoen niméd EU-oikeuden sidinnokset osaltaan mahdollistavat kumu-
laation, mutta eivit ota kantaa siihen, voidaanko samaa kohdetta suojata tavara-
merkki- ja tekijanoikeudella. Tamén vuoksi seuraavassa tarkastellaankin erityi-
sesti niiden kansallisten tavaramerkki- ja tekijanoikeuden sddnnoksid (Tekijal.
10 §, TekijdL 1 § ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §), joiden siséllolld on
mahdollinen liityntd kaksoissuojaa koskevaan sdintelyyn.

2.2.2.2 Tekijinoikeuslain 10 §

Tekijidnoikeuslaissa on kolmen eri suojamuodon osalta normikollision véltti-
miseen tdhtddvid sddnnoksid. Tekijal. 10 §:ssd on sekd kaksoissuojauksen salli-
via ettd poissulkevia sddnnoksid. Ensinnédkin Tekijil 10.1 §:ssd on nimenomai-
sesti sdddetty teoksen ja mallin kaksoissuojan sallittavuudesta. Tekijal. 10.1 §:n
mukaan teokseen, joka on rekisterdity mallilaissa tarkoitettuna mallina, voi sen
tekijélld olla tekijanoikeuslaissa tarkoitettu tekijanoikeus®. Kyseisen sddnnok-
sen mukaan vaikka tuotteen esikuva olisi rekisterdity mallioikeuslaissa tarkoi-
tettuna mallina, voi timin estdmittd sithen kohdistua myds tekijanoikeus. Toi-
sin sanoen ndiden molempien lakien mukaisin suojamuodoin voidaan suojata
samaa tuotosta.

Lisdksi TekijalL 10.2 §:ssd on sdddetty muiden kuin teoskynnyksen ylitta-
vien valokuvien osalta, ettd niiden suojasta sdddetddn 49 a §:ssd. Tekijal. 49
a §:n mukaan valokuvan ollessa tekijanoikeuden kohteena sovelletaan télldin

37 Myos yhteison TMerkkiA (207/2009) 14 artiklan 2 kohdassa on sédddetty loukkauksiin sovel-
lettavan tdydentdvin kansallisen oikeuden osalta, ettei kyseiselld asetuksella rajoiteta oikeutta
ryhtyé oikeudellisiin yhteison tavaramerkkid koskeviin toimenpiteisiin jdsenvaltioiden oikeuden
perusteella erityisesti yksityisoikeudellisen vastuun ja vilpillisen kilpailun osalta.

38 Titd voidaan perustella tavaramerkkidirektiivin osalta siten, ettd sen sanamuodossa kiytetdén
termid esimerkiksi todettaessa, ettei tavaramerkkidirektiivi estd jasenvaltioita soveltamasta tava-
ramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsdddintonsd sddnnoksid, viitaten esimerkiksi yksityis-
oikeudellista vastuuta koskeviin sddnnoksiin. Vastaavasti tavaramerkkiasetuksessa kéytetddn
kasitettd erityisesti todettaessa, ettei asetuksella rajoiteta oikeutta ryhtyé oikeudellisiin yhteison
tavaramerkkié koskeviin toimenpiteisiin jasenvaltioiden oikeuden perusteella erityisesti yksityis-
oikeudellisen vastuun ja vilpillisen kilpailun osalta.

% Niin my6s Quaedvlieg 2009, s. 486.

4 Ks. KM 1953:5, HE 287/1994 vp. ja HE 28/2004 vp. (TekijiL 10 §).
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tekijanoikeuslain teossuojaa koskevia sdannoksia*'. Tekijal. 10.2 §:n valokuvaa
koskeva sddnnds on otettu tekijanoikeuslakiin ldhinna lain selkeyden, informa-
titvisuuden ja johdonmukaisuuden toteuttamiseksi.**

TekijalL 10 §:n eri suojamuotojen suhdetta selventivissd sddnnoksessd im-
materiaalioikeudellisista suojamuodoista ainoastaan integroidun piirin piiri-
mallin kohdalla mahdollisuus tekijanoikeussuojaan on nimenomaisesti suljettu
pois. Integroidun piirin piirimallin osalta timi ilmenee TekijiL 10.2 §:n toises-
ta virkkeestd, jossa on sdddetty integroidun piirin piirimallin suojan ja tekijdn-
oikeussuojan suhteesta. Tekijdl. 10.2 §:ssd on sdddetty, ettd integroidun piirin
piirimallin suojasta sdiddetdin erikseen (34/1991)* laissa yksinoikeudesta in-
tegroidun piirin piirimalliin (32/1991).

Vaikka Tekijal. 10 §:ssi ei ole nimenomaisesti lausuttu tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden kaksoissuojan sallittavuudesta mallioikeuden ja muiden kuin
teoskynnyksen ylittdvien valokuvien tavoin, tavaramerkkii ei toisaalta ole kui-
tenkaan suljettu nimenomaisella tekijanoikeuslain sadnnokselld suojan ulko-
puolelle esimerkiksi integroidun piirin piirimallin tavoin. Niin ollen tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden vilisestd suhteesta ei ole sdddetty tekijanoikeus-
laissa lainkaan. Myoskéan Tekijal. 10 §:n perusteella ei voida johtaa mitddn
tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden piillekkdisyyden sallittavuudesta, koska kyse
on selventivistd sadnnoksestd, jossa otetaan kantaa vain malli- ja tekijinoikeu-
den, muiden kuin teoskynnyksen ylittdvien valokuvien sekd piirimallin vili-
seen suhteeseen. Niin ollen ratkaisua tihidn kysymykseen on haettava Tekijil.
1 §:std, jolloin tarkastellaan, tayttddko TMerkkilL 1 §:ssd sdddetyt edellytykset
tayttdvd tavaramerkki myos tekijanoikeuslain teossuojan edellytyksené olevat
itsendisyyden ja omaperdisyyden edellytykset.

41 Néin ollen siitd riippumatta, tiyttyvitko tekijanoikeussuojan edellytykset valokuvan kohdalla,
saa se oikeussuojaa Tekijdl. 49 a §:n perusteella. Valokuvan suojaus ulottuu siten esimerkiksi
muihin kuvataiteen aloihin verrattuna laajemmalle.

42 Valokuvaa koskevan lisdyksen tekeminen Tekijdl. 10.2 §:ddn vuonna 1995 johtuu siitd, ettid
aiemmin voimassa ollut laki oikeudesta valokuvaan, joka sisélsi valokuvia koskevat sddannokset,
kumottiin ja valokuvia koskevat sddnnokset siirrettiin tekijanoikeuslakiin. Ks. HE 287/1994 vp.,
jossa esitetddn tekijanoikeuslain muuttamista ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamista.
4 Jos téllainen piirimalli on luotu ennen TekijdL. 10 §:n voimaantuloa 16.1.1991, sitd on voitu
suojata tekijidnoikeudella yleisten teoskynnyksen ylittymistd koskevien edellytysten mukaisesti.
Lain yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (32/1991) 47 §:n voimaantulosdidnnoksen
mukaan titd lakia sovelletaan my6s ennen lain voimaantuloa luotuihin piirimalleihin. T4lld sddn-
nokselld ei ole kuitenkaan voitu poistaa eikd vihentdd ennen lain voimaantuloa piirimalliin mah-
dollisesti syntynyttd tekijanoikeutta. Ks. Haarmann 2005, s. 56 ja 2006, s. 230. Siten ennen Teki-
jaL 10 §:n (34/1991) voimaantuloa rekister6ity piirimalli voi saada seki integroidun piirin piiri-
mallista annetussa laissa sdddettyd suojaa ettd teoskynnyksen ylittyessd tekijanoikeussuojaa.
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2.2.2.3 Tekijdnoikeuslain 1 §

Vaikka tekijdnoikeuslaissa ei ole nimenomaisesti sdddetty tavaramerkkeihin
kohdistuvista tekijdnoikeuksista, ei tdmi luonnollisestikaan tarkoita sitd, ettd
tavaramerkki olisi tdlld perusteella automaattisesti suljettu teossuojan ulko-
puolelle. Tavaramerkin kaksoissuojan sallittavuutta tuleekin tarkastella Teki-
jiaL 1 §:n valossa, jonka mukaan tekijanoikeussuojaa saa jokainen kirjallinen ja
taiteellinen teos, joka tdyttdd mainitussa saannoksessi sdddetyt tekijanoikeus-
suojan edellytykset. T@lloin olettamana on, ettd tavaramerkki voi saada myos
tekijanoikeussuojaa, jos merkkid voidaan pitdi tekijanoikeuslaissa tarkoitettu-
na kirjallisena tai taiteellisena teoksena.* Toisin sanoen tavaramerkki- ja teki-
jinoikeuden kaksoissuojausta tarkasteltaessa ldhtokohtana on pidettdvi oletta-
maa, ettd mikili molempien lakien mukaiset suojaedellytykset tdyttyvit yhden
ja saman tuotoksen kohdalla, kaksoissuoja on mahdollinen®. TekijiL 1 §:n pe-
rusteella ei ole perusteltua tehdd eroa tuotoksen suojaamisen osalta sen suh-
teen, onko kyse tavaramerkkitarkoituksessa luodusta teoksesta vai jo olemassa
olevasta teoksesta, joka halutaan ottaa tavaramerkiksi: Teoksen kiyttdtarkoi-
tuksella ei ole merkitystd arvioitaessa teoskynnyksen ylittymistd TekijaL 1 §:n
valossa, vaan siind sdddettyjen edellytysten tdyttyessd voidaan myos tavara-
merkkitarkoituksessa syntynytti teosta suojata tavaramerkkina.

2.2.2.4 Tavaramerkkilain 14.1 §:n 5 kohta

Tavaramerkkilaista 16ytyvit ainoat nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijdn-
oikeuden rajapintoja koskevat sddnnokset. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
paillekkdisyyden sallittavuus ilmenee tulkittaessa e contrario*® TMerkkil.
14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n sddnndsten sanamuotoja. TMerkkilL 14.1 §:n 5
kohdan mukaan tavaramerkkii ei saa rekisterdidi, jos se muodostuu jostakin
tai sisdltdd jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan kisityksen, ettd kysymys on

4 Vastaavalla tavalla kaksoissuoja on mahdollinen myos esim. patentti- ja tekijanoikeuden vilil-
14, kunhan vain tekijdnoikeuden yleiset suojaedellytykset tdyttyvit. Ks. Schovsbo 2000, s. 11-12.
4 Ks. esim. Nordell 1997, s. 83, jonka mukaan kun tekijanoikeussuojalle ei ole mitéin estetti ta-
varamerkki- eikd tekijanoikeudessa, voidaan tekijédnoikeudella suojattua teosta suojata myos ta-
varamerkkini. Ks. myds Wandtke — Bullinger 1997, s. 575, jonka mukaan tavaramerkki- ja teki-
janoikeuden kaksoissuoja tulee kyseeseen, jos tavaramerkki tdyttdd tekijanoikeussuojan edelly-
tykset. Ndin myos Schovsbo, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatio mah-
dollinen, mikéli molempien oikeuksien suojaedellytykset tdyttyvit. Ks. Schovsbo 2000, s. 11.
Niin my6s Grosheide, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijanoikeuden padllekkdisyydet hyvik-
sytddn, jos kummankin suojamuodon suojaedellytykset tdyttyvit tietyn kohteen osalta. Ks.
Grosheide 1999, s. 18. Toisaalta on myds katsottu, etti tekijidnoikeussuojan edellytyksené olevan
omaperdisyysvaatimuksen my6td tavaramerkki voi kdytdnnossd vain harvoin tayttdd myos teki-
jdnoikeudellisen teoksen suojaedellytykset. Schovsbo 2000, s. 16.

4 Pidtelmid e contrario eli vastakohtaispéitelmd perustuu sanamuodon mukaiseen tulkintaan.
Mikaili tapaus ei kuulu lakitekstin nimenomaisesti ilmaistuun soveltamisalaan, tekstid ei voida
ulottaa kyseistd tapausta koskevaksi. Ks. Aarnio 1989, s. 246.
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toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestd, milloin timé on eri-
koislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijanoikeutta sellaiseen teokseen tai toi-
sen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin*’. Niin ollen TMerkkiL 14.1 §:n
5 kohdassa tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vilinen normikollisio on ratkais-
tu sadtamalld, ettd tavaramerkin rekisterdinnin esteend on toisen tekijdnoikeus
kyseiseen merkkiin.

TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdasta ilmenee, ettd tavaramerkkilaki suojaa aiem-
paa tekijdnoikeutta suhteessa myohempiédn tavaramerkkioikeuteen. Néain
ollen tavaramerkkilain mukaan aiemmalla tekijanoikeudella on etusija ta-
varamerkkioikeuteen. Vaikka TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan sdédnnoksessi pu-
hutaan rekisterdinnin esteestd, ulottuu lainkohdan vaikutus my®ds tilanteisiin,
joissa tavaramerkkisuoja on syntynyt vakiinnuttamalla.

Lisdksi kyseisessd lainkohdassa sdddetyn rekisterdinnin esteen relatiivisuudes-
ta eli suostumuksenvaraisuudesta on sdddetty TMerkkil. 14.2 §:ssd*, jonka
mukaan niisséd tapauksissa, joita tarkoitetaan TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohdassa,
voidaan rekisterointi kuitenkin suorittaa jos se, jonka oikeudesta on kysymys,
suostuu sithen. Néin ollen tekijdnoikeuden haltijan suostumuksella tekijanoikeu-
della suojatusta teoksesta muodostuva merkki voidaan kuitenkin ottaa tavara-
merkiksi. Siten TMerkkilL 14.2 §:std ilmenee, ettei TMerkkilL 14.1 §:n 5 koh-
dan sddnnds ole ehdottomana esteend tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
péillekkidisyydelle*, vaan sddnnoksen tarkoituksena on suojata tekijanoikeu-

47 Ks. Myos TMerkkiDir 4 artiklan 4 kohdan ¢ alakohdan iii alakohta.

4 TMerkkiL 14.2 §:n mukaan tekijinoikeuden haltijan kanssa voidaan kuitenkin sopia oikeudes-
ta kdyttdd hidnen teostaan tavaramerkkini, jolloin relatiivisen esteen ilmenemisestd huolimatta re-
kisterdinti on mahdollista suorittaa. Mikéli tekijanoikeuden haltija ei ole antanut suostumusta
teoksen kdyttdmiseen tavaramerkissd, on kyse tekijanoikeuden loukkauksesta. Kuitenkin jo teki-
janoikeuslain sddnnoksistd seuraa, ettd teoksen kdyttamiseen tavaramerkkind tulee pyytdd lupa
tekijdnoikeuden haltijalta. Samansuuntaisesti on lausunut Hakulinen jo ennen voimassa olevan
vuoden 1964 tavaramerkkilain ja nykyisen TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan sédtdmistd. Hianen mu-
kaansa on epdilyksetonti, ettd myos muita toiselle kuuluvia immateriaalioikeuksia on kunnioitet-
tava tavaramerkkid muodostettaessa. Tavaramerkin rekisterdinti on evittivi, jos tavaramerkki
loukkaa toisen tekijdnoikeutta. Koska tekijdlld on yksinomainen oikeus médriti teoksesta val-
mistamalla siitd kappaleita ja saattamalla se yleison saataviin (TekijdL 2 §), ei esim. kuvataiteen
tuotosta saa ilman tekijén suostumusta ottaa tavaramerkkiin. Ks. Hakulinen 1954, s. 80. Télld pe-
rusteella voidaan katsoa, ettei tekijanoikeutta koskeva sddntely olisi tavaramerkkilaissa tarpeen,
koska tekijdnoikeuden haltijaa suojataan teoksensa luvattomalta tavaramerkiksi rekisterinniltd
suoraan jo tekijanoikeuslain perusteella. Tédstd nidkokannasta ja siitd huolimatta, ettd Hakulinen
toimi vuoden 1964 tavaramerkkilakiin johtaneen tavaramerkkikomitean puheenjohtajana, kysei-
seen lakiin sdddettiin nykyinen TMerkkiLL 14.1 §:n 5 kohdan sddnnos koskemaan tavaramerkki-
ja tekijdnoikeuden suhdetta. Ks. KM 1960:2, s. 3.

4 Aiempi tekijanoikeussuoja sellaisenaan ei siten muodosta ehdotonta tavaramerkin rekisterdin-
nin estettd. Siten molemmat oikeudet voivat esiintyi yhtd aikaa. Tétd voidaan perustella tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden erilaisilla tarkoituksilla. Tekijdnoikeus suojaa individuaaleja luo-
muksia: se palkitsee ja tukee luomista. Tavaramerkkioikeus taas suojaa merkkejd kaupallisen
alkuperin osoittajana.
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den haltijan oikeusasemaa. Tulkinta tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksois-
suojan lahtokohtaisesta hyviksyttivyydestd voidaankin perustaa niihin tavara-
merkkilain sddnnoksiin. TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohdassa ja 14.2 §:ssd
tarkoitetuista sdannoksistd voidaan tehdd vastakohtaispddtelma, jonka mukaan
ndmi sddnnokset nimenomaan vahvistavat tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
vilisen kumulaation hyvéksyttavyyden: mikéli tekijinoikeuden haltijalta on
saatu asianmukaisella tavoin suostumus teoksen ottamiseen tavaramerkiksi, on
tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden péillekkiisyys mahdollinen. Néin ollen tava-
ramerkkid voidaan suojata tekijinoikeudella, ja vastaavalla tavalla myos teki-
janoikeudella suojattu teos voidaan rekisterdida tai vakiinnuttaa tavaramerkik-
si, mikidli TMerkkilL 14.2 §:n edellyttima tekijanoikeuden haltijan suostumus
on saatu. Kéytinnossd tdmi tarkoittaa sité, ettd esimerkiksi tekijinoikeudella
suojatut kuvataiteen ja taideteollisuuden teokset voivat saada kaksoissuojaa re-
kisterdimilli tai vakiinnuttamalla ne kuvio- tai déinitavaramerkeiksi.

TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan tavaramerkin rekisteréinnin estettd sovelletaan
tilanteessa, jossa merkkiin aiotaan ottaa jotakin, mikéd loukkaa toisen tekijidn-
oikeutta johonkin jo olemassa olevaan teokseen®®. TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohta
el sen sijaan niytd soveltuvan tilanteisiin, joissa teos on luotu tavaramerkkitar-
koituksessa, koska tillaiseen teokseen kohdistuvat tekijanoikeudet on yleensd
jo merkin toimeksiantona teettimisen yhteydessd ennen merkin rekisterdintia
tai kdyttoonottoa ainakin osittain siirretty tavaramerkkioikeuden haltijalle. On
kuitenkin huomattava, ettd myos tavaramerkkitarkoituksessa luotu teos voi tul-
la TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan piiriin, mikli tekijanoikeuden luovutuksesta ei
ole sovittu tillaisen merkin osalta asianmukaisella tavalla, jolloin merkin muo-
dostavan teoksen luojalla on edelleen ainakin joitakin taloudellisia oikeuksia
merkkiin®!,

Edelld esitetyn perusteella ldhtokohtana voidaan pitdd olettamaa, etti tava-
ramerkki- ja tekijdnoikeutta voidaan hyodyntdd samanaikaisesti yhden ja sa-
man suojaobjektin kohdalla. Seki Tekijdl. 1 § ettd TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohta
ja 14.2 § osaltaan mahdollistavat tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden tdydellisen
kumuloitumisen. Mahdollisia rajoituksia tdydellisen kumulaation toteutumi-
selle tarkastellaan seuraavassa kisiteltidvin osittaisen kumulaation yhteydessa.

30 Ks. Haarmann 2003, 5.79; Koktvedgaard 1965, s. 262; 1999, s. 65 ja Schovsbo 2000, s. 16, joi-
den mukaan timé sddnnos koskee tilanteita, joissa jo olemassa oleva teos halutaan rekisteréidi
tavaramerkiksi.

3! Tavaramerkkitarkoituksessa luodun teoksen sulkemisen automaattisesti TMerkkiLL 14.1 §:n 5
kohdan soveltamisalan ulkopuolelle voidaan katsoa olevan ennemminkin seurausta periaatteelli-
sesta ldhtokohdasta, jonka mukaan tavaramerkkitarkoituksessa luodut merkit halutaan jattaa
teossuojan ulkopuolelle, kuin tulkittavissa TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohdasta.
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2.2.3 Osittain kumulatiivinen jarjestelmé

2.2.3.1 Ldhtokohtia osittaisen kumulaation tarkasteluun

Tdydellisen kumulaation ja kumulaation kieltdvin jirjestelmédn vilimuotona
on jirjestelmd, jossa kumulatiivisuus hyviksytdédn (selective cumulation) vain
osittain. My0s osittaisen kumulaation tilanteissa on olemassa kaksoissuoja-
mahdollisuus, jolloin suojaa voidaan hakea usean oikeuden eli esimerkiksi sekd
tavaramerkki- ettd tekijinoikeuden avulla. Kumulaation osittaisuus ilmenee si-
ten, ettd tdydellistda kumulaatiota ja mahdollisuutta kaksoissuojaan on kuitenkin
erdiltd osin rajoitettu sddannoksella.

Tédssd yhteydessd voidaan puhua myos negatiivisesta paillekkiisyydestd,
joka tarkoittaa, ettei paillekkdissuojaus ole joiltain osin mahdollinen, koska
jokin muutoin mahdollisesti tilanteeseen soveltuva immateriaalioikeudellinen
suojamuoto on suljettu pois. Tarkasteltaessa tavaramerkki- ja tekijanoikeuslain
saannoksid osittaisen kumulaation valossa tulee TMerkkiLL 13 §:n kolmannen
virkkeen sdadnnoksen merkitys arvioitavaksi tdydellistd kumulaatiota rajoittava-
na tekijdnd. Lainkohdan mukaan yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korot-
tavasta muodosta muodostuva merkki on erottamiskyvyton. Tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden suojamuotojen osittaiseen kumulaation johtavasta negatiivi-
sesta paillekkdisyydestd on kyse, kun teoksen sisdltava merkki koostuu TMerk-
kil 13 §:ssé tarkoitetusta yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta
muodosta, silld tdllaista merkkid ei lain mukaan voida suojata tavaramerk-
kioikeudella. Téamin lainkohdan soveltuvuudesta riippumatta kyseistd muo-
toa voidaan kuitenkin suojata edelleen tekijanoikeudella, mikéli TekijiL 1 §:n
mukaiset suojaedellytykset tayttyvit®. On selvii, ettei tillaisissa negatiivisen
paillekkdisyyden tilanteissa kohdetta voida ylisuojata usealla eri suojamuodol-
la.> Seuraavassa tarkastellaan lihemmin tavaramerkki- ja tekijanoikeuden osit-
taista kumulaatiota TMerkkiL 13 §:n valossa.

52 Voidaankin olettaa, ettd juuri tekijidnoikeussuojan edellytysten tdyttyminen saattaa korottaa
kolmiulotteisesta muodosta koostuvan merkin arvoa olennaisesti.

53 Negatiivisesta paillekkdisyydestd on kyse myos tilanteessa, jossa eri immateriaalioikeudet
suojaavat saman kohteen eri osia. Ks. Derclaye — Leistner 2011, s. 325. Tiukasti arvioituna tulee
tassédkin tilanteessa saman kohteen osalta kidytinnossé kyseeseen vain yksi suojamuoto.
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' oikeus

oikeus

Kuva 5. Osittain kumulatiivinen jarjestelma.

2.2.3.2 Tavaramerkkilain 13 §:n yksinomaan tavaran arvoa
olennaisesti korottava muoto

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuslaeissa ei nidyttdisi olevan nimenomaista rajoi-
tusta ndiden oikeuksien kumulaatiolle lukuun ottamatta yhteison tavaramerk-
kidirektiiviin®* perustuvaa TMerkkiLL 13 §:n kolmannen virkkeen sddnnostd>,
jonka mukaan erottamiskykyiseksi ei ole katsottava merkkii, joka muodostuu
yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Niin ollen tiet-
tyjd tavaran muodosta koostuvia merkkeji ei voida rekisteréidd (kolmiulottei-
seksi) tavaramerkiksi, eivitkd ne voi saada suojaa edes vakiintumisen kautta.
TMerkkilL 13 §:n kolmannen virkkeen nimenomaisesti tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden vilistd suhdetta koskevaa sdinnostd®®, joka on samasanaisena
niin tavaramerkkidirektiivissd kuin yhteison tavaramerkkid koskevassa tavara-
merkkiasetuksessa (TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohta)’, voidaan pitda

3 TMerkkiL 13 §:n kolmas virke perustuu yhteison tavaramerkkidirektiiviin, jonka viittaus tava-
ran muotoon toteutettiin TMerkkilL 13 §:n muutoksella (L 21.1.2000/56). TMerkkilL 13 §:44 ei
katsottu tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) implementoinnin yhteydessi tarpeelliseksi muut-
taa erottamiskyvyn osalta. Ks. tavaramerkkilainsdddidnnon tarkistamistyoryhméan muistio kaup-
pa- ja teollisuusministeriolle 30.4.1992, s. 3—4. Myohemmin kuitenkin katsottiin, etteivit TMerk-
kiL 13 §:ssd luetellut yleiset vaatimukset toteuttaneet riittdvin tdsmaéllisesti erityisesti tavaran
muodon osalta TMerkkiDir 3 artiklan tarkoitusta. Tdmén vuoksi TMerkkilL 13 §:dén liséttiin lail-
la 21.1.2000/56 (voimaan 1.3.2000) uusi virke, jossa todetaan mm., ettd tavaran arvoa korottaval-
ta muodolta puuttuu riittdvi erottamiskyky. Ks. HE 133/1999 vp., s. 5. Ks. TMerkkiL 13 §:ssd
tarkoitetuista tavaran luonteenomaisen, teknisen ja arvoa korottavan muodon merkityksestd tava-
ramerkin erottamiskykyyn esim. Heitto 2008, s. 112-127 ja 152-157.

55 Ks. Kur 2002, s. 597, jonka mukaan tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatiolle ei ole nih-
tavissi estettd, mikdli ei lasketa mukaan s@intod, jonka mukaan tavaramerkkisuojan ulkopuolelle
jdd muodot, jotka vaikuttavat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti.

36 HE 133/1999 vp., yksityiskohtaiset perustelut kohta 1, s. 5.

37 Ks. lainsddddnnon valmistelusta COM(80)635 final (19.11.1980), joka tosin on varsin vihésa-
nainen tdmén poikkeuksen perusteluista.
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poikkeuksena tiettyjen muotojen osalta niin tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
kuin esimerkiksi tavaramerkki- ja mallisuojan kaksoissuojan sallittavuuteen®,
Tillaisen muodon suojattavuus mallina voidaan nidhd4 osaltaan tukevan arvio-
ta sen jddmisestd tavaramerkkisuojan ulottumattomiin. OHIMin valituslauta-
kunnassa onkin katsottu, ettd tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon
tarkoituksena on tuottaa ainoastaan ostopididtokseen vaikuttava dekoratiivinen
efekti, joka voidaan yleensi rekisterdidd mallina®. TMerkkil. 13 §:n sd@dnnos
ilmentdd kansainvilisesti hyviksyttyd edellytystd, jonka mukaan merkin tulee
nauttia tiettyd itsendisyyttd suhteessa siihen tuotteeseen, jonka yhteydessa sitad
kdytetddn®.

Hallituksen esityksen (HE 133/1999 vp.) mukaan tavaran arvoa korottavan
muodon erottamiskyvyttomyyttd koskeva virke lisdttiin TMerkkil. 13 §:44n
selvyyden vuoksi. Tavaran tai pakkauksen arvoon vaikuttava muoto ei toimi
varsinaisena tavaramerkkini, koska se ei kykene erottamaan tuotteita muista
tai muiden tuotteista®'. Sdadnnoksen soveltaminen edellyttid, ettd haettu muoto
muodostuu yksinomaan dekoratiivisista elementeistd ja etti tillaisen koristelun
tulee olennaisesti vaikuttaa tavaran arvoon. Néin ollen myos tekijanoikeussuo-
jaa saavan tavaran tai pakkauksen muodosta muodostuva merkki koostuessaan
yksinomaan TMerkkiL 13 §:ssi tarkoitetusta dekoratiivisesta muodosta ei erot-
tamiskyvyttoménd kykene my0Oskiin osoittamaan alkuperii.

Kuitenkin jo esimerkiksi tavaran tai pakkauksen muodosta ja sanoista tai
kirjaimista muodostuvan yhdistelmidmerkin voidaan arvioida yleensi jadvin
TMerkkilL 13 §:n soveltamisalan ulkopuolelle, jos haettavan merkin kuvauk-
seen sisdllytetddn erottamiskykyistd kuvio- ja/tai tekstiainesta, esimerkik-
si lisddmall4 siihen erottamiskykyinen etiketti. Siten téllainen myos sanoja
tai kirjaimia sisdltavd yhdistelmidmerkki ei hyvin koristeellisesta muodos-
ta muodostuessaan koostu vain yksinomaan dekoratiivisista elementeisti.®

58 TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan sellaisia merkkejd, jotka muodostuvat yk-
sinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei voida rekisteroidd tavaramer-
kiksi. Jos téllainen merkki rekisterdiddén, se julistetaan todennédkodisesti myShemmin mitétto-
miksi. Ks. Ohjeet sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritetta-
vaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tut-
kinta, s. 71.

% Ks. OHIMin valituslautakunnan kolmiulotteista laukun soljen muodosta koostuvaa merkkid
koskeva ratkaisu R 395/1999-3 (GANCINO QUADRATO SINGOLO). TMerkkiL. 13 §:n séén-
noksen soveltamiseen tavaran arvoa olennaisesti korottavan muodon osalta voidaankin hakea tu-
kea myos OHIMin valituslautakunnan ratkaisuista, silld Suomen TMerkkiL 13 § vastaa tiltd osin
TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Toisaalta on kuitenkin syytd huomata, ettd kdytannos-
sd tdmi sdidnnos on tullut sovellettavaksi OHIMin valituslautakunnassa hyvin harvoin.

%0 Salmi — Hiikkiinen — Oesch — Tommila 2008, s. 223.

6 Salmi — Hikkinen — Oesch — Tommila 2008, s. 226.

2 OHIMin ohjeistuksen mukaan yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta ei voida perustel-
lusti hyldtd TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, jos haettu merkki koostuu
muodosta, johon on lisdksi yhdistetty erottamiskykyinen kohde (sana- ja/tai kuvio-osa), koska

77



TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJANOIKEUDEN KUMULAATIO

Téssi tilanteessa merkki hyviksytiddn rekisteriin yleensi jo pelkistdidn ku-
vio- ja/tai tekstiaineksensa (etikettinsd) perusteella. Kysymys siitd, koskee-
ko merkin suoja-ala myds sen kolmiulotteista muotoa, jad kuitenkin téssi ta-
pauksessa erityisesti yhteison tavaramerkin osalta episelviksi. Tama johtuu
siitd, ettd OHIMin julkaistessa merkin julkaisusta ei ilmene, mikd osa mer-
kistd on katsottu erottamiskykyiseksi ja mikd osa saattaisi yksinomaisena
olla rekister6imiskelvoton.®

Kaksoissuojauksen nikokulmasta on huomioitava, ettd yhdistelmidmer-
kin muodon lisdksi my0s erityisesti sen kuvioaines voinee saada tekijdnoi-
keussuojaa, jolloin merkki voi saada kaksoissuojaa kokonaisuutena tai vain
esimerkiksi kuvioainesta sisdltidvén etikettinsd osalta. Sen sijaan esimerkik-
si kolmiulotteisen merkin etiketissi olevia yksittdisid kirjaimia tai kirjainyh-
distelmid pidetdin tekijanoikeudellisesti arvioituna sdinnonmukaisesti niin
banaaleina, etteivit ne ylitd teoskynnysti. Siten yhdistelmdmerkin kaksois-
suojaa saava osa voinee koostua kidytdnnossd vain merkin muodosta ja/tai
omaperdistd kuvioainesta sisdltdvista etiketista.

Myos teossuojaa saavan kolmiulotteiden merkin kohdalla tulee TMerkkil
13 §:ssé tarkoitetun arvoa korottavan muotoilun osalta arvioitavaksi ensinni-
kin, muodostuuko tillainen merkki (muoto) yksinomaan tavaran arvoon vai-
kuttavasta koristelusta eli dekoratiivisista elementeistd. Toisin sanoen kyse on
siitd, toimiiko tietty muoto elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan symbolina vai
onko se esimerkiksi vain koristeellinen osa esinettid. Esitdiden mukaan tilloin
huomiota on kiinnitettivi sithen, palveleeko kyseinen muoto péddosin jotakin
muuta tarkoitusta kuin tavaran tunnusmerkkini olemista. Nidin ollen jos tava-
ran tai pakkauksen ulkoasu on sellainen, ettd muodon arvo perustuu esimerkik-
si yksinomaan materiaalin kalleuteen, muodon kyky toimia erottamiskykyiseni
merkkind on voinut vihentyé. Tavaran tai pakkauksen arvoa korottavan muo-
don erottamiskyvyn arvioinnissa ldhtokohtana pidetddn kuluttajan tai tavaran
loppukiyttidjan nikokulmaa.®

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) ratkaisussa T-508/08
(Kaiuttimen ulkoasu) on késitelty, missd miérin tuotteen kokonaisarvoon
vaikuttavat myos muut tekijit, jos itse muoto vaikuttaa sithen olennaisesti.
EUYT:n mukaan tavaran muotoilu on tavaran muiden ominaisuuksien lisdksi
erittdin tirked seikka kuluttajien valinnan kannalta. Tavaramerkiksi rekiste-

merkki ei tilldin muodostu yksinomaan muodosta. Ks. Ohjeet Sisdmarkkinoiden harmonisointi-
virastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tut-
kinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, s. 65.

% Tavaran ja sen piéllyksestd muodostuvan merkin suojan laajuus yhteison tavaramerkin osalta
on kidytdannossi jossain madrin epdselvid. Ks. myos Salmi — Hakkédnen — Oesch — Tommila 2008,
s. 222. Ks. Ohjeet Sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritetta-
vaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tut-
kinta, s. 65.

% HE 133/1999 vp., yksityiskohtaiset perustelut kohta 1, s. 5.
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roitdvin kolmiulotteisen merkin muotoilu on aivan erityinen ja keskeinen osa
kantajan tavaramerkkistrategiaa ja lisdd kyseessi olevan tavaran houkuttele-
vuutta eli sen arvoa. EUYT katsoi asiassa kdyneen ilmeiseksi, ettd kaiuttimen
muodon esteettisid ominaisuuksia korostettiin ensisijaisesti ja ettd mainittua
muotoa pidettiin erdinlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana veistoksena
musiikin toistamista varten, miki tekee siitd myos merkittdvéin seikan myyn-
ninedistdmisargumenttina.®® Niin ollen tuomioistuin katsoi, ettd riippumatta
kyseessd olevan tavaran muista ominaisuuksista, muoto, jonka rekisterdintii
on haettu, vaikuttaa olennaisesti kyseisen tavaran arvoon.

<

Kuva 6. Kaiuttimen ulkoasu (T-508/08).

Myo6s EUT on kisitellyt tavaran arvoa olennaisesti korottavaa muotoa Tripp
Trapp -ratkaisussa (C205/13) ja todennut, ettd tavaran arvoon olennaisesti vai-
kuttavan muodon késitettd ei rajoiteta vain sellaiseen tavaran muotoon, jolla
on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa, jolloin kisite saattaisi jattaa
kattamatta sellaiset tavarat, joilla on merkittdvin esteettisen osatekijin lisdksi
olennaisia toiminnallisia ominaisuuksia®. Siten taideteoksesta muodostuvan ta-
varamerkin arvioinnissa on otettava huomioon sen taiteellinen tai koristeellinen
arvo, mutta myds sen olennaiset toiminnalliset ominaisuudet. Teoksesta koos-
tuvan merkin kohdalla yksinomaan arvoa korottavan muodon arviointi perustuu
toiminnallisten ominaisuuksien sijaan kuitenkin nimenomaan esteettisten osa-
tekijoiden arviointiin.

Toiseksi sdadnnoksen soveltuminen edellyttdd, ettd merkin koristelun tulee
olennaisesti vaikuttaa tavaran arvoon®. Télloin on OHIMin ohjeistuksen mu-

% T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu), kohta 75.
6 C-205/13 (Tripp Trapp), kohta 32.
¢ Ks. HE 133/1999 vp., s. 5.
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kaan tarkasteltava, voiko muodon esteettinen arvo sellaisenaan maiarita suu-
reksi osaksi tuotteen kaupallisen arvon ja kuluttajan tekemin valinnan. Siten
kuluttajan kannalta on merkityksetontd, vaikuttavatko tuotteen kokonaisarvoon
my6s muut tekijit, jos itse muoto vaikuttaa siihen olennaisesti. Téatd yksin-
omaan tavaran arvoon vaikuttavaan muotoon perustuvaa hylkdysperustetta on
kiytinnossd ohjeistettu sovellettavan tavaroihin, joissa esineen muoto on pai-
asiallinen, joskaan ei vilttamittd ainoa, ostopdatoksen médradva tekijd. Ndin on
esimerkiksi taide-esineiden, korujen ja maljakoiden kaltaisten esineiden seki
muiden sellaisten esineiden kohdalla, joita ostetaan ensisijaisesti niiden muo-
toon liittyvén esteettisen arvon vuoksi.® Seuraavasta OHIMin valituslautakun-
nan ratkaisusta ilmenevin tavoin kuitenkaan vain sen seikan, ettd haettu muoto
on miellyttivi ja puoleensavetivi, ei katsottu olleen riittavd TMerkkilL 13 §:n
tuotteen arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa koskevan sidinnoksen sovel-
tamiseksi®. Ratkaisussa tarkasteltiin Charles ja Ray Eamesin™ suunnitteleman
tuolin ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen muodon rekisterdintid tavara-
merkiksi.

OHIMin valituslautakunnan ratkaisussa’! katsottiin, ettei arvioitavana olleen
tuolin muoto vaikuttanut TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii ala-
kohdassa tarkoitetulla tavoin olennaisesti tavaran arvoon. Toisaalta myds-
kédin se, ettd muoto voi olla mieleinen tai houkuttava, ei riitd tekemién sii-
ta rekisterointikelvotonta. Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka arvioitavana
olevan tuolin muoto oli esteettisesti miellyttivi ja jossain miérin silméad vie-
hittava, se ei poikennut riittavasti tuolien esittamistd koskevista normeista.
Se my®0s totesi, ettd tuoli ostetaan istumista varten ja ettd sitd kdytetddn mu-
kavana toimistohuonekaluna kotona tai ty&paikalla.

% Ks. Ohjeet sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan
yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta,
s. 73.

% Ks. esim. OHIMin valituslautakunnan péitos R 395/1999-3 (Gancino quadrato singolo) kolmi-
ulotteisesta laukun soljen muodosta koostuvasta merkisti. Ratkaisussa katsottiin, ettei se seikka,
ettd muoto voi olla mieleinen tai houkutteleva, riitd tekemiin siitd rekisterdintikelvotonta. Jos
ndin olisi, olisi kdytdnnossd mahdotonta kuvitella muodosta koostuvaa tavaramerkkid, koska ny-
kypéivina kaikki teollisesti hyodynnettévit tuotteet tutkitaan, testataan ja muotoillaan teollisesti
ennen niiden lanseeraamista markkinoille. Ks. OHIMin valituslautakunnan péitds R 395/1999-3
(Gancino quadrato singolo), kohdat 1-2 ja 22-36.

70 Charles Ormond Eames, Jr (1907-1978) ja Bernice Alexandra "Ray” Eames (1912-1988) oli-
vat yhdysvaltalaisia muotoilijoita, joiden tyot keskittyivit erityisesti moderniin arkkitehtuuriin ja
huonekaluihin.

"I OHIMin valituslautakunnan péitos 14.12.2010, R 486/2010-2 (Tuolin muoto).
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Kuva 7. Charles ja Ray Eames: Aluminium Chair.
Yhteison tavaramerkki rek.nro 2298420.

Valituslautakunnan mukaan tuolin ominaisuudet, kuten sen selkidrankaa
tukeva kaareva selkédnoja ja sen mukavuutta lisddvit kidsinojat samoin kuin
jaloissa olevat neljd pyordd, kdyvit ilmi muodosta. Tuotteen arvo oli “de-
sign-ikonin” aseman sijaan seurausta siitd, ettd tuolissa on vankka, mukava
ja ergonominen suunnittelu, joka on tullut tunnetuksi erityisesti huomatta-
vien markkinointiponnistelujen ansiosta usean vuoden kuluessa.”” Kyseinen
merkki on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi (rekisterinumero 2298420)7.

TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua sdin-
nostd on kdytdnnossd sovellettu erittdin harvoin, silld edelld mainittu EUYT:n
asia T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu) on toistaiseksi ainoa kyseisen tuomioistui-
men antama ratkaisu, jossa tarkastellaan tavaran arvoon olennaisesti vaikutta-

2 Kyseisesti valituslautakunnan p#itoksestd on valitettu ja sitd koskeva asia T-161/11 on vireilld
EUYT:ssa.

* CTM rekisterinumero 2298420 on rekisterdity 10.3.2008 luokassa 20, (designtuolit, erityisesti
vierailija-, konferenssi- ja toimistotuolit). Haltijana on Vitra Collections AG.
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vaa koristeellista muotoa™. Téstd huolimatta on todettu, ettd nykydidn monet
tuotteet muodostuvat arvoa korottavasta muotoilusta’, jolloin TMerkkiL. 13 §:n
kolmannen virkkeen sdinnds soveltuisi suureen osaan kolmiulotteisista mer-
keistd. Sddnnoksen voidaan todeta siten olevan myos ristiriidassa tavaramerk-
kidirektiivin ja -asetuksen tarkoituksen kanssa ja sitd onkin kritisoitu poistetta-
vaksi tai jdtettdviksi toistaiseksi huomioimatta’.

Kun teossuojaa saavan merkin kohdalla tarkastellaan sen mahdollista
TMerkkiL 13 §:ssi tarkoitettua arvoa korottavaa muotoilua, on ensinnikin huo-
mattava, ettd Tekijal 1 §:ssé tarkoitetulla tavoin itsendisestd ja omaperdisesti
teoksesta koostuvan merkin voitaneen katsoa padsddntoisesti sisdltdvin tavara-
merkkinidkokulmasta dekoratiivisina pidettivid elementtejd. Esimerkkind tl-
laisesta dekoratiivisia elementteji sisdltdvistd kolmiulotteisesta merkistd voi-
daan mainita Rolls-Royce-merkkisten autojen nokalla oleva pientd kumartuvaa
keijukaista esittdvd hopean- tai kullanvirinen Spirit of Ecstasy” -veistos, jota
voidaan varsin omaperdisen ilmiasunsa vuoksi pitdd tekijanoikeudella suojatta-
vissa olevana teoksena. Tavaramerkkindkokulmasta Spirit of Ecstasy -veistok-
sesta koostuva merkki muodostuu sellaisesta muodosta, joka ei liity itse tuot-
teisiin, jolloin sitd voidaankin pitdd myos erottamiskykyisend niille tuotteille
(autoille), joiden tunnuksena sitd kédytetddn. Kyseisestd veistoksesta koostuva
merkki on rekisterdity tavaramerkkind Yhdysvalloissa.

" Ks. EUT:n kyseisti lainkohtaa koskevasta kdytannostd esim. EUT:n asia C-371/06 (Benetton
Group), kohdat 21-28. Asiassa katsottiin, ettei TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kol-
mannessa luetelmakohdassa tarkoitettu tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto voi saavut-
taa erottamiskykyd TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kdytdn perustella, kun se on
ennen rekisterdintihakemusta hankkinut vetovoimansa tultuaan tunnetuksi erottamiskykyisend
merkkini sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitelldén kyseessd olevan tavaran
erityiset ominaisuudet.

> Quaedvlieg 2009, s. 509.

76 Ks. Koschtial 2004, s. 106—-112.

"7 Englantilaisen veistdjin Charles Robinson Sykesin (1875-1950) luoma veistos tunnetaan
my6s nimilld Flying Lady, Emily ja Silver Lady. Sykes loi veistoksen alun perin maskotiksi vuo-
den 1909 Rolls-Royce Silver Ghostin nokalle.
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Kuva 8. Charles Robinson Sykes: Spirit of Ecstasy.

Tallaiset tekijinoikeussuojaa saavat merkit ovat erittdin potentiaalisia tdyttd-
main TMerkkil. 13 §:ssi tarkoitetun arvoa korottavan muotoilun kriteerit. Voita-
neenkin todeta, etti ldhes kaikkien taideteoksesta muodostuvien kolmiulotteisten
merkkien kohdalla saattaa olla kyse TMerkkil. 13 §:ssé tarkoitetusta muotoilusta.

Toisaalta on huomattava, ettd teoksesta muodostuva merkki sisdltinee oma-
periisend luomuksena useimmiten myos tavaramerkkinidkokulmasta arvioituna
sellaisia erikoisia ja omintakeisia elementtejd, etti ndiden piirteiden voidaan
katsoa nimenomaan vahvistavan merkin erottamiskyky&.”® Vaikka tavaramerk-
kioikeudellinen erottamiskyky sinédnsi ei riipu lainkaan merkin taiteellisuudes-
ta tai esteettisyydestd, voidaan olettaa, etti taiteellisen tai esteettisen vaikutel-
man antavan teoksen sisiltdvissd kolmiulotteisessa merkissd on nimenomaan
sen erottamiskyvyn puolesta puhuvia piirteitd, ja mahdollisesti jopa siind méa-
rin, ettd merkkid voidaan ndiden omintakeisten piirteiden vuoksi pitdd joissakin
tapauksissa vahvana merkkind. Perustelut TMerkkilL 13 §:n sddnnoksessi tar-
koitetun merkin arvoa korottavan muotoilun erottamiskyvyttomyydesti tavara-
merkin rekisterdinnin esteeni soveltuvat néin ollen huonosti tapauksiin, joissa
on kyse tekijanoikeussuojaa saavista kolmiulotteisista merkeistd”.

8 Ks. tekijédnoikeussuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arvioinnista luvussa 6.3.

" Tekijdnoikeussuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arviointiin voi sen sijaan liittyd ongelmia
lahinnd niissd tilanteissa, kun tunnettua teosta kiytetdéin tavaramerkkind. Tunnetusta teoksesta
koostuvan merkin kohdalla voidaan kysyai, kisitetddnko tdllaista merkkid ylipddnsa tavaramer-
kiksi. Ks. tunnettujen teosten erottamiskyvyn arviointiin liittyvéstd problematiikasta luku 6.4.1.
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EUT ja EUYT ovat oikeuskdytinndssdin todenneet, ettd olennaisesti tavaran
arvoon vaikuttavien muotojen rekisterdinnin kieltdimisen perimmadiseni tarkoi-
tuksena on sen vilttdminen, ettd kestoltaan pysyvid tavaramerkkioikeudellista
yksinoikeutta kéytettdisiin muiden oikeuksien, joille on sdadetty lainsdadin-
nossd vanhentumisajat, sdilyttdmiseen®®. Niin ollen tavaramerkkidirektiiviin
perustuvan TMerkkil. 13 §:n sddnnoksen tarkoituksena on myos vilttdd kon-
flikti yhtdiltd voimassaoloajaltaan rajoitettujen malli- ja tekijinoikeuksien ja
toisaalta voimassaoloajaltaan rajoittamattoman tavaramerkkioikeuden vililla.
TMerkkiL 13 §:n yksinomaan tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodos-
ta koostuvien merkkien rekisterdintid rajoittavalla sddannokselld voidaan kui-
tenkin katsoa olevan eri oikeuksien suoja-aikojen voimassaoloajat huomioon
ottaen kdytdnnossd huomattavasti enemmédn merkitystd malli- ja tavaramerk-
kisuojan péillekkiisyystilanteessa kuin tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kak-
soissuojatilanteessa.

Tavaran tai sen paillyksen ulkomuodon rekisterdiminen mallin sijaan tavara-
merkiksi saattaa olla hyodyllistd siind mielessd, ettd tavaramerkkioikeus mah-
dollistaa selvidsti pidemmin suoja-ajan kuin mallioikeus. Kun TMerkkil. 22 §:n
mukaan tavaramerkin rekisterdinti voidaan uudistaa kerrallaan kymmeneksi
vuodeksi miten monta kertaa tahansa, MallilL 24 §:n mallin rekisterointi voi-
daan uudistaa viiden vuoden ajanjaksoissa korkeintaan neljd kertaa eli suojaa
voidaan saada enintdédn yhteensd 25 vuodeksi.

Tekijanoikeus puolestaan on Tekijal 43 §:n mukaan padsidantoisesti voimas-
sa tekijdn kuolinvuodesta lukien 70 vuotta. Siten tekijanoikeuden voimassaolo-
ajan voidaan katsoa olevan niin pitkd, ettd sen vuoksi tuskin aiheutuu saman-
laisia ongelmia suhteessa tavaramerkkioikeuteen kuin tavaramerkkioikeuden ja
kestoltaan selvisti rajoitetumman mallioikeuden suoja-aikojen eroavuudesta®'.
Nidin ollen suoja-aikaa koskevilla perusteilla ei voida katsoa olevan suurtakaan
merkitystd tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden erilaiseen voimassaoloaikaan pe-
rustuvan konfliktin estdmiseksi. Tekijdnoikeuden tarjoamaa suoja-aikaa voi-
daankin kiytinnossid pitdd suurimman osan tavaramerkilld suojattavien kau-
pallisten tuotosten elinkaaren pituuteen suhteutettuna riittavéin pitkind eiki se
ndiden tuotosten suojatarpeen keston huomioiden eroa suuresti niiden tarvitse-
man tavaramerkkisuojan pituudesta.

8 EUT:n asia C-205/13 (Tripp Trapp), kohta 18 ja EUYT:n asia T-508/08 (Kaiuttimen ulkoasu),
kohta 65. Ks. myos julkisasiamiehen lausunto asiassa C-299/99 (Philips) kohta 30 ja kohta 31,
jossa TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisterdinnin estetti perustellaan siten, ettd
muutoin yleisen edun mukainen tasapaino, joka vallitsee yksinoikeuden saamisen ja teollisen ke-
hityksen edistdmisen vililld, hdiriintyisi helposti.

81 Ks. Kur 2002, s. 600. Myos Palmin mukaan erityisesti kolmiulotteisten muotojen osalta tava-
ramerkkisuoja saattaa helposti johtaa konflikteihin médrdaikaan sidottujen yksinoikeuksien, ku-
ten malli- tai patenttioikeussddntelyn kanssa. Palm 2002, s. 63.

84



KUMULATIIVISUUDEN KIELTAVA JARJESTELMA

Toisaalta on kuitenkin huomattava, ettd joidenkin teosten, kuten esimerkik-
si Disneyn piirroshahmojen, suosio on kestdnyt useita vuosikymmenii nii-
den luomisen jilkeen. Tillaisten tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksois-
suojaa nauttivien teosten kohdalla merkinhaltija voi saada tekijdnoikeuden
paityttyd tekijdnoikeudesta vapaaksi tulleelle teokselleen tavaramerkkioi-
keuteen vetoamalla periaatteessa ikuisen suojan®. Ndin ollen teos ei siirry
tekijinoikeuden voimassaoloajan pédtyttyd kokonaisuudessaan vapaaseen
kdyttoon vaan sen kiyttdd rajoittaa edelleen sithen kohdistuva tavaramerkki-
oikeus. Mikdli yritys rekisteroi tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi tekijanoikeu-
desta vapaan teoksen, tdmi estdd kolmansia kdyttdmastd kyseisestd teok-
sesta muodostuvaa tavaramerkkiid samankaltaisille tavaroille ja palveluille.
Yritys voi siten saada yksinoikeuden kiyttdd esimerkiksi tekijdnoikeudesta
vapaan tunnetun musiikkikappaleen melodiaa mainostarkoitukseen tai sisil-
lyttdd tunnetun maalauksen kappaleen markkinoimansa tuotteen pakkauk-
seen tai paillykseen. Tamid mahdollisuus on siis tarkoitettu suljettavan pois
TMerkkilL 13 §:sséd tarkoitettujen arvoja korottavasta muodosta muodostu-
vien merkkien osalta.

Lisédksi on huomattava, ettd pyrittdessd TMerkkiL. 13 §:n avulla siilyttdmiin
ero tavaramerkin ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan vililld
lainkohdassa otetaan kantaa suoja-aikakysymykseen vain hyvin rajatuilta osin
ja vain tietyntyyppisten muotomerkkien osalta sulkemalla tavaramerkkisuoja
pois ainoastaan arvoa korottavien muotojen osalta. Ndin ollen TMerkkil. 13 §:n
perusteella tavaramerkki- ja tekijanoikeuden piillekkéissuojatilannetta kos-
keva suoja-aikakysymys jad kuitenkin ratkaisematta muiden kuin muodoista
koostuvien merkkityyppien, kuten niitd huomattavasti yleisempien kuviomerk-
kien ja my0s hyvin potentiaalisesti kaksoissuojaa nauttivien sidvellyksistd koos-
tuvien ddnitavaramerkkien osalta.®®

2.2.4 Kumulatiivisuuden Kieltiva jirjestelmi

Kolmannen ldhestymistavan mukaan kumulatiivisuutta ei hyviksytd (no cumu-
lation). Toisin sanoen tdmin nikemyksen mukaan eri suojamuodot ovat toisen-
sa poissulkevia eikd piillekkdinen suojaus ole mahdollista. Kumulatiivisuu-
den kieltdvi suojajirjestelmé voi perustua joko mahdollisuuteen valita haluttu
suojakeino tai lainsddddnnon sisdltamidn valmiiseen ohjeeseen oikeasta suoja-
muodosta®. Mahdollisuus kumulatiivisuuteen voidaan sulkea pois myos siten,

8 Nordellin mukaan aiemmin kaksoissuojatun kohteen tavaramerkkisuojan jatkamista tekijanoi-
keuden paityttyd tuskin lienee tarkoitettu lainsd@dddnnossd. Nordell 2002, s. 104. Vrt. Schovsbo
2000, s. 13.

8 Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden suoja-aikakysymyksiin palataan jidljempéna luvussa 5.3.

8 Malli- ja tekijdnoikeuden kumulatiivisuuden kieltdvistd jéarjestelmistd ks. Mikinen 1996 s.
227.
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ettd laissa rajataan suoja ja sen kohde niin tarkasti, ettei padllekk&isyyksille ole
kéytinnossd mahdollisuutta®.

Aiemmin eri immateriaalioikeuksien viliseen kumulaatioon on suhtauduttu
poissulkevasti siten, ettd yhden suojamuodon soveltuminen sulkee muut suo-
jamuodot pois. Siten esimerkiksi teollista muotoilua suojataan edelleenkin
joissakin maissa, kuten Italiassa, ainoastaan mallioikeudella sulkien samalla
tekijanoikeus pois®. Tdma on osaltaan myos luonut pohjaa olettamalle, jon-
ka mukaan jokaista immateriaalioikeutta tulee arvioida erikseen siitd riip-
pumatta, kuinka paljon ne menevit paéllekkdin®. Immateriaalioikeuksien
paidllekkiisyystilanteita arvioidaan nykyisinkin jokaisen yksittdisen immate-
riaalioikeuden oma rajattu suoja-ala, sekd muun muassa eri tarkoitukset, suo-
jakohteet ja -edellytykset huomioiden.

Tavara-
merkKki-
oikeus

Tekijan-

oikeus

Kuva 9. Kumulatiivisuuden kieltava jarjestelma.

8 Esimerkiksi PatL 1 §:ssi suljetaan tekijdnoikeussuoja pois patentoitavilta keksinngiltd, koska
lain mukaan taiteellisia luomuksia ei sellaisenaan pidetd teknisinid. Esitiden mukaan keksinnon
patentoimiskelpoisuutta ei kuitenkaan evitd sen vuoksi, ettd keksinnolld on teknisten ominai-
suuksiensa ohella my0s taiteellista arvoa. Kyse on siitd, ettd vain puhtaasti taiteellista luomusta
ei voida patentoida. HE 139/1979 vp., s. 7. Teknillinen tapa taideteoksen luomiseksi sen sijaan
saattaa olla teknisen ongelman ratkaisevana ja kokonaisuudessaan tekniseni keksintoné patentoi-
tavissa. Jos taiteellinen luomus toteuttaa myos teknisen funktion, kuten suoja- tai huomiovirin,
se voidaan patentoida. Ks. esim. Oesch — Pihlajamaa — Sunila 2014, s. 62. Siten patenttilaissa ei
kuitenkaan suljeta tdysin pois sitd, etteiko taideteos voisi ollessaan samalla myds tekninen kek-
sint6 olla patentoitavissa.

PatL 1 §:ssd on sdddetty my0s kasvilajikkeiden osalta todeten, ettei nithin myodnneti patenttia.
Lisiksi laissa on tarkennettu patenttilain ja lain kasvinjalostajanoikeudesta vilistd kumulaatiota
sadtamalld, ettd keksinnot, joiden kohteena ovat kasvit, voidaan kuitenkin patentoida, jos keksin-
non tekninen toteutettavuus ei rajoitu yhteen kasvilajikkeeseen. Vastaavasti laissa kasvinjalosta-
janoikeudesta on estetty kansallisen ja yhteison kasvinjalostajan oikeuden kumulaatio, silléd lain
11 §:n mukaan kasvinjalostajanoikeutta ei saa myontid, jos lajikkeella on yhteison kasvinjalos-
tajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 mukainen yhteison suoja.

8 Suthersanen 2000, s. 111.
87 Ks. Cornish 2004, s. 110.
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Koska tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kumulaatiota ei ole suljettu nimen-
omaisella lainsddnnokselld pois, ndiden suojamuotojen kumuloitumista on
lahtokohtaisesti pidettdvd mahdollisena. Toisaalta vastakkainen, kumulatiivi-
suuden kieltdvid jirjestelmdd ldhestyvd ajattelutapa on ndhtdvissd erityises-
ti tanskalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetyssd olettamassa, jonka mukaan
merkki, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa, saa kiyttdtarkoituksensa
vuoksi ainoastaan tavaramerkkisuojaa — my0s siind tilanteessa, kun merkki
ndyttdisi tdyttdvin myos tekijdnoikeudella suojattavan teoksen edellytykset.
Tétd on perusteltu siten, ettd oikeudenhaltijan intressind on my0s teossuojaa
saavan tavaramerkin kohdalla saada suojaa nimenomaan merkin tavaramerk-
kikdytolle.® T4lloin on kyse potentiaalisesta paéllekkdissuojaustilanteesta, jos-
sa lain tulkinnalla suljetaan pois jonkin lain soveltuminen. Tésséd tapauksessa
tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojaus suljetaan kdytinndssd pois
tulkitsemalla Tekijal. 1 §:44 niin, ettei tekijdnoikeuslaki sovellu tavaramerk-
kitarkoituksessa luotuihin tuotoksiin, koska ne eivit ole riittdvén itsendisid ja
omaperdisid saadakseen teossuojaa.

2.3 KOKOAVASTI TAVARAMERKKI- JA
TEKIJANOIKEUDEN KUMULATIIVISUUDESTA

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatiojérjestelmid koskevan tarkastelun
perusteella voidaan todeta kokoavasti, ettd tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
suhdetta koskevat tavaramerkki- ja tekijdanoikeuslakien sdénnokset, joilla on vi-
litontd merkitystd kaksoissuojan arvioinnin kannalta, ovat seuraavat:

1. TekijaL 1 §: Koska TekijdL. 10 §:n selventivissd, kaksoissuojauksen salli-
vissa ja poissulkevissa sddnnoksissd ei ole otettu kantaa tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden viliseen suhteeseen, on kaksoissuojaa tarkasteltava Teki-
jaL 1 §:n valossa, jolloin tutkitaan, tdyttddko tavaramerkki myos tekijin-
oikeuslain teossuojan edellytykseni olevat itsendisyyden ja omaperdisyy-
den edellytykset.

2. TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohta ja 14.2 §: Tavaramerkkilaista puolestaan 10y-
tyvit ainoat nimenomaisesti tavaramerkki- ja tekijanoikeuden rajapintoja
koskevat sddnnokset. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden pééllekkédisyyden
mahdollisuus ilmenee tulkittaessa e contrario TMerkkiLL 14.1 §:n 5 koh-

8 Levin 2011, s. 107; Schovsbo 2000, s. 13; Koktvedgaard 1965, s. 113 ja 116. Tdmai ajatteluta-
paei kuitenkaan saa tukea tavaramerkki- tai tekijanoikeuslaista. Tekijanoikeuslain esitéiden (KM
1953:5, s. 44) mukaan teoksen tarkoituksella ei tule olla merkitystd arvioitaessa teoskynnyksen
ylittymistd Tekijal 1 §:n valossa, joten laissa sdéddettyjen edellytysten tdyttyessd voidaan myos
tavaramerkkitarkoituksessa syntynytti teosta suojata tavaramerkkind. Kumulaation rajoittaminen
tai estéminen merkin kiyttotarkoitukseen perustuen ei siten ole mahdollista ndiden lakien séddn-
nosten perusteella.
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dan ja 14.2 §:n sddnnosten sanamuotoja: ndissi lainkohdissa tavaramerk-
ki- ja tekijinoikeuden vélinen normikollisio on ratkaistu sddtdmalld, ettd
tavaramerkin suostumuksenvaraisena rekisterdinnin esteend on toisen te-
kijanoikeus kyseiseen merkkiin.

3. TMerkkiL 13 §:n kolmas virke: Ainoa lainsdadintdon perustuva rajoitus
tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaatiolle voidaan 16ytdd TMerk-
kiLL 13 §:sté, jonka mukaan arvoa korottavasta muodosta koostuva merkki
on erottamiskyvyton. Sdidnnds ilmentédd tarkoitusta sulkea tavaramerkki-
ja tekijanoikeuden péaillekkdisyys pois tillaisten muotojen osalta, joten
sdannoksen perusteella voitaisiin katsoa, ettd taydellinen kumulaatio voi
toteutua vain muiden kuin tavaran tai pakkauksen muodosta koostuvien
merkkien osalta. Siten kaksoissuojaa voisivat saada taiteellisista ja kirjal-
lisista teoksista 1dhinni sdvellykset ja kaksiulotteiset teokset. On kuiten-
kin huomattava, etti kyseistd sddnndstd on sovellettu vain harvoin. Nédin
siitdkin huolimatta, ettd voidaan katsoa, ettd nykyéddn monet kolmiulottei-
set merkit muodostuvat arvoa korottavasta muotoilusta, jolloin TMerkkilL
13 §:n kolmannen virkkeen sdinnsOs soveltuisi suureen osaan kolmiulot-
teisista merkeistid. Sdinnoksen merkityksen voidaankin todeta olevan kiy-
tdnnossd hyvin vihdinen kolmiulotteisten muotojen, ja siten my0s teok-
sesta koostuvien kolmiulotteisten merkkien, tavaramerkiksi rekisteroinnin
kannalta.

Tavaramerkki- ja tekijdanoikeuslakien lainkohtia voidaan pitdd tirkednd 1dhto-
kohtana paillekkiisyystilanteisiin liittyvien kysymysten arvioimiseksi. Niitd
tarkasteltaessa ilmenee kuitenkin, ettei lainsdiddnndssd ole nimenomaisesti
otettu kantaa siihen, miten tekijanoikeussuojaa saavaan tavaramerkkiin tulee
suhtautua: yksittdisten tavaramerkki- ja tekijanoikeuslain sdannosten perusteel-
la ei voida tehdd vallitsevaa johtopditosta tai lopullisia padtelmia tavaramerkki-
ja tekijanoikeuden kumulaation sallittavuudesta saati sen asteesta.

Tutkimukseni ldhtokohtana on, ettd merkkiin voidaan ensinnidkin suhtau-
tua elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkkind, mutta sitd voidaan pitda
my0s taiteena. Niiden lainkohtien perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei
niin tavaramerkki- kuin tekijinoikeudessammekaan néyttdisi olevan suljettu
pois jalkimmaiistd mahdollisuutta. Pidemmaille menevien johtopaétosten teke-
minen tavaramerkKki- ja tekijanoikeuden péillekkiissuojauksen sallittavuudesta
edellyttii kuitenkin tavaramerkki- ja tekijinoikeuden tarkastelua huomattavasti
laajemmasta perspektiivistd kuin keskittymistd vain tavaramerkki- ja tekijdnoi-
keuslakien yksittdisiin sddnnoksiin.

Tutkimuksessani 1dhdetdin siitd, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeus kumu-
loituvat silloin, kun ne peittivét osittain samoja ilmioiti siten, ettd niiden suo-
jan kohteet ja oikeuksien sisillot ovat asiallisesti pdéllekkiiset. Talloin voidaan
puhua oikeuksien kumuloitumisesta suppeassa merkityksessd: suojan kohtee-
na on rekisterdity tai vakiinnutettu tavaramerkki, jota pidetidin myos TekijiL
1 §:ssé tarkoitetulla tavoin niin itsendisend ja omaperdisend, ettd se saa teki-
janoikeussuojaa. Lisdksi nimé yksinoikeudet menevit sisalloltddn ainakin osit-
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tain padllekkdin, silld tavaramerkki- ja tekijdnoikeutta voidaan pitdd ainakin
joiltain osin vastaavina verrattaessa esimerkiksi niiden haltijalleen antamaa oi-
keutta mairitd suojan kohteesta. Tekijanoikeuden taloudelliset oikeudet antavat
tekijanoikeuden haltijalle yksinoikeuden méérita teoksesta ja tavaramerkkioi-
keus turvaa merkin haltijalle oikeuden miirita merkisti elinkeinotoiminnassa.

Kun samalle oikeudenhaltijalle kuuluvat eri immateriaalioikeudelliset yk-
sinoikeudet menevit paillekkdin siten, ettd niiden haltijalle myonnetyt hyddyt
kumuloituvat, nousee esiin my6s kysymys yksinoikeuksien suojan laajuudes-
ta. Padllekkiisyystilanteet voivatkin paljastaa Iihempéa tarkastelua vaativia on-
gelmatilanteita, jotka ovat syntyneet seurauksena eri suojamuotojen vilisestd
epdtasapainosta. Esimerkiksi liiaksi laajentuneet yksinoikeudet ja ylisuojaami-
sesta johtuvat ongelmat tulevat usein esiin juuri oikeuksien paéllekkdisyysti-
lanteissa. Tdmén vuoksi nimenomaan immateriaalioikeuksien rajapinnoilla on
tarkedd kiinnittdd huomiota ndiden oikeuksien keskinidiseen rajanvetoon. Kun-
kin immateriaalioikeuden suojan sisdlto tulee rajata vastaamaan suojan tarkoi-
tusta. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden péillekkdisyys kulminoituukin niiden
fyysisen kohteen ja sisdllon ainakin osittaiseen paillekkidisyyteen. Kuitenkin
tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden aineettoman suojakohteen osalta niiden tar-
koitukseen perustuvalla késitteelliselld eroavuudella voidaan perustella ndiden
oikeuksien kumulaation sallittavuutta piillekkdisyystilanteissa.

Koska tavaramerkki- ja tekijanoikeuslainsddddnnon valossa kumulaation
sallittavuuteen ei voida ottaa kantaa, tulisi mahdollinen kumulaation rajoitta-
minen toteuttaa lainsddnndsten tulkinnan kautta. Mikili tavaramerkki- ja teki-
janoikeussuojan katsottaisiin laajentuneen liiaksi, voitaisiin niiden suojan sisal-
tod kdytinnossd supistaa tulkitsemalla suojaedellytyksid rajoittavammin. Siten
esimerkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luodusta piirroksesta tai sidvellykses-
td muodostuvaa merkkid® voitaisiin kiyttotarkoituksensa perusteella arvioida
kdytiannon tarkoituksia palvelevalle kiyttotaiteena®, jolle on Kotimaisessa te-
kijanoikeuskidytdnnossd asettunut selvisti korkeammat suojakriteerit kuin niin
sanotulle puhtaalle taiteelle, kuten taidemaalauksille ja kuvanveistoksille.

8 Esimerkiksi Schovsbon mukaan sellaista kohdetta, joka on luotu tavaramerkkitarkoituksessa,
ei voida suojata tekijianoikeudella. Ks. Schovsbo 2000, s. 13 ja 16. Tavaramerkkitarkoituksessa
luodun teoksen korkeaa teoskynnysté voitaneen tavaramerkin luonteesta johtuen soveltuvin osin
perustella seikoilla, joilla on oikeuskirjallisuudessa perusteltu kiyttotaiteen tuotosten korkeaa
teostasoa. Niitd perusteita ovat mm. merkin kéayttofunktio tavaramerkkini, tavaramerkkioikeus
tekijdnoikeutta soveltuvampana suojamuotona merkkien suojaamiseen, merkin funktion ja sen
uudistamistarpeen vaikutus merkin ulkoasuun sekd pyrkimys vilttdd tavaramerkki- ja tekijén-
oikeuden paiillekkidisyydestd johtuvia vaikeita tulkintatilanteita asettamalla tavaramerkkini ole-
ville taiteen tuotteille suhteellisen korkea teostasovaatimus. Ks. tavaramerkin teostasoarvioinnin
perusteista tarkemmin luvussa 7.3.

% Kiyttotaidetta edustavat 1dhinné rakennus-, kisity6- ja taideteollisuuden tuotteet sekd mainos-
grafiikka.

89



TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJANOIKEUDEN KUMULAATIO

Niin ollen oikeuksien kumuloitumisen osalta tavaramerkiksi otettujen jo ole-
massa olevien teosten seki tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teosten muo-
dostavien ryhmien vililld onkin havaittavissa eroavuutta. Vain tavaramerkiksi
otettuihin jo olemassa oleviin puhdasta taidetta edustaviin teoksiin sovellettai-
siin ldhtokohtaisesti tdydellistd kumulaatiota. Sen sijaan tavaramerkkitarkoituk-
seen luodut merkit nauttisivat rajoitetumpaa kaksoissuojaa kéyttotarkoituksen-
sa vuoksi. Tavaramerkkitarkoituksessa luotujen teos-tavaramerkkien kohdalla
perustelujen 16ytdminen osittaiselle kumuloitumiselle vaatiikin tdlld tavoin ta-
varamerkki- ja tekijanoikeuslakien sddnndsten ulkopuolelle menevdd tarkas-
telua. Osittaista kumulaatiota tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien
kohdalla voidaan perustella siten, ettd kiyttotaiteena pidettdvien tavaramerk-
kitarkoituksessa luotujen merkkien osalta teossuoja suljetaan kuitenkin kiy-
tdnnossd pois niille asetetun korkean teoskynnyksen myo6td. Néin ollen suurin
osa tavaramerkeistd ei kdyttotarkoituksensa vuoksi ylittdisi teoskynnystd vaan
ne jdisivit padsddntoisesti ilman tekijanoikeussuojaa. Télloin tavaramerkkitar-
koituksessa luotu tuotos voi saada tekijanoikeussuojaa vain, jos sen taiteelliset
elementit voidaan erottaa sen kiyttotarkoituksen perustuvista elementeistd ja
se tdstd huolimatta késitetddn teokseksi. Kdytdnnossi tdma tarkoittaisi sitd, ettid
suojamuodot eivit voisi kumuloitua tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merk-
kien kohdalla ja vain jo olemassa olevia teoksia pidettiisiin tekijanoikeussuo-
jaa saavana taiteena.

Tdamé ndkokanta on kuitenkin siind mielessd ongelmallinen, ettd tekijin-
oikeuslain esitdiden®’ mukaan teoksen tarkoituksella ei tule olla merkitystd
arvioitaessa teoskynnyksen ylittymisti Tekijal 1 §:n valossa, vaan laissa sdi-
dettyjen edellytysten tdyttyessd voidaan myds tavaramerkKkitarkoituksessa syn-
tynyttd teosta suojata tavaramerkkind. Erottelua tavaramerkkitarkoituksessa
syntyneisiin ja jo olemassa oleviin tavaramerkiksi otettuihin teoksiin ei kuiten-
kaan voida perustaa tavaramerkki- ja tekijanoikeuslain sdannoksiin. Ndin ol-
len edelld tarkasteltujen tekijdnoikeus- ja tavaramerkkilain sdéinnosten valossa
tavaramerkkitarkoituksessa luotuja teosmerkkejd ei voida arvioida eri tavoin
kuin tavaramerkiksi otettuja jo olemassa olevia teoksia. Jaottelu jo olemassa
olevista teoksista ja tavaramerkkitarkoitukseen luoduista teoksista havainnol-
listaa kuitenkin esimerkinomaisesti sité, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
kaksoissuojatilanteita voidaan ja tulee tarkastella ainoastaan tavaramerkki- ja
tekijanoikeuslain yksittdisten sddnnosten tulkinnan sijaan seuraavassa luvus-
sa tarkemmin esitetyin tavoin kokonaisvaltaisesti muun muassa tavaramerkki-
ja tekijdnoikeuden erilaiset tarkoitukset, eri suojaedellytykset ja suojankohteet
huomioon ottaen.

o1 KM 1953:5, s. 44.
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3 Tavaramerkkioikeuden ja tekijanoikeuden
tarkoitus, suojaedellytykset ja suojan kohde

3.1 LAHTOKOHTIA TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA
TEKIJANOIKEUDEN TARKOITUKSEN,
SUOJAN EDELLYTYSTEN JA KOHTEEN
TARKASTELUUN

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden pédllekkdisyystilanteiden tarkastelu edellyt-
tdd ensinndkin perehtymistd ndiden immateriaalioikeuksien tarkoitukseen ja
tavoitteisiin. Tamin lisdksi seuraavassa tarkastellaan tavaramerkki- ja tekijdn-
oikeuden suojaedellytyksid, suojan kohteita ja suojan laajuutta. Lopuksi ver-
taillaan vield tavaramerkki- ja tekijinoikeuden eroavuuksia ja samankaltai-
suuksia sekd tarkastellaan suojan kohteen piaillekkdisyyksii.

Koska tavaramerkkioikeus ja tekijdnoikeus eroavat toisistaan perustavalla
tavalla, olisi kuitenkin hyvin haastavaa ldhted kattavasti vertailemaan imma-
teriaalioikeuksien kaikkia niitd puolia, missd eroavuudet tulevat ndkyviin ja
joilla saattaa olla kdytdnnossi vaikutusta kaksoissuojaustilanteissa. Tdssé yh-
teydessd keskitytddnkin tarkastelemaan tavaramerkki- ja tekijanoikeuden va-
listd suhdetta ja eroavuuksia luoden perustaa myos kysymyksille, joita kési-
tellddn tutkimuksen myohemmissd luvuissa 4-9, kuten tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden kumulaation rajoituksia, suojan sisdltod ja voimassaoloa,
kaksoissuojatun kohteen suojan laajuutta, kaksoissuojausta immateriaali-
oikeusstrategiana sekd tekijdnoikeuden luovutusta tavaramerkin haltijalle.
Tissd tarkastelussa on keskitytty tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaisesti
tavaramerkinhaltijan nikokulmaan hinen kiyttdessidin toisen teosta tai sen
osaa tavaramerkkind.
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3.2 TEKIJANOIKEUDEN TARKOITUS,
SUOJAN EDELLYTYKSET JA KOHDE

3.2.1 Tekijanoikeuden tarkoitus

Tekijdnoikeudelle on aikojen saatossa esitetty erilaisia oikeuttamisperusteita'.
Tekijanoikeuden tavoitteita on pyritty midrittelemiin esimerkiksi TRIPS-sopi-
muksen johdanto-osassa ja sen eri artikloissa, WIPOn tekijdnoikeussopimusten
johdantoartikloissa, Euroopan unionin tekijinoikeutta koskevien direktiivien
johdanto-osissa sekd kotimaisissa esitoissd?. Téssd tutkimuksessa ldhdetddn
siitd, ettd tekijanoikeuden tarkoituksena on tieteen ja taiteen kehityksen edis-
tdminen sekd niiden saavutusten levittiminen. Henkisen luomistyon edistdmi-
nen sen eri muodoissa ilmenee tekijinoikeuden keskeisend tavoitteena myos
tekijanoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestd (HE 28/2004
vp.)}, jonka mukaan yhteiskunta tukee luovaa toimintaa tunnustamalla tekijoi-
den yksinoikeuden méiritd teostensa hyviksikédytosta®. Tdlloin pyritdédn otta-
maan huomioon sekd kansalaisten yhteiset intressit vapaaseen tiedonlevityk-
seen ettd samalla tehdddn halukkaille mahdolliseksi nauttia tieteen ja taiteen
saavutuksista. Tekijdnoikeutta voidaankin pitdd edellytykseni seki teosten tuo-

! Tekijdnoikeuden perimmadisend tavoitteena voidaan ndhdd esimerkiksi tekijoiden suojaaminen,
luovan tyon kannustaminen tai taloudellisen hyodyn maksimointi. Ks. esim. Vesala 2004, s. 89.
Tekijdnoikeuden perusteluista ks. myods Huuskonen 2006, s. 79-81, joka on listannut tekijin-
oikeuden péddmotiiveiksi taloudellisen hyddyn ja investointien suojaamisen, uuden teknologian
kehittdimiseen kannustamisen, ihmisoikeusulottuvuuden siséltden tekijan suojaamisen seki ylei-
sen intressin. Tekijdnoikeuden tavoitteet voivat olla myos keskenddn ristiriidassa, silld esim.
taloudellisen hyodyn maksimoiminen saattaa olla ristiriidassa tekijoiden suojaamisen kanssa. Ks.
esim. Vesala 2004, s. 89. Huuskonen nikeekin yhteni tekijanoikeuden pddmotiiveista nimen-
omaan tekijanoikeuksien rajoittamisen yleisen intressin ja tekijdnoikeuden vilisen tasapainon
luomiseksi ja ylldpitamiseksi. Tekijdnoikeuden tavoitteet ja niiden painotus ovat timin lisdksi
alati muutospaineen alla. Vaikka tekijidnoikeuden tavoitteita voidaan pitdd huomattavasti pysy-
vampind kuin yksittdisiin sddnnoksiin sisdltyvid kisitteellisid médrittelyitd, ei yhteiskunnan kehi-
tys ja muutos voi olla vaikuttamatta my0s tekijanoikeuden tavoitteisiin. Ks. esim. Véliméki 2004,
s. 272, jonka mukaan tekijanoikeuslaissa tulisi selvisti ja nimenomaisesti ilmaista tekijanoikeuk-
sien taustaoletukset ja tavoitteet. Tekijidnoikeuden tavoitteiden osalta ongelmaksi on siten osoit-
tautunut myos, ettd toisinaan jopa julkilausutut tavoitteet ja niitd koskevien sddnnosten vaiku-
tukset eivit vastaa toisiaan. Ndin on todennut esim. Koelman Infosoc-direktiivin (2001/29/EY)
osalta. Ks. Koelman 2004, s. 603-638. Tekijdnoikeuden tavoitteiden muuttamiselle suurimmat
paineet kédytinnossi luo teknologian nopea kehitys.

2 Ks. esim. HE 28/2004 vp., s. 7-9.

3 Ks. HE 28/2004 vp., s. 7-9, jossa tarkastellaan tekijanoikeuden perustaa ja merkitysti, ja jonka
mukaan kulttuurihyédykkeiden tuotannon ja saatavuuden turvaaminen luo perustaa kansalliselle
kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle. Ks. myds Haarmann 2005, s. 10-11.

4 Voidaan my0s kysyi, toteutuuko tekijanoikeusjirjestelméssi sen yhteiskunnallisena péitavoit-
teena oleva luovan toiminnan edistdminen. Tésséd yhteydessi tekijdnoikeuden oikeutusperustei-
siin ei oteta laajemmin kantaa vaan todetaan vain, etté tdhdn kysymykseen on mahdotonta saada
riidatonta vastausta.
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tannolle ettd niiden levittdmiselle yleison keskuuteen, jolloin sen avulla luo-
daan pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Toi-
saalta tekijdnoikeuden voidaan samalla nihdéd suojaavan myos investointeja ja
kauppaa’. Tdssé tutkimuksessa korostetaan tekijianoikeuden tarkoitusta toimia
nimenomaan tiedon vélittdjana®.

Tdmaén tavoitteen voidaan katsoa ilmenevin myos Yhdistyneiden Kansakun-
tien ihmisoikeuksien julistuksen 27 artiklasta, jossa lausutaan:

1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyseliméén,
nauttia taiteista sekd pédsti osalliseksi tieteen edistyksen mukaan tuomista
eduista.

2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaami-
seen, jotka johtuvat hinen luomastaan tieteellisesti, kirjallisesta tai taiteelli-
sesta tuotannosta.”

Artiklan 1. kohdassa suojataan vapaan tiedonvélityksen intresseji sekd mahdol-
lisuutta nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista sekd 2. kohdassa turvataan myos
tekijoiden moraalisia ja taloudellisia etuja. Vastaavasti myds WIPOn tekijin-
oikeussopimuksen johdannossa korostetaan tekijdnoikeuden merkitystd kan-
nustimena luovaan tyohon, mutta samalla myos tunnustetaan muiden tekijoiden
ja yleison intressit Bernin sopimuksen hengessd’. Myos tekijdnoikeusdirektii-
vin (2001/29/EY) johdanto-osassa on todettu tekijanoikeussuojan korkean ta-
son olevan henkisen luomistyon kannalta tirked niin luovuuden ylldpitdmiseksi
ja kehittdmiseksi kuin suuren yleisonkin etujen vuoksi. Siindkin tunnustetaan
kuitenkin myos julkisen edun vuoksi tehdyt rajoitukset tekijanoikeuteen?®.
Niamai tekijanoikeuslain esitoistd, tekijanoikeusdirektiivistd sekd erindisis-
td kansainvilisistd sopimuksistakin ilmenevit toisaalta yleisté etua ja toisaalta
tekijan oikeuksia turvaavat, intressit voidaan ndhdd my®os toisilleen vastakkai-
sina. Tekijdnoikeudella ei ndyttiisikddn olevan vain yhti selkeédsti médriteltyi
tavoitetta, vaan siihen sisiltyy monenlaisia elementteji ja piirteitd, jotka itse-

5 Samalla kun tekijanoikeus kannustaa teosten luomiseen, se kannustaa my®os tité toimintaa kos-
keviin investointeihin. Ks. esim. Ghidini 2006, s. 52. Riittdvd kannustin edellyttdi, ettd odotetta-
vissa olevat tuotot ylittivit kustannukset, jotka aiheutuvat teosten luomisesta, kappaleiden val-
mistamisesta ja niiden saattamisesta yleison saataviin. Landes — Posner 2002, s. 265-303.

® Niin sen vuoksi, ettd sekd tavaramerkki- ettd tekijdnoikeuden tavoitteille voidaan molemmille
nihdd olevan yhteisti tiedon vélittdminen. Tavaramerkki- ja tekijanoikeus toimivat tiedonvalitté-
jind kuitenkin omien tarkoitustensa ja tavoitteidensa mukaisesti eroten tiltd osin suuresti toisis-
taan. Tavaramerkin vilittimén tiedon kohdalla korostuu sen kohderyhmikeskeisyys, silld tavara-
merkilld merkittyji tuotteita markkinoidaan tietylle etukéteen valitulle kohderyhmille, jolle mer-
killd halutaan vilittdd tietoa esim. silld merkityistd tuotteista tai ylipddnsd merkin luomasta
imagosta. Tekijdanoikeudessa puolestaan tietoa vilitetddn ldhtokohtaisesti tiettyyn kohderyhmién
sitoutumatta, vaikkakin my0s taidetta voidaan suunnata niin suurelle yleisolle kuin tietylle raja-
tulle kohderyhmaille.

" Tavoitteiden taustasta ja merkityksesti ks. esim. Reinbothe — von Levinsky 1996, s. 22-25.

8 Ks. tekijdnoikeusdirektiivin (2001/28/EY) johdantokappaleet 9 ja 31.
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niisind tavoitteina muodostavat ennemminkin erdénlaisen tavoite- tai tarkoi-
tuskokonaisuuden’. Tétd havainnollistaa se, ettd jo tekijian oikeuksia koskevat
tavoitteet voivat erota toisistaan merkittivisti. Vaikka myos EUT:n oikeus-
kaytdnnossa tekijanoikeuksien ydinsisdlloksi on vahvistettu oikeudenhaltijal-
le kuuluvien moraalisten ja taloudellisten oikeuksien suojaaminen'®, saattavat
esimerkiksi jo moraalisten oikeuksien yksittdiset tavoitteet olla tdstd huolimat-
ta kiytdnnossi erilaisia kuin taloudellisia oikeuksia tai oikeuksien siirtimista
koskevat tavoitteet.!! Tdssi tutkimuksessa muun muassa eri kansainvilisistd so-
pimuksista ilmenevid tekijdnoikeutta koskevia vaatimuksia katsotaan laajasta
perspektiivistd kulttuuripolitiikan vilineend, jolloin yleistd etua ja tekijan int-
ressid koskevia vaatimuksia ei ndhdd keskenidén ristiriitaisina. Néilld vaatimuk-
silla pyritddn kuitenkin edistiméin tieteen ja taiteen kehitystid ja niiden saavu-
tusten levittdmistd.!'

¥ Vesala puhuu kansainvilisten sopimusten yhteydessi tekijanoikeuden arvo- tai tavoitekomplek-
sista. Ks. Vesala 2004, s. 89. Ks. myos yhteiskunnallisista tarkoituskomplekseista tarkemmin To-
lonen 2003, s. 53-57.

10 Yhdistetyt asiat C-92/92 ja C-326/92 (Collins ja Patricia Im- und Export v. Imtrat ja EMI Elect-
rola), kohta 20. On kuitenkin huomattava, ettd EUT katsoi ratkaisussa vakiintuneen oikeuskdy-
tdntonsd mukaisesti, ettd kirjallisia ja taiteellisia teoksia koskevat yksinoikeudet ovat omiaan vai-
kuttamaan tavaroiden liikkuvuuteen ja palveluiden tarjoamiseen yhteisossd, jonka vuoksi teki-
janoikeuksia koskevat perustamissopimuksessa esitetyt vaatimukset kuuluvat perustamissopi-
muksen soveltamisalaan. Kohta 22. Niin ollen vaikka moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin
sovelletaan ldhtokohtaisesti kansallista lainsdddantdd, kuuluvat myos ne perustamissopimuksen
soveltamisalaan, kun ne vaikuttavat tavaroiden liikkuvuuteen ja palveluiden tarjoamiseen EU:n
alueella.

1 Ks. Vesala 2004, s. 89.

12 Tekijdnoikeutta on tarkasteltu my6s luonnonoikeuden ja utilitaristisen teorian nikdkulmasta.
Luonnonoikeudellisten oppien mukaan tekijille kuuluvaa yksinoikeutta perusteltiin oikeuden-
mukaisuudella ja palkitsemisella. Oikeuden teokseen tuli kuulua teoksen luojalle, ja hénen kat-
sottiin teoksen tekijéné olevan oikeutettu palkkaan tdstd luomistyostiddn. Luonnonoikeudesta te-
kijanoikeussuojan perusteluna historiallisesta nikokulmasta ks. esim. Senftleben 2004, s. 7-10.
Luonnonoikeudesta tekijanoikeuden perusteluna ks. Stokes 2012, s. 17-21 ja Senftleben 2004, s.
10-17. Luonnonoikeudelliset opit tekijdnoikeussuojan perusteluna ovat myshemmin herittéineet
runsaasti kritiikkid. Senftlebenin mukaan luonnonoikeudessa korostuva tekijyyden késite (aut-
horship) ja tekijdn persoonallisuus eivit ole yksindédn kykenevid tyhjentdvisti perustelemaan kan-
sainvilisti tekijanoikeussuojaa. Senftleben 2004, s. 19. Ks. kritiikistd myos Mylly 2004, s. 238 ja
Boyle 1996, s. 54-59.

Utilitaristisen teorian mukaan yksinoikeuksien tarkoituksena on tieteen ja taiteen edistdminen.
Ajatuksena on riittdvin kannustimen antaminen uusien teosten luomiseen seké sijoittamiseen nii-
den tuotantoon ja levittdmiseen. Ks. esim. Stokes 2012, s. 13—14. Siten ilman tekijdnoikeusjdrjes-
telméd olisi esim. mahdotonta estdd muita kopioimasta teosta sen jidlkeen, kun se on saatettu ylei-
son saataviin. Pihlajarinne 2014, s. 877. Ks. myods WIPO SCT/16/5, 2006, s. 13. Vapaalla toisin-
nettavuudella ja levitettdvyydelld voi olla positiivisia vaikutuksia uusien teosten luomiseen, koska
tdmai tehostaa yksinoikeudesta vapaan materiaalin kéyttod. Tekijanoikeuksien oikeutusta perustel-
laan yhteiskunnalle koituvan hyodyn kautta. Utilitarismi painottaa tekijanoikeuden hyodyllisyyttad
nimenomaan kokonaistaloudellisena ratkaisuna. Sen mukaan ilman riittdvin kattavaa tekijdnoi-
keussuojaa kirjallinen ja taiteellinen kulttuurituotanto ei voine olla optimaalisella tasolla. Tétd pe-
rustellaan erityisesti silld, ettd teoksen valmistaminen on yleensd vaivalloista aiheuttaen tekijille
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3.2.2 Tekijanoikeuden suojaedellytykset

TekijalL 1.1 §:n mukaan tekijdnoikeussuojaa saa se, joka on luonut kirjallisen
tai taiteellisen teoksen. Tekijanoikeuslain esitéiden'® mukaan tekijanoikeussuo-
jaa saadakseen teoksen tulee olla itsendinen ja omaperdinen. Vastaavalla tavoin
tietokoneohjelmien (2009/24/EY) ja tietokantojen suojaa (96/9/EY) koskevis-
sa direktiiveisséd sekd suoja-aikadirektiivissid (2006/116/EY) puhutaan teoksen
omaperidisyydesti: teoksen tulee olla omaperiinen siind merkityksessd, ettd se
on tekijansd henkinen luomus'. EUT:n oikeuskdytinnon mukaan omaperéi-
syyden vaatimus tulisi kisittdd ndissd direktiiveissa tarkoitetulla tavoin myos
kaikkien muidenkin teosten kohdalla. Liséksi Pohjoismaissa tekijinoikeuden
suojaedellytysten yhteydessd puhutaan siiti, ettd teoksen on ylitettdva niin sa-
nottu teostaso (teoskynnys),'> joka muodostaa suojaedellytyksille tapauskoh-
taisesti'® vaihtelevan vihimmaistason!’. Ottaen huomioon se, mitd edelld mai-
nituissa direktiiveissid on sanottu omaperdisyyden edellytyksesti, tarkoitetaan
teoskynnykselld niitd edellytyksid, mitd teokselta vaaditaan suojan saamiseksi.

Teoksen tulee syntyd henkisen tyon tuloksena. Tama ilmenee EUT:n oikeus-
kdytannostd, jossa on katsottu, ettd suoja-aikadirektiivin 6 artiklaa tulee tulki-
ta niin, ettd tuotos voi saada tekijdnoikeussuojaa, jos se on tekijinsi henkisen
luomisty6n tulos. Néin ollen tekijdn persoonaa kuvastaessaan teoksesta kdyvit
ilmi tekijdn vapaat ja luovat valinnat teosta tehtdessi.'® Tamin voidaan katsoa

kustannuksia. Ilman alkuperdisen teoksen suojausta sen kopiointi ja siten alkuperiisen tekijén tuo-
tosten syrjdyttaminen markkinoilta olisi helppoa. Ks. tekijanoikeuden tehokkuusperusteluista oi-
keustaloustieteellisestid nikokulmasta esim. Landes — Posner 1989, s. 325-363.

13 KM 1953:5, 5. 44. Ks. my0s yhteispohjoismaisesti valmisteltu komiteanmietintd SOU 1956:25,
S. 66.

14 Niin ollen erityisen teoskynnyksen ylittdmisti ei tulisi vaatia ndissd direktiiveissd tarkoitettu-
jen teosten kohdalla.

'3 Alun perin oikeuskirjallisuudessa kehitettyjé ilmaisuja teoskynnys ja teostaso kiytetddn poh-
joismaisessa tekijanoikeuskirjallisuudessa ja oikeuskéytinnossd. Ks. esim. KKO 1988:52 (Jalka-
pallo-ottelu). Itsendisyyden ja omaperiisyyden vaatimus johdettiin tekijanoikeuslakia aikoinaan
valmisteltaessa Bernin konvention tulkinnoista. Ks. Haarmann 2014, s. 53.

16 Vaikka teoskynnysarviointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan, voisivat ddrimmaiset
tulkinnat teoskynnyksen ylittymisestd vaikeuttaa tekijanoikeusjirjestelmén ja luovien alojen kdy-
tintdjen toimintaa. Ks. teoskynnysarvioinnista tarkemmin erityisesti tekijdnoikeusneuvoston na-
kokulmasta Huuskonen 2011, s. 109-110.

17 Teoskynnysti ei ole harmonisoitu EU:ssa johtuen lidhinni direktiivien (Direktiivi tekijanoikeu-
desta tietoyhteiskunnassa 2001/29/EY 2a artikla; tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY (nyk.
2009/24/EY) 1 artiklan 3 kohta; tietokantadirektiivi 96/9 3 artiklan 1 kohta ja suoja-aikadirektii-
vi 2006/116/EY 6 artikla) joustavasta implementoinnista ja niiden sanamuotojen epayhteniisyy-
destd. Ks. van Eechoud — Hugenholtz 2009, s. 31-43.

18 Ks. Painer-asian (C-145/10) kohdat 89, 92 ja 99. Ks. myos EUT:n Infopaq-asia (C-5/08), jos-
sa EUT katsoi, ettd teosta voidaan suojata tekijanoikeudella vain, jos se on omaperiinen siind
mielessd, ettd se muodostaa tekijdnséd henkisen luomuksen. Ks. kohdat 35 ja 45. Ks. myos EUT:n
Footbal Dataco -asia (C-604/10), joka koski tietokannan valmistamisen omaperiisyyskriteerin
tayttymistd. EUT:n mukaan tietokannan tekijd ilmaisee luovuuttaan omaperiiselld tavalla teke-
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vastaavan sitd, mitd kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -kdytdnnossi tarkoi-
tetaan teokselta vaadittavalla itsendisyydelld ja omaperdisyydella.

Itsendisyyden vaatimuksen mukaan tekijdnoikeussuojaa ei saa sellainen tuo-
tos, joka on syntynyt tdysin mekaanisen tyon tuloksena tai kopioimalla jo ole-
massa olevia tuotoksia. Itsenidisen tyoskentelyn vaatimuksen lisdksi tekijdn-
oikeussuojan saamisen edellytyksend on, ettd teos on tekijansa yksilollisyyttd
eli persoonallisuutta ilmentdvd omaperdinen luomus. Omaperdisyysvaatimuk-
sen tidyttymisen katsotaan edellyttivin, ettei kenenkddn muun kuin tekijin voi-
taisi olettaa pddtyvidn samanlaiseen lopputulokseen, jos useat ryhtyisivit itse-
néisesti vastaavaan tyohon'. Teokselta ei edellytetd objektiivista uutuutta, vaan
yksilollinen ndkemys vanhasta aiheesta riittdd teostason ylittymiseen. Siten
teokselta vaadittava uutuus on vain subjektiivista®. T#lloin pidetddn teoriassa
mahdollisena, ettd kaksi tekijdd voi luoda samanlaisen teoksen toisistaan tieté-
mittd ja ettd kahdella on siten samanaikaisesti yhtd vahva yksinoikeus tiettyyn
teokseen. Tdssd yhteydessd on huomioitava myos se, ettd teoksen luojana on
aina luonnollinen henkild.

Tekijdnoikeus on muodon suojaa, jolloin teoksen aihe tai idea jad tekijén-
oikeussuojan ulkopuolelle?!. Esimerkiksi ideaa maailman voimakkaimmasta
saparopiisesti tytosti tai puhuvasta nallekarhusta ei suojata tekijinoikeudella,
kun taas Peppi Pitkdtossun ja Nalle Puhin omaperdiset ilmiasut kuitenkin saa-
vat suojaa. Toisin sanoen vain ilmenemismuoto, johon tekijd on idean saatta-
nut, voi saada suojaa. On kuitenkin huomattava, ettd teoksen aikaansaaminen
on luonnollisesti my®&s aina ainakin jossain médrin sidoksissa aiemmista teok-
sista saatuihin vaikutteisiin.?

milld vapaita ja luovia ratkaisuja lydden sithen “oman persoonallisen leimansa”, kun hén valitsee
jajdrjestdd tietokantaan siséllytettdvid tietoja. Kohta 38.

19 Titd ilmentdd my6s Bernin konventio, jossa kidytetyn kisitteen “original” on katsottu tarkoit-
tavan, ettd teoksen tulee osoittaa luovuutta siind méérin, ettei se ole kopio. Ks. Guide to the Ber-
ne Convention for the protection of literary and artistic works (Paris act, 1971). World Intellec-
tual Property Organization, 1978 s. 17. Ks. omaperdisyyden vaatimuksesta esim. Kopp 2012, s.
248-263 ja Eidsvold Toien 2012, s. 403-422.

2 Subjektiivisen uutuuden vaatimus ei yleensi aiheuta ongelmia ns. puhtaan taiteen osalta. Sen
sijaan kéyttotaiteessa kaksoisluomuksia voi syntyéd helpommin erityisesti niissd tilanteissa, joissa
funktionaaliset seikat ovat médrddvissid asemassa. Ks. Haarmann 2005, s. 64.

2l Tamd ilmenee esimerkiksi TRIPS-sopimuksen 9 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan tekijdnoi-
keussuojan tulee ulottua ilmaisuihin, muttei ideoihin, menettelyihin, toimintamenetelmiin tai
matemaattisiin késitteisiin sellaisenaan. Vastaavasti on lausuttu my6s WIPOn tekijénoikeussopi-
muksen (WIPO Copyright Treaty eli WCT) 2 artiklassa. Kyseinen sopimus tuli voimaan EU:ssa
ja Suomessa vuonna 2010.

22 Tekijin ja yhteiskunnan vililld vallitsee jatkuva vuorovaikutus, silld pyrkiessién luomaan uut-
ta taiteilija joutuu hyodyntdméain olemassa olevaa kulttuuriperintdd. Vastaavasti hanen luomansa
teoksen hyodyntiminen edellyttdd myos yhteiskunnan myotéivaikutusta. Tekijanoikeuslain esi-
toissd todetuin tavoin kulttuurihyodykkeiden tuotannon ja saatavuuden edellytysten turvaaminen
luovatkin osaltaan pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle. Ks. HE 28/2004
vp., s. 7ja SOU 1956:25, s. 66.
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Omaperdisen teoksen voitaneen katsoa ilmentivin myds teoksen ja sen te-
kijin vilistd suhdetta, silld mahdollisista vaikutteista huolimatta teoksessa tu-
lee olla jotain sellaista, mitd voidaan pitdd tietyn tekijan ominaispiirteind®. Jos
kuka tahansa olisi voinut luoda kulloinkin tekijdanoikeudellisesti arvioitavana
olevan tuotoksen, on tilloin ldhtokohtaisesti kyse ilmiasultaan niin banaalis-
ta tuotoksesta, ettei se kykene ilmentdméén tekijansi yksilollistd ja persoonal-
lista ilmaisua eikd siten voi olla itsendinen ja omaperdinen teos. Niin ollen jos
esimerkiksi kuviomerkin suunnittelussa kiytetdén yksinkertaisia elementteja,
kuten ympyrid, neliotd, kolmiota tai vaikkapa isoja kirjaimia, on télloin ldhes
viistamitontd, ettd kaksi ammattilaista voi pdétyé4 toisistaan riippumatta varsin
samantapaiseen lopputulokseen®*.

Kéytinnossd teoskynnyksen ylittyminen vaihtelee teostyypeittdin. Vaikka
tekijanoikeuden suojakynnys on yleisesti ottaen varsin alhainen, esimerkiksi
taidekisityon ja taideteollisuuden tuotosten kohdalla teoskynnys néyttéisi aset-
tuvan huomattavan korkealle, kun taas perinteisempien taidelajien, kuten kuva-
taiteen ja musiikin kohdalla suojaedellytykset ndyttivit tiyttyvian helpommin®,
Tdmén vuoksi potentiaalisesti tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa
saavien tuotosten omaperdisyysarvioinnissa tulee ottaa huomioon, etti kysees-
sd voi olla joko suoraan tavaramerkkitarkoitukseen luotu teos tai tavaramerk-
kiin on voitu ottaa jo olemassa oleva teos. Tavaramerkkitarkoituksessa luotua
teosta voidaan pitdd sen pddasiallisen kéyttotarkoituksen vuoksi kdyttotaiteena,
jonka teoskynnysti on edelld mainituin tavoin pidetty korkeana. Tunnusmerk-
kitarkoitukseen luotujen logojen teoskynnysarviointia havainnollistavatkin seu-
raavat tekijanoikeusneuvoston lausunnot:

Tekijidnoikeusneuvosto on ottanut kantaa logojen tekijdnoikeussuojaukseen
useissa lausunnoissa®, joiden perusteella voidaan todeta, ettei logon ole
yleensa katsottu ylittdvin teoskynnysti. Logoilta edellytetdin tekijdnoikeus-
suojan saamiseksi korkeaa omaperdisyyden tasoa erityisesti, kun niiden
elementteind on kiytetty esimerkiksi ympyrii, neliotd, kolmiota, tai iso-
ja kirjaimia (TN 2001:12, Tunnus). Logot ovatkin tavallisesti ilmaisultaan
suppeita (TN 2007:18, Tekijidnoikeus piirrokseen ja logoon). Niissi tekijin-
oikeusneuvoston lausunnoissa arvioidut logot oli luotu nimenomaan lo-
gotarkoitukseen. Siten voidaankin olettaa, ettd tavaramerkkitarkoitukses-
sa luotujen tuotosten teoskynnys on varsin korkea. Lisdksi on kuitenkin
huomattava, ettd suojaedellytysten tidyttyminen perustuu viime kddessi ta-
pauskohtaiseen arviointiin, jolloin vallitsevien johtop#ditosten tekemiseen

23 Ks. Sherman 1994, s. 118-120.

2 Ks. logojen graafiseen suunnitteluun liittyvisté tekijanoikeudellisista kysymyksistd esim. Ke-
rosuo 1987, s. 48-50.

25 Ks. Haarmann 2005, s. 63.

26 TN 2009:2 (Logojen kiyttd parodioissa), TN 2007:18 (Tekijdnoikeus piirrokseen ja logoon),
jossa mm. tuotelogon “R&lli” katsottiin olevan tavanomainen logo, TN 2006:18 (Tekijénoikeus
logoon), TN 2001:12 (Tunnus) ja TN 2000:1 (Pallopeli).
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logojen teostasosta nédiden lausuntojen perusteella voitaneen suhtautua va-
rauksella.

Tavaramerkkiin otettu jo olemassa oleva teos, kuten kuvataiteen teos, puoles-
taan edustaa ldhtokohtaisesti puhdasta taidetta.?” Tillaisten puhtaan taiteen tuo-
tosten teoskynnys taas on varsin matala. Siten nédiden tuotosten kohdalla teki-
jdnoikeussuojan saamiseen niyttdisi ldhtokohtaisesti puolestaan riittdvin, ettd
suojaa haluava pystyy nidyttiméédn teoksessa olevan edes joitakin yksilollisid
elementtejid. Kuitenkaan mitdédn laatukriteereitd, kuten taiteellista tasoa, ei lain
mukaan vaadita teossuojan saamiseksi. Siten huonotasoinenkin teos saa suojaa
siind missi taiteellisesti korkeatasoiseksi arvioitu teos. Tekijanoikeussuoja ei
myo6skddn riipu tuotoksen arvosta tai esimerkiksi sen luomisen vaatimasta tyo-
madrdstd. Ndin ollen esimerkiksi muutamassa péivéssd viimeisteltyd omape-
rdistd tunnusmerkkié suojataan yhté lailla teoksena kuin vuosia kestineen hen-
kisen luomistyon seurauksena syntynytté kirjallista tai taiteellista teosta.

3.2.3 Tekijianoikeuden kohde

Bernin konvention 2.1 artiklan tavoin tekijdnoikeuslaissa on tekijinoikeussuo-
jan kohde yksiloity laajana késitteend, silld Tekijdl. 1 §:n mukaan tekijanoikeu-
della suojataan kaikkia “’kirjallisia ja taiteellisia teoksia”. Teoksen késitettd ei
ole sddnnoksessd madritelty, mutta sen voidaan katsoa ilmenevin komitean
mietinnostd, jonka mukaan tekijanoikeus tulee kysymykseen vain itsendisten ja
alkuperiisten luomusten kohdalla®. Niin ollen tekijdnoikeussuojan kohteena
on itsendisyyden ja omaperdisyyden vaatimukset tdyttiva kirjallinen tai taiteel-
linen teos, jota havainnollistaa seuraava tekijdnoikeuslain avoin esimerkkiluet-
telo suojaa saavista teostyypeistd®.

7 Tdmén erottelun merkitystd mahdollista kaksoissuojaa saavan tuotoksen teoskynnysarvioinnin
kannalta on syyti arvioida tarkemmin. Tdhdn kysymykseen erityisesti tavaramerkkitarkoitukses-
sa luodun teoksen ja tavaramerkiksi otetun teoksen sekd toisaalta niiden rooliin puhtaan taiteen
ja kéyttotaiteen teoksina palataan tarkemmin myShemmin luvussa 7.3., jossa késitelldin tavara-
merkin muodostavan tuotoksen teostasoarviointia.

2 KM 1953:5, s. 44.

» Tekijénoikeussuojan kohteen voidaan katsoa rakentuvan kolmesta osasta: 1) kirjallinen tai tai-
teellinen teos, 2) avoin esimerkkiluettelo erilaisista suojattavista teostyypeistd sekid 3) itsendisyy-
den ja omaperdisyyden vaatimuksen tdyttyminen. Ks. Quaedvlieg 2009, s. 481. Tekijdnoikeus-
laissa tarkoitetun teoksen voidaan miéritelld koostuvan myos neljdstd elementistéd: 1) henkisen
luomistyon tuloksena syntynyt, 2) kirjallinen tai taiteellinen, 3) omaperdinen eli uusi ja itsendi-
nen ja 4) tekijansd persoonallisuutta ilmentévi teos. Ks. Erme 1992, s. 437.
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Tekijal 1.1 §:n mukaan tekijanoikeussuojaa saavat muun muassa:

— kaunokirjallinen tai selittdvi kirjallinen tai suullinen esitys,
— sévellysteos,

— nayttamoteos,

— elokuvateos,

— valokuvateos tai muu kuvataiteen teos,

— rakennustaiteen teos sekéd

— taidekdsityon ja taideteollisuuden tuote.

Lisédksi Tekijdl. 1.2 §:ssd on mainittu suojaa saavina kohteina kartta, muu se-
littdva piirustus tai graafinen taikka plastillisesti muotoiltu teos ja tietokone-
ohjelma. Tekijal 1 §:ssd on esitetty esimerkinomaisena luettelona kuitenkin
vain tyypillisimmait teokset ja teoslajit. Tekijal 1 §:n luettelon paattyessa il-
maukseen “taikka ilmetk6onpé se muulla tavalla” ei luetteloa suojaa saavista
kohteista voida pitdd tyhjentdvinid. Myos Bernin konvention 2.1 artiklassa on
vastaavanlainen esimerkkiluettelo tekijinoikeussuojaa saavista kohteista.

Tekijanoikeussuojan ulkopuolelle jadvit teokset, joiden kohdalla tekija joutuu
seuraamaan niin pitkille annettuja ohjeita ja olemassa olevia esikuvia, ettei itse-
ndistd ja omaperdistd teosta ole edes ylipdinsi siina tilanteessa mahdollista Iuo-
da. Esimerkiksi tavaraluettelot ja aikataulut eivét yleensi saa tekijdnoikeussuojaa.

Tuotoksen taiteellisuudella, pituudella tai tarkoituksella ei ole merkitysti ar-
vioitaessa itsendisyyden ja omaperdisyyden kriteerien tidyttymistd. Ndin ollen
teoksia voidaan kiyttdd hyvinkin eri tarkoituksiin. Teokset voivat puhtaan tai-
teen, jota edustavat esimerkiksi taidemaalaukset, piirrokset ja kuvanveistokset,
lisdksi palvella kdytdnnon tarkoituksia ja olla tarkoitettu esimerkiksi koulutus-
tarkoitukseen, tiedon vilittdmiseen, mainostamiseen tai viihdyttdmiseen. Téal-
16in puhutaan sovelletusta taiteesta eli kiyttotaiteesta, jota edustavat ldhinnd
rakennus-, kisityo- ja taideteollisuuden tuotokset sekid mainosgrafiikka. Niin
ollen kiyttotavaroiden, kuten huonekalujen, korujen, vaatteiden, lelujen tai
muiden kuluttajatuotteiden muoto tai ilmiasu voi koostua taiteellisista elemen-
teistd. Vastaavasti my0s esimerkiksi julisteita ja kirjan piirroskuvitusta voidaan
pitdd kayttotaiteena. Siten my0s alun perin tavaramerkiksi luotu muoto, sivel-
mi tai kuvio voi kdyttotarkoituksensa lisdksi toisinaan ilmentdd myos taiteelli-
sia piirteitd siind médrin, ettd se tiyttdd kdyttotaiteen teokselta vaadittavat itse-
nidisyyden ja omaperdisyyden vaatimukset.

Rajanveto puhtaan taiteen ja kéyttotaiteen vililld ei kuitenkaan aina ole yksi-
selitteistd, silld teoksen luonne voi liukua puhtaasta taiteesta myos kéyttotaitee-
seen®. Puhtaaksi taiteeksi luotuja maalauksia, piirroksia ja veistoksia voidaan
hyodyntdd myos kidytdnnon tarkoituksiin, kuten tapetin tai kankaan kuvioin-

% Ks. puhtaan taiteen ja kiyttotaiteen vilisestd rajanvedosta erityisesti teollisen muotoilun osalta
esim. Stokes 2012, s. 68-69.
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nissa. Myds alun perin puhtaasti taidetarkoituksessa luodun teoksen ottaminen
tavaramerkkiin merkitsee teoksen luonteen muuttumista kiyttotaiteeksi. Téal-
16in teoksen pidasiallisena tarkoituksena on kuitenkin toimia nimenomaan ta-
varamerkkind. Lisdksi teoksen toisintaminen tavaramerkissa edellyttidd yleensa
kdytinnossd ainakin jossain madrin sen muokkaamista tavaramerkkitarkoitus-
ta vastaavaan muotoon, jolloin myos tdssi tapauksessa teoksen kiytto tavara-
merkkini voi sanella merkittdvissd miérin teoksen lopullista ulkoasua.

3.3 TAVARAMERKKIOIKEUDEN TARKOITUS,
SUOJAN EDELLYTYKSET JA KOHDE

3.3.1 Tavaramerkkioikeuden tarkoitus

3.3.1.1 Ldhtokohtia tavaramerkkioikeuden tarkoituksen tarkasteluun

Tavaramerkkisuojan tarkoitusta lahdetdén tdssi yhteydessé tarkastelemaan kan-
sainvilisissd sopimuksissa, EU-oikeudessa, kansallisessa lainsdiddnndssd ja
oikeuskdytinndssd vahvistetuista tavaramerkin peruskasitteistd kisin. Tarkas-
telun keskiossd ovat tavaramerkin alkuperidfunktio ja erottamisfunktio. Myos
keskeisend tavaramerkkioikeudellisena peruskisitteend pidettivdd sekaannus-
vaaraa kasitellddn erikseen myohemmin tavaramerkinhaltijan yksinoikeuksia
tarkasteltaessa’'. Tavaramerkkioikeuden peruskisitteiden lisdksi tavaramerkin
tehtdvid ilmentidviat myos muut funktiot, kuten mainos- tai investointifunktio
sekd laatu- eli garantiafunktio.*> Muiden funktioiden rooli eroaa peruskésitteis-
td, silld ne ovat erityisesti oikeustieteesséd kaytettyjd apukisitteitd tai konstruk-
tioita®. Funktioilla pyritdén jidsentdmddn tavaramerkkioikeutta niiden tavara-
merkin tehtdvien kautta, joita tavaramerkkioikeus suojaa*. Tarkasteltavaksi

31 Ks. sekaannusvaarasta tarkemmin luvusta 4.3.1.

32 Ks. tavaramerkin funktioista esim. Study on the Overall Functioning of the European Trade
Mark System 2011, s. 103-105.

33 Muut tavaramerkkioikeudelliset funktiot eivit ole timén oikeuden alalla niin merkittivid kuin
varsinaiset tunnusmerkkioikeudelliset peruskdsitteet. Ks. Pihlajarinne 2010, s. 45-46. Ks. oi-
keuskadsitteistd ja niiden merkityksestd yleisille opeille esim. Tuori 2000, s. 192—193; Tuori 2007,
s. 135-142.

3% Qikeustieteen lisidksi my6s tuomioistuimet ovat kéyttidneet tavaramerkin funktioita oikeudel-
listen ongelmien paikantamisessa ja hahmottamisessa. Funktioiden avulla on helpompi eritelld
tunnusmerkkioikeuden suojan saamisen edellytyksii ja tarvetta sekd suojan siséltod ja vaikutuk-
sia. Niitd voidaankin kiyttdd tavaramerkkioikeudellisen analyysin apuvilineind ja niiden merki-
tystd painottaa tavaramerkin haltijan, kuluttajien ja muiden elinkeinonharjoittajien niakokulmat
huomioon ottaen. Tavaramerkkien funktioita on jaoteltu eri tavoin eri yhteyksissé niiden tarkas-
telundkokulmasta riippuen. Tavaramerkin funktioiden merkityksestd oikeudellisessa argumen-
toinnissa erityisesti tavaramerkkioikeuden kielto-oikeuden laajuuden osalta ks. Pihlajarinne
2010, s. 45-46.
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valitut tavaramerkin muut funktiot liittyvit keskeisiin tunnusmerkkioikeudelli-
siin peruskdsitteisiin, jotka on myos vahvistettu unionin oikeuskidytannossia®.
Tidssd yhteydessd niin tavaramerkin peruskdsitteitd kuin muitakin funktioita
tarkastellaan informaation vilittdjind, koska viestin vilittimisen voidaan todeta
liittyvén keskeiselld tavalla jokaiseen tavaramerkin tehtdvdidn. Timéd myos yh-
distdd tavaramerkki- ja tekijdnoikeutta silld myos tekijdnoikeussuojaa saavan
teoksen tehtdvini on, joskin tavaramerkkioikeudesta eroavan tarkoituksensa ja
tavoitteidensa mukaisesti, tiedon vilittdminen.

3.3.1.2 Tavaramerkkioikeudelliset peruskdsitteet

1) Alkuperifunktio

Peruskisitteend tavaramerkkioikeudellinen alkuperdfunktio voidaan johtaa ta-
varamerkkidirektiiviin perustuvasta TMerkkilL 1 §:std, jossa miéritellddn ta-
varamerkki todeten, ettd tavaramerkkind voi olla miki tahansa merkki, jonka
avulla elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut voidaan
erottaa muiden tuotteista. Alkuperdfunktion mukaan tavaramerkin tehtidvini on
taata kuluttajalle merkilld varustetun tuotteen alkuperi.*® Antamalla tavaramer-
kinhaltijalle yksinoikeus estdi kilpailijoita kiyttdmastd suojattua ja erottamis-
kykyistd tavaramerkkiddn tavaramerkkilaki takaa, ettd tavaramerkki identifioi
tuotteen kaupallisen alkuperdn. Myos EU:n tavaramerkkioikeudessa on annettu
alkuperifunktiolle keskeinen merkitys. Taméi ilmenee yhteison tavaramerkki-
direktiivin 11. johdantokappaleesta, jonka mukaan rekisterdidylle tavaramer-
kille annettavan suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki
osoittaa alkuperin?. Siten tavaramerkin keskeinen merkitys on tidssd mielessi
informaation antamisessa.

Oikeustieteesséd alkuperdfunktio on médritelty yleensi siten, ettd tietylld ta-
varamerkilld varustettu tuote on perdisin samasta kaupallisesta alkuldhteestd*.
Tavaramerkki mahdollistaa tietojen antamisen tuotteesta, jolloin se osaltaan vi-
hentidd niitd kustannuksia, joita kuluttajalle voisi aiheutua ostopédidtoksen teke-
misessd tarvittavan tiedon hankkimisesta. Tavaramerkki ei kuitenkaan véltti-
mittd yksiloi, mistd nimenomaisesta tuottajasta on kyse, vaan merkki voi viitata

3 EU:n oikeuskidytdnndstd ilmenee, ettd tavaramerkilld on useita funktioita. Esimerkiksi asiassa
BergSpechte (C-278/08) on todettu, ettd tavaramerkin tehtiviin kuuluvat sen keskeisend tehtivi-
né olevan tuotteiden alkuperin kuluttajille takaamisen lisidksi myos muita tehtdvid, kuten timin
tuotteen laadun takaaminen sekd tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvit tehtivét.
Vastaavasti on todettu myos L’Oréal ym. -asiassa (C-487/07) kohdassa 58 sekid yhdistetyissd
asioissa Google France ja Google (C-236/08—C-238/08) kohdassa 77.

3% Lisdksi tuotteen alkuperilld voidaan tarkoittaa sen todellista tai kaupallista alkuperéi. Kaupal-
linen alkuperi kisitetddn todellista alkuperid laajempana, silld tuotteen valmistajan lisdksi sithen
voidaan sisdllyttdd myos esim. tavaran markkinoija tai jakelija. Nordell 2004, s. 80.

37 Yhteison TMerkkiA 8. johdantokappaleessa on todettu vastaavasti yhteison tavaramerkin osalta.
3 Ks. esim. Tiili 1972, s. 232.
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my0s anonyymiin kaupalliseen ldhteeseen®. Tama tarkoittaa sité, ettd merkilld
varustettujen tuotteiden tulee olla perdisin yhdeltd yritykseltd, joka vastaa nii-
den laadusta. Kohderyhmin ei kuitenkaan tarvitse tietdi, mistd nimenomaisesta
yrityksesti tuotteet ovat perdisin.*

Myos EUT on toistuvasti korostanut tavaramerkin alkuperdfunktion mer-
kitystd kdyttden siitd nimitystd keskeinen tehtidvi (essential function) *'. Myos
korkein oikeus on katsonut ratkaisussa KKO 2005:143 (BUDWEISER), etti ta-
varamerkkeji suojataan ldhtokohtaisesti sellaiselta sekaannusvaaraan johtaval-
ta merkkien kéytoltd, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa erityisesti tava-
ramerkin keskeiselle tehtaville, joka on alkuperdn takaaminen. Niin ollen seké
kansallisessa ettd EUT:n oikeuskéytinnossi alkuperifunktiota on pidetty tava-
ramerkin keskeisimpéna tehtdvina.

2) Erottamisfunktio

Tavaramerkkioikeudellisena peruskésitteend tavaramerkin erottamisfunktio il-
menee TMerkkil. 1 §:std, jonka mukaan tavaramerkin tulee yksiloid ja erottaa
tavaroiden tai palvelujen myyjén elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemat ta-
varat tai palvelut muiden liikkeelle laskemista tuotteista. Siten suojatun tavara-
merkin keskeinen tehtivd on lain mukaan edesauttaa tuotteiden yksiléimistd ja
erottamista toisistaan.*? Tavaramerkin yksiloidessi tietyltd elinkeinonharjoitta-
jalta perdisin oleva tuote erottamalla se muista markkinoilla olevista tuotteis-
ta suojataan kuluttajia, jotka ymmartivit, ettd merkin kdyttod hallitsee tietty
taloudellinen taho. Néin kuluttajat voivat ldhtokohtaisesti luottaa siihen, ettd
tuote on ominaisuuksiltaan sellainen, jonka he yhdistavit kyseiseen merkkiin.
Téami tukee osaltaan my6s markkinoiden toimivuutta ylldpitimalld niiden 14-
pindkyvyytti ja reilua kilpailua. Siten erottamisfunktio ilmentédd tavaramerkin

% Koska tavaramerkki on vapaasti luovutettavissa toiselle ja siihen voidaan antaa kiyttdlupa
muille elinkeinonharjoittajille, ei merkki ole ilmaus jatkuvasti samasta kaupallisesta alkulédhtees-
td, vaan se erottaa kulloisenkin merkinhaltijan tai lisenssinsaajan tuotteet muiden elinkeinonhar-
joittajien tuotteista. Ks. Tiili 1972, s. 233.

40 Ks. Tiili 1972, s. 232. Kédytinnossi kuitenkaan tuotteet, joita markkinoidaan samalla merkilld,
eivit ole vilttdmattd perdisin samalta valmistajalta. Merkin luovutuksesta tai lisenssijérjestelystd
huolimatta alkuperdfunktion voidaan katsoa toteutuvan, koska merkin haltijalla on intressi sdilyt-
tdd tuote ominaisuuksiltaan alkuperdisend. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM
38/2012, s. 10.

4 Tavaramerkin alkuperédfunktio on mainittu tavaramerkin keskeisend tehtdvianid mm. ratkaisuis-
sa C-48/05 (Opel), kohta 21, C-206/01 (Arsenal Football Club), kohta 51 ja C-39/97 (Canon),
kohta 28.

42 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa erottamisfunktion yhtend tarkeimpéni tavaramerkin funk-
tiona mainitsevat esim. Tiili 1972, s. 232 ja Haarmann 2014, 300. Erottamisfunktiolla viitataan-
kin yleensi tavaramerkkilaissa mainittuun tavaramerkin kykyyn yksiloida tietyltd elinkeinonhar-
joittajalta perdisin oleva tuote erottamalla se muista markkinoilla olevista tuotteista. Ks. esim.
Nordell 2004, s. 72-76.
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merkitystd, kuten myos tuotteen alkuperdd osoittaessaan®, informaation vilit-
tdjand. Erityisesti tima tehtivi antaa informaatiota ilmenee tavaramerkin tehta-
vissi erottaa eri elinkeinonharjoittajien tuotteet markkinoilla.

Tavaramerkilld voidaan nidhdi olevan myds symbolifunktio*. T#ssd yhtey-
dessd se ndhddidn osana tavaramerkin erottamisfunktiota ilmentden tavaramer-
kin kykyad symboloida tiettyd tuotetta ilman, ettd se kuvaa tai esittdd kyseisté
tuotetta. Tavaramerkki on siten symboli, jonka erityisend tehtivini on yksiloi-
di tuote kaupallisessa ympdiristossd. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksois-
suojatilanteessa on kuitenkin huolehdittava, etteivit merkin symboliominai-
suudet torméd teoksen taiteelliseen ilmaisuun; teoksen ominaisuudet eivit saa
johtaa esimerkiksi merkin harhaanjohtavuuteen.* Tekijédnoikeussuojaa saava
tavaramerkki voidaan ndhdd myos taiteellisena kohteena ja symbolina. Taide-
teoksesta muodostuvan merkin moninaisista rooleista huolimatta sen on kyetta-
vé toimimaan myos erottamiskykyisend merkkind voidakseen tdyttdd tehtdvin-
sd tavaramerkkini.

3.3.1.3 Muut tavaramerkkioikeudelliset funktiot viestinvdalittdjind

Tavaramerkilld on sen edelld kisiteltyjen ensisijaisten tehtidvien lisdksi myos
muita tavaramerkkioikeudellisia funktioita, joiden merkitys on vahvistettu
myo6s EUT:n oikeuskdytinnossid*e. Koska tavaramerkki- ja tekijanoikeuden ta-
voitteille on yhteisté tiedon vilittiminen ja taloudellisten investointien suojaa-
minen, tarkastellaan tutkimuksessani my0s muita tavaramerkin funktioita, ku-
ten mainos- tai investointifunktiota ja laatu- eli garantiafunktiota nimenomaan
viestin vilittdjidn sekd investointien ja kaupan suojaajan rooleissa.
Mainosfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin kykyé vetdd puoleensa kohde-
ryhmiénséd esimerkiksi merkin vetovoimaisen ulkondon tai arvokkaan ideasi-
sdllon kautta?’ riippumatta merkin tuottamasta alkuperi- tai laatufunktiosta®®.

4 Erottamisfunktion ja alkuperifunktion peruskisitteiden voidaan nihdi kietoutuneen toisiinsa,
silld ne ilmenevit useimmiten yhdessd. Esimerkiksi EUT:n Google France ja Google -ratkaisussa
(yhdistetyt asiat C-236/08, C-237/08 ja C-238/08, kohta 82) tuomioistuin katsoi tavaramerkin
keskeisen tehtdvin olevan taata kuluttajalle tai loppukiyttijélle, ettd tavaramerkilld varustetulla
tuotteella on tietty alkuperd, jolloin hidn voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tuotteen
muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperé.

4 Ks. tavaramerkin symbolifunktiosta Nordell 2004, s. 72-76.

4 Nordell 1997, s. 83.

4 EUT:n L’Oréal-ratkaisun (C-487/07) kohdissa 58 ja 63 on tavaramerkin tehtdviksi nimetty
mm. mainontaan ja investointiin liittyvit tehtévit, tuotteen laadun takaaminen seké tiedottami-
seen liittyvit tehtdvit.

47 Tiili 1972, s. 236-237; Pihlajarinne 2009, s. 117-118.

4 Myos Llewelyn ja Aplin erottavat yhtend tavaramerkin funktiona investointi- tai mainosfunk-
tion (investment or advertising function) 2010, s. 655. Palm puolestaan kdyttdd viitoskirjassaan
kasitettd moderni kommunikaatiofunktio. 2002, s. 15 29.
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Merkin mainosarvo kasvaa sen kidyton lisddntyessd ja merkin vakiintuessa®,
ja siten sen merkitys korostuu erityisesti tunnettujen merkkien kohdalla. Voi-
daankin todeta, ettd mainosfunktiota suojataan tavaramerkkilaissa epidsuoras-
ti TMerkkiL 6.2 §:n laajalti tunnetun tavaramerkin suojalla. Mainosfunktio on
siten positiivisen imagon rakentamiseen viline merkinhaltijan merkille ja tuot-
teille, ja tdssd mielessd sen voidaan katsoa toteuttavan tavaramerkin tehtivai
informaation vilittdjind. Télloin keskeisessd roolissa on my0s tavaramerkin ar-
von konkretisoituminen merkinhaltijalle™.

Mainoksella on merkitystd myynninedistimisessd ja siten tuotannon kas-
vattamisessa. Vastaavasti se vaikuttaa myos tuotantokustannuksiin niitd alenta-
vasti®'. Sen lisiksi, ettd tunnusmerkkioikeudet vihentivit etsintikustannuksia
ja edistdvit kilpailua, ne suojaavat niitd investointeja, jotka ovat olleet tarpeen
tavaroiden, palveluiden, elinkeinonharjoittajien tai tunnusmerkkien tunnetuik-
si tekemiseksi®®. Voidaan todeta, ettd ilman immateriaalioikeuksia merkittavit
yhteiskunnalliset tehokkuushyoddyt voisivat jdddd toteutumatta; ilman ndiden
oikeuksien antamaa suojaa yritykset ja kuluttajat jattaisivit investoimatta inno-
vaatioihin ja luovaan ty6hon®. Pihlajarinteen mukaan investointi- tai mainos-
funktio ilmentéé ja suojaa tavaramerkin itseisarvoa eli tavarasta tai palvelusta
riippumatonta arvoa®.

Tavaramerkin laatu- eli garantiafunktio perustuu kuluttajan odotukseen siiti,
ettd samalla merkilld varustettu tuote on ldhtdkohtaisesti laadultaan samanlai-
nen>’. Tavaramerkin voidaan katsoa osoittavan kuluttajan kyseiseen tuotteeseen
mielessdidn luomia ja liittdmié subjektiivisia laatuodotuksia. Garantiafunktiota
voidaan ldhestyd my0s oikeustaloustieteen nikokulmasta, jolloin tavaramerk-
keji pidetdin laatulupauksina tai -viesteind, jotka ovat omiaan vihentdméin ku-
luttajien hankintakustannuksia ja kannustavat valmistajia tuottamaan laatutava-
raa®. Niin ollen merkki voi vilittd kuluttajille tietoa elinkeinonharjoittajasta ja
tuotteesta, johon se on merkitty ja siten tehostaa markkinoiden toimintaa’. Si-
ten informaation vilittdminen on tiiviisti yhteydessd merkin garantiafunktioon,

* Tiili 1972, s. 236.

30 Mainosfunktio ilmenee my6s EUT:n Parfums Christian Dior v. Evora -ratkaisusta (C-337/95),
jossa EUT kiinnitti huomiota ylellisyystuotteiden jdlleenmyyjin velvollisuuteen pyrkid estdiméin
sité, ettei hinen mainontansa heikentiisi tavaramerkin arvoa vaikuttaen vahingoittavasti sen mai-
neeseen sekd tuotetta koskeviin mielikuviin sen kiehtovuudesta, arvokkuudesta ja ylellisyyden
tunnusta.

> Levin 1994, s. 524.

32 Pihlajarinne 2009, s. 91. Investointi- tai mainosfunktion voidaan katsoa ilmentévin tavaramer-
kin itseisarvoa, jolloin suojaa annetaan puhtaasti tavaramerkinhaltijan tekemille investoinneille.
Ks. Palm 2002, s. 15-29.

3 Ks. Kanniainen — Takalo — Simojoki 1998, s. 140.

3 Pihlajarinne 2010, s. 50-51.

5 Ks. Levin 2011, s. 410 ja Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta TEM 38/2012.

% Oker-Blom 1999, s. 262.

37 Ks. Bentley — Sherman 2009, s. 718.
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jonka mukaisesti tavaramerkki viestii kuluttajalle esimerkiksi, etti mainitulla
merkilld myydién tietynlaatuisia tuotteita. Samalla merkki on kohderyhmille
véline valita haluamansa tuote markkinoilla, miki toteutuukin parhaiten koke-
mushyodykkeissi, joiden osalta kuluttaja havaitsee tuotteen laadun kiytettydin
sitd@%®. Yritys pyrkiikin yleensd ylldpitdmédn tuotteissaan tiettyd merkin edusta-
maa laatua, silld timi auttaa sdilyttdmédn ja kasvattamaan ostajakuntaa™.

Laatufunktiosta ei ole sdidetty tavaramerkkilaissa, joten merkinhaltijalla ei
ole tavaramerkkilakiin perustuvaa velvollisuutta sdilyttdd merkkitavaransa laa-
tua ennallaan. Voidaankin todeta, ettei kyse ole itsendisestd tehtdvistd,® vaan se
voidaan néhdéd pikemminkin yhtend alkuperdfunktion ulottuvuutena. On kui-
tenkin huomattava, ettd EUT:n oikeuskéytdnndssi on viitattu garantiafunktioon
todeten, ettd tietyn elinkeinonharjoittajan tulee vastata kaikkien tavaramerkilla
varustettujen tuotteiden laadusta®'.

3.3.2 Tavaramerkkisuojan edellytykset

TMerkkilL 1.2 §:n mukaan tavaramerkkind voi olla miké tahansa graafisesti
esitettdvissd oleva merkki, jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa
lilkkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista®. Tamidn TMerkkiDir 2 artiklaan
perustuvan siddnnoksen perusteella tavaramerkin tulee siis olla graafisesti esitet-
tavissd ja erottamiskykyinen.

TMerkkilL 1.2 §:ssid tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, ettd
tavaramerkin avulla on voitava erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen las-
ketut tavarat ja palvelut toisten tuotteista. Tavaramerkin erottamiskyvystd on

8 Madttd 2006, s. 110 ja 28.

3 Merkittivi laadun vaihtelu voi vaikuttaa merkin maineeseen. Levin 2011, s. 410. Laatufunkti-
ossa voidaan eritelld positiivinen ja negatiivinen ulottuvuus: laatufunktio ilmenee positiivisena
vain jos tuote on kohderyhmén mielestd parempi kuin kilpailijoiden vastaavat tuotteet. Jos tuote
puolestaan mielletddn kilpailijoiden tuotteita huonommaksi, on laatufunktio negatiivinen. Ks.
Uotila 2009, s. 138.

60 Ks. Pihlajarinne 2010, s. 48. Laatufunktion voidaankin todeta olevan seurausta alkuperéfunk-
tiosta, koska kuluttajat odottavat samaa alkuperdi osoittavien tuotteiden olevan samanlaatuisia.
Beier 1970, s. 64.

¢! Garantiafunktio ilmenee EUT:n oikeuskdytinndssé ratkaisussa C-259/04 (Elizabeth Emanuel),
jonka mukaan tavaramerkin on taattava, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut tuotteet on tuotettu
tai jaeltu niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Ks. kohta 45. Ks. myos EUT:n ratkai-
su C-10/89 (CNL-SUCAL v. HAG), jossa on todettu, ettd tavaramerkilld varustettujen tuotteiden
valmistuksesta vastaa tietty elinkeinonharjoittaja, joka vastaa myos ndiden tuotteiden laadusta.
Ks. kohta 13. My®s asiassa C-9/93 on kohdassa 37 viitattu ratkaisuun C-10/89 ja tarkennettu yri-
tyksen vastuuta valvoa tuotteiden valmistusta ja niiden laatua kdyttolupien osalta toteamalla, ettd
kédyttoluvan antajalla on mahdollisuus valvoa luvan saajan tuotteiden laatua liittdmélld sopimuk-
seen lausekkeita, joissa kdyttoluvan saaja velvoitetaan noudattamaan luvan antajan ohjeita ja
joissa luvan antajalle annetaan mahdollisuus varmistua niiden noudattamisesta.

2 Myos yhteison TMerkkiA 4 artiklassa on vastaavansiséltdinen sdianngs.
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saddetty myos TMerkkiL 13 §:ssi, jonka mukaan rekisterditdvin tavaramerkin
tulee olla omiaan erottamaan merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. TMerk-
kiL. 13 §:std 16ytyy myos luettelo merkeistd, joita tulee kuvailevuutensa vuoksi
pitdd erottamiskyvyttomind. Lainkohdan mukaan kuvailevina (deskriptiivisi-
nd) merkkeind pidetddn “tavaran lajia, laatua, paljoutta, kdyttotarkoitusta, hin-
taa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa yksinomaan tai vain vdhéisin muunteluin
tai lisdyksin ilmaisevaa merkkia”. Lisdksi TMerkkiL. 13 §:ssd on sdédetty, ettei
erottamiskykyiseksi ole katsottava mydskidin sellaista merkkii, joka muodos-
tuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttdmattoméstd tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta®. Tava-
ramerkkioikeudessa erottamiskyky on conditio sine qua non, silld erottamisky-
vysté riippuu, onko merkki ylipddtddn suojattavissa tavaramerkkina.

Graafisen esitettivyyden vaatimusta voidaan puolestaan tarkastella EUT:n
oikeuskdytdnnon valossa, jossa on vahvistettu, ettd graafisella esitykselld tds-
mennetéin itse tavaramerkki, jotta rekister6idyn tavaramerkin haltijalleen anta-
man suojan tarkka kohde voidaan méiritelld®. Siten julkiseen rekisteriin rekis-
terdidyn merkin graafisella esitykselld pyritddn tekemiin sithen tutustuminen
helpoksi viranomaisille ja yleisolle seki erityisesti muille elinkeinonharjoitta-
jille.

Sieckmann-ratkaisussa on todettu, ettd graafisen esityksen on oltava itses-
sddn tdydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmérrettdvd (kohdat 49-52).
Niin ollen tavaramerkin graafisen esityksen tulee olla yksiselitteinen ja ob-
jektiivinen poistaen kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tun-
nistamisprosessista. Lisdksi EUT on todennut, ettd mikili merkkii ei sellai-
senaan voida havaita nikdoaistein, se on voitava esittdi graafisesti erityisesti
kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, etté esitys on selvi, tis-
madllinen, itsessdin tdydellinen, helposti saatavissa, ymmarrettivi, kestiva ja
objektiivinen®. Sittemmin EUT on tarkentanut graafisen esitettivyyden vaa-
timuksen siséltod useiden epityypillisten tavaramerkkityyppien, kuten déni-
tavaramerkkien ja virien, osalta®®.

% HE 133/1999 vp., s. 5 mukaan TMerkkiL 13 §:ssi luetellut tavaramerkin erottamiskyvyn ylei-
set vaatimukset eivit olleet riittdvin tdsmillisesti toteuttaneet yhteison tavaramerkkidirektiivin
(89/104/ETY) tarkoitusta, erityisesti TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan viittausta tava-
ran muotoon. Tdmén vuoksi TMerkkiLL 13 §:d4n katsottiin olevan selvyyden vuoksi tarpeen lisé-
td uusi virke, jonka mukaan tavaran luonteenomaiselta, tekniselti tai arvoa korottavalta muodolta
puuttuu riittdva erottamiskyky.

% EUT:n Sieckmann-ratkaisu (Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00),
kohta 48.

% Sieckmann-ratkaisun (C-273/00) kohdat 53-55. Tavaramerkin graafisen esitettivyyden vaati-
muksella tarkoitetaan siten kidytdnnossi siti, ettd merkki tulee voida esittdd paperilla, yksiselittei-
sesti kirjoitetussa tai piirretyssd muodossa tai muutoin yksiloitynéd kuten nuottiviivastolla esitet-
tyind nuotteina tai ddnen taajuudet ajan suhteen néyttdvand sonogrammina (spektrogrammi).

% Ks. yksittdisistd vireistd koostuvien merkkien graafisen esitettdvyyden osalta asia C-104/01
(Libertel), kohta 37, jossa todetaan, ettd virin kuvaamista kansainvilisesti hyviksytylld vérien
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On kuitenkin huomattava, ettd graafisen esitettdvyyden vaatimus on perdisin
ajalta, jolloin paperilla kuvaaminen oli kiytdnnossi ainoa keino merkkien esit-
tamiseen. Nykyisen digitaalisen maailman myotéd timé on mahdollista toteuttaa
my0s muilla keinoin. Vaikka graafinen esitettdvyyden vaatimuksen tiyttyminen
on toistaiseksi tavaramerkin rekisteréinnin edellytykseni, valmisteilla olevis-
sa uusissa tavaramerkkidirektiivissa ja -asetuksessa ollaan kuitenkin jo luopu-
massa tdstd vaatimuksesta®’: Tavaramerkkid ei endi tarvitsisi esittdd graafises-
ti, kunhan se esitetdédn niin, ettd viranomaiset ja yleiso saavat selville suojan
tasmaéllisen kohteen. Tavaramerkin graafista esitettdvyyttd koskevaa vaatimus-
ta ei ole pidetty endd ajankohtaisena, silld sen on katsottu aiheuttavan oikeu-
dellista epdvarmuutta erityisesti epétyypillisten tavaramerkkien, kuten dénista
koostuvien merkkien, kohdalla®. Ehdotetussa uudessa madritelmassi sallittu-
ja esitystapoja ei rajata graafiseen tai visuaaliseen esittimiseen vaan mahdol-
listetaan merkin esittdminen teknisesti tyydyttivilld tavalla. Graafisen esitet-
tavyyden médritelmén tarkistamisen tarkoituksena ei ole kuitenkaan laajentaa
rajattomasti merkin hyviksyttivid esitystapoja vaan joustoa lisaamailld vahvis-
taa myos oikeusvarmuutta.®

yksiloimiskoodilla voidaan pitdd graafisena esityksend, silld téllaisten koodien katsotaan olevan
tasmallisid ja pysyvid. Viriyhdistelmistd koostuvien merkkien graafisesta esitettavyydestd ks.
asia C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 33, jonka mukaan kahden tai useamman abstrak-
tissa ja ddriviivattomassa muodossa kuvatun virin graafisen esityksen tulee koostua systemaatti-
sesta sommitelmasta, jossa Kyseiset virit on yhdistetty keskendédn ennalta méaritylld ja muuttu-
mattomalla tavalla. Adnitavaramerkkien graafisesta esitettivyydesti on puolestaan lausuttu asias-
sa C-283/01 (Shield Mark) kohdassa 64, jonka mukaan dédnestd koostuva merkki voidaan esittdd
graafisesti tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on mm. nuottiavain, nuotteja ja taukomerkke-
j4, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.

7 Euroopan komissio on antanut tavaramerkkidirektiivi- ja asetusehdotuksen maaliskuussa
2013. Euroopan parlamentti dénesti 25.2.2014 ehdotuksesta asetukseksi yhteison tavaramerkisti
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on
yksinkertaistaa ja ajantasaistaa tavaramerkkilainsdddintod sekd kansallisella ettd EU:n tasolla.
Ehdotuksen tarkoituksena on tehdd tavaramerkkien rekisterdinnistd EU:ssa yhd edullisempaa,
nopeampaa ja luotettavampaa lisdten sen ennakoitavuutta sekéd parantaen tavaramerkinhaltijoiden
oikeusvarmuutta. Ehdotus koostuu lainsddddntopaketista, johon siséltyy yhteison tavaramerkistéd
annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisen lisdksi myos mm. tavaramerkkidirektii-
vin (2008/95/EY) uudelleenlaatiminen siten, ettéd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddantod 14-
hennetién entisestdén. Ks. graafisen esitettdvyyden kriteerin arvioinnista de lege ferenda erityi-
sesti epdtavanomaisten tavaramerkkityyppien kannalta von Hofsten 2013, s. 304-305.

68 Aznitavaramerkkien kohdalla muun kuin graafisen esitystavan, kuten &dénitiedoston, voidaan
katsoa olevan parempi vaihtoehto kuin graafisen esityksen, koska se mahdollistaa tavaramerkin
tasmaillisen tunnistamisen.

% Ks. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddnnon ldhentdmisestd, COM (2013) 162, final, Bryssel 37.3.2013, s. 6-7. Vastaavasti on
my0s perusteltu ehdotusta muuttaa TMerkkiA 4 artiklaa siten, ettd graafista esitettdvyyttd koske-
va vaatimus poistetaan. Ehdotetussa uudessa miéritelmissd annetaan mahdollisuus tyydyttivit
takeet tarjoavan teknologisen esitystavan rekisterdintiin. Ks. Euroopan komission ehdotus yhtei-
son tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta, Bryssel
27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.
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Myds tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojauksen kannalta on syyti
arvioida sen vaikutusta merkin esitettdvyyteen ja erottamiskykyyn, ettdi merkki
on samalla my0s teos. Teos-merkin esitettdvyyteen tuskin liittyy erityisid teok-
sen luonteesta johtuvia ongelmia verrattuna teossuojaa saamattomaan merkkiin.
Omaperiisestd teoksesta muodostuva merkki on ldhtokohtaisesti esitettdvissa
siind missd muukin merkki. Esimerkiksi sdvellysteos voidaan esittdd nuotteina
nuottiviivastolla tai kuvataiteen teos yksiselitteiselld tavalla kuviomerkkina.

Teoksesta koostuvan merkin erottamiskykyarviointiin vaikuttaa myos teok-
sen luonteesta johtuvat ominaispiirteet. Teoksen tdrkeimpind ominaisuuksina
voidaan jo sen suojaedellytystenkin valossa pitdd sen itsendisyyttd ja omaperi-
syyttd. Kdytdnnossi timad tarkoittaakin, ettei myOskéidn tavaramerkki, joka muo-
dostuu teoksesta tai sen osasta voi olla aivan yksinkertainen ja tavanomainen.
Vaikka EUYT:n tavaramerkkikdytdnnostd ilmenee, ettd merkin erityiset tai oma-
perdiset ominaisuudet eivit olekaan vélttimattomind ehtoina sen rekisterdinnil-
le, ne voivat antaa muutoin erottamiskyvyttomille merkille vaadittavanasteisen
erottamiskyvyn. Omintakeinen ja/tai mielikuvituksellinen merkki onkin paljon
todennikdisemmin erottamiskykyinen kuin banaali ja jokapdivdinen merkki.”
Niin ollen tekijdnoikeussuojaa saavan tavaramerkKkitarkoitukseen luodun mer-
kin omaperdisten piirteiden voidaan nimenomaan katsoa puhuvan tillaisen mer-
kin erottamiskyvyn puolesta. Sen sijaan jo olemassa olevat tunnetuista teoksista
tai niiden osista muodostuvat merkit voivat olla erottamiskyvyttomid, silld yleiso
ei valttamattd mielld niitd tavaramerkeiksi. Tekijanoikeussuojaa saavan merkin
erottamiskykyi ja sen astetta arvioidaan myohemmin yksityiskohtaisemmin tar-
kasteltaessa teoksen kdyttod osana yrityksen tavaramerkkistrategiaa.

3.3.3 Tavaramerkkioikeuden kohde

TMerkkiDir 2 artiklaan perustuvan’ TMerkkilL 1.2 §:n mukaan tavaramerk-
kiné voi olla miké tahansa graafisesti esitettdvissd oleva merkki, jonka avulla
voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tava-
roista. Lainkohdan mukaan tavaramerkkini voi olla erityisesti sana, mukaan lu-
kien henkilonnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai paillyksen muoto.
Myo6s Yhteison TMerkkiA 4 artiklassa on vastaavansisiltdinen sddnnos.”

70 Ks. EUYT:n asia Bang & Olufsen A/S v. Sisdmarkkinoiden harmonisointivirasto (T-460/05),
kohta 43.

"I Tekijdnoikeussuojaa saavan tavaramerkin erottamiskykyd kisitellddn tarkemmin jéljempénd
luvussa 6.3 seki tunnetusta teoksesta koostuvan merkin erottamiskykya luvussa 6.4.

72 TMerkkiLL 1.2 § vastaa TMerkkiDir 2 artiklaa, silli Suomi muutti tavaramerkkilakinsa tiltd
osin tavaramerkkidirektiivin mukaiseksi vuonna 1993 (L 25.1.1993/39).

73 Tavaramerkin mééritelmé ilmenee myos TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdasta, jossa méé-
ritelldén tavaramerkkisuojan kohde. TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan mika ta-
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Niin yhteison tavaramerkkidirektiivissd kuin tavaramerkkilaissa tai yhtei-
son tavaramerkkiasetuksessakaan ei ole tyhjentivid luetteloa tavaramerkkioi-
keudella suojattavista eri merkkityypeistd™. Alla olevaan luetteloon on siten
keridtty ne merkkityypit, jotka on esimerkinomaisesti mainittu tavaramerkki-
direktiivissd sekd siithen pohjautuvassa tavaramerkkilaissa ja sen esitdissd seké
oikeuskirjallisuudessa ja kidytinnossid. Niin ollen tavaramerkkisuojan kohteena
voidaan erottaa seuraavat tavaramerkkityypit, jotka voivat saada tavaramerkki-
suojaa:

— sanat, henkilon nimet

— kirjaimet, numerot

— kuviot

— logot, maalaukset, piirustukset

— iskulauseet

— virit, véariyhdistelmat

— edellisten yhdistelmit

— tavarat tai niiden pééllysten muoto
— multimediamerkit

— hologrammit

— ddnet, sdvelet

— hajut, tuoksut

— eleet ja tuntoaistiin perustuvat merkit.

Luettelon alkupéédssd mainittuja merkkityyppejd (sanamerkit ja kuviomerkit)
voidaan pitdd perinteisind siind mielessd, ettd ne ovat vanhimpia tavaramerk-
kisuojan kohteena olleita merkkityyppeja. Loppujen luettelossa mainittujen
tyyppien rekisterdinti tavaramerkiksi puolestaan mahdollistettiin tavaramerk-
kidirektiivin (89/104/ETY)” implementoinnin seurauksena tehdyn tavara-
merkkilain muutoksen (L 25.1.1993/39) myo6td, kun tavaramerkkisuojaa ni-
menomaisesti laajennettiin perinteisesti tavaramerkkisuojan kohteena olleiden
merkkityyppien eli sanojen ja kuvioiden ulkopuolelle.

hansa merkki tai merkkien yhdistelma, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa
toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkkini. Esimerkkin rekisteroitdvistd
merkeistd mainitaan erityisesti nimid sisdltévit sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja
vdrien yhdistelmit seki sellaisten merkkien yhdistelmait.

* Myoskidn kansainvilisissd sopimuksissa (tirkeimpind TRIPS-sopimus ja Pariisin sopimus) ei
ole lueteltu tyhjentivisti tavaramerkkisuojaa saavia merkkityyppeja.

5 Tavaramerkkidirektiivi 89/104/ETY on myShemmin kumottu 22.10.2008 annetulla yhteison
tavaramerkkidirektiivilld 2008/95/EY (kodifioitu toisinto).
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3.4 TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA
TEKIJANOIKEUDEN EROT — TARKOITUS,
SUOJAEDELLYTYKSET JA SUOJAN KOHTEEN
PAALLEKKAISYYS

3.4.1 Tarkoituksen eroavuus

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden vilistd suhdetta tarkasteltaessa oikeudellinen
analyysi perustetaan tissid yhteydessid ndiden suojamuotojen vilisille eroille. Ta-
varamerkki- ja tekijinoikeuden perusksitteiden vertailu osoittaakin, ettd nima
oikeudet eroavat toisistaan jo tarkoituksensa ja tavoitteidensa osalta hyvinkin pe-
rustavalla tavalla. Tdma kulminoituukin erityisesti tekijanoikeussuojaa saavan
merkin kohdalla. Seuraavassa tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden tarkoitusta kos-
keva tarkastelu kootaan yhteen keskittyen eroavuuksiin, joita on ndhtivissi ensin-
nikin siing, ettd tekijdnoikeus suojaa luovan tyon tuloksia ja tavaramerkkioikeus
tuotteiden kaupallista erotettavuutta. Toisaalta tavaramerkki- ja tekijanoikeus to-
teuttavat myos yhteneviisid tarkoituksia kannustaessaan molemmat investointei-
hin seké vilittdessdin tietoa. Investointeihin kannustajina ja tiedonvilittdjina ta-
varamerkki- ja tekijdnoikeus toteuttavat myos toisistaan eroavia tavoitteita.

1) Luovan tyon suojaaminen — tuotteiden erotettavuus

Tarkasteltaessa immateriaalioikeuksien tarkoitusta voidaan todeta, ettd niitd
suojataan ensinndkin niihin liittyvin luovan tyon takia, jolloin suojalla on yh-
teiskunnallinen ja luovan tyon korvaamiseen liittyvd ulottuvuus. Nami perus-
telut koskevat nimenomaan tekijianoikeutta’, silld tekijanoikeuden tarkoitukse-
na on luovan ja innovatiivisen toiminnan edistdiminen. Tekijdnoikeuden avulla
pyritiddn edistdmiin tieteen ja taiteen kehitystd, tukemaan niiden saavutusten
levittdmistd sekd kannustamaan yleisdd sijoittamaan teoksiin. Tekijdnoikeuden
haltijan yksinoikeuden miériti teostensa hyviksikdytostd’”’ sekd saaman talou-
dellisen korvauksen voidaan katsoa luovan edellytyksid luovan tyon jatkumi-
selle, mikd taas edistdd yhteiskunnan taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista
kehitystd. Tekijanoikeutta onkin perusteltu sen tuottamalla yhteiskunnallisella
hyodylla’™. Téssd suhteessa tunnusmerkkioikeudet™, tavaramerkkioikeus mu-

76 Koktvedgaard 1965, s 25.

7 Tekijdn yksinoikeutta pyritdén tasapainottamaan ottamalla huomioon vapaan tiedonlevityksen
intressit ja samalla antamaan kaikille mahdollisuus nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista.

8 Pihlajarinne 2014, s. 878.

7 Tunnusmerkkioikeudet tuottavat yksinoikeuden erilaisiin erotettavuutta edistdviin tunnus-
merkkeihin. Tavaramerkkioikeuksien liséksi keskeisend tunnusmerkkioikeutena voidaan pitdd
toiminimioikeutta. Lisiksi tunnusmerkkioikeuksina pidetddn mm. maantieteellisten merkintojen
ja alkuperdnimitysten suojasta (510/2006) ja aidon alkuperdisen tuotteen suojaamisesta
(509/2006) annettujen EY:n asetusten mukaisia oikeuksia.
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kaan lukien, puolestaan eroavat systemaattisesti muista immateriaalioikeuk-
sista, silld niihin liittyvien yksinoikeuksien tarkoituksena ei ole kannustaa, esi-
merkiksi juuri tekijanoikeuden tavoin, luovaan ja innovatiiviseen toimintaan®.

Immateriaalioikeuksia suojataan my0s asiakaspiirin tai muun kaupallisen
aseman perusteella®'. Ndin perustellaan erityisesti tavaramerkkioikeutta. Ta-
varamerkkioikeuden tarkoituksena on ennen kaikkea suojata kaupallisten tun-
nusmerkkien avulla tapahtuvaa yrityksen tavaroiden ja palveluiden kaupallista
erotettavuutta ja siten muun muassa viahentid kuluttajien etsintikustannuksia®.
Tavaramerkilld suojataan vilillisesti my0s merkkiin liittyvid liike- eli good-
will- ja muita arvoja. Siten suojataan myos liiketoimintaa ja kaupallista tulosta,
joiden kehittdmisen tunnettu merkki osaltaan mahdollistaa. Kaupassa kiytetta-
vien merkkien erottamiskykyéd turvaamalla tavaramerkkioikeuden tavoitteena
on myos suojella ja sdilyttdd lojaalius kilpailijoiden vililld markkinoilla. Tava-
ramerkin erottamiskyvyn kautta pyritdin ndin ollen turvaamaan myos kilpai-
lun reiluutta ja oikeudenmukaisuutta sekd vilttiméadn kuluttajien sekaannuksia,
mikid vaikuttaa osaltaan myos kilpailua edistavésti. Siten sekéd tavaramerkki-
ettd tekijanoikeuden tarkoituksena voidaan nidhdd olevan sen lisdksi, ettd ne
suojaavat immateriaalioikeuden haltijan oikeuksia, myds suorasti tai ainakin
episuorasti myos yleison hyodyttdminen. Tavaramerkkioikeus suojaa myds
kuluttajia estden heitd erehtymistéd tavaramerkilld suojattavien tuotteiden alku-
peréstd ja laadusta, kun taas tekijanoikeussuojan kautta kannustetaan tekijoitad
luomaan uusia teoksia, jotka ajan kulumisen myotd padtyvit lopulta kaikkien
vapaaseen kayttoon®’.

Tekijdanoikeussuojaa saa Tekijal 1.1 §:n mukaan se, joka on luonut kirjalli-
sen tai taiteellisen teoksen. Tekijinoikeussuojaa saadakseen teoksen tulee olla
itsendinen ja omaperdinen tekijdnsd henkisen luomistyon tuotos. Téllaisessa
tekijdan persoonaa kuvastavassa teoksessa kayvit ilmi myos tekijin teosta luo-
dessa tekemit vapaat ja luovat valinnat, jolloin tekijanoikeussuojaa ei saa tiy-
sin mekaanisen tyon tulos tai jo olemassa olevien teosten kopiot. Siten tavara-
merkki- ja tekijanoikeuden vilistd erottelua kuvastaakin se, ettei tavaramerkkid
suojata oikeudellisesti luovan tyon tuloksena syntyneend tuotoksena kuten te-
kijdnoikeudessa teosta®. Vaikka myos tavaramerkin luomiseen liittyy usein

80 Ks. esim. Castrén 2006, s. 764. Poikkeuksena useista muista immateriaalioikeuksista tavara-
merkkiin liittyvén yksinoikeuden péétarkoitus ei ole luovan ja innovatiivisen toiminnan edistdmi-
nen, vaan tunnusmerkin mahdollistama elinkeinonharjoittajan yksiliminen. Ks. esim. Salmi —
Hikkédnen — Oesch — Tommila 2008, s. 61; Koulu 2003, s. 51.

81 Koktvedgaard 1965, s. 25.

82 Ks. kuluttajien etsintdkustannuksista tavaramerkkindkokulmasta tarkemmin esim. Dogan —
Lemley 2004, s. 777-780.

8 Mende — Isaac 2012, s. 138 ja 141.

8 Toisaalta myoskién tekijanoikeussuoja ei riipu sen luomisen vaatimasta tyomaéérésta tai kysei-
sen tuotoksen arvosta taikka edellytd mitdédn laatukriteereitd kuten taiteellista tasoa.
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vastaavanlaista luovaa suunnittelutyotd kuin teoksen luomisprosessiin, ei mer-
kin saamaa suojausta perustella kuitenkaan tdstd lihtokohdasta. Tavaramerkkid
suojataan sen kaupallisen tehtidvin vuoksi, johon merkkid kédytetddn. Néin ol-
len tavaramerkkioikeudessa merkin kaupallinen kdyttotarkoitus — kaupallisen
erotettavuuden suojaaminen — on avainasemassa ja itse merkki ainoastaan kei-
no toteuttaa titd tehtiviid. Siten myos tavaramerkin tuottamat taloudelliset tu-
lot ohjautuvatkin péisdintdisesti tavaramerkin varsinaiselle kidyttdjdlle, kuten
merkin haltijana olevalle yritykselle, eivitkd sen luoneelle tekijille tai mainos-
toimistolle®.

Tavaramerkkioikeudellinen suoja on kytketty tavaramerkin erottamisfunk-
tioon, jolloin suojattavuuden kannalta ratkaisevaa on merkin arvo juuri kaupal-
lisen erottuvuuden vilineen#®®. Sen sijaan tavaramerkilld, jota ei ole kidytetty
merkkini tai merkilld, joka ei ole osoittautunut toimivaksi tavaramerkiksi, ei
kummallakaan ole suurtakaan taloudellista arvoa. Tunnusmerkkioikeuden suo-
jaamat tavaramerkit ovatkin lahtokohtaisesti vain symboleita, joilla ei ole itse-
ndistd merkitystd, vaan ne ovat riippuvaisia kaupallisesta ympéristostddn. Nain
ollen kaupallisesta yhteydesti irrotettuna tavaramerkilld ei ole taloudellista ar-
voa, eikd se voi saada tavaramerkkisuojaa®’. Téssd suhteessa tavaramerkkioi-
keus eroaakin ratkaisevasti esimerkiksi nimenomaan tekijinoikeudesta, jon-
ka mukaan pelkistddn teoksen tietyt piirteet ja ominaisuudet riittdvét itsessdin
synnyttiméén teossuojan, kun se ilmentdd riittdvid itsendisyyttd ja omaperii-
syyttd. Sen sijaan symboli / merkki saa tavaramerkkisuojaa vasta tietyssa konk-
reettisessa markkinaympiristossd edellyttden, ettd merkilld on kyky luoda yh-
teys silld merkittyjen tuotteiden ja sitd kdyttdvin elinkeinonharjoittajan vélille®®.

On kuitenkin huomattava, etti tavaramerkille on voinut syntyd my®os itseisar-
voa, jos se on ollut pitkdin markkinoilla tai saatu lanseerattua tehokkaasti koh-
deyleison tietoisuuteen. Itseisarvon saavuttaneella merkilld on arvoa, joka ulot-
tuu myos tietyn kaupallisen ympériston ulkopuolelle. Tdllaisen merkin etuna on,
ettd sitd voidaan kdyttdd myos kokonaan toisessa yhteydessd kuin misséd se on
alun perin tehty tunnetuksi.® Niin ollen tavaramerkistd voidaan rakentaa myos
itsendinen symboli, jolla on silld merkityisti tuotteista irrallinen merkitys. Siten
tavaramerkki voi olla paljon enemmiin kuin vain keino vilittdd tietoa tuotteiden

85 Ks. Salmi — Hikkinen — Oesch — Tommila 2008, s. 61.

8 Ks. Pihlajarinne 2009, s. 87.

87 Niin ollen tavaramerkisté tulee jotain vasta tietyssd markkinaympiristdssd, mutta tilloin sen
on mahdollista saavuttaa sellainen kaupallinen arvo, joka voi helposti olla korkeampi kuin esi-
merkiksi hyvilld patentilla. Levin 2011, s. 409. Tavaramerkkisuojan kohde ei siten ole itsessdin
arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen kidyton myotd. Pihlajarinne 2009, s. 91.

8 Levin 1994, s. 516.

8 Ks. Levin 1994, s. 519. Kun tavaramerkkisuojaa laajennetaan sen keskeisestd alkuperén osoit-
tamiseen keskittyvisti tehtdvistd, voi merkin kilpailuetuna saavuttama markkinavoima jopa hei-
kentdd markkinoiden lapindkyvyytti ja johtaa korkeisiin kuluttajahintoihin. Kur — Dreier 2013, s.
158.

112



TARKOITUKSEN EROAVUUS

alkuperistd. Tehokkaan markkinoinnin kautta merkki voidaan rakentaa symbo-
loimaan ja ilmentimddn muun muassa tiettyi eliméntyylid ja asennetta.

Kaksoissuojaa saavan merkin koostuminen itsendistd symboliarvoa ilmenta-
vésti teoksesta voidaan katsoa vahvistavan merkin kykyé vilittdi tietoa seké toi-
mia silld merkityistd tuotteista irrallisena symbolina. Tavaramerkin taideteos-
ulottuvuus voi vahvistaa sen symboliarvoa jopa siind méérin, ettd itse merkkid
voidaan arvostaa periti kaupallisesta ympéristostdéin riippumattomana kohteena.
Tiatd ilmentdd taideteoksesta koostuvan merkin kyky symbolina vilittii myos
muutakin kuin — tavaramerkille ominaisesti — ainoastaan kaupallista viestii.

Siitd huolimatta, ettd tavaramerkille voi muodostua edelld mainituin tavoin
my0s itsendistd goodwill-arvoa, voidaan todeta, ettd verrattuna tekijanoikeu-
teen, jossa suojataan tiettyi objektia eli itse teosta, on tavaramerkkioikeudessa
keskeistd kuitenkin aina tietyn relaation suojaaminen®. Ratkaisevin edellytys
tavaramerkkisuojan syntymiselle onkin symbolin kyky tdyttdd tavaramerkin
perustehtivi eli sen tulee olla erottamiskykyinen, jolloin kuluttajat kykene-
vit yksiloimédan merkityn tuotteen alkuperin siten, ettd he myohempid han-
kintoja tehdessédidn voivat hankkia samalla tavaramerkilld varustettuja tuotteita.
Luonnollisesti my0s tavaramerkilti edellytetiin tiettyjid itse merkkid koskevia
ominaisuuksia. Téllaisena voidaan pitdd tavaramerkin esitettdvyyttd asianmu-
kaisessa muodossa teknisesti tyydyttivilld tavoin. Tdmai ei kuitenkaan sellaise-
naan ole riittdva tavaramerkkisuojan edellytys, vaan siind on kyse ennemmin-
kin suojan kohteen selkeistd ja tarkasta maérittimisesta.

My6s omaperidisen teoksen voidaan katsoa ilmentivén teoksen ja sen teki-
jan vilistd suhdetta, silld teoksessa tulee olla jotain sellaista, miti voidaan pitdd
tietyn tekijdn ominaispiirteend”. Jos kuka tahansa olisi voinut luoda kulloinkin
tekijanoikeudellisesti arvioitavana olevan tuotoksen, on ldhtdkohtaisesti kyse
niin banaalista tuotoksesta (esim. hyvin yksinkertaisista elementeistd, kuten ne-
liisti tai kolmioista muodostuvat piirrokset), ettei se kykene ilmentdmaén te-
kijansi yksilollisyytti eikd siten voi olla itsenédinen ja omaperdinen teos. Koska
teos tekijdn luomana omaperdisend ja itsendisend lopputuloksena ilmentii te-
kijdnsd persoonallista ilmaisua, voidaan teoksen omaperdisyyden tissd mieles-
sd katsoa osoittavan teoksen ja sen tekijin vilistd yhteyttd. Vaikka teos saa itse-
ndistd suojaa riippumatta sen kaupallisesta ympiristdstd tai muista olosuhteista,
on huomattava, ettd tekijdn ja teoksen vilistd yhteyttd vahvistetaan kuitenkin
suojaamalla sitd tekijinoikeuden moraalisilla oikeuksilla. Tekijdl 3 §:ssd sad-
detyn isyysoikeuden mukaan tekijdlld on henkilokohtainen oikeus tulla ilmoite-
tuksi hyvén tavan vaatimalla tavoin teoksensa kidyton yhteydessa®.

% Haarmann 2003, s. 84.

1 Ks. Sherman 1994, s. 118-120.

92 Ks. TekijiaL 3 §:n mukaisesta tekijin isyysoikeudesta ja moraalisista oikeuksista tarkemmin lu-
vussa 4.2.2.
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Tekijanoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taide-
teoksen ominaisuudet kietoutuvat yhteen, silli tdllainen merkki voidaan sen tava-
ramerkkind ilmentdmén erottamiskyvyn lisdksi nihdd myos itsendisend ja oma-
perdisen taiteellisena kohteena ja symbolina, jossa niin semiotiikka, taide kuin
oikeustiedekin kohtaavat. Taideteoksesta muodostuvan merkin on moninaisista
rooleistaan huolimatta kyettdvd ennen kaikkea toimimaan alkuperdéd osoittava-
na erottamiskykyisend merkkind voidakseen tiyttdd tehtdvinsi tavaramerkkini.

2) Investointeihin kannustaminen ja tiedon vilittiminen
Tekijanoikeuden tiarkeimpand tavoitteena voidaan ndhda kirjallisten ja taiteel-
listen teosten suojaaminen ja niiden luomiseen kannustaminen turvaamalla
riittdvisti tietotuotteiden valittamistd. Tekijanoikeudessa pyritddnkin ottamaan
huomioon kansalaisten yhteiset intressit vapaaseen tiedonlevitykseen sekd teh-
diin kaikille halukkaille mahdolliseksi nauttia tieteen ja taiteen saavutuksista.
Samalla kun tekijanoikeutta voidaan pitdé edellytyksend teosten levittdmiselle
yleison keskuuteen, sen voidaan nidhdi suojaavan myos investointeja ja kaup-
paa. Yksinoikeuden myontdminen tekijdlle liittyykin oikeuspoliittisiin tavoit-
teisiin kannustaa oikeudenhaltijaa luovaan henkiseen tyohon. Koska taiteellisen
tai kirjallisen teoksen syntyminen vaatii useimmiten taloudellisia panoksia®,
suojataan tekijanoikeudella myos tdssd mielessé taloudellisia investointeja. Ta-
varamerkkioikeus puolestaan suojaa tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palve-
luiden ja elinkeinotoiminnassa kiytettyjen merkkien tunnistettavaksi tekemi-
seen liittyvid investointeja.®* Koska kaupallisen erottamisen suojaaminen johtaa
ndin ollen tavaramerkin haltijan tekemien sijoitusten suojaamiseen, voidaan
katsoa, etti tidssd mielessi tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden suojamuodoille on
yhteistd taloudellisten investointien suojaaminen®.

Voidaan my0s perustellusti todeta, etti molempien sekd tavaramerkin etti
teoksen, tarkoituksena on omista ldhtokohdistaan toimia erdinlaisena tiedon
vilittdjana®. Tavaramerkki vilittdd ensisijaisesti kaupallista viestid, mutta voi

% Teoksen luomiseen vilittomisti liittyvét investoinnit koskevat esim. tekijin ajan ja vaivan kor-
vaamista sekéd kustantajan toimia. Tekijdnoikeus aiheuttaa liséksi transaktiokustannuksia, kun
teosten hyodyntdmistéd koskevista oikeuksista joudutaan neuvottelemaan. Suojan laajuuden voi-
daan katsoa vaikuttavan ndiden kustannusten méadrddn: kustannukset kasvavat luonnollisesti sité
mukaa, mitd laajemmalle tekijanoikeussuoja ulottuu. Pihlajarinne 2014, s. 878. Ks. transaktio-
kustannuksista immateriaalioikeuden nidkokulmasta esim. Oker-Blom 2002, s. 278-281.

¢ Pihlajarinne 2009, s. 88.

%5 Pihlajarinne 2014, 862. Eri immateriaalioikeuksia yhdistidvi piirre on se, ettd niiden késittimi
oikeussuoja rakentuu taloudellisen kilpailun varaan. Drockila 1975, s. 28. Néin my6s Pihlajarin-
ne, jonka mukaan immateriaalioikeuksien yhteiseni tavoitteena on suojata investointeja. Pihlaja-
rinne 2013, s. 1231.

% Immateriaalioikeuksien tehtévini voidaan nidhdd myos informaation suojaaminen. Ks. Cor-
nish 2013, s. 627. Myos Peifer katsoo, ettd teoksella tulee olla kommunikaatiofunktio. Peifer
2014, s. 1102.
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tekijdanoikeussuojaa saavan teoksen tavoin vilittdd myos muun muassa erilaisia
tunteita, ideoita ja késitteitd. Tavaramerkki- ja tekijianoikeus toimivat tiedonva-
littdjind kuitenkin omien tarkoitustensa ja tavoitteidensa mukaisesti eroten talta
osin suuresti toisistaan. Tavaramerkin vilittimén tiedon kohdalla korostuu sen
kohderyhmékeskeisyys, silld tavaramerkilld merkittyji tuotteita markkinoidaan
tietylle etukiteen valitulle kohderyhmille. Merkilld voidaan vilittii tietoa esi-
merkiksi silld merkityistd tuotteista tai ylipdfinsd merkin luomasta imagosta.
Tekijdnoikeudessa puolestaan tietoa vilitetdin ldhtokohtaisesti tiettyyn koh-
deryhméén sitoutumatta, vaikka myos taidetta voidaan suunnata niin suurelle
yleisolle kuin tietylle rajatulle kohderyhmaélle. Téstd huolimatta tiedon vilitta-
mistd ilmentévien tehtdvien voidaan todeta yhdistdvin tavaramerkki- ja tekijan-
oikeutta.

3) Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden tarkoitusten yhteensopivuus
Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden erilaiset suojaedellytykset sopivat yhteen
kummankin suojamuodon omien tavoitteiden kanssa. Ndiden molempien oi-
keuksien suojaedellytykset tiyttivin tekijdnoikeussuojaa saavan tavaramerkin
kohdalla keskeiseksi kysymykseksi nousee kuitenkin tavaramerkki- ja tekijin-
oikeuden tarkoitusten eroavuus ja yhteensopivuus.

Voidaan kuitenkin todeta, ettd vaikka tavaramerkki- ja tekijinoikeuslait tar-
joavat suojaa eri lahtokohdista ja eri tarkoitukseen, ei tima tarkoita, etteivitko
ne voisi suojata samaa kohdetta®’. Niiden oikeuksien eri tarkoitukset juuri ni-
menomaan mahdollistavat niiden kumuloitumisen. Kun tekijdnoikeus suojaa
omaperiisid luomuksia palkitakseen tekijdd seki tukeakseen kulttuurista luo-
vuutta ja tavaramerkkioikeus tunnusmerkkid alkuperin osoittajana, niméi mo-
lemmat oikeudet voivat kohdistua samaan tuotokseen. Niin ollen siitikin huoli-
matta, etti tavaramerkki- ja tekijanoikeuden suojamuotoja yhdistetdan samassa
tuotoksessa, ne toteuttavat vain sitd tarkoitusta, mikd kullakin niilld suojamuo-
doilla sellaisenaan on. Niin kauan kuin tavaramerkki- ja tekijinoikeuden tarkoi-
tukset eivit mene péillekkdin, kumulaatio on mahdollinen.

Koska tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden suojaedellytykset ja tarkoitukset
eroavat toisistaan, on tdmén vuoksi perinteisesti katsottu, ettd niiden yhteen-

7 Ks. Olsson 2009, s. 51, jonka mukaan merkkié voidaan suojata sekd tavaramerkki- ettd tekijan-
oikeuslain nojalla, vaikkakin eri 1dhtokohdista ja eri kdyttotarkoitukseen. My0os esim. saksalai-
sessa oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti katsottu, ettd immateriaalioikeuksien paéllekkii-
syyksien sallittavuus perustuu siihen, ettd eri immateriaalioikeuksilla on eri tarkoitukset. Néin
my0s tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kumulaation sallittavuutta on perusteltu siten, etteivét
kaksoissuojatilanteessa niiden tarkoitukset mene kuitenkaan paéllekkidin. Ks. Ohly 2007, s. 706;
Sosnitza 2003, s. 897 ja Kur 2001, s. 34. Ks. myos Quaedvlieg 2009, s. 481, jossa todetaan, ettd
eri immateriaalioikeuksien kumulaation sallittavuutta voidaan perustella eri immateriaalioikeuk-
sien erilaisilla tarkoituksilla. Ndin myos Reeskamp 2010, s. 33, jonka mukaan tavaramerkki- ja
tekijanoikeuden kumulaation pitiisi olla sallittua, koska niilld on eri tarkoitukset.
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sopimattomuudesta aiheutuu ongelmia vain harvoin®®. On kuitenkin huomat-
tava, ettd tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojatilanteessa ongelmia
saattaa ilmetd ndiden oikeuksien tarjoaman suojan sisidllon laajuuden osalta.
Téltd osin on helppo yhtyd Kurin lausumaan, jonka mukaan useiden eri imma-
teriaalioikeuksien perinteisen suoja-alan laajennuttua olettama immateriaali-
oikeuksien piillekkiisyystilanteiden ongelmattomuudesta ja sen perustelemi-
nen immateriaalioikeuksien eroavilla tarkoituksilla on muuttunut jokseenkin
kyseenalaiseksi®.

3.4.2 Suojaedellytysten eroavuuksista

On selvid, ettd tavaramerkki- ja tekijdnoikeussuojan tarkoituksen lisdksi niiden
suojaedellytykset eroavat toisistaan ratkaisevalla tavalla. Tekijdnoikeussuojan
syntymisen edellytykseni on, ettd teos ylittdd teoskynnyksen olemalla Tekijil.
1 §:ssé tarkoitetulla tavalla itsendinen ja omaperdinen. Tavaramerkin tédrkein
ominaisuus on puolestaan TMerkkilL 1.2 §:n mukainen erottamiskykyisyys eli
merkin tulee erottaa tietyn merkinhaltijan liikkeeseen lasketut tavarat ja pal-
velut muiden tuotteista. Voidaankin todeta, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeu-
den suurimmat erot kulminoituvat tekijinoikeuden omaperiisyytti koskevaan
vaatimukseen ja tavaramerkkioikeuden erottamiskyvyn edellytykseen. Tava-
ramerkki- ja tekijanoikeuden syntyedellytykset vaikuttavat eroavan toisistaan
jopa niin suuresti, ettei nditd suojamuotoja koskevia yhtenevid yleisid oikeus-
periaatteita tai peruskdsitteitd niyttdisi olevan 10ydettivissi. Toisaalta tavara-
merkki- ja tekijanoikeudenkin suojaedellytyksii verrattaessa voidaan huomata,
ettd seki teoksen ettd tavaramerkin mielikuvituksellisuuden, omintakeisuuden
ja niiden ilmiasun sisédltdmien yksilollisten piirteiden voidaan katsoa vahvista-
van niiden immateriaalioikeussuojaa'®. Omaperiisyys itsessdin on teoksen te-
kijanoikeussuojauksen edellytyksend, mutta myos merkin kohdalla omintakei-
suuden voidaan katsoa puhuvan sen erottamiskykyisyyden puolesta.
Kaksoissuojauksen kannalta on huomattava, ettd tavaramerkin ulkoasu syn-
tyy hyvin usein luovan tyon tuloksena siten osaltaan mahdollistaen sen pédillek-
kdissuojauksen. Erottamiskyvyn ja omaperdisyyden vaatimukset eivit sindnsa

% Eri tarkoitukseen perustuvat immateriaalioikeudet voivat esiintyé yhti aikaa eiké niiden piél-
lekkiisyyksien pitdisi olla ongelmallisia. Ks. Sosnitza 2003, s. 897; Kur 2001, s. 34; Kur 2002, s.
597; Reeskamp 2010, s. 33-35.

9 Ks. Kur 2001, s. 33. Piillekkiisyystilanteissa ongelmat liittyvit yleensé yksinoikeuksien sisél-
toon ja poikkeuksiin, eivitkd niinkdédn suojaedellytyksiin. Ks. Derclaye — Leistner 2011, s. 319.
Ks. suoja-alan laajuuteen liittyvistd kysymyksistd jdljempind luvussa 4.

100 Kaksoissuojaa saavan tavaramerkin muodostavan teoksen ilmentimén omaperiisyyden voidaan
katsoa olevan my®ds tdllaisen merkin erottamiskyvyn puolesta puhuva seikka. Ks. tekijénoikeussuo-
jaa saavan merkin erottamiskykyarvioinnista yksityiskohtaisemmin my6hemmin luvussa 6.3.
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kuitenkaan sulje toisiaan pois eivitkd myoskdin sitd, etteikod niin tavaramerkki
kuin teos voisi olla seké erottamiskykyinen ettd omaperiinen. Potentiaalisessa
kaksoissuojaustilanteessa tavaramerkki- ja tekijinoikeuden suojaedellytysten
tayttyminen tulee kuitenkin arvioida toisistaan riippumatta. Toisin sanoen jos
esimerkiksi merkin ulkoasu koostuu niin tavanomaisista piirteistd, ettei merk-
ki ylli teostasoon, se voi kuitenkin tédstd huolimatta toimia erottamiskykyisend
merkkind.

Immateriaalioikeuden suojamuotoja koskevat suojaedellytykset liittyvéit
kiinteidsti suojattavuuden tarkoituksenmukaisiin rajoihin'”!, jolloin kunkin suo-
jamuodon tarkoituksen muovaamien suojaedellytysten keskindisid eroavuuksia
voidaan pitdd perusteltuna. Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden suojakriteerien
erilaisuus vihentdikin osaltaan paillekkdisyyksien mahdollisuutta, silld suojan
kohteena olevalta merkiltd puuttuva tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky
ja/tai tekijinoikeudellinen omaperdisyys estidvit kaksoissuojauksen toteutumi-
sen useimmissa tilanteissa. Tekijdnoikeuden itsendisyyden ja omaperdisyyden
vaatimukset sulkevat tekijanoikeussuojan pois esimerkiksi suurimmalta osalta
sanamerkkejd, joita yksinkertaisuutensa vuoksi voidaan vain harvoin pitéa riit-
tavin yksilollisind tekijdnoikeussuojaa saadakseen. Sanamerkit ovat kuitenkin
yleisin rekisterdity tavaramerkkityyppi.

Lisidksi kaksoissuojan toteutumiseen saattaa vaikuttaa potentiaalisesti teki-
janoikeussuojaa saavan merkin arvioiminen tavaramerkkitarkoituksensa pe-
rusteella kiyttotaiteen tuotokseksi. Koska kiyttotaiteen teoskynnys néyttdd
vakiintuneen korkeammaksi kuin perinteisten teoslajien, esimerkiksi tavara-
merkkitarkoituksessa luotuihin kuvio- ja kolmiulotteisiin merkkeihin voitaneen
lahtokohtaisesti soveltaa tiukempia teoskriteereitd kuin puhtaasti vain taiteena
pidettdviin teoksiin. Tdmén tulkinnan seurauksena erityisesti monet potentiaa-
lisesti kaksoissuojaa saavat kolmiulotteiset merkit eivit useinkaan yltdisi teos-
tasoon. Kolmiulotteisten merkkien lisdksi timid koskee myos esimerkiksi ku-
viomerkkejd, joista suurin osa on luotu tavaramerkkitarkoituksessa. Sen sijaan
jos tavaramerkiksi on otettu jo olemassa oleva tuotos, kuten maalaus tai sdvel-
mi, jota ei ole luotu tavaramerkkitarkoituksessa, voi sen suojaaminen tekijin-
oikeudella olla usein mahdollista'®.

Tekijanoikeussuoja ei kuitenkaan riipu arvioitavana olevan tuotoksen tarkoi-
tuksesta, joten esimerkiksi itsendisen ja omaperdisen kuvion kdyttdminen elin-
keinotoiminnassa erottamaan elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisten

101 N4md rajat ovat muotoutuneet 1dhinnd sen perusteella, millaisille kohteille on kilpailun, mui-
den intressitahojen etujen ja yhteiskunnallisten nidkokohtien kannalta tarkoituksenmukaista
myontid yksinoikeus. Ks. Pihlajarinne 2014, s. §72-873.

192 Tdamén ndkemyksen mukaan ldhtokohtaisesti vain sellainen teos, kuten maalaus tai musiikki-
teos, jota ei ole luotu tavaramerkkitarkoituksessa, voisi nauttia kaksoissuojaa. Ks. myos Ohly
2007, s. 712.
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tuotteista, ei sinidnsd voi muodostaa estettd tekijinoikeussuojalle. Mikdli teos-
kriteerit asettuvat tavaramerkkinid kéytettdvien tuotosten kohdalla muita tuo-
toksia korkeammiksi, sen tulee johtua muista seikoista kuin pelkéstdin merkin
tavaramerkkitarkoituksesta.

Myo0s tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin tekijanoikeusarvioinnin tu-
my0s tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla tekijinoikeussuo-
jan saaminen edellyttii, ettd suojaa haluava pystyy nidyttdméaidn teoksessa olevan
edes joitakin yksil6llisid elementtejd'®. Siten sekd tavaramerkki- ettd tekijin-
oikeuden suojaedellytykset nayttivit tdyttyvan myos tavaramerkkitarkoitukses-
sa syntyneiden tuotosten osalta sitd todenndkodisemmin mitd enemmin arvioita-
vana oleva suojan kohde, kuten sana tai muoto, eroaa siitd, mikéd on tavanomaista
kyseiselld elinkeinoalalla. Sen sijaan tuotoksen taiteellisella laadulla tai tasolla
ei voi tekijdnoikeuslain mukaan olla merkitysté tekijinoikeussuojan saamiselle.
Télloin esimerkiksi tuotteiden logoksi suunnitellun tuotoksen esteettisyydelld ei
voi olla merkitystd sen suojattavuudelle taiteellisena teoksena.

Toisaalta tavaramerkiksi suunnitellun merkin tekijdnoikeussuojattavuus
ei luonnollisestikaan tarkoita automaattisesti sité, ettd merkki olisi myos ta-
varamerkkioikeudellisesti arvioituna erottamiskykyinen'®. Suojaedellytys-
ten arviointia tavaramerkki- ja tekijanoikeuden rajapinnoilla havainnollistaa
ranskalainen esimerkkitapaus, jossa oli kyse rajanvedosta sloganin tavaramerk-
ki- ja tekijanoikeussuojauksen vililld. Tapauksessa arvioitavana ollutta slo-
gania "Soie et moi” (suom. silkki ja miné) ei sen kuvailevauden vuoksi voitu
rekisteroidd tavaramerkiksi vaatteille, mutta tuomioistuin katsoi sen omaperéi-
syytensi perusteella saavan kuitenkin tekijanoikeussuojaa.'® Siten tapauksesta
ilmenee, ettd Ranskassa tekijanoikeussuojaa on annettu sellaisille sloganeille,
joita ei niiden erottamiskyvyttomyyden vuoksi voida suojata tavaramerkki-
lailla. Kdytannossi tdssd tilanteessa voitaneen katsoa olevan kuitenkin kyse jo
liiallisesta tekijdnoikeussuojan laajentumisesta, jolla paikataan tunnusmerkiltéd
puuttuvaa tavaramerkkisuojaa. Tdmin esimerkin perusteella néyttédisikin siltd,
ettd tekijinoikeutta hyodyntdmalld voitaisiin suojata myds jopa tavaramerkki-
nikokulmasta kuvailevan merkin kaupallista kdyttoa.

103 Schovsbon mukaan myos tavaramerkkitarkoituksessa luotujen merkkien kohdalla tekijinoi-
keus on ldhtokohtaisesti mahdollinen, mikili ne tdyttivit tekijdnoikeussuojan edellytykset.
Schovsbo 2000, s. 11.

104 Samansuuntaisesti myds Schovsbo 2000, s. 11. Tekijidnoikeussuojaa saavasta teoksesta muo-
dostuvan merkin ilmentdmédn omaperdisyyden perusteella voidaan téllaisen merkin kuitenkin
katsoa sisdltdvian myos tavaramerkkindkokulmasta sellaisia omintakeisia piirteitd, ettd ne puhu-
vat tillaisen merkin erottamiskykyisyyden puolesta. Ks. tekijanoikeussuojaa saavan merkin erot-
tamiskykyarvioinnista yksityiskohtaisemmin luvusta 6.3.

105 Derclaye — Leistner 2011, s. 325 ja siind viitattu ratkaisu TGI (Tribunal de grande instance de
Paris) Paris, 10.4.1986.
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Edelld mainittu esimerkki havainnollistaa my0s, ettei aivan kaikenlaisia si-
ninsd graafisesti esitettivissd olevia tunnuksia voida rekisterdidd tavaramerkik-
si nimenomaan niiltd puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. Toisaalta on kuitenkin
huomattava, ettdi TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin pitkdin
jatkuneen kiyton kautta merkille voidaan saavuttaa erottamiskyky, jolloin sen
rekisterdintid tavaramerkiksi ei voida endd evitd'®. Niin ollen siind missi teki-
jdnoikeuden teoskynnys miérdytyy teoksen syntyhetken mukaan eiki teoksen it-
sendisyyttd ja omaperdisyyttid voida endd myohemmin laajentaa esimerkiksi te-
kemailld teos tunnetuksi, tavaramerkin erottamiskyky on mahdollista saavuttaa ja
sitd edelleen my0s vahvistaa merkin laajamittaisen ja pitkdaikaisen kidyton kautta.

Vaikka tavaramerkki- ja tekijanoikeuden erilaisten suojaedellytysten myotd
molempien suojamuotojen suoja-alat ovat ainakin ldhtokohtaisesti tarkasti ra-
jattuja, on niiden suojaedellytysten osalta nidhtdvissd kidytdnndssda my0Os jossain
miidrin ldhentymisti. Tami kehityslinja nikyy erityisesti epitavanomaisten ta-
varamerkkien kohdalla, silli molempien suojamuotojen suojakriteerit ndyttavit
tayttyvidn saman kohteen osalta sitd todenndkoisemmin mitd enemmin kysees-
séd oleva sana tai muoto eroaa siitd, mikd on tavanomaista kyseisella elinkeino-
alalla'”’.

Esimerkiksi perinteisten sanamerkkien kohdalla niiden suojaedellytysten ar-
vioiminen sekd tavaramerkki- ettd tekijanoikeuden nikokulmasta on suh-
teellisen selkedd. Kdytdnnossda sanamerkkien kaksoissuojaus toteutuu vain
harvoin: sanamerkkien tekijanoikeussuojan edellytyksini olevien itsenéisyy-
den ja omaperdisyyden kriteerien tdyttymisen voidaan todeta olevan niiden
Iyhyyden vuoksi varsin haasteellista. Kdytinnossi timéd on tarkoittanut sité,
ettd yksittdisten sanojen tai lyhyiden sanayhdistelmien — olivatpa ne sitten ta-
varamerkkeji tai ei — on vain harvoin katsottu yltdvin teostasoon ja siten saa-
van tekijinoikeussuojaa.'”® Sen sijaan sanan rekisterdimistd tavaramerkiksi
voidaan pitdd huomattavasti realistisempana vaihtoehtona kuin sen tekijian-

106 TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkilté ei saa eviti rekisterdintid tai julistaa
sitd mitdttomaiksi, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivéd tullut kidytossd
erottuvaksi.

17 Ohlyn mukaan seki tavaramerkki- ettd tekijdnoikeuden suojaedellytykset ndyttivit tiyttyvian
sitd todenndkoisemmin, mitd enemmén arvioitavana oleva suojan kohde eroaa siitd, miké on ta-
vanomaista kyseiselld elinkeinoalalla. Ks. Ohly 2007, s. 707.

108 K. tarkemmin kirjallisten tuotosten teostasoarvioinnista luvusta 7.2.2. Tekijanoikeusneuvos-
ton lausunnot ilmentévit yksittdisten sanojen ja lauseiden korkeaa teoskynnystd. Esimerkiksi lau-
sunnossa TN 2010:11 (Lauseen suoja) tekijdnoikeusneuvosto katsoi, ettei lause "Kuningas kutsui
narrin kilistimelld luokseen” yleiskielen sanoista koostuessaan, lyhyeni ja kaunokirjallisuudessa
tavanomaisena tiytd sitd poikkeuksellisen korkeaa omaperiisyyden ja itsendisyyden tasoa, jota
yksittdisen lauseen tekijdnoikeussuojalta edellytetdin. Esimerkkeind tekijanoikeusneuvoston ly-
hyitd ilmaisuja koskevista torjuvista lausunnoista voidaan lisdksi mainita mm. ilmaisut "Aqua
Seitsen Seitsemisen ldhdevesi” (TN 2001:12), ”Save the Wildlife” (TN 1995:16), ”Puhdas Eldmd
Lapselle” (TN 2001:12) sekd “Villi tytto etsii iloista ja menevdd miestd...kiinnostaako?” (TN
1992:15). Mydoskiin sanonnat ”Lycka till”, ” Onks Viljoo ndkyny?” ja ”Aha” eivit ylittdneet teos-
tasoa (TN 1986:8), koska lauseiden asettelujen tavanomaisuuden vuoksi.
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oikeussuojausta, silld sanatavaramerkit ovat tavaramerkkirekisterissi yleisin
tavaramerkkityyppi.

Koska tavaramerkkioikeuden reuna-alueilla tekijinoikeuden suojakriteerien ar-
viointi on ldhtokohtaisesti vaikeampaa kuin perinteisten sana- ja kuviomerk-
kien kohdalla'®, timé harmaa alue osaltaan mahdollistaa kaksoissuojatilan-
teiden lisddntymisen. Niin ollen erityisesti epidtavanomaisia tavaramerkkejd,
kuten dinitavaramerkkeji, voidaan usein pitdd myos tekijanoikeudessa tarkoi-
tetulla tavoin omaperdisind.

3.4.3 Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
suojakohteiden paillekkaisyydet

Sen lisdksi, ettd seki tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden tarkoitus ettd suojaedel-
lytykset eroavat toisistaan ratkaisevalla tavalla, myos niiden suojakohteiden
osalta on havaittavissa eroavuutta. Kun tekijanoikeuslaki suojaa itsendistd ja
omaperdistd teosta, tavaramerkkilaki suojaa merkin kykyi erottaa merkinhal-
tijan tavarat ja palvelut toisten tuotteista. Tadstd huolimatta tavaramerkki- ja te-
kijanoikeus voivat kohdistua ainakin osittain myds samaan kohteeseen eli ta-
varamerkki voi saada tekijdnoikeussuojaa teoksena, mikili niiden molempien
suojamuotojen suojaedellytykset tiyttyvit sen kohdalla.

Mitd useampia kohteita voidaan suojata eri immateriaalioikeuksilla, sitd
enemman lisddntyvit samalla myos piillekkdissuojauksen mahdollisuudet.
Niin ollen perinteisten tavaramerkkityyppien lisidksi mahdollisuuksia poten-
tiaaliseen kaksoissuojaukseen ovat lisdnneet my0s tavaramerkkisuojaa saavat
epitavanomaiset tavaramerkit. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden suojakohtei-
den vertailulla voidaan osoittaa, millaiset kohteet voivat saada seki tavaramerk-
ki- ettd tekijdnoikeussuojaa. Seuraavassa luetellut esimerkit havainnollistavat
péillekkidissuojan mahdollisuutta.'®

1) Kuviot eli logot, maalaukset, piirrokset ja valokuvat

Kaksoissuoja tulee kyseeseen erityisesti kuviomerkkien kohdalla, silld niihin
voidaan ottaa Tekijidl. 1 §:ssd suojattavina teostyyppeind esimerkinomaises-
ti mainittuja kuvataiteen teoksia, joihin laissa luetaan my0s siind mainitut va-
lokuvateokset. Lisdksi kuviomerkkind voidaan suojata myos TekijdlL 1 §:ssd

19 Ks. Salmi — Hikkidnen — Oesch — Tommila 2008, s. 86, jossa tavaramerkkisuojan reuna-alueil-
la viitataan mm. numeroista tai tavaran tai sen paéllyksen erityisestd muodosta koostuviin tavara-
merkkeihin.

10 Eri tavaramerkkityyppien teostasoarviointiin liittyvéin problematiikkaan palataan lihemmin
luvussa 7. Tekijdnoikeussuojaa saavan merkin erottamiskykyisyyttd puolestaan tarkastellaan yk-
sityiskohtaisemmin luvussa 6.3.
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suojattuja rakennustaiteen teoksia''! samoin kuin niiden ja kuvataiteen teosten
relevantteja osia. On selvii, ettd erityisesti kuvataiteen teokset voivat mahdolli-
sesti saada kaksoissuojaa, silld kuviomerkit ovat hyvin yleisid tavaramerkkeina.
Toisaalta on kuitenkin huomattava, ettd tavaramerkkeind hyvin suositut logot
ovat ulkoasultaan usein niin yksinkertaisia, etteivit ne vilttimattd tiaytd tekijan-
oikeussuojan edellyttimii itsendisyyden ja omaperdisyyden vaatimuksia.

Kuva 10. Muumipeikko.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 119573.

Esimerkkind tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa saavasta kuvio-
merkistd voidaan mainita ylld oleva Muumipeikko-hahmosta muodostuva kuvio-

tavaramerkki (rekisterinumero 119573)!"2. Kyseisen hahmon ilmiasusta muodos-

tuvan merkin kaksoissuojaus on vahvistettu kotimaisessa oikeuskadytannossa'!®.

Tdmin tavaramerkin kohdalla on kyse hahmosta, jonka ilmiasu on ensin tullut
tunnetuksi teoksena ja sittemmin rekisterdity myos tavaramerkiksi erottamaan
tietyn elinkeinonharjoittajan — tésséd tapauksessa kyseisen tavaramerkin tekijan-
oikeuden haltijan — tuotteet muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista.

11 Rakennustaiteen teoksia voidaan arvioida tavaramerkkioikeuden nikékulmasta paitsi kuvio-
merkkeind myds kolmiulotteisina merkkeini.

112 Kyseinen kuviotavaramerkki oli rekisterdity 5.6.1992 kansallisena tavaramerkkini (rekisteri-
numero 119573) Moomin Characters Oy Ltd:lle.

113 Helsingin hovioikeuden 12.12.1995 antama ratkaisu Dnro R 94/1305 (Korut) koski tapausta,
jossa jdljiteltyjen koruesineiden markkinoijia syytettiin sekd tavaramerkki- ettd tekijanoikeuden
loukkauksesta. Tapauksessa oli kyse siitd, ettd ulkomailta oli tuotu maahan ja tarjottu myytivik-
si mm. Muumipeikko-hahmoisia korvakoruja. Tuomioistuin katsoi, ettd syytetyt olivat siten tahal-
laan loukanneet Moomin Characters Oy:n yksinoikeutta tavaramerkkina rekisterdityyn Muumi-
peikko-hahmosta muodostuvaan 5.6.1992 rekisterdityyn kuviotavaramerkkiin (rekisterinumero
119573). Tarjoamalla tahallaan ansiotarkoituksessa myytidviksi Muumipeikko-hahmoisia koruja
tekijdt olivat loukanneet myds Muumipeikko-hahmoon liittyvia tekijanoikeutta. Muumipeikko-
hahmoon oli yksinomainen tekijdnoikeus Bull Presstjdnst Ab -nimiselld yhtioll4. Niin ollen sa-
mat tekijét olivat loukanneet kahdelle eri oikeudenhaltijalle kuuluvia tavaramerkki- ja tekijdnoi-
keuksia. Vastaajat tuomittiin rangaistukseen seki tavaramerkki- etti tekijanoikeuslain perusteella
ja velvoitettiin maksamaan korvauksia aiheutuneista vahingoista.
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2) Kolmiulotteiset muodot

Kolmiulotteisen tavaramerkin kohdalla on kyse tavaroiden tai niiden pakkaus-
ten muodoista''*. TMerkkiLL 1.2 §:ssi tavaran tai sen péillyksen muoto on mai-
nittu myos yhtend esimerkkini suojattavista merkkityypeistd!!'®>. Esimerkkini
tallaisista kolmiulotteisista tavaramerkeistd voidaan mainita erityisesti elintar-
vikkeiden ja kosmetiikkatuotteiden pakkaukset!'!®. Tavaramerkkioikeuden ni-
kokulmasta kolmiulotteisten muotojen osalta on selvitettivd, minkédlainen kyn-
nys niiden suojaamiselle asetetaan sekd minkélaisissa tilanteissa suojalle on
este, vaikka kyseessi olisi sindnsd myos tavaramerkiksi miellettdvd muoto!'".
On myo6s huomattava, ettd verrattuna perinteisid tavaramerkkityyppeji edus-
taviin sana- tai kuviomerkkeihin tavaran muodosta muodostuvan tavaramer-
kin erottamiskykyé voi kidytinnossi olla vaikeampi osoittaa''s. EUT:n mukaan
mitd enemmain merkin muoto muistuttaa tavaran todenniakoisintd muotoa, sitd
todennikoisempid on, ettd kyseiselti muodolta puuttuu erottamiskyky. Siten
erottamiskykyinen on vain sellainen merkki, joka poikkeaa merkittavisti ylei-
sestd kdytdnnosti tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tdstd syysté saattaa
tayttdd keskeisen tehtdvinsi alkuperin osoittajana'’.

Kolmiulotteisen merkin erottamiskyvyn tutkinnan kannalta ndma merkit voi-

daan ryhmitella vield tarkemmin kolmeen luokkaan:

1. Muodot, jotka eivdit liity itse tavaroihin ja palveluihin. Téllaiset muodot, ku-
ten Michelin-ukosta muodostuva merkki, ovat yleensi erottamiskykyisid.

2. Muodot, jotka koostuvat itse tavaroiden tai niiden osan muodosta.'*

14 Kolmiulotteista tuotosta voidaan suojata myos mallioikeudella, mikli se tdyttdd Mallil
2 §:ssd sdddetyt uutuuden ja yksilollisyyden vaatimukset.

15 TMerkkiL 1.2 §:n alkuperdiseen sanamuotoon siséltynyttd mainintaa tavaran tai sen paéllyk-
sen erikoislaatuisesta asusta muutettiin ETA-sopimuksen myotd vastaamaan EY:n tavaramerkki-
direktiivid (89/104/ETY, kodifioitu toisinto 2008/95/EY). 1.2.1993 voimaan tulleen graafisuus-
vaatimuksen myoti lain soveltamisala laajentui kattamaan myos namé tavaramerkkityypit.

116 Ks. Mékinen 1996, s. 208. Ks. esim. PBR:n Diabelletelefonen-ratkaisu, (22.5.1985 (77/1985)
(Diabelle), jossa tavaramerkiksi rekisteroityd kohdetta pidettiin myos Foreningen Svensk Forms
Opinionsndmndin mukaan tekijidnoikeussuojaa saavana sovelletun taiteen teoksena. Lausunto
annettu 27.11.1984 nro 3/1984 (Diabelle).

17 K. Palm 2002, s. 80-81.

118 Ks. Linde-asian (C-53/01-55/01) kohta 48, jonka mukaan tdmi vaikeus ei kuitenkaan sulje
pois sitd, ettd tillaiset tavaramerkit voivat tulla erottamiskykyisiksi kédyttonsd vuoksi ja ettd ne
ndin ollen voidaan rekister6idd tavaramerkeiksi TMerkkiDir 3 artiklan 3 kohdan perusteella.

119 Asia C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 31.

120 OHIMin ohjeistuksen mukaan merkkii, joka koostuu hakemuksen kohteena olevien tavaroi-
den tai niiden pakkauksen muodosta, voidaan tutkia kolmivaiheisesti. Ensin tarkastellaan TMerk-
kiA 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan valossa, tiyttyyko jokin timén lainkohdan mukainen hyl-
kéysperuste. Seuraavaksi madritetddn, siséltddko kolmiulotteisen tavaramerkin esitys muita osa-
tekijoitd, kuten sanoja tai merkkeji, jotka voisivat tehdd tavaramerkistéd erottamiskykyisen. Kol-
manneksi tutkitaan itse muodon erottamiskykyéd koskevat kriteerit, jolloin arvioidaan, eroaako
muoto perusmuodoista tai yleisistd tai odotetuista muodoista niin olennaisesti, ettd kuluttaja voi
sen perusteella tunnistaa tavarat vain niiden muodon perusteella ja ostaa saman tuotteen uudel-
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Esimerkkini tillaisista erottamiskykyisistd muodoista voidaan mainita lo-
hikddrmeenmuotoiset murot ja sipsit'?!.

3. Pakkauksen tai sdilytysastian muoto.'” Esimerkkind erottamiskykyisestd
pakkauksen muodosta voidaan mainita Coca-Cola-juomapullot.

Esimerkkini saksalaisesta oikeuskdytdnndostd, jossa on kisitelty TMerkkiDir
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekister6innin estettd, voidaan mainita seu-
raava Saksan Bundesgerichtshofin ratkaisu'?, jossa oli kyse Marlene Diet-
richin valokuvasta muodostuvan merkin rekisterdinnistd tavaramerkiksi
postikorteille. Ratkaisu havainnollistaa myos teoksesta muodostuvan kol-
miulotteisen tavaramerkin rekisterdintiin liittyvad problematiikkaa, silld va-
lokuva saa lidhes teokseen verrattavaa suojaa. Esimerkissid mainitussa tilan-
teessa voidaan katsoa, ettd kyseinen valokuva voinee riittdvin omaperdiseni
ylittdd myos teoskynnyksen.

Tuomioistuin katsoi valokuvan reproduktiosta muodostuneen merkin ol-
leen identtinen silld markkinoitavien tuotteiden kanssa. Koska Marlene Diet-
richin valokuvasta koostuvaa kolmiulotteista merkkid ei voitu erottaa sil-
14 markkinoitavista konkreettisista tuotteista, sen katsottiin muodostuneen
TMerkkiDir 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan rekisterdinnin esteessi tarkoite-
tulla tavoin vain yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta. Bundes-
gerichtshofin mukaan Marlene Dietrichin valokuvasta koostuva kuviomerkki
voi olla kuitenkin erottamiskykyinen muille tuotteille. BGH 31.03.2010, Az.
1 ZB 62/09 (Marlene Dietrich Bildnis II). Marlene Dietrichin valokuvasta
koostuva merkki (rekisterinumero DE302234969) on rekisterdity Saksassa
27.01.2011 mm. paperi- ja pahvituotteille.

leen, jos hidnen kokemuksensa siitd olivat myonteisid. Tutkinnassa otetaan huomioon myos mm.,
ettei perusmuodosta (Ks. EUYT:n asia T-30/00 (Pyykin- tai astianpesuainetabletin muoto)) tai
perusmuotojen yhdistelmésti (Ks. pdatods 13.4.2000, R 263/1999-3) muodostuva merkki ole erot-
tamiskykyinen. Lisdksi erottamiskykyisen muodon on poikettava merkittivisti kuluttajan odotta-
masta muodosta ja yleisestd kdytdnnosti tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Mitd enemmin muo-
to muistuttaa tavaran todennékdisintd muotoa, sitd todennidkdisempid on, ettei kyseinen muoto
ole erottamiskykyinen Ks. C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 31. Erot-
tamiskykyinen muoto ei voi olla vain tavanomaisen muodon muunnelma alalla, jossa erilaisia
malleja on valtavasti. Ks. asia C-136/02 P (Taskulamppujen kolmiulotteiset muodot), kohta 32 ja
asia T-88/00 (Taskulamppujen muoto), kohta 37. Ks. Ohjeet sisdamarkkinoiden harmonisointivi-
rastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tut-
kinta, jakso 4: Ehdottomat hylkdysperusteet ja yhteison yhteismerkit 2.1.2014, s. 27-29.

121 Suomessa on rekisterdity 13.6.2008 kansainviliseni tavaramerkkini ulkoasurekisterdinti (re-
kisterinumero 674833), joka kostuu lohikddrmeen muodosta muroille ja sipseille luokissa 29 ja
30 (haltijana Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. Kg).

12 My0s tavaroissa kiytettdvien sdilytysastioiden tai pakkausten muodon on mm. poikettava
olennaisilta osiltaan perusosien tai tavanomaisten osien yhdistelmésti ja oltava huomiota heritté-
vid. Lisdksi pakkausten osalta on huomioitava my0s tietyn osatekijdn mahdollinen toiminnalli-
nen luonne. Ks. Ohjeet sisimarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suori-
tettavaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 4: Ehdottomat hylkdysperus-
teet ja yhteison yhteismerkit 2.1.2014, s. 27 ja 30.

123 Ks. kyseisestd tavaramerkkitapauksesta myos luvusta 7.2.5, jossa tarkastellaan kuvataiteen
teoksen suojaamista kuviomerkkina.
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EUT:n mukaan itse tavaran muodosta koostuviin merkkeihin ei pidi kuitenkaan
soveltaa tiukempia kriteereitd kuin muihin tavaramerkkeihin, mutta niiden koh-
dalla erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa, koska kohdeyleiso ei
valttamatta kasitd téllaisia tavaramerkkejd samalla tavoin kuin sana- tai kuvio-
merkkejd'>.

Vastaavasti myos tekijanoikeuden nikokulmasta tulee kolmiulotteisten muo-
tojen osalta tarkastella, minkélainen kynnys niiden suojaamiselle asetetaan
sekd minkdilaisissa tilanteissa suojalle saattaa olla este, kun kyseessd on myds
teokseksi miellettdvd muoto. Sindnsd myos kolmiulotteiset luomukset, kuten
esimerkiksi veistokset, ovat perinteisesti saaneet kuvataiteen teoksina tekijan-
oikeussuojaa. Mikdli tekijanoikeussuojan edellytykset tdyttyvit, kolmiulottei-
sen tuotoksen muotoa tai pakkausta voidaan arvioida teoksena ja se voi saada
tekijidnoikeussuojaa'®.

Esimerkkini tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaa saavasta kol-
miulotteisesta merkistd voidaan mainita Pentikin hopeoidusta messingisti
valmistettu Petra hopeoitu poro -veistos'?®, jota voidaan pitdd omaperiisend
luomuksena my0s tekijanoikeudella suojattavissa olevana teoksena. Kysei-
nen veistos on rekisterdity kolmiulotteisena ulkoasurekisterdintind Suomes-
sa muun muassa erilaisille metallituotteille.

Kuva 11. Pentik: Petra hopeoitu poro.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 252993.

124 Ks. asia C-136/02 P (Taskulampun kolmiulotteiset muodot), kohta 30.

125 Ks. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8, jossa on todettu, ettd mikili tekijanoikeussuojan edellytysten
osalta sovelletaan suhteellisen matalaa teoskynnysti, tuotoksen muotoa tai kolmiulotteista pak-
kausta voidaan arvioida teoksena ja se voi siten saada tekijdnoikeussuojaa. Néin ollen kolmiulot-
teiset muodot voivat saada kaksoissuojaa, silld tavaran pidillyksen tai pakkauksen muotoa voi-
daan suojata myos tavaramerkkind.

126 Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 252993), joka koostuu hopeanvérisesté ulkoasusta
on rekisterdity 30.9.2011 luokissa 6, 14 ja 21, jotka kasittdavit mm. erilaiset metallituotteet (hal-
tijana Pentik Oy).
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3) Kirjalliset teokset, teosten nimet ja sloganit

Sanoista koostuvat tavaramerkit ovat hyvin yleisid, mutta useimmissa tapauk-
sissa ne eivit saa seki tavaramerkki- etté tekijanoikeussuojaa'?’, silld yksittdiset
sanat eivit kdytdnnossa ole tayttineet tekijanoikeussuojan edellytyksid. Myos
teosten nimet ovat saaneet vain harvoin tekijinoikeussuojaa, saati kaksoissuo-
jaa. Kuitenkin tekijidnoikeussuojaa saavina teosten nimind voitaneen pitdd esi-
merkiksi Petri Karran romaanin nimed Haarautuvan rakkauden talo sekd Aki
Kaurismien elokuvan nimed Kauas pilvet karkaavat'®®. Niitd teosten nimid
voitaisiin ainakin teoriassa ajatella suojattavan myos tavaramerkkeind. Sloga-
ninomaisuutensa vuoksi tilldin kyse olisi 1dhinné tavaramerkkeini suojattavis-
ta iskulauseista.

Toisin kuin yksittdisistd sanoista muodostuvat sanamerkit, juuri erottamisky-
kyiset ja omaperiiset sloganit voivat hyvinkin saada kaksoissuojaa. Iskulause
voidaan rekisterdidd tavaramerkiksi, mikéli se on riittdvin erottamiskykyinen
eikd kuvaileva. Tavaramerkkindkokulmasta sloganien erottamiskyvyn arvioin-
nissa on kiytinndssd merkitysti erityisesti merkin vakiintuneisuudella'®. Slo-
ganin omaperdisyydelld on merkitystd myos tavaramerkkinidkokulmasta arvioi-
taessa merkin erottamiskykya, sillda omaperiistd slogania voidaan yleensé pitaa
erottamiskykyisempénd kuin tavanomaisena pidettdvad, useista sanoista muo-
dostuvaa sanojen kokonaisuutta.

EUT on katsonut iskulausetta Das Prinzip der Bequemlichkeit koskevassa
ratkaisussaan C-64/02 P, ettei iskulauseista muodostuvien tavaramerkkien
erottamiskyvyn arvioinnille saa asettaa erilaisia ja ankarampia arviointi-
perusteita kuin muunlaisille tavaramerkeille (kohta 36)'*°. Niin ollen
merkkien erottamiskykyéd koskevat arviointiperusteet ovat ldhtokohtaisesti
kaikille merkkityypeille samat. Kuitenkin niditd perusteita sovellettaessa
voi kdydid niin, ettei kohdeyleiso vilttaméttd mielld eri merkkityyppeihin
kuuluvia merkkejd samalla tavalla. Kuluttajat eivit valttiméttd ymmérrd
slogania tavaramerkiksi vaan pitdvit sitd pelkkédnid mainoslauseena, jolla

127 Ndin myos Riis 2009, s. 84, jonka mukaan useimmat sanamerkit eivét ylitd teoskynnysti.
Myd6s Tuominen suhtautuu hyvin pidéttyvisti sanamerkkien suojaamiseen tekijinoikeudella.
Tuominen 2000a, s. 40.

128 Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeini tekijanoikeussuojaa saavista teosten nimistd on mainittu
mm. Eeva Joenpellon romaanin nimi Neifo kulkee vetten pdiilld ja Mika Waltarin pienoisromaa-
nin nimi Vieras mies tuli taloon. Haarmann 2005, s. 70; Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s.
678. Ndmi esimerkit on mainittu my0s tekijinoikeusneuvoston lausunnoissa, joissa on arvioitu
teoksen nimen saamaa tekijanoikeussuojaa. Ks. esim. TN 1998:3 (Teoksen nimen tekijdnoikeu-
dellinen suoja). Tekijdnoikeusneuvoston lausunnoissa ei toistaiseksi ole annettu arvioitavina ol-
leille teosten nimille TekijaL 1 §:n mukaista tekijanoikeussuojaa. Ks. kirjallisen teoksen nimen
suojaamisesta tekijdnoikeudella yksityiskohtaisemmin luvusta 7.2.2., jossa tarkastellaan kirjalli-
sen teoksen suojaamista sanamerkkind tai iskulauseena.

12 Ks. HE 302/1992 vp., s. 9.

130 EUT katsoi ndin myds WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH -slogania koskevassa
asiassa Smart Technologies v. SMHV (C-311/11P), kohta 41.
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on myynninedistimistehtdva'®!. Tidssid suhteessa iskulauseiden erottamisky-
kyé voi olla kdytinnosséd vaikeampi osoittaa kuin muihin merkkityyppeihin
kuuluvien tavaramerkkien. Lisédksi elinkeinotoiminnassa yleisesti kdytetyt
mainossloganit saattavat monesti olla kuvailevia'*, jolloin niiltd voi puuttua
erottamiskyky. Sen sijaan omaperdiset ja ytimekkéit sloganit voidaan toden-
nikdisemmin arvioida erottamiskykyisiksi.

Hyvii slogania on luonnehdittu lyhyeksi, omaperiiseksi ja iskeviksi'**. EUT:n
oikeuskdytinndssd on mainittu, ettd seuraavat ominaisuudet ovat omiaan teke-
maén sloganin erottamiskykyiseksi. Sloganilla voi olla useita merkityksia, se

voi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmirtdi mielikuvitukselliseksi, yl-

lattdviksi ja odottamattomaksi ja se on siten myos helposti muistettavissa'®,

Iskulauseen muistettavuutta helpottavat myds sen omaperdisyys ja mieleenpai-
nuvuus'®, Lisdksi OHIMin yhteison tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia
koskevan ohjeistuksen mukaan iskulauseen erottamiskykyisyyteen voi vaikut-

31 Ks. EUT:n Erpo Mdbelwerk-ratkaisun (C-64/02 P) kohta 35. Ks. myds EUYT:n ratkaisu
T-130/01 (Sykes Enterprises v. OHIM), kohdat 20 ja 29, joiden mukaan merkki, jolla on myds
muita tehtivid kuin tavaramerkin tehtivé, on kuitenkin katsottava erottamiskykyiseksi, jos koh-
deyleiso voi heti ymmirtdd sen osoittavan kattamiensa tuotteiden kaupallista alkuperdd. Kun
kohdeyleiso ei ole erityisen tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei heti osoita tuotteen
alkuperid ja/tai kédyttotarkoitusta, vaan antaa yksinomaan myynnin edistdmiseen liittyvii ja abst-
rakteja tietoja, se ei jdd selvittimdin sanamerkin mahdollisia erilaisia tehtédvid eikd painamaan
sitd mieleen tavaramerkkina.

132 Ks. esim. EUYT:n ratkaisu T-88/06 (Dorel Juvenile Group), jossa sanamerkki SAFETY 1ST
polkupydrille, autojen istuimille ja lasten leikkikaluille hyléttiin, koska sen kisitettiin ilmaisevan
vain, etté turvallisuus on tirkeintd, eikd osoittavan alkuperéd.

133 Kivimiki on jo aikoinaan médritellyt iskulauseen kielellisesti tarkoittaen silld lyhyttd, ytimekés-
td iskevéddn muotoon puettua suggeroivaa lausumaa, jolla yleison tietoisuuteen painetaan sen oloi-
hin vaikuttavia seikkoja. Kivimiki 1963, s. 158. Siten itse iskulauseeseen liittyy jo médritelmalli-
134 Ks. EUT:n asia C-398/08 P (Vorsprung durch Technik), kohta 47. On kuitenkin samalla huo-
mattava, etteivit nama ominaisuudet, kuten sloganin mielikuvituksellisuus tai sen ilmentdma yl-
lattavd késitteellinen ristiriita, ole mainoslauseen erottamiskyvyn edellytyksend. Ks. asia
C-398/08 P (Vorsprung durch Technik), kohta 39. Nidin myos EUT C-311/11P (WIR MACHEN
DAS BESONDERE EINFACH), kohta 37; asia C-64/02 P (SMHYV v. Erpo Mobelwerk), kohdat
31 ja 32 sekd asia C-398/08 P (Audi v. SMHV), kohta 39.

135 Asia C-398/08 (Audi v. SMHV), kohta 59. Asiassa C-398/08 tarkasteltiin sanoista " Vorsprung
durch Technik” muodostuvan sloganin erottamiskykyéd. EUT:n mukaan siiné tapauksessa, ettd ky-
seisen iskulauseen oletettaisiin vilittdvdn objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoi-
maisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen, timéin
seikan perusteella ei voida paitelld, ettd tavaramerkiltd puuttuisi kokonaan ominaispiirteisiinsad
perustuva erottamiskyky (kohta 58). EUT katsoi, ettd néistd sanoista, jotka tarkoittavat “teknistd
etumatkaa”, kiy aluksi ilmi vain syysuhde, ja yleisoltd edellytetddn nidin ollen tiettyd tulkintaa.
Lisiksi iskulause on tietyssd médrin omaperdinen ja mieleenpainuva, miki tekee siitd helposti
muistettavan. Koska kyse on Audin vuosikausia kédyttdméstéd tunnetusta iskulauseesta, ei voida
sulkea pois sitd, ettd kohdeyleison tottuminen yhdistdmién iskulauseen kyseisen yrityksen val-
mistamiin autoihin auttaa sitd myos tunnistamaan tavaramerkin kohteena olevien tuotteiden kau-
pallisen alkuperidn. C-398/08, kohta 59.
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taa, ettd se muodostuu epitavallisista lauserakenteista, siind on kiytetty kielel-
lisid ja tyylillisid tehokeinoja, kuten alkusointua, metaforaa, loppusointua ja pa-
radoksia tai siind on kdytetty epitavallisia kieliopillisia muotoja'*®.

On kuitenkin huomattava, etti sloganin luonteesta tavaramerkkini johtuu, ettd
iskulauseet kirjoitetaan usein yksinkertaistetussa muodossa, jotta ne olisivat tii-
viimpid ja ndpparampid'¥’. Jos kuitenkin on kyse selvistikin vain sellaisesta yk-
sinkertaistamisesta, joka johtuu ainoastaan sloganin muodostavan lauseen tar-
peellisesta lyhentimisestd, ei tilldin voi olla kyse omintakeisesta erottamiskykyé
ilmentévisti kirjoitusasusta. Esimerkiksi OHIMin ohjeistuksen mukaan kieliopil-
listen tekijoiden, kuten méaériisten artikkelien tai pronominien (se, ne jne.), kon-
junktioiden (tai, ja jne.) tai prepositioiden (englannin kielessd esim. of, for jne.)
puuttuminen ei valttamatta riitd tekemién iskulauseesta erottamiskykyisti!®s,

Hyvi iskulause jo miadritelmallisesti erottamiskykyisend ja omaperdisend'>’
sisdltdd parhaimmillaan elementtejd seki tavaramerkkisuojattavasta merkisti
ettd tekijanoikeussuojaa saavasta teoksesta. Kielellisen ja sisdllollisen erikoi-
suutensa vuoksi se jdi tavallista paremmin yleison mieleen ja positiivisen mie-
likuvan heritettyddn myos padtoksentekotilanteessa ohjaa sen kohderyhmiin
kuuluvaa sloganin kiyttdjan edun mukaiseen ratkaisuun. Sloganin elementeisti
sen lyhyys on ongelmallista nimenomaan tekijinoikeussuojattavuuden kannal-
ta, silld juuri lyhyyden vuoksi lauseet eivit useinkaan saa tekijinoikeussuojaa.
Mitd lyhyemmastd ja ytimekkdimmastd ilmaisusta on kyse, sitd vaikeampi sen
on ilmentdd itsendisid ja omaperiisid elementtejd. Vaikka lyhyys osaltaan te-
keekin sloganin omaperidisyyden osoittamisen vaikeaksi, on omaperiisyys jo
sindnsi sloganin ominaisuutena tirked, jolloin se voinee riittdvin yksilollisend
saada teossuojaa. Slogan voi saavuttaa teostason kuitenkin yleensi vain yksit-
tdistapauksissa. Esimerkiksi mainossloganeita voidaan toisinaan suojata myos
tekijanoikeudella'®’. Rajanveto tekijidnoikeussuojaa saavan ja teoskynnykseen

136 Ks. Ohjeet sisaimarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan
yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkdysperusteet ja yh-
teison yhteismerkit, 1.8.2014, s. 20.

137 Ks. esim. EUYT:n ratkaisu asiassa T-88/06 (Safety 1ST), kohta 40.

138 Ks. Ohjeet sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan
yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkéysperusteet ja yh-
teison yhteismerkit, 1.8.2014, s. 20. Ks. myos EUYT:n ratkaisu asiassa T-88/06 (SAFETY 1ST),
jossa tuomioistuin katsoi, ettei ilmauksen /ST kdyttiminen ilmauksen ”FIRST" tilalla ollut riit-
tavin epitavallista lisdtdkseen tavaramerkin erottamiskykya.

1% MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylldpitdmassa iskulauserekisterissid hyvi iskulause on
puolestaan médritelty omaperdiseksi ja erottamiskykyiseksi: “Iskulause on haltijansa tuotteiden,
palvelujen tai toiminnan yhteydessi kéytettdvi lyhyt sanonta, joka sisdltdménsid omaperdisyyden
takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkkeen muista.” Ks. MARK Suomen
Markkinointiliitto r.y.n Iskulauserekisterid koskevat internetsivut.

140 Saksalaisessa oikeuskéytinnossi yksittdisten sanojen ei ole katsottu ylittineen teoskynnysti.
Tekijanoikeussuojaa eivit ole saaneet esimerkiksi sanat Minicar ja Orgware. Ks. Dallmann 2005,
s. 56-58.
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yltiméattomén sloganin kohdalla saattaa toisinaan olla varsin haastavaa: voi-
daan katsoa, ettei esimerkiksi Suomessa tavaramerkkini rekisterdity slogan
OMINTAKEINEN MAKEINEN ole sanaleikkinid niin omaperidinen, ettd se
saisi my0s tekijianoikeussuojaa'¥!. Riittividn omintakeisina esteettisid piirteitd
siséltidvind iskulauseina voitaneen kuitenkin pitdd iskulauserekisterissd olevia
sloganeita ”Yks Kaks Puhtahaks” (vuodelta 1975) ja ”Havin kynttildlld on hyvd
syddan” (vuodelta 1971)'2, Sisdltdmiensd riimien, metaforien sekd monimer-
kityksellisyyden myoté niitd voitaneen pitdd niin omaperdisini sanaleikkeind,
ettd ne saavat myos tekijanoikeussuojaa.

Oikeuskiytidntod sloganin kaksoissuojattavuudesta ei juurikaan ole. Esi-
merkkind sloganin kaksoissuojaa koskevasta oikeustapauksesta voidaan kui-
tenkin mainita seuraava tanskalaisen S@- og Handelsrettenin ratkaisu,'* joka
koski muun muassa tekijdnoikeutta tavaramerkkini rekisterdityyn mainos-
sloganiin. Oikeus katsoi, ettei slogan I Von Scholtens fodspor” ylittinyt
teoskynnysti eiki siten saanut tekijanoikeussuojaa.'*

141 Ks. KHO:n antama tavaramerkkioikeudellinen ratkaisu (11.10.2013/3238), jossa tarkasteltiin
merkin OMINTAKEINEN MAKEINEN (rekisterinumero 259789) erottamiskykyi ja todettiin,
ettei se ollut deskriptiivinen tai mainostava ilmaisu ja siten tavaramerkkini rekisterdimiskelpoi-
nen. Sloganin voidaan kuitenkin katsoa ilmentidvin tavaramerkkindkokulmasta siind méirin oma-
perdisid piirteitd, ettd ne puhuvat merkin erottamiskyvyn puolesta.

142 Namd iskulauseet on rekisterdity MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ylldpitdméin isku-
lauserekisteriin, joka julkaisee kdytossé olevia ja kdyttoon tulevia iskulauseita sekd niiden halti-
jat. Iskulauserekisteri ei perustu lain sddnnoksiin, mutta sen tarkoituksena on ehkdisti toisiinsa
sekoitettavissa olevien iskulauseiden kdyttod, evdstdd mainonnan suunnittelussa ja toimia doku-
menttina mahdollisissa kiistatapauksissa. Kivi-Koskinen on maininnut esimerkkeini tekijinoi-
keussuojaa saavista sloganeista ”Kaikki tiet vievit tavarataloon” seké ”James pddlld joka sdidl-
la”. Ks. Kivi-Koskinen 1976, s. 23. Vastaavasti kuin Suomessa myoskédian esimerkiksi Saksassa
ei sanamerkkejé ole pddsddntdisesti suojattu tekijanoikeudella. Kirjallisista teoksista tekijdnoi-
keussuojaa on Saksassa katsottu helpoimmin saavan mainostekstit, joista esimerkkind voidaan
mainita "Biegsam wie ein Fruhlingsfalter bin ich im FormaBusterhalter”. Lisédksi saksalaisessa
oikeuskirjallisuudessa esimerkkind tekijdnoikeussuojatusta lauseesta on mainittu Udo Linden-
bergin Saksassa kuuluisan laulun sanat: ”Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt, das ist
meine Welt, und sonst gar nichts”. Nordemann 2010, s. 2086-2087.

1493 Ks. S.H.D 11.6.1998 I sag V 29/97 (Profil Rejser A/S mod Niels Juul Stjernegaard og Stjerne-
gaard A/S) sekd tapausselostus UfR 1998, s. 1385-1389.

144 Tapauksessa matkatoimisto oli markkinoinut tiettyjd pakettimatkoja sloganilla "I Von Schol-
tens fodspor” (In the footsteps of Von Scholten). Kantaja oli rekisterdinyt kyseisen sloganin tava-
ramerkiksi ja katsoi vastaajan loukanneen tavaramerkkioikeuttaan sen kéyttiessd kyseistd merk-
kid markkinoinnissaan. Kantaja katsoi vastaajan konkurssipesidn luovuttaneen tavaramerkkioi-
keudet kéyttdmadnsa tavaramerkkiin kantajalle sopimuksella, jossa konkurssipesi luovutti kanta-
jalle pakettimatkat, joita markkinoitiin sloganilla "/ Von Scholtens fodspor”. Luovutusta koske-
vaan sopimukseen sisiltyi lauseke, jonka mukaan I Von Scholtens fodspor” -pakettimatkojen
luovutus sisdltidd kaiken materiaalin, joka koskee kyseistd jdrjestelyd. Vastaaja puolestaan katsoi
olleensa luovutuksen jilkeen edelleenkin oikeutettu kdyttdméain kyseistd merkkid vedoten mm.
sithen, ettd silld oli tekijidnoikeus kyseiseen sanayhdistelmién. S@- og Handelsretten katsoi, ettei
tavaramerkiksi rekisterdity slogan ylittidnyt teoskynnysté eiki se siten saanut tekijdnoikeussuo-
jaa. Ndin ollen toisen tekijdnoikeus ei estdnyt sanayhdistelmén kdyttod tavaramerkkiné. Oikeus
katsoi luovutusta koskeneen sopimuksen siséltivin myos slogania koskevien oikeuksien luovu-
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Teosten, kuten sédvellysteosten, elokuvien ja kirjallisten teosten, nimif voidaan
suojata my0s Tekijdl. 51 §:n nojalla ja niitd voidaan kéyttdd myos tavaramerk-
kind'¥. Esimerkkini voidaan mainita Suomessa sanamerkiksi rekisterdity teok-
sen nimi Seitsemdin veljesti'®.

4) Hologrammit ja liikkkuvat kuvat

Hologrammilla tarkoitetaan lasertekniikalla aikaansaatua kolmiulotteisena na-
kyvéid (paino)kuvaa. Hologrammi saattaa ndyttdd mustalta, mutta oikeassa kul-
massa valo tuo kolmiulotteisen kuvan esiin, jolloin kuvan katsominen eri kul-
mista saa sen liikkkumaan. Tavaramerkkioikeuden nikokulmasta hologrammien
esitettdvyyttd voidaan pitdd jossain médrin ongelmallisena. Merkki tulee esittda
siten, ettd esityksestd ilmenee kuvan liikkuvuus ja eri variaatiot. OHIMin ta-
varamerkin rekisterdintii koskevassa ohjeistuksessa onkin katsottu, ettid holo-
grammien esitettivyyteen liittyy ongelmia selkeyden ja yksiselitteisyyden osal-
ta'¥’. Lisdksi ongelmallisena voidaan pitdd myods merkin erottamiskykyisyytta:
hologrammeja ei vélttiméttd mielletd tavaramerkeiksi, koska niitd kdytetddn
yleensd muuhun tarkoitukseen, kuten varmenteena virallisissa todistuksissa,
esimerkiksi passissa. Kuitenkin niin OHIMissa kuin Suomessakin hologram-
meja on rekisterdity tavaramerkeiksi'*s,

Tekijanoikeuden kannalta hologrammeja voidaan arvioida kuvataiteen teok-
sina'®. Hologrammille on ominaista sen muuttuminen riippuen siitd kulmasta,
josta sitd katsotaan. Niin ollen hologrammit saattavat olla olemassa vain het-
ken. Yleensd kuvataiteen teokset on kuitenkin tarkoitettu pysyviksi eli niilld on
kestdvd materiaalinen hahmo. Tekijdnoikeuslaki ei kuitenkaan edellytd suojan
kohteilta materiaalista olemusta eiki pysyvyyttd, jolloin myds tilapdiset taide-
teokset, joina hologrammejakin voidaan pitdi, nauttivat suojaa edellyttien,
ettd ne ovat itsendisid ja omaperiisid. Tekijdnoikeussuojaa saadakseen kuva-

tuksen ja vastaajan katsottiin loukanneen kantajan tavaramerkkioikeutta sloganiin ”’/ Von Schol-
tens fodspor”.

145 TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdan mukaan tavaramerkkii ei saa rekisterdidé, jos se muodostuu jos-
takin tai sisédltdd jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan kisityksen, ettd kyse on toisen suojatun
kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuisesta nimestd. Niin ollen lainkohdasta ilmenee e
contrario, etti teoksen nimi voi olla tavaramerkkina.

146 Rekisterinumero 216865, rekisterdity 29.2.2000 luokassa 32, (tavaramerkinhaltijana Oy Hart-
wall Ab).

147 Hologrammien graafinen esittdminen on siind mielessd vaikeaa, ettei paperilla esitetty kuva
muutu samalla tavoin kuin hologrammipaperilla. Hologrammi voidaan kuitenkin rekisterdida ta-
varamerkiksi, kun se kuvaillaan selvésti ja siitd esitetdén riittdvd médard nakymid. Ks. Ohjeet sisé-
markkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tavara-
merkkien tutkintaan, osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta, 2.1.2014, s. 23.
148 Ks. esimerkiksi hologrammina Suomessa 15.2.2000 luokissa 3 ja 12 (mm. hammastahnat) re-
kisterdity tavaramerkki (rekisterinumero 21664 1). Merkin haltijana on Smithkline Beecham Li-
mited.

149 Ks. Haarmann 2003, s. 83.
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taiteen teokselta edellytetddn kuitenkin olennaista visuaalisen kokemisen mah-
dollisuutta. Tamai ilmenee tekijdnoikeuskomitean mietinndstd'*’, jonka mukaan
teosten tulee olla piddasiassa ndkemdlld havaittavissa.

Liikkuvat kuvat voivat nauttia tavaramerkkisuojaa, jos ne kykenevét toimi-
maan tavaramerkkeind eli yksiloimaén tiettyjd tavaroita ja palveluja'®!. Kdytéin-
nossd liikkuvasta kuvasta muodostuva tavaramerkki esitetddn pysdytyskuvien
avulla. OHIMin ohjeistuksen mukaan liikkuvasta kuvasta muodostuvan tavara-
merkin kuvauksen on oltava tdsmillinen ja se on mukautettava liikkeen jatku-
vuuteen ja moniosaisuuteen, jotta silld voidaan kuvata merkkié asianmukaisesti
ja tehokkaasti.'>

Liikkuvalla tavaramerkilld tarkoitetaan yleisimmin kuvio- tai kolmiulotteista
merkki, jonka graafinen esitys koostuu esimerkiksi kuvasarjasta, joka osoittaa,
miten merkki liitkkuu esimerkiksi niyttopditteelld. Kyse on siis erdiinlaisesta
lyhyestd animaatiosta.'® Liikkuvia kuvia on rekisterdity tavaramerkeiksi sekd
PRH:ssa">* ettd OHIMissa'>.

Kuvien yhdistelmit, sarja animoituja kuvia, jotka muodostavat liikkuvan ku-
van tai yhdistelmé audiovisuaalisia elementtejd, jotka muodostavat multimedia-
tuotoksen, voivat nauttia myos tekijanoikeussuojaa, mikali ne tayttavait tekijan-
oikeussuojan edellytykset. Elokuvateokset, joihin rinnastetaan elokuvaamiseen
verrattavalla tavalla ilmaistut teokset, on nimenomaisesti mainittu Bernin so-
pimuksen 21 artiklan 1 kohdassa omana teostyyppinéddn. Kuvien yhdistelmista
ja lyhyistd animaatioista koostuvat merkit ovatkin kuviomerkkien tavoin hyvin

130 Tekijanoikeuskomitean VI mietint6: Kuvataide ja tekijanoikeus (KM 1991:33 vp.), s. 54-55.

151 K. likkkuvien kuvien tavaramerkkisuojasta esim. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 8.

152 OHIMin ohjeistuksen mukaan pyséytyskuvien méirille ei ole asetettu rajoitusta, vaan ne riip-
puvat kyseessi olevasta liikkeestd. Ks. Ohjeet sisimarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavara-
merkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Eh-
dottomat hylkédysperusteet ja yhteison yhteismerkit, 1.8.2014, s. 11-12. Lisidksi OHIMin toisen
valituslautakunnan vahvistamissa edellytyksissd on tarkennettu, ettd liikettd kuvaavan tavaramer-
kin rekister6inti voidaan hylidtd TMerkkiA 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun erotta-
miskyvyttomyyden perusteella vain, kun “kohtuullisen tarkkaavaisen henkilon on ponnisteltava
erityisen ankarasti ymmdrtdidkseen liikettd kuvaavan tavaramerkin sisdllon”. Ks. asiassa R
443/2010-2 (RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS) OHIMin toisen valituslau-
takunnan 23.9.2010 antama pditos.

153 Salmi — Hikkinen — Oesch — Tommila 2008, s. 125.

154 Esimerkiksi Itella Oyj on 30.1.2004 rekisterdinyt 12-osaisesta kuvasarjasta muodostuvan liik-
kuvan kuvan (rekisterinumero 229446). Merkin selityksen mukaan se koostuu kuvasta, jossa
sana POSTI siilyy paikallaan ja irrallinen sininen ympyrid vaihtaa paikkaa ja kokoa tdimén sanan
ympdrilld. Paikat, joihin ympyrd vuorollaan ilmestyy sekéd ympyrén tai sen osan koko kyseisessi
kohdassa ilmenevit kuvista.

155 Esimerkkind liikkkuvasta merkistd voidaan mainita Nokia Oyj:n 15.2.2000 rekisterdimé yhtei-
son tavaramerkki (CTM rekisterinumero 003429909), jonka graafinen esitys koostuu kuvasarjas-
ta sekd sanallisesta kuvauksesta, jonka mukaan merkki “muodostaa animaation, joka koostuu
kohtaavia kisid esittivistd neljdstd kuvasta ndytettyna perdjilkeen vasemmalta oikealle ja ylhadl-
td alas”.
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potentiaalisia saamaan tavaramerkKki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa, elleivit
ne sitten muodostu banaaleista ja hyvin yksinkertaisista kuvioista.

Kuva 12. Tahrapeikot.
Yhteison tavaramerkki rek.nro 2395473.

Esimerkkini liikkuvasta tavaramerkistd, jonka voidaan katsoa saavan myos te-
kijanoikeussuojaa, voidaan mainita ylld kuvattu yhteison tavaramerkki (CTM
rekisterinumero 2395473)'56. Kyseinen merkki koostuu kuvasarjasta, jossa
esiintyvien piirroshahmojen voidaan arvioida olevan riittdvén itsendisid ja oma-
peréisid TekijdlL 1 §:ssé tarkoitettua tekijianoikeussuojaa saadakseen.

15 Yhteison tavaramerkin rekisterinumero 2395473 kuvaus on seuraava: “Kuva 01: Vihred ja rus-
kea tahrapeikko ovat asettuneet keltaiselle tekstiilille ja ndyttdvit hurjilta (esityksen kesto: 0,4 s.).
Kuva 02: Pesugeeli tulee tekstiilin ja ruskean tahrapeikon péélle, vihred tahrapeikko katsoo vie-
restd (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 03: Ruskea tahrapeikko nielaisee pesugeelin ja sulkee sil-
ménsd, myos vihred tahrapeikko sulkee silménsi (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 04: Ruskea tah-
rapeikko sulattelee vatsassaan olevaa pesugeelid silmét suljettuina, vihred tahrapeikko katsoo
hidmmastyneeni (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 05: Ruskea tahrapeikko alkaa vihitellen hiviti ja
katoaa, vihred tahrapeikko katsoo hermostuneena (esityksen kesto: 0,4 s.). Kuva 06: Ruskea tah-
rapeikko on hdvinnyt kokonaan, pesugeelid roiskuu joka suuntaan, my0s vihredn tahrapeikon
paille (esityksen kesto: 0,4 s.). Animaation kokonaiskesto on 2,4 sekuntia. Tavaramerkin virit
ovat keltainen, vihred, ruskea, musta, valkoinen ja sininen.” Merkki on rekisteréity 6.5.2005 luo-
kissa 3,16 ja 21, jotka koskevat ldhinnd puhdistustuotteita.
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5) Aiinet, melodiat

Adnimerkit mainitaan tavaramerkkilain esitdissi tavaramerkkisuojaa saavi-
na merkkityyppeind'¥’. Myos EUT on vahvistanut asiassa C-283/01 (Shield
Mark), ettd ddni voidaan ldhtokohtaisesti rekisteroidd tavaramerkiksi. Koska
ddnitavaramerkit voivat perustua tekijanoikeudella suojattuun musiikkikappa-
leeseen tai sen osaan, voidaan tavaramerkkeini kdytettivid melodioita suojata
myos tekijanoikeudella. Tekijanoikeuden perinteiseen ydinalueeseen kuuluvina
teostyyppeind sivellykset ylittdvétkin teostason yleensi helposti'*®. Tosin yk-
sittdisestd nuotista koostuvat melodiat tai hyvin lyhyet nuottiyhdistelmit eivit
saannonmukaisesti ylitd teoskynnysta.

! e —— T
—— e e S S o Cm—— i

Kuva 13. Jaatel6auton tunnusmelodia.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 136107.

Ylld kuvattu jddteloauton tunnusmelodia on esimerkki tekijdnoikeussuojaa
saavasta tavaramerkistd!”®. Tavaramerkki on esitetty nuottiviivastolla olevin
nuotein. Tdamin tavaramerkin muodostavan sdvellyksen voidaan katsoa ole-
van riittivin omaperiinen saadakseen myos tekijdnoikeussuojaa. Sdvellyksesti
koostuvien ddnitavaramerkkien voidaan todeta saavan usein tekijanoikeussuo-
jaa, silla hyvin yksinkertaistenkin sdvellysten on katsottu ylittdvin teoskynnyk-
sen. Ainitavaramerkeissi olevat sivelmiit voivat toisinaan olla sivellyksellisesti
hyvinkin monipuolisia. Esimerkkind tillaisesta tavaramerkki- ja tekijanoikeu-
den kaksoissuojaa saavasta didnitavaramerkistd voidaan mainita yhteison tava-
ramerkki (CTM rekisterinumero 1312008),'®° joka kuvauksensa mukaan koos-
tuu musikaalisesta teemasta ja siind oleva partituuri voidaan soittaa itsendisesti
tai orkesterin sdestykselld. Tavaramerkin graafinen esitys on myos varsin yksi-
tyiskohtainen, silld se kisittdd partituurin eli nuotit, jotka sisédltdvit monidéni-
sen sivellyksen kaikki soitin- ja vokaaliosuudet.

157 HE 302/1992 vp., s. 9.

138 Ks. Haarmann 2003, s. 63.

159 Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 136107), rekisterdity 20.1.1995 luokissa 30 ja 39,
haltija Ingman Foods Oy Ab.

160 Merkki on rekisterdity 9.3.2001 luokassa 41, joka kisittid ajanvietepalvelut elokuvien, televisio-
ohjelmien, nauhoitettujen @ini- ja videonauhojen, nauhoitettujen dini- ja videokasettien ja nauhoi-
tettujen &dni- ja videolevyjen muodossa (haltijana Twentieth Century Fox Film Corporation).
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6) Virit

Tavaramerkkindkokulmasta varimerkkien kohdalla tulee tehdd ero sen suhteen,
onko kyse vain yhdestd viristd vai viriyhdistelmistid. Pelkké viri tai useam-
masta kuin yhdestd viristd koostuva viriyhdistelmé sellaisenaan ilman mitdén
kuviota voi saada tavaramerkkisuojaa. EUT:n oikeuskéytdnnon mukaan ei kui-
tenkaan voida ldhted siitd, ettd pelkkd vdri muodostaisi merkin'®!. Virid sellai-
senaan tai yhdistettynd yksinkertaiseen kuvioon tai muotoon pidetdédn yleensi
ainoastaan esineen ulkoisena ominaisuutena ja siten erottamiskyvyttoméni ta-
varamerkkind'®?, Viri sellaisenaan voi kuitenkin suhteessa tiettyyn tuotteeseen
muodostaa tavaramerkin'®.

Merkin, joka koostuu kahden tai useamman virin yhdistelmistd ilman mi-
tadn kuvioelementtejd, erottamiskykyisyyteen liittyy ongelmia muun muassa
suojan laajuuden ja sen suhteen, miten yleisd mieltdd kyseisen merkin alku-
perédn. Tillainen merkki voidaan ldhtokohtaisesti asetella tuotteisiin lukemat-
tomin eri tavoin. Kuitenkin myos virimerkiltd edellytetddn tdasmaéllisyyttd ja
muuttumattomuutta. Merkin esityksen tulee olla tdsmaéllinen ja kestdva. Siten
kahden tai useamman abstraktissa ja dériviivattomassa muodossa kuvatun vérin
esitykseen tulee sisdltyd systemaattinen sommitelma, jossa vérit on yhdistetty
keskenddn ennalta médritylld ja muuttumattomalla tavalla'®*. Liséksi on 0soi-
tettava, ettd kyseiset virit tai viriyhdistelmét esiintyvit kdyttoyhteydessiin to-
dellakin merkkind.'®> EUT:n mukaan on huomioitava my0s yleinen etu, jonka

161 C-104/01 (Libertel), kohta 27.

12 Ks. Salmi — Hiikkiinen — Oesch — Tommila 2008, s. 228-229. Vaikka viiri ei lihtokohtaisesti
olekaan erottamiskykyinen, se voi saavuttaa erottamiskyvyn laajamittaisen kdyton perusteella.
Ks. C-104/01 (Libertel), kohta 67.

163 C-104/01 (Libertel), kohta 27. Suomessa rekisterdidyisti ainoastaan yhdestd viristd koostu-
vista merkkirekisterdinneistd voidaan mainita esimerkkind Fazerin sinisestd viristd koostuva
merkki (rekisterinumero 220696), joka on rekisterdity 30.4.2001 luokassa 30 suklaalle (haltijana
Oy Karl Fazer Ab) seké Fiskarsin oranssista véristd koostuva merkki (rekisterinumero 227503),
joka on rekisterdity 13.6.2003 luokassa 8 saksille (haltijana Fiskars Oyj Abp). OHIM on puoles-
taan hyviksynyt kdyton perusteella rekisteroitiviksi esimerkiksi pelkéstéddn lilasta/purppurasta
viristd koostuvan merkin (CTM rekisterinumero 31336) luokassa 30, joka késittdd suklaan, kon-
vehdit ja suklaatuotteet muuhun kuin lddkintdkéayttoon (haltijana Kraft Foods Schweiz Holding
GmbH). Merkki on rekisteréity 27.10.1999.

164 C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 33. Néiin katsoi myés EUYT asiassa T-293/10
(Seitsemin eriviristd neliotd), kohta 50. EUT perusteli titd edellytystd siten, ettd téllaiset esitys-
tavat mahdollistaisivat lukuisia eri yhdistelmii, jolloin kuluttaja ei voisi tunnistaa ja painaa mie-
leensi sellaista erityistd yhdistelmad, jota hin voisi kédyttdd varmuudella hyvikseen myohempéd
ostosta tehdessdédn. Vastaavasti myoskdin toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat ei-
Vit voisi tietdd tavaramerkin haltijan suojattujen oikeuksien laajuutta. C-49/02, kohta 35.

195 C-104/01 (Libertel), kohdat 32-35. Liséksi tuomioistuin vertasi erottamiskyvyn osalta véreis-
td koostuvia merkkejd perinteisiin tavaramerkkityyppeihin, kuten sana- ja kuviomerkkeihin.
EUT totesi, ettei kohdeyleiso vilttamattd mielld viristd sellaisenaan muodostuvaa merkkid sa-
malla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkié, joka muodostuu merkistd, joka ei liity silld varustettu-
jen tavaroiden ulkonidkoon. Vaikka yleiso on tottunut vilittomasti mieltdméén, ettd sana- tai ku-
viomerkit osoittavat tavaran kaupallisen alkuperin, ndin ei vilttimdttd ole merkin sekoittuessa
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mukaan sen tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintid on haet-
tu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta kdyttdd vireji ei saa aiheetto-
masti rajoittaa'®. OHIMissa on katsottu, ettd useammasta kuin kolmesta viris-
td muodostuva merkki on vdrien mééran kasvaessa sitd epiatodenndkdisemmin
erottamiskykyinen, koska kuluttajan on vaikea painaa mieleensd useita eri vi-
rejd ja niiden jdrjestystd'®’. Ndin ollen useammasta kuin yhdestd viristd koos-
tuvan merkin rekisterdiminen saattaa olla jopa vaikeampaa kuin vain yhdesta
vdristd koostuvan merkin rekisterdinti.

My®s tekijdnoikeusndkokulmasta virimerkkien kohdalla tulee tehda ero sen
suhteen, onko kyse vain yhdesta viristéd vai variyhdistelmasti, jolle voidaan an-
taa tekijanoikeussuojaa. Mitd enemmin vérejd on yhdistelty keskendidn samas-
sa varimerkissd, sitd todennidkdisempind voidaan pitdd sitd, ettd téillaisella muo-
toilulla on omaperiisié piirteitd ja sitd suojataan tekijanoikeudella'®®. On selvii,
ettei pelkdsti yhdesti véristi koostuvaa merkkii voida vain sen virin perusteel-
la suojata tekijanoikeudella. Vastaavasti useammasta viristd koostuva merkki
voi saada suojaa ldhinnid yhdistettynd omaperidiseen kuvioon tai muotoon, jol-
loin suojattava kokonaisuus muodostuu virin lisdksi my6s muista elementeisté.

Voidaan todeta, ettd tavaramerkkioikeudessa huomioitu yleinen etu, jon-
ka mukaan toisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta kayttdi virejd ei saa
aiheettomasti rajoittaa, on tidssid yhteydessd yhdenmukainen tekijanoikeuden
doktriinin kanssa, jonka mukaan ideat tai ajatukset eivit saa tekijanoikeussuo-
jaa. Kahdesta tai usemmasta viristd ilman systemaattista sommitelmaa'® muo-
dostuvan merkin haltijan asema on verrattavissa tilanteeseen, jossa tekijalla oli-
si oikeus médritd ndiden virien tekijanoikeuksista. Siten esimerkiksi kahden
vérin asettelu yksinkertaiseen muotoon on vapaana pidettidvin idean ilmaisu,
jota ei kuviona voida useinkaan pitdd omaperdisend.

sen tavaran ulkonidkoon, jota varten merkin rekisterdintid tavaramerkiksi on haettu. Kuluttajat ei-
vit ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen virin perusteella graafisen tai sa-
nallisen osatekijdn puuttuessa, etti tavaroilla olisi tietty alkuperi, koska virié sellaisenaan ei ldh-
tokohtaisesti kéyteti liike-elamissd yksiloimiskeinona. Viri sellaisenaan ei yleensi ole kykenevi
erottamaan tietyn yrityksen tavaroita muiden yritysten tavaroista. C-104/01 (Libertel), kohta 65.
166 C-104/01 (Libertel), kohdat 65 ja 52-56 sekéd C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), kohta 41.
167 Ks. Ohjeet sisamarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan
yhteison tavaramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkiysperusteet ja yh-
teison yhteismerkit, 1.8.2014, s. 14. Suomessa on kuitenkin rekisterdity 30.3.2007 kansallisena
tavaramerkkind ldhinna ajoneuvoja koskevassa luokassa 12 ja kuljetusta koskevassa luokassa 39
ulkoasurekisterdinti, joka koskee ajoneuvon tiettyd keltaisesta, oranssista, harmaasta ja mustasta
koostuvaa viritystd (rekisterinumero 239070) (haltijana Oy Vantaan Liikenne — Vanda Trafik
Ab). Merkkiin on liitetty erottamislausuma, jonka mukaan rekisterdinti ei tuota yksinoikeutta au-
ton muotoon eiki autossa esiintyvidn vériyhdistelmién, muuten kuin siiné erityisessd kokonai-
suudessa, jossa se merkissi esiintyy.

168 Ks. Nordemann 2010, s. 2089.

199 Ks. asia C-49/02 (Heidelberg Bauchemie), kohta 33.
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7) Tuoksut

EUT on antamissaan ratkaisuissa asettanut hajumerkkien rekisterditdvyydelle
ldhes ylitsepddsemittomat esteet'”’. Ndiden ratkaisujen jilkeen voidaan olettaa,
ettd ainakin niilld ndkymin OHIMin valituslautakunnan hajumerkkeji koskevat
hyviksyvit ratkaisut'”' jadavit ainoiksi lajissaan'”?. Niin ollen tuoksuja ei voi-
tane rekisteroidid tavaramerkeiksi, koska tilld hetkelld ei ole nahtdvissi keinoa,
jolla ne voitaisiin esittdd tyydyttavilld tavalla graafisesti:'> EUT on todennut,
ettd kemiallisen kaavan osalta vain harvat ihmiset tunnistaisivat tarkoitetun ha-
jun kaavan perusteella. Myoskédian hajuniytteen tallettaminen ei ole TMerkkiA
4 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys, silld hajunéyte ei ole riittdvin vakaa tai
kestdavd. EUT onkin todennut, ettei hajumerkkien graafisen esitettivyyden vaa-
timuksia voida tayttdd kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella,

110 Ks. asia C-273/00 (Sieckmann). Ks. myés EUYT:n ratkaisu T-305/04, (Kypsin mansikan
tuoksu), jossa tuomioistuin katsoi, ettei tilld hetkelld ole olemassa yleisesti hyviksyttyd kansain-
vilistd hajuluokittelua, jonka perusteella voitaisiin (kuten kansainvélisten vérikoodien tai musii-
killisen nuottikirjoituksen perusteella) tunnistaa hajumerkki objektiivisesti ja tarkasti kutakin ha-
jua erikseen koskevan nimityksen tai tarkan koodin perusteella. T-305/04, kohta 34. Kyseisessd
EUYT:n asiassa punaisen mansikan kuvasta koostuvan graafisen esityksen eikéd sen sanallisen
kuvauksenkaan (kypsdn mansikan tuoksu) katsottu tayttavin asetettuja edellytyksid. Koska man-
sikan tuoksu vaihtelee lajikkeesta toiseen, voi kuvaus “kypsin mansikan tuoksu” viitata useisiin
lajikkeisiin ja siis useisiin erottamiskykyisiin tuoksuihin, eiké se ole yksiselitteinen tai tasmaélli-
nen eikd pysty poistamaan subjektiivisuutta kyseisen merkin tunnistamis- ja havaitsemisproses-
sissa. Hajumerkin graafinen esitys ei voi olla mansikan kuva, joka vain esittdd marjaa, joka tuot-
taa oletettavasti samanlaista tuoksua kuin kyseessi oleva hajumerkki eiki siis tdsmillisesti sitd
tuoksua, jolle rekisterdintid haetaan. Ks. asian T-305/04 kohdat 32 ja 33.

17l Ks. OHIMin valituslautakunta R 156/1998-2 (the smell of fresh cut grass) ja OHIMin valitus-
lautakunta R 711/1999-3 (Der Duft von Himbeeren), joissa molemmissa ratkaisuissa katsottiin,
ettd hakemuksessa esitetty graafinen kuvaus oli riittdvé. Jalkimmdiisessd tapauksessa hakemus
kuitenkin hylittiin puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.

172 Ks. Salmi — Hikkdnen — Oesch — Tommila 2008, s. 138. Vrt. Palm 2004, s. 309, joka puoles-
taan on kritisoinut EUT:n tulkintaa kemiallisen kaavan riittiméttomyydesti tuoksujen graafiseksi
esitykseksi liian ankarana. Vrt. EUYT:n tuomio asiassa T-305/04, jossa tuomioistuin totesi, ettd
vaikka EUT:n asiassa Sieckmann (C-273/00) annetusta tuomiosta seuraa, ettei hajumerkkeji voi-
da esittdd graafisesti yhdelld kuvauksella, ei kuitenkaan voida sulkea pois sité, etteikd hajumerk-
kid voitaisi tulevaisuudessa mahdollisesti kuvata siten, ettd se tayttdd kaikki TMerkkiA 4 artiklan
edellytykset sellaisina kuin niitd on oikeuskdytinnossé tulkittu. Ks. asia T-305/04 (kypsidn man-
sikan tuoksu), kohta 28.

173 Ks. EUT:n Sieckmann-asia (C-273/00). EUT katsoi ratkaisussa ensinnékin, etté vaikka hajujen
kaltaisia merkkeji ei erikseen mainita TMerkkiDir 2 artiklassa merkkind, joita ei sellaisinaan voida
nékoaistein havaita, direktiivissi ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitd pois (Kohta 44.). Haju-
jen graafinen esitettivyys on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi siind mielessd, ettei niitd ole
kyetty esittdimaédn riittdvan selvésti ja tisméllisesti (Kohta 69.). My6skdin OHIMin ohjeistuksen
mukaan hajumerkit eivit ole télld hetkelld hyviksyttivid yhteison tavaramerkiksi. Tdmai johtuu sii-
td, ettei hajumerkkid voida esittdd graafisesti. Hajumerkkien graafista esitystd ei voida korvata mer-
kin kuvauksella, silld hajun kuvaus ei ole selvé, tismillinen tai objektiivinen. Hajumerkkeja koske-
via hakemuksia ei kuitenkaan hylété, vaan niitd ei katsota tehdyiksi. Ks. Ohjeet sisimarkkinoiden
harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tavaramerkkien tutkintaan,
osa B: Tutkinta, jakso 2: muodollisten edellytysten tutkinta 2.1.2014, s. 24.
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hajuniytteen tallettamisella tai nididen keinojen yhdistelmalla.'™ Siitd huoli-
matta, ettd ehdotuksissa uusiksi tavaramerkkidirektiiviksi ja -asetukseksi'”> on
luovuttu graafisen esityksen vaatimuksesta, on vaikeaa nzhdd, milld tavoin
tuoksut voitaisiin jatkossakaan esittdd ehdotuksen edelleenkin tavaramerkin re-
kisterditavyydeltd edellyttimin tavoin riittdvin selkedsti ja tdsmallisesti.

Myds tuoksujen tekijanoikeussuojaukseen liittyy ongelmia. Lihtokohtana
voidaan pité, ettei tuoksujen osalta mydskddn tekijinoikeussuoja tuskin tulee
kyseeseen, koska tuoksu ei voi olla kirjallinen tai taiteellinen teos ja siten se
padsaantoisesti jad tekijinoikeussuojan ulkopuolelle. Tosin esimerkiksi Hoge
Raad der Nederlanden on katsonut, ettd parfyymeja voidaan suojata tekijdnoi-
keudella'’. Téstd huolimatta tavaramerkki- ja tekijidnoikeuden paéllekkiisyys
tuoksujen kohdalla vaikuttaa erittdin epitodennékoiseltd.

3.4.4 Yhteenveto kaksoissuojattavista tavaramerkki-
ja teostyypeisti

Edelld esitetyin tavoin tavaramerkki- ja tekijinoikeuden suhdetta voidaan tar-
kastella eri tavaramerkki- ja teostyyppien kautta. Edelld tarkastellut esimerkit
osoittavatkin, ettd tavaramerkki voi olla taiteellinen (kohdat 1-2 ja 4-5) tai kir-
jallinen teos (kohta 3).

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa saavia taiteellisia teoksia ovat:

Kohta 1. Kuviot: logot, maalaukset, piirrokset ja valokuvat
Kohta 2. Kolmiulotteiset muodot

Kohta 4. Hologrammit ja liikkuvat kuvat seké

Kohta 5. Aénet ja melodiat

Lisiksi tavaramerkki voi olla myos kirjallinen teos:

Kohta 3. Kirjalliset teokset, teosten nimet ja sloganit.

Vertailun perusteella tavaramerkki- ja tekijinoikeuden pééllekkidisyyttd voidaan
arvioida esiintyvén erityisesti mainossloganien ja fiktiivisten nimien (kohta 3),

174 Ks. EUT:n Sieckmann-asia (C-273/00), kohdat 69-73.

175 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jdsenvaltioiden tavaramerkkilainséa-
ddnndn ldhentdmisestd, COM (2013) 162, final, Bryssel 37.3.2013, s. 67 ja Euroopan komission
ehdotus yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamises-
ta, Bryssel 27.3.2013, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD), s. 5.

176 K. Hollannin korkeimman oikeuden (Hoge Raad der Nederlanden) 16.6.2006 antama tuomio
AMI 2005/06 (Parfyymi).
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kuviomerkkien (kohta 1) mukaan lukien hologrammien ja liikkuvien kuvien
(kohta 4), kolmiulotteisten muotojen (kohta 2) seki sdvellyksistd muodostuvien
adnimerkkien (kohta 5) kohdalla!”’. Niitd tavaramerkki- ja teostyyppejd edusta-
vat merkit ja tuotokset tayttavit todenndkoisimmin sekd tavaramerkki- ettd te-
kijanoikeuden suojaedellytykset. Niin ollen seki perinteisid teostyyppejd, ku-
ten kuvataiteen teoksia ja sdvellyksid, etti myos muita teostyyppejd edustavia
tekijdanoikeussuojaa nauttivia teoksia, esimerkiksi animaatioita ja hologram-
meja, voidaan ottaa tavaramerkeiksi. Teostyypeistid kuvataiteen teosten ja si-
vellysten voidaan katsoa parhaiten soveltuvan kaksoissuojattaviksi kohteiksi.
Myos esimerkiksi kirjalliset teokset voivat niiden erityispiirteet huomioon ot-
taen muodostaa osan yhdistelmamerkkid, danimerkkid ja sanamerkkid. Tavara-
merkiksi voidaan ottaa my0s teosten nimid, joita voidaan suojata sellaisenaan
Tekijal 1 §:n mukaisella tekijinoikeussuojalla ja sen lisdksi myos Tekijal.
51 §:n teoksen nimen suojaa koskevan sdéinnoksen nojalla.

Tavaramerkkindkokulmasta kaksoissuojaa voivat saada tavaramerkkisuojan
piiriin kuuluvat perinteiset merkkityypit, kuten kuvio- ja sanamerkit, mutta
my0s niiden rinnalle hyviksytyt uudet symbolityypit, joita kutsutaan epdtavan-
omaisiksi tavaramerkeiksi'’®. Epdtavanomaisista merkkityypeistd potentiaali-
sesti kaksoissuojaa saavia ovat esimerkiksi ddnimerkit, iskulauseet, liikkuvat
kuvat, hologrammit ja kolmiulotteiset muodot. On ilmeistd, etti epidtavanomai-
sista tavaramerkkityypeisti erityisesti ddnimerkkien ja iskulauseiden kohdalla
kaksoissuojasta saattaa tulla yha tarkedmpi tulevaisuudessa.

Sen sijaan muun tyyppiset tavaramerkit eivit vélttdmattd ylitd teostasoa ko-
vinkaan helposti. Nédin on esimerkiksi sanamerkkien kohdalla: sanat voivat
vain harvoin saada kaksoissuojaa, koska useimmissa tapauksissa yksittdisistd
sanoista koostuvien tuotosten tekijdnoikeussuojan edellytykset eivit kuiten-
kaan tayttyne. Tekijanoikeusneuvosto ei ole pitdnyt myodskdén lyhyitd nimid
teostasoon yltavind. On huomattava, ettd itsendisyyden ja omaperdisyyden kri-
teerit saattavat jaddd tdyttymittd myOs hyvin yksinkertaisten kuviomerkkien
kohdalla, jotka ovat ulkomuodoltaan 1dhelld esimerkiksi sanamerkkid'”. Onkin
huomattava, etteivit kaikki edelld luetellut potentiaalisesti paillekkdissuojaa
saavia tavaramerkki- ja teostyyppejd edustavat tuotokset ja merkit saa kuiten-
kaan tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojaa, jos ne eivit ole riittdvin
omaperdisid tai erottamiskykyisid. Talloin esimerkiksi sellaiset tavaramerkki-
nikokulmasta kuvailevina pidettivit kuviomerkit, jotka muodostuvat samalla

177 Oikeuskirjallisuudessa tavaramerkki- ja tekijanoikeuden piéllekkiisyyttd on arvioitu esiinty-
vin kdytdnnossi erityisesti kuvio- ja ddnimerkkien kohdalla verrattuna muihin tavaramerkkityyp-
peihin. Ks. Nordell 1997, s. 83; Levin 2011, s. 107; Haarmann 2003, s. 80.

178 Vuorinen 2004, s. 61. Epitavanomaisia tavaramerkkeji voidaan pitidd seurauksena erottamis-
kyvyn kisitteen laajentumisesta. Salmi 2003, s. 222.

1% My6s Tuominen suhtautuu varauksella sanamerkkien ja yksinkertaisten, ldhelld sanamerkkid
olevien kuviomerkkien suojaamiseen tekijdnoikeudella. Ks. Tuominen 2000a, s. 40.
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tekijdnoikeudellisesti arvioituna hyvin yksinkertaisista kuvataiteen tuotoksista,
ovat kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaassa kidytossi.

Edelld kisitellyistd tavaramerkki- ja teostyypeistd viarimerkkien (kohta 6) ei
muutoin kuin kuviomerkin muodostavana viriyhdistelméni voida katsoa saa-
van tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa. Myos tuoksumerkit (koh-
ta 7) jadvat tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojan ulkopuolelle. Néin
ollen virit ja tuoksut ilmentévit sitd, etteivit aivan kaikki ajateltavissa olevat
merkKkityypit voi saada tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojaa.
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4 Tavaramerkkioikeuden ja
tekijdnoikeuden sisilto

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET YKSINOIKEUKSINA

Oikeudenalojen jirjestelmissid immateriaalioikeuden on vakiintuneesti katsottu
lukeutuvan varallisuusoikeuteen' ja oikeudenala, joka on toteutettu oikeustekni-
sesti yksinoikeuden muodossa’. Yksinoikeudelle perustuvan rakenteen voidaan-
kin todeta olevan eri immateriaalioikeuksia keskeiselld tavalla yhdistavi piirre.
Tama tarkoittaa sité, ettd lainsdddintd tuottaa oikeudenhaltijalle tietynsisdltoi-
sen, omistusoikeuteen verrattavissa olevan varallisuusarvoisen yksinoikeuden.
Niin ollen yksinoikeus antaa ensinnikin sen haltijalle oikeuden toimia im-
materiaalioikeuden suoja-alaan kuuluvalla tavalla?, jolloin tavaramerkki- ja te-
kijanoikeuden haltijalla on yksinoikeus miiriti suojakohteesta kiyttimalla sitd
hyvikseen®. Liséksi hédnelld on yleensd my6s oikeus luovuttaa yksinoikeutensa

! Immateriaalioikeuksilla on varallisuusarvoa ja ne voidaan yleensi luovuttaa ja tietyin edelly-
tyksin jopa pantata tai ulosmitata. Muut varallisuusoikeuden pddryhmit ovat velvoiteoikeus ja
esineoikeus. Ks. esim. Kiviméaki — Ylostalo 1981, s. 29-30. Vaikka tekijénoikeus immateriaalioi-
keutena luetaankin varallisuusoikeuksiin, ei tekijianoikeuslakiin sisélly erityisié varallisuusoikeu-
dellisia méidrdyksid esim. vilpittdomédn mielen suojasta tekijdnoikeuden luovutustilanteissa, kak-
soisluovutuksista tai muista vastaavista kollisiotilanteista. Siten tilanteessa, jossa sama tekijinoi-
keus on luovutettu kahdelle, sovelletaan, toisin kuin esineoikeudessa, vilpittomén mielen suojan
sijaan aikaprioriteettia. Niin ollen jdlkimmaéisen luovutuksensaajan oikeusasemaa ei paranna se,
ettei hén ole tiennyt aikaisemmasta tekijanoikeuden luovutuksesta. Ks. Haarmann 2014, s. 142.
Tekijanoikeudelliset kollisiotilanteet onkin ratkottu tekijanoikeuskédytinnossi pitkélti irrallaan
muusta esineoikeudellisesta ajattelusta. Ks. oikeuskéytinnostd esim. KKO 1977 II 78 (Pettdjin
tie) ja KKO 1977 1I 85 (Asekitkentijuttu) sekd Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 280.

2 On kuitenkin huomattava, etti tarkasteltaessa immateriaalioikeuksia yksinoikeuksina voidaan pu-
hua immateriaalioikeudesta vain suppeassa merkityksessd, silld immateriaalioikeuksiin usein luet-
tavaa sopimatonta menettelyi elinkeinotoiminnassa koskevaa normistoa ei ole toteutettu yksinoike-
uden muodossa. Tdaméd lakiin sopimattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa (SopMenL
1061/1978) sisiltyvd normisto tdydentdd immateriaalioikeudellisia yksinoikeuksia tilanteissa, jois-
sa yksinoikeutta ei voida saada tai siithen ei turvauduta. Niin ollen laajassa merkityksessd immate-
riaalioikeudet kisittdvit myos sopimatonta menettelyi elinkeinotoiminnassa koskevan normiston.
3 Ks. esim. Godenhielm 1965, s. 22-23; Bernitz — Karnell — Pehrson — Sandgren 2011, s. 389.
Pihlajarinne nostaa immateriaalioikeuksien keskeisimmiksi yhteiseksi piirteeksi niitd koskevan
lainsdddannon rakenteen, joka tuottaa haltijalleen tietynsisdltdisen varallisuusarvoisen yksinoi-
keuden. Pihlajarinne 2014, s. 861.

4 Esimerkiksi tekijdnoikeuden osalta tyypillisend piirteend voidaan pitdd oikeudenhaltijan oi-
keutta padttad, milloin oikeuden kohde eli teos julkistetaan. Vastaavasti tavaramerkkioikeudessa
tunnistetaan liikkeeseenlaskemisoikeus, joka késittdd oikeuden laskea liikkeeseen tai pitdd kau-
pan sellaista tavaraa, jossa on tavaramerkin haltijalle kuuluva merkki. Lisdksi merkin haltija voi
méidritd tavaramerkistdidn ns. merkitsemisoikeudella, jolla puolestaan tarkoitetaan merkin halti-
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sekd myontii sithen lisenssejd. Télloin voidaan oikeudenhaltijan ndikdkulmasta
puhua yksinoikeuden positiivisesta ulottuvuudesta.

Kielto-oikeutena tavaramerkki- ja tekijdanoikeudelliset yksinoikeudet voi-
daan méiritelld myos negatiivisesti®. Siten esimerkiksi tavaramerkkioikeuden
haltijalla on oikeus TMerkkiL. 4.1 §:ssé tarkoitetulla tavoin kieltdd muita toimi-
masta suojan piiriin kuuluvalla tavalla eli kieltdad kdyttamastd elinkeinotoimin-
nassa tuotteen tunnusmerkkind identtistd tai hinen merkkiinséd sekoitettavissa
olevaa merkkid. Koska TMerkkilL 4.1 §:44 on tulkittava TMerkkiDir 5 artik-
lan 1 kohdan valossa, tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden yhteydessd voi-
daan kuitenkin puhua sekoitettavuuden sijaan direktiivin tavoin sekaannusvaa-
rasta®, jolloin tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden sisélto médrédytyy siten, ettd
merkin haltija voi kieltdd sellaisen merkin kdyton, joka on sama tai samankal-
tainen kuin tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten rekiste-
roity edellyttden, ettd merkki aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran.’
Vastaavasti my0s tekijdnoikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden kieltdd muita
valmistamasta teoksesta kappaleita ja saattaa se yleison saataviin. Siten tava-
ramerkki- ja tekijinoikeudesta voidaan muiden immateriaalioikeuksien tavoin
puhua myos kielto-oikeuksina.

On huomattava, ettid yksinoikeudesta on immateriaalioikeuslaeissa sidddetty
kuitenkin myos useita poikkeuksia®. Tekijanoikeuden haltijan yksinoikeuksia
on rajoitettu yhteiskunnan etujen vuoksi esimerkiksi pakkolisenssid koskevin

jan oikeutta panna merkki tavaraan, sen paillykseen tai sdilytysastiaan sekd kdyttdd merkkid lii-
ketiedonannoissa. Ks. Hakulinen 1954, s. 42.

3> Ks. yksinoikeuksien negatiivisesta ja positiivisesta ulottuvuudesta esim. Bernitz — Karnell —
Pehrson — Sandgren 2011, s. 389. Pihlajarinne puolestaan kutsuu niitd yksinoikeuksien ulottu-
vuuksia positiiviseksi ja negatiiviseksi oikeutukseksi. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 861.

¢ Ks. Suomen tavaramerkkilaissa kiytetyn sekoitettavuuden ja tavaramerkkidirektiivissid kiyte-
tyn sekaannusvaaran késitteiden yksityiskohtaisemmasta tarkastelusta kappaleessa 4.3.1.

7 TMerkkiL 4.1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tava-
roittensa tunnuksena kayttéd sithen lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkin-
nan perusteella sekaannusvaarassa olevaa merkkid tavarassa tai sen pédllyksessd, mainonnassa
tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, sithen luettuna myd6s suullinen kdyttdiminen. Vastaavasti
TMerkkiDir 5 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdid mm. merkin
paneminen tavaroihin tai niiden piéllyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai
niiden varastoiminen téllaista tarkoitusta varten merkkid kayttden taikka palvelujen tarjoaminen
tai suorittaminen merkkid kdyttden, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkid kiyttaen
tai merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa. Naméd TMerkkiL 4.1 §:n ja TMerkki-
Dir 5 artiklan 3 kohdan luettelot kielto-oikeuden piiriin kuuluvista tavaramerkin kéyttdtavoista
eivit ole tyhjentdvid. Jotta tavaramerkin kaytto kuuluisi kielto-oikeuden piiriin, tavaramerkkii tu-
lee kéyttdd erottamistarkoituksessa, jolloin merkki erottaa tiettyd alkuperid olevat tavarat tai pal-
velut muista tuotteista. EUT:n linjausten myoti kielto-oikeuden ulottuvuutta tulee tarkastella sii-
nd valossa, onko tavaramerkin kdytto vahingoittanut tavaramerkin tehtévid ja erityisesti alkupe-
rifunktiota. Ks. esim. Arsenal Football Club plc v. Reed C-206/01; Adam Opel AG v. Autec AG
C-48/05, L’Oréal C-487/07. Ks. myos Pihlajarinne 2013, s. 1231.

8 Ks. immateriaalioikeuksista yksinoikeuksina esim. Castrén 2006, s. 763-764 ja Levin 2011, s.
22.
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sadannoksin. Pakkolisenssistd on sdddetty Tekijdl 18 ja 25.1 §:ssé, ja pddsdin-
tond on, ettd teos voidaan saattaa tekijanoikeuden haltijan vastustuksesta huo-
limatta laajempaan kiyttoon yhteiskunnassa jo ennen yksinoikeuden voimas-
saolon pédttymistd. Tekijanoikeudessa pakkolisensointi on kuitenkin erittdin
poikkeuksellista. Liséksi tekijanoikeus on kestoltaan rajoitettu paittyen Teki-
jaL 43 §:n mukaisesti padsidntoisesti 70 vuoden kuluttua tekijan kuolemas-
ta. Vastaavasti myos tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta on rajoitet-
tu esimerkiksi TMerkkil. 4.1 §:ssd sdéddetyin tavoin eli tavaramerkkioikeuden
yksinoikeus kattaa tunnuksen kéyttdmisen ldhinné vain elinkeinotoiminnassa’.

Immateriaalioikeuksien luonteesta yksinoikeutena sek siihen liittyvien ta-
voitteiden edistdmisestd ja keskindisestd tasapainottamisesta johtuen kunkin
suojamuodon osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankaltaisia kysy-
myksid'’. Niitd ovat esimerkiksi oikeuksien suojan sisdiltoon ja laajuuteen liit-
tyvit kysymykset. Ndiden kysymysten ratkaisu eri suojamuotojen vélilld eroaa
kuitenkin toisistaan, silld eri immateriaalioikeudet eroavat toisistaan sisallol-
tdadn ja rakenteeltaan. Tdstd huolimatta on kuitenkin huomattava, etti eri imma-
teriaalioikeuksien — myos tavaramerkki- ja tekijanoikeuden — vililld on suojan
sisillossd, suurista eroavuuksista huolimatta, havaittavissa myos joitakin yhty-
mikohtia.'" Tavaramerkki- ja tekijdnoikeutta, muiden immateriaalioikeuksien
tavoin, yhdistdd muun muassa immateriaalioikeuden haltijan yksinoikeus méaa-
ritd suojakohteestaan kéyttamailld sitd hyvikseen. Seké tavaramerkki- ettd teki-
janoikeuslain tarkoituksena on turvata mahdollisuus yksinoikeuden saamiseen.
Tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen oikeuden méériti tavaramerkin kidytosta
ja estdd muita kdyttdmastd vastaavaa merkkii tuotteidensa yksilointiin. Vastaa-
vasti tekijdnoikeuslaki mahdollistaa tekijanoikeuden haltijalle yksinoikeuden
midriti teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleison
saataville tekijin moraalisia oikeuksia unohtamatta.

Immateriaalioikeuden yksinoikeuden laajuutta joudutaan tarkastelemaan
loukkaustilanteessa, jossa on kyse sellaisesta oikeudenhaltijan suostumukset-
ta tapahtuvasta menettelysti, jossa hyodynnetédén riittdvin samankaltaista koh-
detta kuin mihin oikeudenhaltijalla on oikeus. Riittdvin samanlaisen eldmyk-
sen tuottava ilmio kuuluu oikeudenhaltijan kielto-oikeuden piiriin.'* Kaikkien

 Tamé ilmenee vastaavasti TMerkkiDir 5 artiklan 1 ja 2 kohdista sekd yhteison TMerkkiA 9 ar-
tiklan 1 kohdasta. Sen sijaan TMerkkiDir 5 artiklan 5 kohdan sdidnnoksessd ei mainita titd edel-
lytystd. Pihlajarinteen mukaan on kuitenkin todennékoistd, ettei elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa
kayttod koskevan edellytyksen puuttumisen sdénnoksestd ole tarkoitettu merkitsevin, ettd sddn-
noksessi tarkoitettu kdyttd voisi tapahtua myos elinkeinotoiminnan ulkopuolella. Pihlajarinne
2009, s. 128. My0s tdssd lahdetédn siitd, ettd tavaramerkkikdytto koskee aina elinkeinotoimintaa.
10 Ks. Knoph 1936, s. 11-12 ja Pihlajarinne 2014, s. 861.

' Ks. Drockila 1975, s. 27.

12 Pihlajarinne 2014, s. 973. Oikeudenhaltijan kielto-oikeutta hinen immateriaalioikeuttaan lou-
kannutta vastaan voidaankin pitdd hyvin laajana siind mielessi, ettd se ulottuu ensinnikin kaik-
kiin sellaisiin fyysisen todellisuuden osiin, jotka ovat identtisid alkuperdisluomuksen kanssa,
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immateriaalioikeudellisten suojamuotojen loukkaustilanteessa tulee médritet-
tavaksi tima riittdvd samanlaisuus, vaikkakin samanlaisuuden yksityiskohtai-
sempi arviointi eroaakin eri suojamuotojen kesken merkittavasti'®. Esimerkiksi
tekijanoikeudessa tarkastellaan, onko kyse saman teoksen jéljittelystd. Tavara-
merkkioikeudessa puolestaan samanlaisuuseldmys tulee arvioitavaksi sekaan-
nusvaarassa olevan tunnusmerkin kohdalla. Myos kdytdnnon sovellutuksissa
tavaramerkki- ja tekijdnoikeudella on useita keskindisid kosketuskohtia, silld
niiden piirissd kohdataan toistuvasti samankaltaisia oikeusongelmia esimerkik-
si suojan jérjestelyn osalta'®.

4.2 TEKIJANOIKEUDENHALTIJAN YKSINOIKEUDET
4.2.1 Taloudelliset oikeudet

Tekijan varsin laajalle ulottuvista taloudellisista oikeuksista sdddetddn Teki-
jaL 2 §:ssd, jonka mukaan tekijdnoikeus tuottaa laissa sidddetyin rajoituksin yk-
sinoikeuden mairitd teoksesta valmistamalla siitd kappaleita ja saattamalla se
yleison saataviin muuttumattomana tai muutettuna'®, kidnnokseni tai muunnel-
mana'é, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa kiyttien'”.

mutta my0s osiin, joilla on kyky saada aikaan samanlainen eldmys kuin alkuperdisluomuksella.
Niin ollen kielto-oikeus kattaa myds tilanteet, joissa yksinoikeudella suojattu alkuperdisluomus,
esim. teos tai tavaramerkki ja jonkun muun aikaansaama ns. loukkausobjekti, eivit ole identtisid.
13 Pihlajarinne 2014, s. 973.

!4 Tavaramerkki- ja tekijanoikeudessa oikeussuojaa ei vaadita vain tietyn konkreettisen hyodyk-
keen hallinnalle tai tietyn henkilon méiritylle suoritukselle vaan abstraktisesti madrityn hyddyk-
keen, kuten teoksen tai tavaramerkin, haltijalle, joka voi puolestaan konkretisoida hytdykkeensa
esim. valmistamalla teoskappaleita tai kédyttdmallé tuotteidensa tunnuksena tavaramerkkii. Ks.
Kivimaiki — Ylostalo 1981, s. 70.

15 Muuttamisen laajuutta ei lihtokohtaisesti ole rajattu. KM 1953:5, s. 48.

16 Sen lisiksi, ettd tekijdnoikeussuojaa voidaan antaa teokselle sellaisenaan, voidaan sitd antaa
my6s sen muunnelmalle. Haarmann 2003, s. 80. Néin ollen otettaessa tavaramerkkiin muunnel-
ma, tulee suostumus tihdn pyytid alkuperdistekijalta.

'7 Niin ollen TekijaL 2 §:ssd tarkoitettu yksinoikeus tarkoittaa, ettd kukaan muu kuin kyseisen
teoksen tekijanoikeuden haltija ei saa ilman hidnen suostumustaan valmistaa tai saattaa yleison
saataviin ensinnékédn teosta, jota on pidettivd samana kuin aiemmin tehtyé teosta, muttei myos-
kédn aiempaan teokseen verrattuna liian samankaltaista teosta. Siten tekijdnoikeudessa tarkastel-
laan, onko kyse saman teoksen hyviksikdytosta (jdljittelystd) vai ei. Se, onko kyse toisen teoksen
jaljittelystd, ratkeaa kédytdnnossd samanlaisuusarvioinnin avulla. Jos tekijédnoikeudellinen saman-
laisuusarviointi johtaa siihen, ettd myds muutetussa tai toista tekotapaa kiyttden valmistetussa
teoksessa kyse on alkuperidisteoksesta, on alkuperiisteoksen tekijanoikeuden haltijalla oikeus
médritd kyseessd olevista uusista teoksista.
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TekijalL 2.2 §:n mukaan tekijin taloudellisiin oikeuksiin kuuluu niin ollen
ensinngkin yksinoikeus mairiti teoksen kappaleen valmistamisesta'®, jolla tar-
koitetaan kaikkia mahdollisia tapoja ja tekniikoita'®, joilla teos voidaan koko-
naan tai osittain, suoraan tai vélillisesti, tilapdisesti tai pysyvisti saattaa havait-
tavaan muotoon. Niin ollen teoksesta koostuvan tavaramerkin kopioiminen
esimerkiksi tuotepakkaukseen merkitsee samalla aina myds teoksen kappaleen
valmistamista, johon tekijinoikeuden haltijalla on yksinoikeus. TekijiL. 2 §:ssd
tarkoitettu yksinoikeus kattaa alkuperiistd vastaavien kappaleiden valmistami-
sen ohella myos teoksen yksityiskohtaisen kopioimisen (reprodusointi). Tdmén
lisdksi suojataan myos teoksen muuntelua tai muuttamista esimerkiksi taide-
lajista toiseen.?® Siten my0s tavaramerkin muodostavan teoksen muunnelman
kaytto kuuluu tekijanoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin.

Muunnelmien kohdalla on huomioitava TekijalL 4.1 §:ssé tarkoitetun epiit-
sendisen muunnelman ja Tekijal 4.2 §:n mukaisen vapaan muunnelman vi-
linen erottelu. TekijdL 4.1 §:n mukaan muuntelijalla on tekijanoikeus muun-
nelmaansa, mutta hinell4 ei ole oikeutta madritd muunnelmasta tavalla, joka
loukkaa tekijdnoikeutta alkuperiisteokseen. Teoksen epiitsendisen muun-
nelman kohdalla on huomattava, ettd vaikka alkuperiisteoksen tekijan lu-
paa ei sinédnsi tarvita tillaisen epditsendisen muunnelman tekemiseen, sen
yleison saataviin saattamiseen vaaditaan kuitenkin alkuperdisteoksen tekijan
suostumus?'. Ndin ollen tillaisen jélkiperiisteoksen ottaminen tavaramerk-
kiin edellyttdd lupaa sen esikuvana olleen alkuperiisteoksen tekijilti.
Téllaisesta TekijalL 4.1 §:ssé tarkoitetusta epditsendisestd muuntelusta on
erotettava TekijalL 4.2 §:ssi tarkoitettu vapaa muuttaminen, jossa on kyse
siitd, ettd toisen tekemid teosta muuttamalla on saatu aikaan uusi ja itsendi-
nen teos®%. Tillaisen teoksen tekijén tekijinoikeus ei riipu alkuperdisteoksen
tekijianoikeudesta®. Siten teoksen vapaa muuttaminen on aina sallittua teki-

18 Yksinoikeudesta kappaleen valmistamiseen on kuitenkin sdddetty tekijdnoikeuslaissa poik-
keuksia, kuten TekijiaL 11a §:dén sisdltyvi tilapédisen kappaleen valmistamisen salliva poikkeus.
19 Bernin sopimuksen 9 artiklan 1 kappaleen mukaan “milld tavalla ja missd muodossa tahansa”
tapahtuvan kappaleiden valmistamisen voidaan katsoa kattavan kaikenlaiset valmistamistavat.
Vaikka direktiivin ei katsottu edellyttidvin tekijdnoikeuslain muutosta, Tekijdl 2.2 §:dén otettiin
direktiivin mukainen kappaleen valmistamisoikeutta koskeva selventdvd sddnnos. Ks. HE
28/2004 vp., s. 18.

20 Ks. esim. Haarmann 2005, s. 113—119; Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 700-701; Miiki-
nen 1996, s. 226.

2l Ks. esim. Haarmann 2005, s. 103.

22 TekijiL 4.2 § osoittaa, ettd tekijdnoikeus suojaa nimenomaan teoksen muotoa eiké siséltod tai
informaatiota. Oesch 2005, s. 363. Siten teoksen rakenteen tai juonen kédyttdminen ei riité kielle-
tyn muunnelmasuhteen syntymiseen, koska tekijanoikeus ei suojaa juonta tai ideaa vaan sen il-
maisua. Tdmi on luonteva ratkaisu, silld jos alkuperdisteoksen tekijan méérdysvalta olisi rajaton,
ei vapaa luova tyo olisi mahdollista. Ks. Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 27 ja 30.

2 Harmannin mukaan Tekijdl 4.2 §:n sddnnds on siind mielessi tarpeeton, ettd ilman sitéikin lop-
putulos olisi sddnnoksen osoittama. Haarmann 16ytié kuitenkin sddnnokselle merkitystid, koska
se korostaa tekijanoikeusdoktriinissa teoksen suojaedellytykseni olevan omaperiisyysvaatimuk-
sen suhteellisuutta. Haarmann 2005, s. 65-66.
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janoikeuden estdmittd eikd siihen tarvita alkuperdisen tekijdn suostumusta®.
Esimerkkini vapaasta muuntelusta voidaan mainita Kaj Stenvallin ankka-ai-
heiset teokset, jotka eivit loukkaa Aku Ankkaan kohdistuvaa tekijdnoikeutta,
vaikka Aku Ankka onkin ldahtokohtaisesti tekijanoikeudella suojattu kaikissa
ilmenemismuodoissaan.” Ndin ollen jos teoksen kappale, epditsendinen tai
vapaa muunnelma on otettu tavaramerkKkiin, on kaikissa tapauksissa kyse ta-
varamerkki- ja tekijdnoikeudella kaksoissuojatusta merkista.

Toiseksi tekijdn taloudellisiin oikeuksiin kuuluu Tekijal. 2.3 §:n mukaises-
ti yksinoikeus mééritd teoksen saattamisesta yleison saataviin, jolla tarkoite-
taan vilittamistd yleisolle, julkista esittdmistd, teoksen ndyttamistd julkisesti
tai teoksen kappaleiden levittdmisti yleison saataviin esimerkiksi myymaélla tai
vuokraamalla. Néin ollen my0s tavaramerkin muodostava teos voidaan saattaa
yleison saataville vilittdmélla se yleisolle seuraavin tavoin:

1. Teos voidaan vilittdd yleisolle 1dhettamélld se esimerkiksi televisiossa tai

lataamalla se sellaiselle palvelimelle, joka on yhteydessid avoimeen tieto-
verkkoon. Niin ollen kun teoksesta muodostuva tavaramerkki ladataan
yleison saataviin avoimeen tietoverkkoon, on télldin kyse teoksen tekijin-
oikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin kuuluvasta vélittimisesta.

. Kun teos saatetaan vilittomasti paikalla olevan yleison kuultavaksi tai kat-

seltavaksi, kyseessi on teoksen julkinen esittdminen, jos kuulijoita tai kat-
sojia ei ole ennalta yksilollisesti maaritty. Siten tekijdnoikeuden haltijal-
la on yksinoikeus esimerkiksi sdvelmistd muodostuvan dénitavaramerkin
julkiseen esittdmiseen.

. Yleison keskuuteen levittdmiselld tarkoitetaan teoksen fyysisten kappalei-

den, kuten kirjojen myymistd, vuokraamista tai lainaamista. Tavaramer-
kissid olevan teoksen fyysisten teoskappaleiden yleison keskuuteen levitté-
misesti on kyse esimerkiksi silloin, kun kuvataiteen teoksesta koostuvalla
kuviotavaramerkilld merkittyjd tuotepakkauksia saatetaan yleisdn saata-
ville niitd myytéviksi tarjoamalla.

. Julkinen ndyttiminen puolestaan tarkoittaa fyysisen teoskappaleen niyt-

tamistd teknistd apuvilinettd kayttdméttd. Talloin kyse on useimmiten ku-
vataiteen alaan kuuluvista teoksista. Kun kuvataiteen teoksesta muodostu-
va kuviotavaramerkki ndytetddn julkisesti esimerkiksi kyseiselld merkilld
merKkittyd tuotetta mainostavassa tienvarsimainoksessa, on tilloin kyse ta-
varamerkin muodostavan teoksen julkisesta nidyttamisesta.

Niin ollen tavaramerkissi olevan teoksen tai sen osan yleison saataville saatta-
misesta on kyse, kun merkin sisdltamin teoksen katsominen (kuviomerkissi tai
kolmiulotteisessa merkissd oleva kuvataiteen teos), kuunteleminen (dédnitava-
ramerkin muodostava sidvelma) tai lukeminen (iskulauseessa oleva kirjallinen
teos, kuten slogan) tehdién yleisolle mahdolliseksi.

2 Ks. esim. Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 668 ja 721-722 sekd Haarmann 2014, s. 64-65.
2> Mansala 2001b, s. 53.
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Yleison saataviin saattaminen kuuluu tekijin yksinoikeuden piiriin kuitenkin
vain silloin, kun esityksen, niyttdmisen tai levittdmisen vastaanottajana on ylei-
s0, jolla tarkoitetaan lukumaériltdén suurta ja rajoittamatonta ihmisjoukkoa?.
Teoksesta muodostuvan tavaramerkin kdyttd esimerkiksi tuotteiden markki-
noinnissa voidaan katsoa yleensé tdyttavin tdmin edellytyksen. Tekijan maa-
rdysvaltaa voidaan pitdd myos siind mielessé rajattomana ja ehdottomana, ettei
kukaan muu kuin tekijé itse voi ilman hiinen antamaansa lupaa miiriti teoksen
ensimmadisesti julkistamisajankohdasta, -paikasta ja -tavasta, jolla se saatetaan
rajoittamattoman henkilGpiirin saataviin®. Tdméi koskee myos teoksesta koos-
tuvaa tavaramerkkid.

Niin ollen tekijdnoikeus antaa tekijille, poikkeuksena tekijanoikeuslain toi-
sessa luvussa mainitut pidemmille menevit rajoitukset®, lihes aukottoman
miérdysoikeuden teokseensa. Siten teokseen liittyvit tekijdnoikeudet selvidvit
lopullisesti vasta, kun otetaan huomioon nima rajoitussdinnokset. Kuitenkaan
oikeutta kdyttdd tekijanoikeussuojaa saavaa tavaramerkkii ei ole rajoitettu mil-
laan TekijdL 2 lukuun siséltyvélld rajoitussddnnokselld, joka olisi tavaramerk-
kioikeuden kannalta merkittava®.

TekijiaL 2 luvun rajoitussddnnoksiin kuuluu esimerkiksi Tekijdl. 11 §, jonka
mukaan jos teoksesta valmistetaan kappale tai teos saatetaan yleison saata-
viin, tekijdn nimi ja Iihde on mainittava siind laajuudessa ja tavoin kuin hyvi
tapa vaatii. Tekijanoikeusneuvoston lausunnossa TN 1997:1 (Patsaan kuvan
kdyttiminen ravintolan logossa) otettiin kantaa timén lainkohdan soveltu-
miseen. Lausunnossa oli patsaan kuvan kiyttdmiseen ravintolan logossa liit-
tyen kyse muun muassa tdmin taideteoksen tekijin ja teoksen nimen ilmoit-
tamisesta kyseisen teoksen siséltivissi logossa.

Tekijanoikeusneuvosto katsoi, ettd patsaan kuvan sijoittaminen ravintolan
logoon oli siind kédyttoyhteydessid luonut kuvalle erityisen kayttdtarkoituksen
ja kayttdoympiriston. Kun patsaan kuva oli yhdistetty X-nimeen ja mahdolli-
sesti myOs sanaan “ravintola” tai “restaurant”, kuvan voitiin katsoa auttavan
ravintolan tunnistamisessa ja yksiloimisessd. [lman tekstid patsaan kuvan ei
katsottu yksiselitteisesti voivan olla ravintola X:n tunnus tai muulla tavalla
yksiloivin kyseistéd ravintolaa. Tekijdnoikeusneuvosto totesi, ettd kun TekijaL.

26 Ks. esim. Haarmann 2003, s. 119-135. Tekijdnoikeuden taloudellisiin oikeuksiin luetaan myos
kuvataiteen jidlleenmyyntikorvaus, jota ei kisitelld tdssd yhteydessd, silld katson, ettei silld ole
keskeisti liityntdéd kaksoissuojaukseen liittyviin kysymyksiin.

27 Kivimiki 1966, s. 3; Kivi-Koskinen 2003, s. 113.

2 TekijaL 2 luvussa on sdddetty tekijinoikeuden rajoituksista. Ks. esim. 12 §:n valmistamista yk-
sityiseen kdyttoon ja 13 §:n valokopiointia koskevat sddnnokset. Sddnnosten tarkoituksena on ra-
joittaa tekijanoikeuksien laajuutta mm. kéytdnnollisistd, sivistyksellisistd, sosiaalisista ja yhteis-
kunnallisista syistd. Sddnnokset jaetaan tavallisesti vapaaseen hyviksikéyttooikeuteen, pakkoli-
senssiin ja sopimuslisenssiin. Vapaata hyviksikdyttooikeutta koskevia rajoituksia ovat teoksen
yksityinen kiytt, oikeuden sammuminen ja teoksen omistajalle kuuluva muutosoikeus. Ks.
Haarmann 2005, alk. s. 155.

¥ Niin my6s Haarmann 2003, s. 84.
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11.2 §:n mukaan teosta toisinnettaessa on ldhde mainittava siind laajuudessa
ja silld tavoin kuin hyvi tapa vaatii, on lainkohdassa tarkoitetun ldhteen kat-
sottu tarkoittavan lahinni teoksen tekijéa ja teoksen nimed. Esimerkiksi posti-
korteissa ilmoitetaan yleensi kuvattujen taideteosten tekijit ja teosten nimet.
Tekijanoikeusneuvosto katsoi, ettd kdytettdessd ravintolan logoa esimerkik-
si ilmoituksissa ja mainoksissa ei patsaan tekijdn ja teoksen nimen mainit-
semista voida tilloin kohtuudella vaatia. Sen sijaan kun logoa kdytetdén esi-
merkiksi ruokalistoissa, voitaisiin tekijd ja teoksen nimi siind yhteydessd
helposti mainita.

Tamin tekijanoikeusneuvoston lausunnon perusteella voidaan katsoa, et-
tei TekijdL 11.2 §:n rajoitussdinnds koske myoskéidn teoksen kiyttod tava-
ramerkissd. Kun teosta kiytetddn tavaramerkissi, ei sen tekijin ja teoksen
nimen mainitsemista voida tissd yhteydessd Tekijadl. 11.2 §:n perusteella
kohtuudella vaatia.

4.2.2 Moraaliset oikeudet

Tekijan moraalisista oikeuksista sdddetddn Tekijal. 3 §:ssd, jossa nimenomai-
sesti mainitaan isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus®. Ne ovat te-
kijille kuuluvia luovuttamattomia oikeuksia, eli niistd voidaan luopua vain,
mikili kyseessd on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen kédyttaminen.
Moraaliset oikeudet liittyvét tekijan persoonaan ja teoksen omalaatuisuuden
kunnioittamiseen. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat myos Tekijdl. 52a §:ssd sda-
detty luoksepédsyoikeus sekd Tekijal 36 §:n katumisoikeus. Lisédksi Tekijal
53 §:n klassikkosuojasddnnoksen tavoitteiden voidaan nihdd muistuttavan mo-
nessa mielessd moraalisten oikeuksien tavoitteita.

TekijdL 3.1 §:n mukaan isyysoikeudella tarkoitetaan tekijan henkilokohtais-
ta oikeutta tulla ilmoitetuksi teoksen kidyton yhteydessi. Tekijd on ilmoitettava
siten kuin hyvi tapa vaatii, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos koko-
naan tai osittain saatetaan yleison saataviin. Toisin sanoen tekijélld on oikeus
paittdd se muoto, jossa hiinen nimensi ilmoitetaan, eiké tistd muodosta poik-
keaminen ole yleensi hyvin tavan mukaista. Myds anonyymisti ilman nimeé
esiintymistd suojataan. Hyvi tapa médrittdd, milloin ja missd laajuudessa teki-
jdn nimi tulee ilmoittaa. Hyvén tavan sisiltd taas maddrdytyy hyvin pitkélti ky-
seisen alan kdytannon mukaan. Hyvin tavan vastaiseksi ei ole katsottu nimen

30 Tekijdn moraaliset oikeudet on jitetty tekijidnoikeuden EU-oikeudellisen harmonisoinnin ulko-
puolelle. Bernin konvention 6bis artikla kuitenkin velvoittaa jasenvaltioita suojaamaan tekijian
isyys- ja respektioikeutta. Taloudellisista oikeuksistaan riippumatta ja myos ne toiselle luovutet-
tuaan tekijélld on ensinnikin oikeus vaatia teoksen tekijyyden tunnustamista sekd oikeus vastus-
taa teoksensa viddristimistd, typistimistd ja muuta muuttamista seki kaikkia teokseen kohdistu-
via loukkaavia toimenpiteitd, jotka vahingoittavat hianen kunniaansa tai mainettaan.
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ilmoittamatta jattdmistd esimerkiksi mainoksessa kéytettivissi teksteissd ja va-
lokuvissa.’!

Respektioikeudella tarkoitetaan Tekijal 3.2 §:n mukaan, ettei teosta saa
muuttaa tekijan kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta louk-
kaavalla tavalla. Teosta ei saa myoskiin saattaa yleison saataviin tekijad louk-
kaavassa muodossa tai yhteydessd. Onko kyseessi respektioikeutta loukkaava
teoksen muuttaminen tai yhteys, jossa teos saatetaan yleison saataville, rat-
kaistaan ldhtokohtaisesti objektiivisella mittapuulla. Tosin tekijdn subjektiivi-
selle kisitykselle menettelyn loukkaavuudesta on myds annettava merkitysta.
Respektioikeuden mahdollisessa loukkaustilanteessa arvioidaan muun muassa
teoksen luonnetta, sen taiteellista arvoa ja merkitystd sekéd sen tavanmukaista
kayttotarkoitusta ja -yhteyttd sekd tekijdn teoksessaan mahdollisesti ilmenté-
mid erityistd ideologiaa ja tarkoitusperid. Lisdksi arvioidaan kyseisen teoslajin
ominaispiirteitd sekd sen alkuperdisti esittdmistapaa. Ratkaisu tehddin kuiten-
kin olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella punniten, loukataanko tissi
yksittidistapauksessa tekijian omalaatuisuutta ja tekijdkunniaa.*?

Luoksepdisyoikeudesta on sdéddetty Tekijdl. 52a §:ssd ja silld tarkoitetaan
kuvataiteen teoksen tekijdn oikeutta pdidstd katsomaan ja mahdollisesti kuvaa-
maan toiselle luovuttamaansa taideteoksen kappaletta. Tekijdlld on oikeus saa-
da luovuttamansa teos nihtdvilleen, mikéli siitd ei aiheudu kohtuutonta haittaa
teoksen omistajalle tai haltijalle ja jos se on tarpeen tekijin taiteellisen tyon
kannalta tai tekijéin taloudellisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Katumisoikeudella tarkoitetaan tekijdn oikeutta sopimussuhteessa estdd
suunnitellun teoksen julkaiseminen muuttuneen vakaumuksen, uuden tiedon
tai muun sellaisen syyn vuoksi lunastamalla jo valmistetut kappaleet tai muul-
la tavalla korvaamalla sopimuskumppaninsa kulut. Tamin oikeuden on katsot-
tu olevan olemassa jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.
Katumisoikeudella tarkoitetaan myo6s Tekijal. 36 §:ssd tarkoitettua tekijan oi-
keutta saada tehdi teoksen uuteen painokseen lisdyksid ja muutoksia silloin,

31 Ks. isyysoikeudesta esim. Pihlajarinne 2014, s. 886-887.

32 Ks. mahdollisen respektioikeuden loukkauksen arvioinnista esim. Pihlajarinne 2014, s. 886.
Ks. myos ruotsalainen ratkaisu Hogsta Domstolen 18.2.2008, T 2117-06 (Eriksson, Sjoman v.
TV4), jossa oli kyse siitd, loukkasivatko mainoskatkot elokuvateosten tekijoiden respektioikeut-
ta. Tuomioistuin totesi, ettd tekijdn respektioikeutta voidaan loukata myos menettelylld, joka ei
ole omiaan vahingoittamaan tekijdn mainetta muiden silmissd, mutta joka kuitenkin loukkaa
teoksen omalaatuisuutta ja tekijin tunteita teosta kohtaan. Tuomioistuin katsoi, ettd kyse oli res-
pektioikeuden loukkauksesta ja mainoskatkot olivat omiaan loukkaamaan teoksen omalaatui-
suutta, kun ne mursivat teoksen jatkuvuutta ja dramaturgiaa.

3 Ks. HE 287/1994 vp., s. 83. Esimerkiksi kuvataiteen teoksen tekijd voi pyytdéd paéstd valoku-
vaamaan luomaansa teosta taiteellisen tyonsid inspiroimiseksi, jolloin teoskappaleen omistajalla
voidaan katsoa olevan TekijdL 52a §:ssi tarkoitettu velvollisuus toteuttaa teoksen tekijin pyynto.
Pihlajarinne 2014, s. 888. Ks. klassikkosuojasta my6s esim. Haarmann 2005, s. 151-153 ja Ha-
renko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 470-473.
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kun uuden painoksen valmistaminen aloitetaan myShemmin kuin vuoden ku-
luessa siitd, kun edellinen painos julkaistiin. Télloin edellytetdédn, etteivit muu-
tokset tuota kohtuuttomia kustannuksia eivitkd muuta teoksen luonnetta.*

Tekijan moraalisia oikeuksia tdydentdd Tekijal 53 §:ssd sdddetty klassikko-
suojaa koskeva erityismddrdys, jonka tarkoituksena on estdd menettelemasti
tekijanoikeudesta vapaaksi tulleiden teosten suhteen milld tavoin tahansa®. Te-
kijaL. 53 §:n mukaan tekijdnoikeusasetuksen (441/61) 13 §:ssd madritylld vi-
ranomaisella eli opetus- ja kulttuuriministeriolld on oikeus tekijin kuoltua kiel-
t44 menetteleméstd teoksen kanssa julkisesti sivistyksellisid etuja loukkaavasti,
vaikka tekijdnoikeussuojan voimassaolo olisi jo lakannut. Siten klassikkosuoja
sdilyy myds varsinaisten tekijanoikeuksien padtyttyd. On kuitenkin huomatta-
va, ettd sivistyksellisten etujen loukkaamisen kynnys on korkealla ja arvioin-
ti tehdédin objektiivisin kriteerein. Kdytdnnossd Tekijil. 53 §:n kieltomenet-
telyyn onkin turvauduttu erittdin harvoin, eikd opetus- ja kulttuuriministerid
ole vuoden 1962 jilkeen kiyttinyt Tekijil. 53 §:ssé tarkoitettua kielto-oikeut-
taan®, Niin ollen Tekijal. 53 §:n klassikkosuojasddnnoksen soveltamiskyn-
nys on muodostunut kidytinnossa varsin korkeaksi ja sddnnostd voidaan katsoa
sovellettavan vain ilmeisen riikeissd tapauksissa®’. Moraalisia oikeuksia tar-
kastellaan kaksoissuojan kannalta yksityiskohtaisemmin tekijanoikeuden myo-
hemmin luvussa 9.2.2 kisiteltdessi tekijanoikeuden luovutusta tavaramerkin
haltijalle.

4.3 TAVARAMERKINHALTIJAN YKSINOIKEUDET
4.3.1 Sekaannusvaara

Tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tavaramerkkinsi kéayttamiseen voidaan pi-
tdd keskeisimpénd tavaramerkin luomana oikeutena. Tavaramerkkioikeus suo
haltijalleen oikeuden merkin yksinomaiseen kidyttoon niissd puitteissa, joista
on sdddetty TMerkkiLL 4 ja 6 §:ssd. TMerkkiL. 4.1 §:sséd sdidetylld tavalla ta-
varamerkkioikeuden haltijan yksinoikeus sisdltii, ettei kukaan muu kuin mer-

3% Ks. tekijédn katumisoikeudesta tarkemmin esim. Haarmann 2006, s. 69 ja Pihlajarinne 2014, s.
887.

3 Tekijénoikeuslain esitéiden (HE 23/1960 vp.) mukaan TekijiL 53 §:n tarkoituksena on ldhinnd
ns. vapaiden teosten ja erityisesti mestariteosten aatteellisten arvojen suojaaminen tilanteessa,
jossa tekijanoikeus on lakannut tai sitd ei ole ollut, sellaiselta julkiselta menettelyltd, joka on
omiaan loukkaamaan sivistyksellisid etuja.

36 Opetus- ja kulttuuriministerié on vain kerran kiyttinyt kielto-oikeuttaan vuonna 1962 anta-
massaan padtoksessd, jossa oli kyse lastenkirjojen ala-arvoisista kdadnnoksistd. Ks. KKO 1967 II
10 (Klassikkokirjat). Ks. ratkaisusta ja muusta klassikkosuojaa koskevasta oikeuskidytdnnosti
tarkemmin myShemmin luvussa 5.3.4.

37 Néin my0s Pihlajarinne 2014, s. 888.
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kin haltija saa elinkeinotoiminnassa kiyttdd tavaroidensa tunnuksena toista
identtistd tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkia®®. Siten yksinoikeus suojaa
haltijaa ensinnékin identtisen merkin kdyttdmiseltd kilpailevassa toiminnassa.
Laista ilmenee, ettd haltijan kielto-oikeus sisdltdd myos merkkinsid kanssa se-
koitettavissa olevien merkkien kéyttimisen elinkeinotoiminnassa. Tavaramer-
kit ovat sekoitettavissa, kun ne ovat niin ldhelld toisiaan, ettd tavaramerkkien
kanssa tekemisiin joutuvat voivat sekoittaa merkit kesken&én.

Merkkien samankaltaisuuden® lisiksi sekoitettavuuden toteamisen edelly-
tyksend on pddsddntoisesti TMerkkilL 6.1 §:sséd sdddetyin tavoin tavaralajien
samankaltaisuus. TMerkkiL. 6.1 §:44n* perustuva yksinoikeus tavaramerkkiin
tarkoittaakin, ettd merkinhaltijalla on ldhtokohtaisesti oikeus kieltdd sekoitetta-
vissa olevan tavaramerkin kéytto, kun tavaramerkit koskevat samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluita. Télloin tavaramerkin haltijoiden katsotaan
olevan kilpailusuhteessa toisiinsa ja suojaa annetaan tiettyyn tavaralajiin ra-
joittuen*'. Jos merkkien kattamat tuotteet ovat selkeisti erilaisia, identtisetkdin
merkit eivit ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa toisiinsa. Kun tava-
ramerkkisuoja koskee pddsddntoisesti samanlaisen tai samankaltaisen merkin
kayttod tietynlaisille tuotteille, voidaan tdlloin puhua tavaralajin samankaltai-
suussaannostd. Samankaltaisuuden arvioinnissa tarkastellaan, ovatko tuotteet
niin samankaltaisia, ettd keskivertokuluttaja saattaisi erehtyd luulemaan tava-
roiden tulevan samasta taloudellisesta ldhteestd. Jotta kaytto kuuluisi kielto-
oikeuden piiriin, tavaramerkkii tulee talloinkin kdyttdd tavaramerkinomaisesti
erottamistarkoituksessa*’. Tavaralajien samankaltaisuusarvioon vaikuttaa myos
aiemman merkin erottamiskyky*. Poikkeuksena tavaralajien samankaltaisuus-

3% TMerkkiL 4.1 §:n ensimmiisen virkkeen pohjana on TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohta. Tavara-
merkkidirektiivin implementointi ei kuitenkaan aiheuttanut muutosta silloin voimassa olevan
TMerkkiL 4.1 §:n sanamuotoon, koska sen katsottiin olevan sopusoinnussa tavaramerkkidirektii-
vin kanssa.

¥ Lihtokohtana sekoitettavuuden arvioinnissa on, ettd tavaramerkkien vertailu tulee perustua ko-
konaisarvioon niiden visuaalisesta, foneettisesta ja kisitteellisestd samankaltaisuudesta seké
merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan. Ks. asia Sabel v Puma (C-251/95).

40 Yhteison TMerkkiA 8 artiklan 1 kohdassa on vastaavalla tavoin sdddetty yhteison tavaramerkin
osalta, ettd aiemman merkinhaltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisterdid, jos se on ident-
tinen aiemman merkin kanssa ja jos rekisterdintid haetaan samoille tuotteille kuin joille aiempi
tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaara siséltdd vaaran merkkien vilisestd mielleyhtymasta.

41 Jokitaipale 2000, s. 85.

42 Erottamistarkoituksessa kdytettyni tavaramerkki erottaa tiettyd alkuperii olevat tavarat tai pal-
velut muuta alkuperdd olevista tuotteista. Kriteerin merkitys on kuitenkin ollut muutostilassa
EUT:n oikeuskiytdnnostd ilmenevin tavoin. Merkityksellistd on, onko tavaramerkin kéytto va-
hingoittanut tavaramerkin tehtidvid ja erityisesti alkuperédfunktiota. Ks. esim. EUT:n ratkaisut
C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Reed, C-245/02, Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar,
C-48/05 Adam Opel AG v. Autec Ag., C-533/06, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited v.
Hutchinson 3G UK Limited, C-487/07, L’Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC ja
Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd.
4 Ks. asia Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97).
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sadnnostd on TMerkkil 6.2 §:ssd sdddetty ja TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaan
perustuva laajalti tunnettujen merkkien suoja*, silld ndiden merkkien osalta ei
edellyteti tavaralajien samankaltaisuutta.

TMerkkil 4.1 §:44 ja 6.1 §:44 on tulkittava TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan
valossa, jossa on sdddetty rekisterdidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuksista.
Lainkohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita kayttimas-
td ilman hédnen suostumustaan elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteroity
sekd

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samo-
ja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, ai-
heuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisidltdd myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaisti.

Suomen tavaramerkkilaissa kdytetyn sekoitettavuuden késitteen sijaan tava-
ramerkkidirektiivissd ja -asetuksessa® puhutaan sekaannusvaarasta, joka
merkitsee tilannetta, jossa kohdeyleiso saattaa erehtyé tuotteen kaupallisesta
alkuperidstd. Néin ollen TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdassa ja yhteison tavara-
merkkiasetuksessa tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden sisdlto méddrdytyy siten,
ettd merkin haltija voi kieltii sellaisen merkin kiyton, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tuotteita varten rekis-
terdity edellyttden, ettd merkki aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran.
Sekaannusvaaraa koskevan kriteerin tirked merkitys tavaramerkkioikeudessa
johtuu tavoitteesta suojata kaupallista erotettavuutta edistivid tavaramerkkeja.
Myds kotimaisessa oikeuskdytdnndssi*® tavaramerkkilakia tulkitaan kuin sii-
né puhuttaisiin sekaannusvaarasta ja sen aiheuttamisesta?’. T#lloin suojaa saa-

4 Ks. laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta tarkemmin luvusta 4.3.3.

 Vastaavalla tavalla TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohtaan pohjautuvien Yhteison TMerkkiA 9 artik-
lan 1 kohdan a—b alakohtien mukaan yhteison tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden kyseiseen
merkkiin koko EU:n alueella. Siten hinelld on oikeus kieltdd muita kdyttdiméstd ilman hénen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on identtinen yhteison tavaramerkin kanssa
samoille tavaroille tai palveluille, joille merkki on rekisterdity sekd merkkid, jonka identtisyyden
tai samankaltaisuuden ja tavaroiden tai palvelujen identtisyyden tai samankaltaisuuden perusteel-
la on olemassa sekaannusvaara yleison keskuudessa. Sekaannusvaara sisdltdd myos vaaran merk-
kien vilisestd mielleyhtymasta.

4 Ks. esim. KKO 2010:12 (INGMARIINT) ja KKO 2005:143 (BUDWEISER).

47 Vaikka TMerkkiL 4.1 §:ssd kéytetddn sekoitettavuuden késitettd, on kansallisessa oikeuskaytéin-
nossi tulkittu lakia tavaramerkkidirektiivin mukaisesti. Muistiossa tavaramerkkilain uudistamisesta
ehdotetaan, ettd selkeyden vuoksi tavaramerkkilaissa tulisi kiyttdd direktiivin mukaista sekaannus-
vaaran késitettd. Tyoryhmidn mukaan tilld ei olisi kuitenkaan tarkoitus muuttaa nykytilaa vaan kyse
on puhtaasti terminologian selkeyttimisestd. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM
38/2012, s. 47. Ks. myos Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista. TEM 10/2011, s. 27-30.
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daan identtisid merkkeji vastaan, mutta sen lisiksi myos niissi tilanteissa, joissa
merkit ovat vaarassa sekoittua toisiinsa. Kansallisen tavaramerkkilain uudista-
mista selvittanyt tydryhmé onkin suosittanut, etti tavaramerkkilakiin lisdttdisiin
tavaramerkkidirektiivid vastaavalla tavoin yksinoikeuden sisdlto, ja sdddettdi-
siin, ettei ndyttod sekaannusvaarasta edellytetd silloin, kun merkit ja tavaralajit
ovat samoja. Lisiksi lakiin on ehdotettu lisittdviksi maininta, ettd sekaannus-
vaara kisittdd vaaran merkkien vilisestd mielleyhtyméstd.*® Tamé onkin kor-
keimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikaisen oikeuskdy-
tannon mukainen linja, silld oikeuskédytdnnossd tavaramerkkilaissa kiytettya
sekoitettavuuden kisitettd on tulkittu tavaramerkkidirektiivin mukaisesti*’. Sel-
vyyden vuoksi myos tutkimuksessani tullaan jatkossa kdyttaméaidn sekoitettavuu-
den sijaan tavaramerkkidirektiivin mukaista sekaannusvaaran késitetti.

4.3.2 Edellytys tavaramerkin kiyttamisesti elinkeinotoiminnassa

Tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta on rajoitettu TMerkkiL. 4.1 §:ssé,
jonka mukaan tavaramerkkioikeussuojan piiriin kuuluu tunnuksen kéyttiminen
elinkeinotoiminnassa. Erityisesti timin kriteerin arviointi on kiinnostavaa tai-
deteoksesta muodostuvan tavaramerkin kohdalla, sillé tekijinoikeussuojaa saa-
valla merkilld on nihtdvissd ainakin joissain tilanteissa kaupallisen tarkoituk-
sen lisdksi myos taiteellinen tarkoitus. Toisin sanoen kyse on siité, toteutuuko
edellytys elinkeinotoiminnassa tapahtuvasta kidytostd myos taiteellista tarkoi-
tusta ilmentivien merkkien osalta.

TMerkkilL 4.1 §:sséd tavaramerkin haltijan yksinoikeuksina on mainittu eri-
tyisesti merkin kdyttdminen tavarassa, sen pddllyksessd, mainonnassa ja lii-
keasiakirjassa sekd merkin suullinen kédyttiminen. Tdméi ilmenee vastaavas-
ti TMerkkiDir 5 artiklan 1 ja 2 kohdista sekd yhteison TMerkkiA 9 artiklan 1
kohdasta®. TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa kiytetddn puolestaan ki-
sitettd “kaupankdynnissd”. Siten muu kuin kaupallisessa yhteydessé tapahtuva
kiytto ei ndyttdisi kuuluvan tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

4 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM 38/2012, s. 47-48. Myos kotimaisessa tavara-
merkkioikeutta koskevassa oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota tavaramerkkilain har-
monisoinnin asianmukaisuuteen TMerkkiL 4 §:n osalta. Ks. esim. Palm 2004, s. 293.

4 Ks. esim. KKO 2004:49 (RENNIE) ja KKO 2010:12 (INGMARIINI), KHO 2013:145
(IMUNEL) ja KHO 2015:10 (BEAUTYCHANNEL).

50 TMerkkiDir 5 artiklan 5 kohdan sidénnoksessi ei sen sijaan mainita tunnuksen kéyttod elinkei-
notoiminnassa. Pihlajarinteen mukaan on kuitenkin todennékoistd, ettei elinkeinotoiminnassa ta-
pahtuvaa kiyttod koskevan edellytyksen puuttumisen siddnnoksesti ole tarkoitettu merkitsevén,
ettd sddnnoksessd tarkoitettu kiyttd voisi tapahtua myos elinkeinotoiminnan ulkopuolella. Pihla-
jarinne 2009, s. 128. My0s tissd ldhdetédn siitd, ettd tavaramerkkikdyttd koskee aina elinkeino-
toimintaa.
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EUT:n ratkaisukdytinnossd kdyttod elinkeinotoiminnassa niyttdisi yleensi
tulkitun melko laajasti, silld 1dhtokohtaisesti miki tahansa kdytto, jolla tahda-
tdén taloudellisen hyodyn saamiseen tai menekin lisddmiseen, voi olla kiyttoad
elinkeinotoiminnassa’'. On kuitenkin selvii, ettei tavaramerkin kdytto tiysin
yksityisessd kontekstissa voi olla kéyttdd elinkeinotoiminnassa. Koska TMerk-
kiL. 4.1 §:n mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeus koskee vain elinkeino-
toiminnan piirissd tapahtuvaa kiyttod, merkkid voidaan kédyttdd vapaasti muus-
sa kuin elinkeinotoiminnassa, jolloin yksityishenkil6t voivat merkiti ostamansa
ja omistamansa tuotteet milld tahansa merkilld tavaramerkkilain sitid rajoit-
tamatta®>. KKO katsoi BUDWEISER-ratkaisussa (KKO 2005:143), etti ta-
varamerkkejd suojataan ldahtokohtaisesti sekaannusvaarassa olevien merkkien
kiytoltd, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtiville ja
erityisesti sen keskeiselle tehtiville taata tavaran alkuperid kuluttajalle. Mika
tahansa kéytto elinkeinotoiminnassakaan ei siis vélttdmaittd loukkaa tavaramer-
kinhaltijan yksinoikeutta. Elinkeinotoiminnassa kdyttdmisen kisitettd ei tulisi-
kaan tulkita liian laajasti, silld tavaramerkkisuojaa ei ldhtokohtaisesti ole syytd
ulottaa alueelle, jolla se ei palvele merkin erottamistehtavaa®.

Arsenal-asiaa (C-206/01) koskevan julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdo-
tuksen mukaan elinkeinotoiminnassa kdyttdmisestd olisi kysymys vain silloin,
kun tavaramerkin kéytto liittyy tuotteiden toimittamiseen markkinoille. Julkis-
asiamies tdsmentdd elinkeinotoiminnan kisitettd todeten, ettd tavaramerkin
haltija kykenee kieltiméin ainoastaan sellaisen kayton, joka tapahtuu elinkei-
notoiminnan yhteydessi eli sellaisessa liiketoiminnassa, jonka tarkoituksena
on nimenomaan tuotteiden toimittaminen markkinoille. Toisin sanoen tilldin
ei ole kyse misti tahansa kidytostd, joka tuottaa etua kiyttdjille tai kdytostd,

31 EUT on todennut oikeuskéytdnnossidn, etté elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa kdyttod on mer-
kin kidytto kaupallisessa toiminnassa, joka tihtédd taloudelliseen hyotyyn. Merkin kdytto taas tdy-
sin yksityisessd kontekstissa ei ole kdyttod elinkeinotoiminnassa. Ks. Arsenal Football Clud plc
v. Matthew Reed (C-206/01), kohta 40; Adam Opel AG v. Autec AG (C-48/05), kohta 18 ja Céli-
ne SARL v. Céline SA (C-17/06), kohta 17. Ks. myos Nordell 2004, s. 398-399.

52 Elinkeinotoiminnassa tapahtuvaksi kdytoksi ei ole oikeuskirjallisuudessa katsottu kuuluvan
esim. kdyttod puhtaasti tieteellisiin tai yksityisiin tarkoituksiin. Ks. Annand — Norman 1998, s.
163-164.

53 Fezerin mukaan elinkeinotoiminnassa kéyttimistd koskeva loukkausedellytys seuraa tavara-
merkkioikeuden tarkoituksesta sddnnelld yrityksen toimintaa markkinoilla antamalla suojaa kau-
pallista erotettavuutta edistdville tunnuksille. Fezer 2001, s. 645. Myo6s Nordell on kritisoinut
elinkeinotoiminnassa kayttamistd koskevan késitteen tulkitsemista liian laajasti. Pyrkimys laa-
jentaa immateriaalioikeuksien suoja-alaa saattaisi laventaa myos elinkeinotoiminnassa kéyttami-
sen késitettd, jolloin tavaramerkin kdyton voitaisiin katsoa tapahtuvan elinkeinotoiminnassa
aiempaa herkemmin. Tavaramerkkisuojan ulottaminen myds elinkeinotoiminnan ulkopuolelle
tulkitsemalla elinkeinotoiminnassa kdyttimisen késitettd laajasti ilmentéi tavoitetta suojata tun-
nusmerkin itseisarvoa. Nordell 2004, s. 399-401. Tavaramerkit ovat kuitenkin l1dhtGkohtaisesti
vain symboleita, joilla ei ole kaupallisesta ympéristostdidn riippumatonta itsendistd merkitysté.
Elinkeinotoiminnassa kdyton tulkitseminen laajasti vahvistaisi ylipddtddn tavaramerkkisuojaa
perusteettomasti ldhestyen niin ollen jopa laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.
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joka voidaan esittdd taloudellisin méiirein, vaan kyse on kaupallisesta kiy-
tostd. >

Seuraavassa tarkastellaan tavaramerkin elinkeinotoiminnassa kdyttod teok-
sesta muodostuvan merkin osalta ensinndkin merkin kaupallisen ja taiteellisen
merkityksen kannalta. Tdma arviointi on ajankohtaista tilanteessa, jossa teosta
kédytetddn tavaramerkissd, ja kun kyse on tavaramerkin haltijan omasta teokses-
ta. Tdmén lisdksi tarkastellaan myos tavaramerkin elinkeinotoiminnassa kdyton
ja yksityisen kdyton vilistd rajanvetoa, jota havainnollistetaan tilanteella, jossa
on kyse tavaramerkin kdytostd teoksena tai sen osana. Tavaramerkkioikeuden
haltijan ndkokulmasta tédlloin on siis kyse tilanteesta, jossa on késilld toisen teki-
Jjdnoikeuden haltijan teos ja tavaramerkkioikeuden haltijan oma tavaramerkki.

1. Kaupallisen ja taiteellisen tarkoituksen merkitys elinkeinotoiminnassa ta-
pahtuvan kdyton arviointiin

Pihlajarinteen mukaan elinkeinotoiminnassa tapahtuvan kdyton arvioinnissa on
otettava huomioon, missd méérin tavaramerkin kéytto liittyy kaupalliseen, ta-
loudelliseen hyotyyn tdhtiddviin tarkoitukseen sekd erityisesti tuotteen myyn-
nin edistimiseen ja toisaalta informatiiviseen tai taiteelliseen tarkoitukseen.
Mité ldheisemmin kyse on tuotteen myynnin edistimisestd ja mitd vihemmén
informatiivisesta tai taiteellisesta tarkoituksesta, sitd todennikoisemmin tavara-
merkin kdyttd kuuluu tavaramerkin haltijan yksinoikeuden piiriin.

Arviointi onkin ajankohtainen taideteoksesta muodostuvan tavaramerkin
kohdalla, silld tédllaisen merkin voidaan katsoa ilmentdvidn kaupallisen tar-
koituksen lisdksi taiteellista tarkoitusta. Kyse onkin télloin siitd, koetaanko
taideteoksesta koostuvan merkin vallitsevaksi tarkoitukseksi taloudellinen vai
taiteellinen tarkoitus. Vaikka kaikki tekijanoikeussuojaa saavat merkit ilmenté-

5+ Asiassa Arsenal Football Clud plc v. Matthew Reed (C-206/01) julkisasiamies Colomerin rat-
kaisuehdotuksen kohta 62. Ndin my6s Pihlajarinne, jonka mukaan miki tahansa taloudelliseen
hyotyyn tdhtddva toiminta ei riittdisi tdyttimién elinkeinotoiminnassa tapahtuvan kiyton edelly-
tystd. Pihlajarinne 2009, s. 130. My6s Ruotsin korkeimman oikeuden Tre Kronor-ratkaisu (Hogs-
ta domstolen, TV Spartacus KB v. Broderna Lindstroms Forlag AB, 29.1.2003, 04380-01) ha-
vainnollistaa kaupalliseen kdyttoon liittyvdd rajanvetoa. Tapauksessa vastaaja oli kdyttinyt Tre
Kronor -tv-sarjan tavaramerkiksi rekisterdityd nimed nuorisolle suunnatussa lehdessd. Lehden
kannessa oli mainittu, etté lehti sisdltdd Tre Kronor -kalenterin. Lehden liitteend oli ollut tv-sarjan
nayttelijoiden kuvia siséltidnyt kalenteri. Lisdksi lehted oli mainostettu radiossa mainiten lehdessé
olevasta Tre Kronor -kalenterista. Tapauksessa oli kyse siitd, tapahtuiko merkin kéytté kaupalli-
sessa tarkoituksessa vai oliko se sananvapauden perusteella sallittua. Ruotsin korkein oikeus kat-
soi, ettd merkin kéytolld radiomainoksessa oli ollut selvéd kaupallinen tavoite ja siten se kuului
tavaramerkkioikeudellisen kielto-oikeuden piiriin. Sen sijaan merkin kdytolld lehdessi ei ollut
selvdd kaupallista luonnetta, joten tdltd osin merkin kdytto oli sallittu Ruotsin painovapauslain
perusteella.

35 Pihlajarinne 2009, s. 131; Pihlajarinne 2014, s. 947. Vastaavalla tavoin my6s Nordellin mukaan
tavaramerkin erottamiskykyd saattaa heikentdd sen kontrolloimaton kayttd elinkeinotoiminnan
ulkopuolella esimerkiksi taiteessa tai kirjallisessa yhteydessd. Nordell 2004, s. 399-401.

153



TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJANOIKEUDEN SISALTO

vitkin ainakin jossakin méérin my®0s taiteellista tarkoitusta, niiden kyvyn toi-
mia tavaramerkkini ei voida automaattisesti katsoa heikentyneen ainoastaan
niiden taiteellisen tarkoituksen vuoksi. Tdmé koskee erityisesti tavaramerkki-
tarkoituksessa luotuja teoskynnyksen ylittdvida merkkejd, silld sisdltdmistdaan
taiteellisista elementeistd huolimatta niiden alkuperdinen tarkoitus liittyy kui-
tenkin nimenomaan tuotteen myynnin edistimiseen.

Sen sijaan jo olemassa olevasta tekijinoikeussuojaa saavasta taiteellisesta
teoksesta muodostuvan tavaramerkin tarkoitus ei ole aina selvisti kaupallinen,
vaan teosominaisuutensa kautta sen kidyton tavaramerkissid voidaan nidhda il-
mentdvin merkittdvissd midrin taiteellista tarkoitusta. Lisdksi mitd tunnetum-
masta teoksesta merkki muodostuu, sitd suuremmassa maérin sen voidaan kat-
soa ilmaisevan vain taiteellista tarkoitusta. Toisaalta jo olemassa oleva — niin
tunnettu kuin tuntematonkin — teos voidaan sisillyttdd merkkiin omintakeisten
piirteidensi vuoksi herédttimédan kohderyhmén huomiota ja luomaan kyseisiin
tuotteisiin liitettdvid toivottuja mielikuvia, jolloin sen tehtévi liittyy keskeisesti
myynnin edistimiseen. Jos teoksesta muodostuvan merkin ei kuitenkaan katso-
ta kykenevin toteuttamaan tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavoin kaupal-
lista tarkoitusta, jdd se tdlloin pddsddntoisesti tavaramerkkisuojauksen ulko-
puolelle saaden kuitenkin riittdvin itsendisend ja omaperdisend mahdollisesti
tekijdnoikeussuojaa.

2. Elinkeinotoiminnassa kédyton ja yksityisen kidyton vilinen rajanveto

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaukseen liittyy myos kysymys ta-
varamerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen
tavaramerkin kédyton elinkeinotoiminnassa ja yksityisen kidyton vilisestd rajan-
vedosta, jota havainnollistaa tavaramerkin kdyttidminen teoksena tai sen osana.
Tavaramerkkioikeuden haltijan nidkokulmasta tilldin on siis kyse tilanteesta,
jossa on kisilld roisen tekijinoikeuden haltijan teos ja tavaramerkkioikeuden
haltijan oma tavaramerkki. Esimerkkina tdllaisesta tilanteesta voidaan maini-
ta poptaiteen teokset, joissa on toisinaan hyddynnetty tavaramerkkejd.> Lahto-
kohtana voidaan télloin pitdd siti, ettei ole olemassa oikeudellista estettd sille,
ettd tekijd kayttdd toisen tavaramerkkid luomassaan teoksessa, kun kyse ei ole
merkin erottamistehtdvid toteuttavasta kiytosti elinkeinotoiminnassa. Tavara-
merkkien kidytostd osana taideteosta on lausuttu myos EUT:n Arsenal-ratkai-
sussa (C-206/01).

% Nordell 2002, s. 110. Vrt. Derclaye — Leistner 2011, s. 328, jonka mukaan on epévarmaa, voi-
daanko tavaramerkkid kdyttdd vapaasti taiteellisissa teoksissa silld tavoin kuin esim. Andy War-
hol on kiyttanyt teoksissaan CAMPBELL’S-tavaramerkkid. Samalla kuitenkin myonnetéén, ettd
tallaisen tavaramerkkien kdyton estiminen voisi rajoittaa sanavapautta ja olla omiaan luomaan
epatarkoituksenmukaisen monopolin.
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Arsenal-asiassa (C-206/01) oli kyse tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) 5
artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta. Sdédnnos oikeuttaa tavaramerkin-
haltijan kieltimdin muilta samanlaisten merkkien kédyton samanlaisille tava-
roille ja palveluille, kun kyse on sellaisesta tavaramerkin elinkeinotoimin-
nassa kiytostd, jolla pyritddn erottamaan asianomaisen edustamat palvelut ja
tavarat toisten yritysten tavaroista ja palveluista.”’ EUT:n mukaan Kyseisen
artiklan alakohta ei anna merkinhaltijalle ehdotonta yksinoikeutta, vaan yk-
sinoikeus antaa suojaa vain niissi tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kdyttda
merkkid, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtiville, erityi-
sesti tavaran alkuperin takaamiselle kuluttajalle.’

Arsenal-asiassa (C-206/01) lausutun perusteella tavaramerkkidirektiivin voi-
daan tulkita sallivan, etti taiteilijat voivat tehdd esimerkiksi tavaramerkkeji ku-
vailevaa taidetta. Titd vahvistaa julkiasiamies Colomerin asiassa antama lau-
sunto® jossa hdn mainitsee klassisena esimerkkind tavaramerkin yksityisestd
kiytostd poptaiteen tunnetuimpia edustajia olevan Andy Warholin 1960-luvun
taideteokset, jotka koostuivat Campbell’s-keittojen® tavaramerkeisti.®!

Kuva 14. Yksityiskohta teoksesta Andy Warhol: Campbell’s Soup Cans.®?

37 Ks. Arsenal-asian (C-206/01) kohta 38.

58 Arsenal-asian (C-206/01) kohta 60.

% Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63. Myds muita ei-kau-
pallisia kdyttotarkoituksia jdd tavaramerkin haltijan saaman suojan ulkopuolelle. Esimerkkind
mainitaan tavaramerkin kiytto opetustarkoitukseen. Arsenal-asia (C-206/01), kohta 63.

% CAMPBELL S-tuotemerkilld varustetut sdilykekeitot ilmestyivit jo vuonna 1897, kun Abra-
ham Anderson ja Joseph Campbell keksivit poistaa veden sdilykekeitosta, jolloin pakkaus-, kul-
jetus- ja varastointikulut pienenivit merkittivésti. Laakso 2003, s. 44.

o1 Toisena esimerkkini, jossa poptaidetta edustavassa taideteoksessa on hyddynnetty tavaramerk-
kid, voidaan mainita yhdysvaltalaisen kuvataiteilija Robert Rauschenbergin (1925-2008) Coca
Cola Plan -taideteos (1958, 68x64x14 cm, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles),
joka koostuu muun ohella kolmesta Coca Coca -pullosta.

2 Andy Warhol (1928-1987): Campbell Soup Cans, 1962, 50,8x40,6 cm, MoMa, New York.
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Kun arvioidaan tavaramerkin kaupallisen ja yksityisen kidyton vilistd rajanvetoa,
on huomattava, ettd sellainen tavaramerkin kuvaileva kdyttd, mitd Warhol toteutti
1960-luvulla hyodyntiessidédn Campbell’s-keittojen tavaramerkkejd useissa maa-
lauksissaan®, voi sinnsi olla kaupallista ja taloudellisesti hyvinkin kannattavaa:
Sen lisiksi, ettd Warhol sai luonnollisesti taloudellista etua kdyttdessdin taiteessaan
CAMPBELL’ S-tavaramerkkid, oli téstd vastaavasti hyotyd myos kyseisten keitto-
tuotteiden markkinoinnissa.* On kuitenkin on huomattava, ettd merkin kaytto elin-
keinotoiminnassa jaid merkin haltijan yksinoikeuden ulkopuolelle, jos siind ei ole
kyse merkin kédytostd tunnusmerkkind erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet
toisten tuotteista. Néin ollen tavaramerkin kdyton teoksessa ei voida katsoa olevan
sellaista tavaramerkin kdyttod, joka kuuluu merkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

Tavaramerkin kdytostd muuhun kuin tavaramerkkitarkoitukseen on lausut-
tu jo vanhemmassa pohjoismaisessa doktriinissa®, jonka mukaan elinkei-
nonharjoittajan sallitaan kidyttdvén toisen tavaramerkkii koristemallina esi-
merkiksi tapetissa tai kankaan kuviona, kunhan téllainen kdyttd ei anna
tavaramerkin haltijaan palautuvaa vaikutelmaa. Tdmén ei ole katsottu olevan
sellaista toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin kayttod, joka kuuluisi
merkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.

Kun tavaramerkinhaltijan teoksesta koostuvaa tavaramerkkid kaytetddn
toisen teoksessa tai sen osana, voi tdlloin tapahtua ainakin teoriassa tekijin-
oikeuden loukkaus®, mikili teokseen otettu tavaramerkki saa myos tekijéan-
oikeussuojaa. Jos tekijanoikeudet on luovutettu tavaramerkin haltijalle tava-

9 Esim. 200 Campbell -keittopurkkia, 1962, 6ljyvirimaalaus, 188x254 cm, New York, yksityis-
kokoelma.

¢ Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63. Tapa, jolla Warhol on
hyodyntinyt tavaramerkkeji teoksissaan, on varsin neutraali eikd sitd leimaa yhteiskuntakriitti-
syys. Tdssd yhteydessd on kuitenkin kiinnitettdvd huomiota tutkimuksessani aiemmin mainittui-
hin kuvataiteilija Jani Leinosen teoksiin sarjasta Kaikki paha, mikd tapahtui muille, tapahtuukin
nyt meille (2008), jotka ovat my0os esimerkki siitd, miten tekijd on sisillyttidnyt toisen oikeuden-
haltijan tavaramerkin osaksi luomaansa taideteosta. Toisin kuin CAMPBELL’S-tavaramerkin
haltijana olevan yrityksen on arvioitu saaneen markkinointihy6tyd Warholin siséllytettyd teok-
siinsa sen tunnusmerkin, ELOVENA-tavaramerkin haltijana oleva Raisio Oyj on puolestaan ko-
kenut varsin kielteisesti sen, ettd Jani Leinonen on kiyttinyt osana teoksiaan yrityksen ELOVE-
NA-tavaramerkkid ja tuotepakkauksia, joiden kuvituksena on taiteilija Viktor Joel Risdsen
piirtimé viljapellon laidalla seisova Elovena-tytto. Karjalaisen mukaan Raisio Oy:n kaurahiuta-
lepakkauksissa kuvattua neitoa voidaan pitdé kansallisena instituutiona, joka viestii suomalaisuu-
desta, terveellisyydesti, oikeaksi koetuista arvoista ja viattomuudesta. Leinosen kuvaamien
Elovena-tyttojen voidaan nidhdd sen sijaan symboloivan vanhastaan lintukotona pidetyn yhteis-
kuntamme muutosta osaksi kansainvilistyvidd maailmaa seké tdhdn muutokseen liittyviin uusiin
asioihin ja ilmioihin kohdistuvia pelkojamme. Ks. Karjalainen 2009, s. 88.

% Vastaavasti myos saksalaisessa oikeuskiytinnossd on Bundesgerichtshof katsonut, etti sana-
merkin MORDORO kiytto tupakoinninvastaisessa kampanjassa jdi Saksan tavaramerkkilain so-
veltamisalan ulkopuolelle, koska siti ei katsottu kédytetyn elinkeinotoiminnassa. BGH 17.04.1984
VI ZR 246/82 (Mordoro), ks. GRUR Heft 9/1989, s. 684—688.

% Ks. Knoph 1936, s. 449, jonka mukaan tavaramerkin koristekéytto ei voi loukata toisen tavara-
merkkioikeutta. Sen sijaan téssd tilanteessa on mahdollista, ettd kisilld on tekijanoikeuden loukkaus.
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ramerkkitarkoitukseen®, tekijanoikeuden luovutukseen sovelletun suppean
tulkinnan periaatteen mukaisesti voi merkin kédyttd muussa yhteydessi, ku-
ten tdssd tapauksessa taiteessa, loukata tekijian oikeuksia. Toisin sanoen jos
kyseinen merkki on suojattu tekijanoikeudella, tarvitaan tillaiseen kdyttoon
tekijdnoikeuden haltijan suostumus.

Jos tavaramerkin kdyttdminen taiteessa katsottaisiin TMerkkiDir 5 artiklan 1
kohdan a alakohdan mukaisesti tavaramerkin elinkeinotoiminnassa kayttimi-
seksi, julkiasiamies Colomerin mukaan télldin voitaisiin katsoa olevan kyse jo
tavaramerkin haltijan yksinoikeuksien liiallisesta laajentamisesta tavalla, joka
riistdisi modernilta nykytaiteelta muutamia hyvin ilmaisuvoimaisia poptaiteen
teoksia®®. Tavaramerkin ottamista osaksi teosta voidaan pitdd esimerkkini siité,
ettei mitéd tahansa taloudelliseen hyotyyn tdhtddvidd toimintaa voida pitdd riit-
tdvind tayttaimaidn elinkeinotoiminnassa tapahtuvan kiayton edellytystd®. Niin
ollen tavaramerkin kiyttimistd teoksena tai sen osana ei voitane katsoa TMerk-
kiDir 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi kédyttamiseksi elinkeino-
toiminnassa eikd tavaramerkin haltijalla siten voine olla oikeutta estdd muita
kayttdmastd hanen tavaramerkkina suojaamaansa kuviota tai ilmausta. Kun toi-
sen tavaramerkkid ei pyritd kdyttiméaidn elinkeinotoiminnassa, tdlloin ei my0s-
kddn loukata tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta™. Toisin sanoen merkki on
suojattu vain tavaramerkkikdyttod vastaan kaupallisessa toiminnassa, jolloin se
saa suojaa erityisesti harhaanjohtavuutta ja sekaannusvaaraa vastaan. Tavara-
merkin tehtdvidni on suojata elinkeinonharjoittajan ja asiakaspiirin vilistd suh-
detta, joten kaupallisesta ympdaristostddn erillddn olevalla tavaramerkilld ei ole
itsendistd tarkoitusta eikd arvoa’'. Niin ollen merkin ollessa osana teosta siti ei

67 Ks. tekijinoikeuden luovutuksesta tavaramerkkioikeuden haltijalle luvusta 9.2.4.

6 Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 63, jossa my6s mui-
den ei-kaupallisten kiyttotarkoitusten, kuten tavaramerkin kidyton opetustarkoitukseen, katsotaan
jédvin tavaramerkin haltijan saaman suojan ulkopuolelle. Lisdksi julkisasiamies Colomer on
my0s todennut epdtavanomaisten tavaramerkkien rekisterdintiin viitaten, ettd laajennettaessa sel-
laisten merkkien luetteloa, jotka voivat muodostaa tavaramerkin, on samalla tdsmennettdvi tava-
ramerkin haltijan oikeuksia. Julkisasiamies tyrméékin ajatuksen, ettd sen vuoksi, kun esimerkik-
si turkoosi viri on rekisterdity tavaramerkiksi, eivit kuvataiteilijat voisi endd jatkossa kayttdd titd
sdvyd taideteoksissaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 61.
% Vaikka joissain tilanteissa toisen teoksen kiyttd saattaa muodostaa tavaramerkkioikeuden
loukkauksen, on selvid, ettei kuitenkaan kaikki tekijanoikeudellisesti relevantti toiminta voi au-
tomaattisesti johtaa teoksen sisiltdvin merkin tavaramerkkioikeuden loukkaukseen.

0 Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Arsenal-asiassa (C-206/01), kohta 64 seki kohta 63, jos-
sa julkisasiamies Colomer mainitsee toisena esimerkkinid tavaramerkin yksityisestd kadytostd
esim. BMW:n tavaramerkin kiinnittdmisen avainrenkaaseen.

" Merkilld tuleekin olla kyky luoda yhteys silld merkittyjen tuotteiden ja sitd kdyttiavin yrittdjian
vilille. Néin ollen tavaramerkki on padsddntoisesti riippuvainen tietystd markkinaymparistostd,
jossa se voi kuitenkin saavuttaa sellaisen kaupallisen arvon, joka voi helpostikin ylittdéd esim. hy-
vén patentin arvon. Levin 2011, s. 409. Niin ollen tavaramerkkisuojan kohde ei ldhtokohtaisesti
ole itsessdédn arvokas, vaan tavaramerkin arvo muodostuu vasta sen kdyton myotd. Pihlajarinne
2009, s. 91.
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voitane mieltdd tuotteen alkuperin osoittajaksi eikd se voi toimia tavaramerkki-
ni erottaen elinkeinonharjoittajien tuotteita toisten tuotteista.

4.3.3 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Tavaramerkin kiytto ja rekisterdinti tavaramerkiksi on TMerkkiDir 5 artiklan
1 kohdan mukaan sallittua, kun samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkid
kiytetddn eri lajisille tuotteille. Poikkeuksena tistd jo edelld mainitusta tavara-
lajien samankaltaisuussdannostd on TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaan’ perustu-
va TMerkkil 6.2 §:ssd sdéddetty laajalti tunnettujen merkkien suoja, silld ndiden
merkkien osalta ei edellytetd tavaralajien samankaltaisuutta.

TMerkkiL 6.2 §:ssé tarkoitetun laajalti tunnetun merkin haltija voi estdd muita
kiyttamistd merkkid, joka on identtinen tai samankaltainen kuin haltijan aiem-
pi tavaramerkki suhteessa tavaroihin ja palveluihin, jotka eivit ole samanlaisia
kuin ne, joihin aiempi tavaramerkki on rekisterdity. Tamén lisdksi edellytetddn,
ettd tillaisen merkin kdyttiminen ilman perusteltua syytd Suomessa merkitsisi
aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epioikeudenmukaista hyvik-
sikdyttod tai olisi haitaksi aiemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Vastaavalla tavoin kuin TMerkkiL 6.1 §:ssd myos TMerkkiL 6.2 §:ssd puhu-
taan sekoitettavuudesta, silld lainkohdan sanamuodon mukaan tunnusmerkkien
sekoitettavuuteen voidaan TMerkkiL 6.1 §:n estdmittd vedota sellaisen tunnus-
merkin hyviksi, joka on laajalti tunnettu. Myos TMerkkil. 6.2 §:n viittausta
tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan pitdd virheellisend ja titd sadnnos-
td on sovellettava EU:n tavaramerkkidirektiivin ja EUT:n ratkaisukdytannon’
mukaisesti. Korkein oikeus onkin BUDWEISER- ja (KKO 2005:143) ja
INGMARIINI-ratkaisuissa (KKO 2010:12) tulkinnut TMerkkilL 6.2 §:n lain-
kohtaa sen sanamuodon vastaisesti niin, ettei sen soveltaminen edellyti sekoi-
tettavuutta, vaan riittdd, ettd merkit ovat niin samankaltaisia, ettd kohderyhma
yhdistii ne toisiinsa’. KKO:n TMerkkiL 6.2 §:n sanamuodosta poikkeavaa tul-

72 TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdan mukaan jdsenvaltio voi s#itid, ettd tavaramerkkioikeuden halti-
jalla on oikeus kieltdd muita ilman hidnen suostumustaan kéyttdmaésti elinkeinotoiminnassa samaa
tai samankaltaista merkkid kuin kyseinen tavaramerkki, vaikka ne tavarat ja palvelut, joita varten
merkki on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteroity, kun viimeksi mai-
nittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssd jisenvaltiossa ja merkin aiheeton kéyttd merkitsee tava-
ramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttamisti taikka on haitaksi tavara-
merkin erottamiskyvylle ja maineelle. Direktiivin laajalti tunnettuja merkkejd koskeva lainkohta ei
ole jdsenvaltioita pakottava vaan valinnainen sadnnds. Myos yhteison tavaramerkin osalta on laajal-
ti tunnetun merkin suojasta saadetty samoin yhteison TMerkkiA 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.
73 Ks. esim. EUT:n Interflora ja Interflora British Unit -ratkaisu (C-323/09) sek asiaa koskevan
julkisasiamies Niilo Jddskisen ratkaisuehdotuksen kohdat 65-76, joissa tarkastellaan tavaramer-
kin ja avainsanaksi valitun merkin vilistd yhteytta.

74 Ks. esim. BUDWEISER-ratkaisu (2005:143), jossa oli kyse siitd, oliko yhti6 B:114 oikeus kiyt-
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kintaa on pidettivi perusteltuna, koska kansallista lakia on tulkittava direktiivin
sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti’>.

Niin TMerkkiL. 6.2 §:n kuin TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdankin laajalti tun-
nettujen tavaramerkkien suoja koskee myos tavaroita ja palveluja, jotka eivit
ole samoja tai samankaltaisia. Laajalti tunnettujen merkkien samankaltaisuu-
desta on kyse, kun kohderyhmi yhdistdd kdytetyn merkin suojattuun merk-
kiin. Yhdistaminen puolestaan merkitsee mielleyhtymén syntymistd. KKO:n
INGMARIINI-ratkaisu (KKO 2010:12)"¢ havainnollistaa laajalti tunnettujen
merkkien samanlaisuusarviointia.

tdd yhtio A:n Suomessa rekisterdidyn tavaramerkin kanssa sekaannusvaarassa olevaa toiminime-
ddn tavaroittensa tunnuksena. KKO viittasi tuomiossaan EUT:n Adidas-Salomon ja Adidas Bene-
lux -ratkaisuun (C-408/01, kohta 31), jonka mukaan TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohdassa annettu
suoja ei edellyti sen selvittdmistd, ettd laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat sii-
nd madrin keskendidn samankaltaisia, ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara nédiden
vililld. Ndin ollen riittdd, ettd samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin
vililld aiheuttaa sen, ettd kohdeyleiso yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa. KKO katsoi, ettd
TMerkkiL 6.2 §:n sdédnnostd on tulkittava ja sovellettava EUT:n Adidas-Salomon ja Adidas Be-
nelux -ratkaisun (C-408/01) valossa ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivistd johtuva vaatimus
siitd, ettd TMerkkiL 6.2 §:ssd tarkoitetun suojan tulee koskea myds samanlajisia tavaroita.

5 Ks. laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta EUT:n oikeuskdytinndstd esim. L’Oréal ym. -rat-
kaisu (C-487/07), jonka mukaan TMerkkiDir 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavara-
merkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettu hyviksikdyttiminen ei edellytd sekaannusvaa-
ran eikd tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle ai-
heutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kolmannen laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa sa-
mankaltaisen merkin kdyttdmisestd saatu hyoty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epéoikeute-
tusta hyviksikdyttamisestd, jos kolmas pyrkii tdlld kdytolld kulkemaan laajalti tunnetun tavara-
merkin vanavedessi hyotyédkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekd kdyttaméain
ilman rahallista vastiketta hyddyksi tavaramerkin haltijan timén tavaramerkin imagon luomisek-
si ja sdilyttamiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitd. C-487/07, kohta 81.

6 Ks. INGMARIINI -ratkaisun (KKO 2010:12) kommentoinnista esim. Pihlajarinne 2010, s. 41—
42 sekéd Oker-Blomin kirjoitukset IPRinfo-lehdessd 2010, s. 25-27 ja 2012, s. 10-14. Ks. my0s sa-
maa kiistaa koskeva KHO:n ratkaisu KHO 8.7.2011 T 1996, joka yhdessd KKO:n INGMARIINI-
ratkaisun (KKO 2010:12) kanssa osoittaa, miten tulkinnanvaraisia kysymyksié laajalti tunnettujen
tavaramerkkien suojaan liittyy. KKO ja KHO péityivitkin eri lopputulokseen. KHO:n ja KKO:n
ratkaisuissa oli toki kyse eri vaatimuksista ja ndkokulmista: KKO:ssa ratkaistiin Valion tavaramerk-
kioikeuden loukkaamista koskeva kysymys ja KHO:ssa Arlan INGMARIINI-tavaramerkin rekiste-
rointiedellytykset. KHO:n ratkaisussa oli kyse siitd, ettd Valio vaati rekisterdinnin kumoamista ve-
doten laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan. Valion tavaramerkki VOIMARIINI katsottiin laajalti
tunnetuksi. Silti kummassakin ratkaisussa arvioitiin TMerkkiL 6.2 §:n mukaisen laajalti tunnetun
tavaramerkin suojan edellytyksid. KHO katsoi, ettd merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI vilil-
14 vallitsi sellainen samankaltaisuuden aste, ettd kohdeyleiso yhdisti merkit toisiinsa. KHO totesi
myos, ettd Ingman pyrki hyotyméin laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta, vetovoimasta ja ar-
vostuksesta kidyttamilld samankaltaista merkkid INGMARIINI, ja ettd TMerkkiL 6.2 §:n sovelta-
misedellytykset tayttyivit. KKO puolestaan ratkaisi asian toteamalla, ettei merkkien vilistd yhteyt-
td ollut eikd nidin ollen ottanut kantaa TMerkkil 6.2 §:ssd tarkoitettujen haittojen syntymiseen.
KHO katsoessaan yhteyden syntyvin otti myds haittoja koskevaan kysymykseen kantaa ja péityi
sithen, ettd kyse oli toisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epdasianmukaisesta hyviksi-
kéytostd. Siten KHO palautti tavaramerkin rekisteréinnin PRH:1le kumottavaksi.
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INGMARIINI-ratkaisussa (KKO 2010:12) oli kyse siitd, loukkaako tavaramerk-
ki INGMARIINI merkkejda VOIMARIINI/OIVARIINI TMerkkiL 6.2 §:ssi tar-
koitetulla tavoin. Valio Oy kéytti leviterasvojensa tunnuksena rekisteroityja tava-
ramerkkeji VOIMARIINI ja OIVARIINI ja Arla Ingman Oy Ab leviterasvansa
tunnuksena my6hemmin rekisterdityd tavaramerkkid INGMARIINI. Ratkaisus-
sa arvioitiin, syntyiko vastaajan merkin INGMARIINI ja kantajan tavaramerk-
kien VOIMARIINI sekd OIVARIINI vilille laajalti tunnettujen merkkien
suojan edellytyksend oleva yhteys. KKO:n enemmistd péityi siihen, ettei
tavaramerkkien vililld ollut sellaista samankaltaisuutta eikd siten sellaista
TMerkkilL 6.2 §:n edellyttimii yhteyttd, jonka perusteella kohdeyleiso yh-
distdisi tavaramerkit toisiinsa. KKO perusteli titd katsoen, ettd vaikutelma
merkkien samankaltaisuudesta syntyi péddasiallisesti kaikille merkeille yh-
teisestd loppupditteesti -riini, -ariini ja -mariini. Téllaista samankaltaisuutta
el voitu pitdd kovin merkittdvina. Merkkien yhteisen osan katsottiin antavan
keskivertokuluttajalle 1dhinni viitteen tavaran laatua kuvaavasta margariinis-
ta. KKO:n mukaan keskivertokuluttajan voidaan katsoa tietdvin kantajan ja
vastaajan toisistaan erillisiksi maitotaloustuotteiden valmistajiksi Suomes-
sa. Siten KKO katsoi, ettei tavaramerkin INGMARIINI kiyttdminen levite-
rasvan tunnuksena loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerk-
keihin.

Niin ollen merkkien vilinen yhteys on olemassa, kun myShempi merkki he-
rittdd kohtuullisen tarkkaavaisissa keskivertokuluttajissa mielikuvan aikaisem-
masta tunnetusta merkistd’”’. On kuitenkin huomattava, ettei sen vain sen pe-
rusteella, ettd kuluttajat yhdistdvit merkit toisiinsa, voida paitelld, onko kayttd
hyviksyttidvai tai onko se aiheuttanut haittaa merkin erottamiskyvylle tai mai-
neelle. Vaikka yhdistdminen on siten vélttiméton edellytys haitan syntymisel-
le, se ei kuitenkaan yksistdin riitd sen todentamiseksi, ettd laajalti tunnetulle

77 Vastaava tulkinta on omaksuttu myos rekisterdintiasiaa koskevassa KHO:n vuosikirjaratkai-
sussa KHO 2011:4 (NIKE SWOOSH). Ratkaisussa oli kyse kuviotavaramerkin kansallisesta re-
kisteroinnistd Suomessa. Nike International Ltd oli vaatinut rekisteréinnin hylkddmistd. KHO
katsoi, ettei merkkid olisi tullut rekister6idd Suomessa ja palautti asian PRH:1le. Kyseinen tava-
ramerkki ei ollut sekaannusvaarassa Niken tavaramerkkeihin. KHO katsoi, ettid se toi kuitenkin
kohderyhmin mieleen Niken tavaramerkit ja ettd merkin kédyttd merkitsi Niken laajalti tunnetun
merkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyviksikédyttod. KHO perusteli titd
mm. Niken tavaramerkin laajalla tunnettavuudella. Kansallinen tavaramerkki koski samoja tava-
raluokkia kuin Niken merkit. KHO katsoi, ettei tavaramerkin haltija ollut perustellut merkkinsa
valintaa tavalla, josta olisi voinut piételld, ettd sen tarkoituksena olisi ollut luoda omaperidinen,
erottamiskykyinen tunnus tuotteilleen. Katsoessaan laajalti tunnetun merkin suojan soveltuvan
tapaukseen KHO totesi, ettd merkin kédytolld katsottiin pyrittdvin hyotymién Nike-merkkien ve-
tovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. KHO totesi EUT:n oikeuskdytdntoon viitaten, ettd
TMerkkiL 6.2 §:n mukainen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tulee sovellettavaksi myos sil-
loin, kun tavaramerkit koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. TMerkkiL. 6.2 §:n sddnnok-
sen soveltaminen ei edellytd, ettd tavaramerkit olisivat sekaannusvaarassa toisiinsa. Riittdd, ettd
kohdeyleiso yhdisti tavaramerkit toisiinsa ja ettd myohemmén tavaramerkin haltijan arvioitiin
pyrkivin tavaramerkin kdytolld hyotymédin sen maineesta.
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merkille on aiheutunut haittaa.”® Tutkimuksessa laajalti tunnetun merkin suo-
jaa kisitellddn vain siltd osin kuin silld on merkitystd kaksoissuojatun merkin
kannalta tarkasteltaessa sen saaman suojan sisidltod. Nayttdisikin siltd, ettd kak-
soissuojatun merkin haltijalla olisi oikeus kieltdd muita kiyttdmasti tekijanoi-
keussuojaa saavaa merkkidin tavaralajin samanlaisuusrajoituksista riippumatta
myds erilajisille tavaroille, miké tavaramerkkinikokulmasta vastannee kiytin-
ndssd laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

4.4 KOKOAVASTI TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA
TEKIJANOIKEUDEN SISALLON EROAVUUKSISTA

Mikili tavaramerkkisuojaa saava merkki tidyttdd myos tekijdnoikeussuojan
edellytykset, muodostuu merkin saaman suojan sisiltd ndiden molempien yk-
sinoikeuksien perusteella. Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kaksoissuojaus-
tilanteessa merkin saaman suojan siséltd on siten selvisti laajempi kuin vain
jommankumman oikeuden perusteella midraytyessiddn. Kysymys kaksoissuo-
jatun merkin suojan laajuudesta onkin erityisen tirked tavaramerkki- ja teki-
janoikeuden vilistd suhdetta tarkasteltaessa, koska tavaramerkki- ja tekijin-
oikeussuojan sisillot eroavat toisistaan erdiltd osin tavalla, jolla on merkitysta
arvioitaessa kaksoissuojatun merkin saamaa suojaa.

Tekijanoikeus antaa Tekijdl. 2 §:n mukaan tekijanoikeuden haltijalle pai-
sadntoisesti 70 vuotta tekijan kuolemasta kestivin yksinoikeuden maédriti te-
kijanoikeudella suojatusta kohteesta. Tekijanoikeuden taloudellisia oikeuksia
vastaavalla tavalla tavaramerkkilaissa on sdddetty merkinhaltijalle kuuluvas-
ta yksinoikeudesta tavaramerkkiinsd. Nédin ollen TMerkkilL 4.1 §:n mukaan
muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tunnuksena kiyttda tavaramerkkia,
joka on lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinnan perus-
teella vaarassa sekoittua oikeudenhaltijan merkkiin. Tavaramerkkioikeus estda
kolmatta osapuolta kidyttamistd téllaista merkkid elinkeinotoiminnassa. Kun
tavaramerkkioikeus antaa suojaa sekaannusvaaraa vastaan, tekijdnoikeus suo
haltijalleen yksinoikeuden méérita teoksesta valmistamalla siitd kappaleita ja
saattamalla ne yleison saataviin TekijdL 2 §:n perusteella. Néin ollen jo Haku-
lisen toteamin tavoin voidaan tekijdnoikeussuojaa saavan merkin kohdalla kiel-
tad esimerkiksi sen luvaton julkisuuteen saattaminen, vaikka merkkid kiytettai-
siinkin muulla tavoin kuin kaupallisena tunnusmerkkini™.

 Ks. EUT:n L’Oréal ym. -ratkaisu (C-487/07), kohta 37 ja Intel Corporation -ratkaisu (C-
252/07), kohdat 31 ja 32. Ks. laajalti tunnetun tavaramerkin suojan laajuudesta esim. Weckstrom
2010a, s. 4-8.

7 Ks. Hakulinen 1954, s. 14.
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Sekd tavaramerkki- ettd tekijinoikeussuojan ulkopuolelle jdd tiettyjd kayt-
tomuotoja. Tavaramerkkioikeuden antamaa yksinoikeutta onkin rajoitettu
TMerkkilL 4.1 §:ssé siten, ettd tavaramerkkioikeus kattaa vain tunnuksen kiyt-
tamisen elinkeinotoiminnassa. Siten muu kuin kaupallisessa yhteydessa tapah-
tuva kéytto ei nayttdisi kuuluvan tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden piiriin.
Elinkeinotoiminnassa tapahtuvaksi kidytoksi ei ole oikeuskirjallisuudessa kat-
sottu kuuluvan esimerkiksi kidyttdd puhtaasti tieteellisiin tai yksityisiin tarkoi-
tuksiin®’. Tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden ulkopuolelle jadvistd kidytostd
voidaan katsoa olevan kyse my0s tilanteessa, jossa tavaramerkkid kdytetddn
teoksena tai sen osana. Esimerkiksi poptaiteen teoksissa on edelld mainituin
tavoin toisinaan hyodynnetty tavaramerkkejd télld tavoin. Lahtokohtana voi-
daankin pitéd, ettei sille, ettd tekijd kidyttdd toisen tavaramerkkid luomassaan
teoksessa, ole olemassa oikeudellista estettd, kun kyse ei ole merkin erottamis-

Tekijdnoikeussuojan sisiltd ulottuukin siind mielessd tavaramerkkioikeutta
laajemmalle, ettei se rajoitu vain tulonhankkimiseen tihtddviin toimintaan®!.
Tekijanoikeuden kielto-oikeus kattaakin kaikenlaisen teoksen kopioinnin, jopa
sellaisen, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa, pois lukien oikeuden valmis-
taa teoksesta muutamia kappaleita yksityiseen kayttoon (Tekijal 12 §). Sii-
td huolimatta, ettd my0s tekijinoikeuslaissa jétetddn tédlld tavoin suojan ulko-
puolelle tietty midrillisesti ja laadullisesti rajattu yksityinen kiyttd, tarjoaa
tekijanoikeus suojaa myos sellaista merkin kaupallista kdyttod vastaan, mika
ei ole oikeutettua merkinhaltijan nikokulmasta tai edes tavaramerkkilain sal-
limaa®?. Vetoamalla tekijidnoikeuteensa oikeudenhaltijan on mahdollista kiel-
tdd teoksensa luvaton toisintaminen esimerkiksi postikorteissa, t-paidoissa,
astioissa tai elektroniikkapeleissi. Siten lihtokohtana on, ettd tekiji saa tekijin-
oikeudella suojattuun tavaramerkkiin miirdysoikeuden, joka ulottuu laajem-
malle kuin vain kidyttoon elinkeinotoiminnassa®?.

Tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden sisdllollisid rajoituksia koskevat saannok-
set, joiden perusteella kaksoissuojatun merkin haltijan konkreettisen kielto-oi-
keuden rajat miirdytyvit, ovatkin keskeniin varsin epdyhtendiset. Vaikka suo-

8 Ks. Annand — Norman 1998, s. 163-164.

81 Esimerkiksi jo Kivimiki on aikoinaan todennut tavaramerkkiin laissa my6nnetyn yksinoikeu-
den eroavan tekijidnoikeudellisesta yksinoikeudesta siind, ettd sen antama oikeussuoja kohdistuu
vain erdisiin hyodykkeisiin eli tavaraan, sen péillykseen tai sdilytysastiaan pantuun omaperéi-
seen tunnusmerkkiin, jolla tavaran valmistaja tai myyja yleisessd kauppaliikkeessa erottaa tava-
ransa toisen valmistajan tai myyjin tavarasta. Ks. Kivimiki 1963, s. 160.

82 Tavaramerkkioikeudellista elinkeinotoiminnassa kiyttimistd koskevaa rajoitusta voitaneen te-
kijanoikeudessa puolestaan katsoa vastaavan suojan rajoittuminen idean muodon suojaukseen.
8 Vrt. TMerkkiL 4.1 §, jossa on siddetty oikeuden tavaran tunnusmerkkiin sisiltdvin sen, ettd
elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tunnuksena kdyttéd sii-
hen lainkohdan TMerkkiDir 5 artiklan 1 kohdan mukaisen tulkinnan perusteella sekaannusvaa-
rassa olevaa merkkié.
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jan rajoittaminen jéttden yksinoikeuden ulkopuolelle joitakin kidyttomuotoja
esimerkiksi erilaisissa yksityisen tai ei-kaupallisen toiminnan tilanteissa on yh-
teistd sekd tavaramerkki- ettd tekijdnoikeudelle, toteutuu se ndin ollen hyvinkin
erilaisena ja eriasteisena ndiden suojamuotojen kohdalla®*.

My®és tavarat ja palvelut vaikuttavat tavaramerkinhaltijan yksinoikeuteen,
silld tavaramerkkioikeudellinen kielto-oikeus rajoittuu siihen tavara- ja pal-
veluluokkaan, johon se on rekisterdity tai katsotaan vakiintuneen (TMerkkiLL
6.1 §). Ndin ollen tavaramerkkioikeutta koskevan tavaralajien samankaltaisuus-
sdannon mukaisesti merkinhaltija voi vedota tavaramerkin loukkaukseen vain
niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita kyseinen merkki suojaa. Lisdksi
jos tavaramerkkii ei kiytetd tavaroille ja palveluille markkinoilla, tavaramerkin
haltija voi olla kykeneméton ylldpitdméadn tavaramerkkisuojaa.

Tekijanoikeudessa téllaisia rajoituksia ei ole, silld tekijdnoikeussuoja ei ole
tavaramerkkioikeuden tavoin rajattu samoihin tai samankaltaisiin tavaralajei-
hin®. Niin ollen tavaramerkki- ja tekijdnoikeussuojan sisdltd on ratkaisevasti
erilainen myo0s tdssd suhteessa tavaramerkkisuojan koskiessa padsdintoisesti
vain samanlaisen tai samankaltaisen merkin kiyttod tietynlaisille tuotteille®e.
Sitd vastoin tekijanoikeussuoja ulottuu ainakin teoriassa kaikenlaiseen luvatto-
maan kiytt6on®’. Niin ollen kaksoissuojatun merkin suoja voi siis muodostua
tekijanoikeuden ansiosta tdssd suhteessa laajemmaksi kuin mité pelkiin tavara-
merkkioikeuden myo6ti olisi mahdollista. Kaksoissuojatun tavaramerkin haltija
voi tekijdnoikeutensa ansiosta kieltdd muita kidyttimasti teos-tavaramerkkidén
tavaralajin samanlaisuusrajoituksista riippumatta myos eri lajisille tavaroille®.
Jotta sama tulos saavutettaisiin ainoastaan tavaramerkkilain keinoin, tulisi tava-
ramerkkihakemuksessa hakea suojaa kaikille tuotteille, jotka tavallisesti kuulu-
vat eri tavaramerkkiluokkiin. Tdmé nostaisi rekisterdintikuluja, koska rekiste-
rointimaksu midrdaytyy sen mukaan, kuinka moneen tavara- ja palveluluokkaan
merkki on rekisteroity.

Tavaramerkkioikeuden tavaralajien samankaltaisuussdcnndostd on poikkeuk-
sena TMerkkil. 6.2 §:ssé tarkoitettu laajalti tunnetun merkin suoja, jolla tava-
ramerkkioikeudellista yksinoikeussuojaa voidaan antaa myos tilanteissa, jois-
sa merkin tarkoittamat tavarat eivit ole samoja tai samankaltaisia. TMerkkilL
6.2 §:ssd sdddetty laajalti tunnetun tavaramerkin suoja® on ldhelld tekijénoi-
keuden antaman suojan laajuutta siind mielessi, ettei se rajoitu vain tiettyihin
tavaralajeihin. Kun samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkia kdytetddn eri

8 Ks. eri immateriaalioikeuksien yksinoikeuden rajoituksista esim. Pihlajarinne 2014, s. 875.
85 Ks. Levin 2003, s. 328 ja Levin 2011, s. 107.

86 Ks. Nordell 1997, s. 324.

87 Olsson 2009, s. 51.

8 Haarmann 2003, s. 88; Koktvedgaard 2002, s. 67; Levin 2011, s. 107; Levin 2003, s. 328.
8 Jokitaipale 2000, s. 85.
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lajisille tavaroille, on tavaramerkin kiytto ja rekisterdinti tavaramerkiksi sallit-
tua, jos merkki ei ole laajalti tunnettu.

Teoksesta muodostuvan tavaramerkin tekijanoikeussuojauksella saavutetaan
tavaralajiluokat ylittdvd suoja jo ilman TMerkkil. 6.2 §:ssd tarkoitetun laajan
tunnettavuuden edellytyksen tiyttymistd. Tekijanoikeussuojatun merkin halti-
ja voi vedota merkkinsi kohdalla tekijinoikeuden kielto-oikeuteen, joka vastaa
laajuudeltaan laajalti tunnetun merkin suojaa. Mikili kyseessid on kaksi riittd-
vdn samanlaista merkkid, joista toinen on my0s tekijdnoikeudella suojattu, ei
jilkimmdiisen merkin kiytto ole sallittua edes erilajisille tuotteille. Siten muut
elinkeinonharjoittajat eivit saa kiyttdd tekijanoikeussuojaa saavaa merkkii il-
man oikeudenhaltijan lupaa muissakaan luokissa. Kdytdnnossa tdmdi tarkoittaa
sitd, ettd tekijinoikeuden avulla kaksoissuojatun merkin haltija voi saavuttaa
tissd mielessd laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa vastaavan suojan ilman
merkin laajaa tunnettuutta.

Tekijal 3 §:sséd on taloudellisten oikeuksien lisdksi sdddetty tekijan moraa-
lisista oikeuksista, jotka suojaavat tekijdn persoonaa ja teoksen omalaatuisuut-
ta. Moraaliset oikeudet muodostavat yhdessi taloudellisten oikeuksien kanssa
tekijanoikeuden perustan. Kenties selkeimmin tekijanoikeuden erottaakin teol-
lisoikeuksista sen tavoite suojata tekijipersoonallisuutta. Teoksen ajatellaan il-
mentdvin tekijansid henkilokohtaisia tunteita ja kokemuksia. Lisédksi teoksen
tekijille koituva maine ja kunnia kannustavat hdntid luovan tyon jatkamiseen.
Myos kulttuurin kehittyminen edellyttid, ettd tietyn teoksen tekijd voidaan tun-
nistaa ja siten esimerkiksi estdd hinen teoksensa sopimaton muuttaminen.”
Vaikka tavaramerkkioikeudessa ei tunneta tekijdnoikeuteen kuuluvia moraali-
sia tai niitd vastaavia oikeuksia, on kaksoissuojatilanteessa tavaramerkin halti-
jalla mahdollisuus vedota myds tekijdnoikeuden moraalisiin oikeuksiin estiik-
seen toista kdyttimaistd hianen luomaansa merkkii niitd loukkaavalla tavalla.’!
Esimerkiksi TekijalL 3.1 §:ssd tarkoitetun respektioikeuden mukaan teosta ei
voida muuttaa tekijin taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa yleison
saataville tekijdd loukkaavassa muodossa tai yhteydessd. Ndin ollen moraalisiin
oikeuksiin vetoamalla tekijd voi luoda tavaramerkille vahvemman suojan kuin
mitd pelkki tavaramerkkioikeus mahdollistaisi®>.

% Ks. moraalisista oikeuksista esim. Pihlajarinne 2014, s. 885.

ol Nordell 2002, s. 104.

2 Nordell on katsonut, etté lainsdétdjén tarkoituksena on tuskin ollut, ettd kaksoissuojatilantees-
sa tavaramerkin haltija voisi kdyttédd tekijanoikeuden moraalisia oikeuksia estdédkseen toista louk-
kaamasta hinen tavaramerkkidén luodakseen tavaramerkilleen vahvemman suojan kuin miti ta-
varamerkkioikeus mahdollistaa. Nordell 2002, s. 104. On kuitenkin huomattava, ettd yleensi te-
kijanoikeussuojaa saava merkki tehddin toimeksiantona ja merkkiin kohdistuvat tekijanoikeudet
luovutetaan merkin tekijiltd tavaramerkkioikeuden haltijalle. Kyse on siis tilanteesta, jossa merk-
kiin otetaan toisen luoma teos. Tekijd voi kuitenkin sitovasti luopua moraalisista oikeuksistaan
Tekijal 3.3 §:n mukaan vain, kun kyseessi on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen kiyt-
taminen, mika tarkoittaa sité, ettd moraaliset oikeudet kuuluvat taloudellisten oikeuksien luovu-
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Tekijanoikeuden moraalisilla oikeuksilla voidaan toisaalta nihdid olevan ai-
nakin jossakin mddrin myos taloudellinen ulottuvuus: kidytdnnossd taideteos,
joka voidaan yhdistdd tiettyyn taiteilijaan myy enemmén kuin anonyymi teos.
Tit4 taideteoksen arvon ja sen luoneen taiteilijan identiteetin vélistd voimakasta
yhteytti turvataan moraalisten oikeuksien isyysoikeudella (TekijiL 3.2 §). Ta-
min lisdksi taiteilijan maine perustuu keskeiselld tavoin hiinen luomiinsa teok-
siin, joten niiden loukkaamattomuus on tirke#i taiteilijan maineen ja samalla
my0s taiteilijan luoman taiteen arvon sdilyttdmiseksi. My0s taideteos voidaan
nihdi siind mielessd mainoksena, ettd se synnyttdd mielikuvia taiteilijan mui-
denkin teosten arvosta®. Niillad perusteilla moraalisten oikeuksien voidaan néh-
di tosiasiassa turvaavan myos tekijin taloudellisia intressejd. Vastaavanlaisilla
argumenteilla perustellaan usein myds tavaramerkkioikeuksia, silld esimerkik-
si tavaramerkin haltijan merkin saamaa suojaa sekaannusvaaraa vastaan, tava-
ramerkin mainos-** ja laatufunktiota® sekd tavaramerkkioikeuden etsintikuluja
voidaan ldhestyd hyvin samansuuntaisesti taloudellisesta nikdkulmasta.

Niin tavaramerkki- kuin tekijinoikeussuojan laajuus miiridytyy oikeuden-
haltijan kielto-oikeuden perusteella viime kiddessd loukkaustilanteessa. Toisin
kuin rekister6iméilli syntyvin tavaramerkkioikeuden, kysymys tekijdnoikeuden
olemassaolosta voi tulla periaatteessa esille vain suhteessa toiseen teokseen.
Tavaramerkkisuojankin ulottuvuus suhteessa toiseen merkkiin tulee konkreet-
tisesti arvioitavaksi vasta nimenomaan loukkaustilanteessa. Koska loukkausti-
lanteessa hyodynnetddn immateriaalioikeuden haltijan suostumuksetta riittdvin
samankaltaista kohdetta kuin mihin oikeudenhaltijalla on oikeus, tulee tilldin
niin tavaramerkki- kuin tekijanoikeuden osalta tarkasteltavaksi mahdollises-
ti kielto-oikeuden piiriin kuuluvan ilmion tuottaman elimyksen samanlaisuus.

Synnyttivitko esimerkiksi kaksi piirrosta tai kaksi kuviomerkkid samanlai-
suuseldmyksen hahmotetaan eri tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kollisiotilan-
teissa eri tavoin. Esimerkiksi kaunokirjallisten teosten osalta samanlaisuusela-
mys voi olla esteettinen. Tavaramerkkiin sekaannusvaarassa olevan sanamerkin
kohdalla samanlaisuuselimys tulee puolestaan kyseeseen, kun tunnusmerkit
koetaan nihtyind, kuultuina tai kielelliseltd merkitykseltdéin samanlaisiksi®.
Tekijdnoikeudellinen samankaltaisuusarviointi eroaakin tavaramerkkioikeudel-
lisesta arvioinnista myds siini, ettei tekijinoikeuden kohdalla toiminnan kau-
pallisuudella ja ammattimaisuudella ole yleensi tdssd yhteydessd merkitysta.

tuksesta riippumatta merkin tekijdlle.

% Ks. Hansmann — Santilli 1997, s. 111.

% Esimerkiksi merkin vetovoimaisella ilmiasulla tai arvokkaalla ideasiséllolld voidaan houkutel-
la kuluttajia.

% Merkille pyritddin luomaan tietty toivottu imago, joka symboloi kuluttajien positiivisia koke-
muksia tuotteen laadusta.

% Tiili erottelee esim. sanamerkkien kohdalla visuaalisen, auditiivisen ja sisdll6llisen samankal-
taisuuden arvioinnin. Ks. tavaramerkkien samanlaisuuseldmyksestd Tiili 1972, s. 287-293.
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Kaikille immateriaalioikeudellisille suojamuodoille on kuitenkin yhteisti,
ettd samankaltaisuusarvioinnin perusteella médrdytyviin suoja-alaan vaikut-
taa, kuinka selkeisti niiden suojajérjestelmien arviointiperusteiden valossa on
kyse suojaa saavasta kohteesta. Tekijanoikeuden osalta kyse on siitd, ettd mitd
omaperdisemmaiksi teos katsotaan ja tavaramerkkioikeuden osalta mitd erotta-
miskykyisempi tunnus on kyseessi, sitd vahvempaa suojaa ne saavat. Toisin sa-
noen mitd selkeimmin kyseisen suojajirjestelmin mukaiset suojaedellytykset
tiyttyvit, sitd laajemman suoja-alan oikeus tuottaa, jolloin myos loukkaavan
kohteen vihidisempi samanlaisuus voi riittdd todentamaan loukkauksen.” Niin
ollen tavaramerkki- ja tekijinoikeuden kaksoissuojaa saava hyvin omaperdinen
ja erottamiskykyinen tuotos voi saada varsin laajaa suojaa. Vastaavasti jos kak-
soissuojaa saava merkki on katsottavissa vain juuri ja juuri erottamiskykyisek-
si, on sen saama tavaramerkkisuoja yleensd varsin heikko. Siten tdmi tarkoittaa
sitd, ettd merkki saa suojaa vain ldhinné ldhes identtisid merkkejé vastaan, joita
lisdksi kéytetddn identtisissd tai erittdin samankaltaisissa tavaroissa tai palve-
luissa. My®0s tekijanoikeuden osalta teoksen vihdisempi omaperdisyys kaven-
taa sen suoja-alaa ja oikeudenloukkaus voi tulla kyseeseen vain hyvin ldheisen
samankaltaisuuseldmyksen tuottavan tuotoksen kohdalla.

Samanlaisuusarviointia edellyttdvin immateriaalioikeuden loukkaustilan-
teen ratkaisee viime kidessd tuomioistuin. Luonnollisesti samanlaisuuseldmyk-
sen edellytykset ilmenevit edelld mainituin tavoin kulloiseenkin tapaukseen
sovellettavasta laista®®. Niin tekijanoikeudellinen teoskynnys- kuin tavaramerk-
kioikeudelliset erottamiskykyé ja sekaannusvaaraa koskevat arvioinnit perustu-
vat havainnon ja oikeudellisen arvioinnin kautta muodostettuun strukturoituun
ja perusteltuun asiantuntija-arvioon®. Samanlaisuuseldamyksen arvioinnin ob-
jektiivisuutta vaikeuttaa kuitenkin vdistamétti se, ettd arviointi jad aina osittain
sitd soveltavan havainnoitsijan, tdssd tapauksessa tuomarin, persoonallisista ha-
vainnoista riippuvaiseksi.

7 Pihlajarinne 2014, s. 874.

% Immateriaalioikeudellinen samanlaisuuselédmys saattaa olla hyvinkin vaikeasti selvitettdvissi,
jolloin sovellettavan lain sisdllon tulkinta edellyttéd yleensd myos muihin oikeuslihteisiin, kuten
lain esitoihin, oikeuskéytidntoon ja -kirjallisuuteen turvautumista. Castrén 2006, s. 766.

% Ks. Huuskonen 2011, s. 110, joka tarkastelee teoskynnysarviointia tekijinoikeusneuvoston
lausuntojen valossa.
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5 Tavaramerkkioikeuden ja tekijanoikeuden
syntyminen ja voimassaolo

5.1 TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA
TEKIJANOIKEUDEN SYNTYMINEN

Immateriaalioikeuksien luonteesta yksinoikeutena ja siihen liittyvien tavoit-
teiden edistdmisestd ja keskindisestd tasapainottamisesta johtuen kunkin suo-
jamuodon osalta tulee ratkaistavaksi ainakin osittain samankaltaisia kysy-
myksid!. Nami kysymykset liittyvét esimerkiksi tdssd luvussa tarkasteltaviin
tavaramerkki- ja tekijinoikeuden ajalliseen kestoon ja syntytapaan. Ratkaisu
ndiden oikeuksien saamiseen ja voimassaoloon liittyviin kysymyksiin eroaa
kuitenkin tavaramerkki- ja tekijanoikeudessa, silld nimi suojamuodot poikkea-
vat monessa kohdin toisistaan seki sisélloltddn ettd rakenteeltaan?.
Tekijdnoikeus syntyy lain mukaan muotovapaasti ilman hallinnollisia toimia
jo silloin, kun teos on luotu, mutta yksinoikeus tavaramerkkiin syntyy vain re-
kister6imilld tai vakiinnuttamalla tunnusmerkki. Merkittdvimpéni asiallisena
eroavuutena tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden kesken voidaankin pitdé nédiden
oikeuksien syntytapaa®. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuslakien sdintelyt eroa-
vat tiltd osin toisistaan johtamatta kuitenkaan keskiniiseen ristiriitaan. Ndiden
sadnnosten eroavuus mahdollistaa my0s sen, etti niméd suojamuodot voivat
suojata samaa kohdetta syntyen ja pééttyen rinnakkain ja toisistaan riippumatta.
Se, milld edellytyksin immateriaalioikeus — esimerkiksi tavaramerkkioikeus
kuviotavaramerkkiin tai tekijanoikeus kuvataiteen teokseen — syntyy, riippuu
luonnollisesti kutakin suojamuotoa koskevasta sidintelystd. Tavaramerkkioikeus
syntyy viranomaisen myotivaikutuksella, pddsdintoisesti tarkoin sddnnellyn
julkistamismenettelyn kautta. Vaikka oikeus tavaramerkkiin hankitaan tavalli-
sesti tdlld tavoin rekisterdinnilld, TMerkkilL 2.1 § tuntee liséksi toisen synty-
tavan eli tunnusmerkin vakiinnuttamisen, jolla tarkoitetaan, ettd merkki on tul-
lut yleisesti tunnetuksi Suomessa asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissa
merkin haltijan tavaroiden merkkinid. Rekisterdintiin verrattuna vakiintuneen
merkin haltija ei kuitenkaan voi saada mitdén todistusta merkkinsé vakiintumi-

! Ks. Knoph 1936, s. 11-12 ja Pihlajarinne 2014, s. 861.

2 Toisin kuin tekijénoikeus, joka syntyy suoraan lain nojalla vilittdmaisti teoksen luomisen myo-
td, esimerkiksi malli-, patentti- ja tavaramerkkioikeuden syntyminen edellyttivit rekisterointii.
3 My6s Kivimiki on verrannut tavaramerkki- ja tekijénoikeutta keskenién ja todennut ndiden yk-
sinoikeuksien poikkeavan toisistaan mm. siind suhteessa, miten ne syntyvit. Ks. Kiviméki 1963,
s. 160.
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sesta. Kysymys tulee tuomioistuimen ratkaistavaksi mahdollisen loukkauskan-
teen yhteydessd. Niin epdvarmaan tilanteeseen rekisterdidyn merkin haltija ei
yleensi joudu kuin poikkeuksellisesti. Tdma voi kuitenkin tapahtua esimerkiksi
tilanteessa, jossa loukkauskanteen vastapuoli vaatii TMerkkil. 25 §:n nojalla
tavaramerkin rekisterdinnin mitdtoimistd viittden merkin tulleen rekisteroidyk-
si lainvastaisesti.* On myds huomattava, ettei merkin, kuten kuvio- tai yhdistel-
mémerkin, kaikille elementeille saada vilttamittd suojaa rekisterdinnilld. Va-
kiinnuttamisella merkin suoja voikin sen kdyton myo6td muodostua jopa
rekisterdityd merkkid laajemmaksi.’

Tekijanoikeussuojan perusteeksi ei Bernin sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan
mukaan saa asettaa mitdin muodollisuuksia, minki vuoksi tekijidnoikeus on var-
sin vapaamuotoinen ja joustava suojamuoto. Tekijdnoikeus syntyy suoraan lain
(Tekijal 1 §) nojalla valittomaisti teoksen luomisen myoté, joten suojan saami-
seksi ei edellytetd erikseen rekisterdintid tai muita viranomaistoimia. Myoskédan
teoksen tekijastd eikd luomisajankohdasta ei pideti rekisterid. Tekijdnoikeussuo-
ja riippuu yksinomaan siitd, ylittdiako tuotos teoskynnyksen eli onko se Tekijal
1 §:n tarkoittamalla tavalla itsendinen ja omaperdinen. Koska ei voida pitidd yk-
siselitteisend, milloin feos irtaantuu sen tuottaneesta luomisprosessista eli suun-
nitelmista tai luonnoksista, saattaa tekijanoikeuden syntyhetki olla yksittdista-
pauksessa tulkinnanvarainen.® Toisinaan my6s jo suunnitelmat ja luonnokset
voivat olla sellaisia henkisen luomistyon tuloksia, ettd ne saavat tekijanoikeus-
suojaa. Ndin ollen tavaramerkki- ja tekijanoikeus alkavat, myos kaksoissuojatun
kohteen osalta, toisistaan riippumatta ja yleensi eri ajankohtina.

Teoskynnyksen médérittely jdid ensi vaiheessa tekijan oman késityksen va-
raan. Siten tekijin on tiedostettava teoskynnyksen ylittyminen. Koska teki-
jinoikeussuojan kohteena voi olla minkélainen luomus tahansa, joka tiyttda
teosvaatimuksen, tekee timi osaltaan teostason arvioimisen vaikeaksi.” En-
nen teoksen julkistamista ei ole kuitenkaan vastaavalla tavalla tarvetta, kuten
usein tavaramerkin kehittimisprosessin yhteydessd, ennakkotutkinnan suoritta-
miseen, jossa varmistetaan, ettei kehitteilld oleva merkki loukkaa toisen merk-
kid. Teosarvioinnin tuloksesta voidaan kuitenkin esittiii erilaisia kisityksid. Te-
kijdnoikeus ndyttiisi olevan tehokas suojakeino sellaisten tuotosten kohdalla,
jotka tarvitsevat nopeasti suojaa, koska tekijinoikeuden syntyminen ei edel-

4 Ks. esim. Castrén 2006, s. 878.

3> Ks. KKO:n RENNIE-ratkaisu (KKO 2004:49), jossa luontaistuotekaupoissa myytévén erikoi-
selintarvikkeen tunnuksen RENICHEW Kkatsottiin olevan sekaannusvaarassa apteekista ilman re-
septid myytdvin ladkkeen tunnuksena kdytettyyn vakiinnutettuun ja hyvin tunnettuun tavara-
merkkiin RENNIE samoin kuin kuviomerkkiin RENNIE sekd sanamerkkiin DIGESTIF REN-
NIE. Ks. KKO:n RENNIE-ratkaisun kommentoinnista esim. Weckstrom 2005, s. 704—708 ja 717
sekd Pakarinen 2005, s. 628-560.

¢ Ks. tekijdnoikeuden syntymisestd esim. Haarmann 2005, s. 243-244.

7 Haarmann 2005, s. 63—64.
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lytd oikeudenhaltijalta aktiivisuutta®. Tekijédnoikeuden olemassaolo ei kuiten-
kaan ole epdvarmoissa tilanteissa vilttimattd kovin helposti osoitettavissa, vaan
kdytdnnossd se tulee tarvittaessa selvittidd esimerkiksi asiantuntijalausunnolla.
Tekijanoikeussuojan olemassaolo ja laajuus ratkeavat lopullisesti vasta silloin,
kun on syntynyt riitaa oikeuden loukkauksesta. Viitettyd oikeudenloukkausta
koskevaan tilanteeseen voidaan saada selvyyttd oikeudenkdynnin lisdksi my0Os
pyytamall4 asiasta tekijanoikeusneuvoston lausunto’. Viime kiddessid tuomiois-
tuin on kuitenkin ainoa elin, joka voi lopullisesti ratkaista, onko kyseessi oleva
aikaansaannos teos vai ei.

Vaikka tekijanoikeus ei olekaan tavaramerkkioikeuden tavoin riippuvainen
rekisteroinnistd, on tavaramerkkirekisterdinnin etuna, ettd sen olemassaolo on
suoraan ja yksiselitteisesti todennettavissa tavaramerkkirekisteristd. Tavara-
merkin rekisterdinti selkeyttdd tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisdltod
siind mielessd, ettd rekisteriotteesta ilmenee olettama yksinoikeudesta ja sen
tarkka sisélto.'® Tavaramerkkioikeuksien yksilGinti on tidssd mielessa tekijanoi-
keutta helpompaa, koska siind voidaan kéyttda hyviksi viranomaisten maarit-
telemid tunnistetietoja. Siten jo pelkkd viittaus tavaramerkin rekisterinumeroon
antaa riittdvan tasmillisen kuvan esimerkiksi sopimuksen kohteena olevasta oi-
keudesta. Tdma koskee kuitenkin vain rekisterdityd tavaramerkkid, silld vakiin-
nutetun tavaramerkin kohdalla ei ole kdytettdvissd tillaisia tunnistetietoja, vaan
on pohdittava vastaavasti kuin tekijdnoikeuksien kohdalla, miten yksinoikeu-
den kohde saadaan kirjallisesti ilmaistavaan ja riittdvan yksiloityyn muotoon.

Tekijanoikeuden suojaedellytykset eivit tule tunnusmerkkioikeuksien tavoin
rekisterdintiviranomaisen tutkittavaksi, jolloin my6s teoskynnyksen ylittymi-
nen on konkreettisissa tapauksissa usein epéselvii!!l. Toisaalta myds vedottaes-
sa vakiinnutetun tavaramerkin kohdalla sen kiytt6on esimerkiksi myShemmaén
tavaramerkin rekisterdinnin tai kidyton estdmiseksi, merkin vakiinnuttaminen
tulee ndyttdd toteen. Mahdollisessa oikeudenkdynnissd nédyttotaakka on silla,
joka viittda rekisteriméttoméan merkkinsd nauttivan suojaa vakiintumisen pe-
rusteella. Vakiintumisen ndyttdminen saattaa kidytdnnossd osoittautua varsin
ongelmalliseksi, silld se edellyttdd oikeudenhaltijalta huomattavan selkeitd ja
usein vaivalloisesti saatavissa olevaa ndyttod.'

8 Tuominen 2000a, s. 33. Nidin my6s Tommila 2000, s. 557.

° On kuitenkin huomattava, etteivit tekijanoikeusneuvoston lausunnot ole tuomioistuinta sitovia,
vaikka niilld kidytdnnossd ndyttédisikin olevan varsin vahva asema.

10 Toisaalta on kuitenkin huomattava, ettd oikeus saada tietty merkki rekisterdidyksi on laajempi
kuin oikeus kdyttdd titd merkkid. Oikeus kayttdd rekisteroityd merkkid ei ole siind mielessd ehdo-
ton, etteiko sen kayttdminen voisi estyéd esimerkiksi, jos sitd kdytetddn tuotteissa, joiden myynti ja
markkinointi on lailla kiellettyé. Ks. tavaramerkkilainsdddéntotyoryhméan muistio 6/2001, s. 36.

' Tdmé ilmenee erityisesti taideteollisuuden tuotosten kohdalla, jotka voivat ldhtokohtaisesti
nauttia tekijdnoikeussuojaa, mutta eivét kuitenkaan oikeuskédytinnon mukaan ole useinkaan ylté-
neet teostasoon.

12 Ks. Salmi — Hikkinen — Oesch — Tommila 2008, s. 113-114; Kivi-Koskinen 1999, s. 15.
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Niin ollen tekijidnoikeuden syntyprosessia voidaan pitdd oikeuden syntymi-
sen todentamisen osalta vastaavana kuin vakiintuneen merkin osalta: tekijénoi-
keuden syntymisestd eikd merkin vakiintumisesta ei voi kummastakaan saada
todistusta ja kummankin oikeuden todentaminen tapahtuu vasta loukkaustilan-
teessa viranomaisen tai tuomioistuimen ratkaisulla. Toisaalta myoskéén rekis-
terdidyn merkin suoja-ala ei vilttimattd ilmene tavaramerkkirekisteristd sel-
laisenaan, silld merkinhaltijan yksinoikeuden ulottuvuus konkretisoituu myds
tissd tapauksessa vasta mahdollisessa oikeudenkidynnissa.

Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden piillekkdissuojatilanteessa ndiden oikeuk-
sien syntyprosessia voidaan tarkastella kayttden esimerkkini kaksoissuojaa saa-
vaa sarjakuvahahmoa'®. Koska kuviomerkki on nimenomaisesti mainittu yhtena
esimerkkind merkistd, joka voidaan TMerkkilL 1.2 §:n mukaan rekistertida tava-
ramerkkind, tekijanoikeudella suojattavista kohteista esimerkiksi kuviot, kuten
lahes poikkeuksetta my0s teostasoon yltivit sarjakuvahahmot', tiyttivit 14ht6-
kohtaisesti kuviomerkkind my0s tavaramerkkivaatimukset. Vaikka kuvio olisi te-
kijanoikeudellisesti arvioiden omaperiinen, ei tekijinoikeussuojan olemassaolo
kuitenkaan itsessdin takaa kuvion rekisterdintikelpoisuutta tavaramerkiksi. Tava-
ramerkkind kéytettdvin sarjakuvahahmon tulee olla erottamiskykyinen eli kyet-
tivd erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tavaroista ja palveluista.
Erottamiskykyarvioinnin kannalta sarjakuvahahmon etuna voidaan pitéi sitd, ettd
hahmoa voidaan yleensi pitdd niin omintakeisena, ettd muutamia kertoja tillai-
sen hahmon kanssa tekemisiin joutuneet henkil6t muistavat sen helposti®. Yleen-
sd sarjakuvahahmot eivit sisillda mitdidn suoraa viittausta niilli markkinoitaviin
tuotteisiin,'® joten ldhtokohtaisesti niitd ei ole pidettivd myoskédian kuvailevina.
Vaikka merkin tunnettavuus sarjakuvahahmona saattaa osoittautua haasteellisek-
si siltd osin, mieltddko yleiso hahmon tavaramerkiksi, voidaan hahmoa pitdi ky-
kenevinad yksil6imédan merkinhaltijan tavarat ja palvelut toisten tuotteista.

13 Koska tekijdnoikeus syntyy teoksen luoneelle luonnolliselle henkil6lle, kuten graafiselle suun-
nittelijalle, ja tavaramerkkioikeuden puolestaan rekisterdi tai vakiinnuttaa yleensd merkin halti-
jana oleva elinkeinonharjoittaja, kaksoissuojatilanteessa ndiden molempien merkkiin kohdistu-
vien oikeuksien hallinnoiminen edellyttdd, etté tekijanoikeudet on siirretty tavaramerkin haltijal-
le. Ks. tekijdnoikeuden siirtdmisestd tavaramerkin haltijalle luku 9.

!4 Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 628. Ks. tekijdnoikeusneuvoston lausunto TN 2006:16
(Tekijanoikeus piirroshahmoon), jossa tekijanoikeusneuvosto katsoi, ettd lausunnossa arvioitava-
na olevaa satuhahmoa koskevat piirrokset olivat niin itsendisid ja omaperdisié, ettd ne olivat teki-
janoikeussuojaa saavia teoksia.

15 Ks. Hakulinen 1954, s. 69, jonka mukaan erottamiskykyiselld tavaramerkilld on oltava ns.
muistiin tarttumisen kyky.

16 Esimerkkeini tavaramerkkini rekisterdidyistd hahmoista voidaan mainita mm. Suomessa re-
kisteroidyt Pink Panther -hahmosta ja sen nimestd muodostuvat yhdistelmétavaramerkit (rekiste-
rinumerot 200314 ja 221240), jotka on molemmat rekisterdity useissa luokissa (haltijana Metro-
Goldwyn-Mayer Studios Inc.) sekid CTM:na (rekisterinumero 638478) useissa luokissa rekiste-
roity yhdistelmitavaramerkki, joka muodostuu Teletubbies-sanasta sekd Tinky, Winky, Dipsy,
Laa-Laa ja Po -hahmoista ja niiden nimistd. Merkinhaltijana on DHX Worldwide Limited.
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On huomattava, ettei tavaramerkiksi voida rekisteroidd hahmoa itsedin, vaan
on valittava yksi hahmon esitys, jolle haetaan rekisterdintid. Tdlloin on my0s
madritettava yksi tai useampi tavara- ja palveluluokka, jossa suojaa haetaan.
Haettavan kuvion osalta tulee esittdd kaikki hahmon piirteet ja elementit. Li-
séiksi siihen tulisi vilttdd sisdllyttamastd sellaisia piirteitd, joita ei tavallises-
ti yhdistetd kyseiseen hahmoon.!” On myos huomattava, ettei rekisteroinnilld
mydnnettyd suojaa ole rajoitettu pelkiistddn merkin identtisiin toisinnoksiin,
vaan tavaramerkin haltija voi vastustaa myos sellaisten merkkien rekisterdintiad
tai kdyttod, jotka ovat sekaannusvaarassa rekisterdityyn merkkiin. Siten rekiste-
roitdvian kuvion valinnan tirkeys on aina jossain méérin suhteellista.

Tarkasteltaessa hahmon suojaa tekijidnoikeusndkdkulmasta voidaan tehdi
huomio, ettid useimmissa tapauksissa sarjakuvahahmojen ilmenemismuotojen
on katsottu olevan niin itseniisid ja omaperdisii, ettd ne saavat tekijdnoikeus-
suojaa's. Koska luomisen vapaus on téllaista hahmoa suunniteltaessa ldhes ra-
jaton, voidaan todeta, ettd jos tekija ei kopioi aiempaa teosta, on hdnen luomuk-
sensa itsendinen ja omaperdinen. Tdssad yhteydessd on kuitenkin syytd huomata,
etteivdt hahmot sindnsd nauti tekijanoikeussuojaa, vaan niiden itsendiset ja
omaperiiset ilmenemismuodot.

Saksalaisen Bundesgerichtshofin ratkaisuissa on késitelty hahmojen tekijéin-
oikeussuojaa muun muassa Mikki Hiiren', Aku Ankan, Bambin® seki Asterixin
ja Obelixin* kohdalla ja tuomioistuimen kdytinnossid ndiden hahmojen ilmene-
mismuodot ovat saaneet suojaa.

Vaikka tekijdanoikeus voikin periaatteessa suojata alkuperdisen hahmon jo-
kaista erilaista ilmenemismuotoa,” tdmén nikemyksen pitdminen padsdiantoni
vaikuttaa kovin liioitellulta. Rajanveto tekijinoikeuden haltijan méidrdamispii-
riin kuuluvan suojaa saavan alkuperidisen teoksen, kuten hahmon, muunnel-
mien ja suojapiirin ulkopuolelle jadvien toisen tekemien vapaiden muunnel-
mien vililld ei vilttimittd ole aina kovinkaan yksiselitteistid?®. Sen vuoksi
tavaramerkkioikeutta voidaankin hyddyntdd suojattaessa erityisesti sellaisia
hahmon yksittdisid piirteitd, joiden itsendisyydesti ja omaperdisyydesti ollaan

17 Ks. Gaide 2002, s. 557-558.

18 Esimerkkind teoksina pidettdvistd sarjakuvahahmoista on oikeuskirjallisuudessa mainittu mm.
Karvinen ja Muumi. Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 628. Niin voidaan todeta olevan myos
kolmiulotteisten hahmojen kuten Tdhtien sodan robottien tai Muppet Show’n nukkien kohdalla.
Ks. Gaide 2002, s. 556.

' BGH 27.12.1963 — Ib ZR 180/61. Ks. GRUR 1963, s. 485-490 (Micky-Maus-Orangen).

2 BGH 9.11.1959 — 1 ZR 78/58. Ks. GRUR 3/1960, s. 144-147 (Bambi).

2 BGH 11.3.1993 — I ZR 263/91. Ks. GRUR 3/1994, s. 206-209 (Alcolix).

22 Vrt. Gaide 2002, s. 556, jonka mukaan tekijdnoikeussuoja voidaan evitd hahmoilta vain poik-
keuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi kun hahmon ulkomuoto on erittdin yksinkertainen.

2 Ks. tekijanoikeuden haltijan suojapiiriin kuuluvista epéitsendisistd seki itsendisistd ja vapaista
muunnelmista tarkemmin tekijdnoikeuden taloudellisia oikeuksia koskevasta luvusta 4.2.1.

171



TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJANOIKEUDEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

epivarmoja®*. Esimerkkin téllaisista piirteistd voidaan mainita alla esitetystd
Tintin toyhdostd® muodostuva yhteison tavaramerkki. Merkissd kuvatun toyh-
don voidaan tuskin katsoa sellaisenaan yltidvin teostasoon.

Kuva 15. Tintin toyhto.
Yhteison tavaramerkki rek.nro 1844521.

Myos seuraavassa esitetty tapaus havainnollistaa hahmon yksittdisten piirteiden
suojaamiseen liittyvidd rajanvetoa. Tapaus osoittaakin hyvin sitd, miten oikeu-
denhaltijan on syyti tutkia, missd olosuhteissa ja laajuudessa sarjakuvahahmoa
tai muuta kaupallisesti kiytettyd hahmoa tai kuviota tulisi suojata myds tava-
ramerkkin.

PRH:n valituslautakunnan 1.6.2005 antamaa pédtostd®® koskevassa tapauk-
sessa oli kyse muun muassa siitd, loukkasiko rekisterdity yhdistelmétavara-

2+ Talloin voidaan puhua ns. negatiivisesta paéllekkéisyydest, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa
toisella immateriaalioikeudella paikataan toisen oikeuden suoja-aukkoja. Ks. kisitteestd Derc-
laye — Leistner 2011, s. 53.

3 Tintti-hahmon toyhtod esittdvd tavaramerkki (rekisterinumero 1844521), joka on rekisterdity
20.12.2001 CTM:na luokissa 16, 38 ja 41 (haltijana Moulinsart S.A.). Merkin graafinen sanalli-
nen kuvaus on: “Tyylitelty kuva Tintin hiustupsusta.” Merkin vérit ovat sininen ja valkoinen. Vas-
taavanlaisena esimerkkind voidaan myds mainita Disney Enterprises, Inc.:n Yhdysvalloissa tava-
ramerkkiné rekisterdimd merkki (rekisterinumero 2784058), joka esittidd Mikki Hiiren korvia.

% Ks. tapauksen arvioinnista my6s TekijdL 1 §:n mukaisen teoksen nimen suojaamisen osalta lu-
vusta 7.2.2. ja Tekijdl 51 §:n teoksen nimed koskevan sddnnoksen valossa luvusta 7.2.3. Ks. laa-
jemmin tapauksen tarkastelusta my6hemmin luvusta 8.2.2.
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merkki (rekisterinumero 222237) Walt Disney Enterprises, Inc.:n tekijéin-
oikeutta. Valituslautakunta katsoi padtoksessddn®’, ettd merkissd olevassa
erddnlaisesta hatusta muodostuneessa kuviossa ei ollut kyse viitteentekijian
tarkoittamasta sarjakuvahahmosta, eikd merkin siten katsottu loukkaavan
toisen tekijanoikeutta. Koska kyseinen kuvio ei saanut tekijanoikeussuojaa,
tdssi tilanteessa merkin rekisterinnin olisi voinut estdd vain vditteentekijan
aiempi tavaramerkkisuojaus?.

?Goofy’s Place

Kuva 16. Goofy’s Place.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 222237.

5.2 TAVARAMERKKI- JA TEKIJANOIKEUDEN
ALUEELLINEN VOIMASSAOLO

Yhtenid tidrkednd yhteisend rajoituksena eri immateriaalioikeuksille voidaan
nihdi niiden alueellinen voimassaolo eli territoriaalisuus, joka on seurausta
valtioiden suvereniteetista®. Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden voimakkaasta
kansainvilisyydestd huolimatta nimé immateriaaliset yksinoikeudet ovat kui-
tenkin ldhtokohtaisesti kansallisia®. Territorialiteetin mukaisesti immateriaali-
oikeuden tarjoama suoja on voimassa vain silld alueella, jossa voimassa olevien
sadnnosten mukaisin edellytyksin se on myonnetty?!. Tavaramerkki- ja tekijan-
oikeussuojan alueellisen laajuuden osalta on eroavuutta, silld siind missé teki-
janoikeuksien osalta Bernin konventiossa tekijdnoikeussuojaa annetaan kirjal-

2 My6s PRH:n valituslautakunnassa vireilld olevaa asiaa koskevat asiakirjat ovat julkisia ja saa-
tavilla PRH:sta. On kuitenkin huomattava, ettd PRH:n valituslautakunta on lakkautettu 31.8.2013
ja sen jilkeen PRH:n tekemisti tavaramerkkiasioista koskevista padatoksistd valitetaan markkina-
oikeuteen.

2 Tutkimuksessa ei sen rajauksen mukaisesti oteta kantaa siihen, olisiko téssi tilanteessa voinut
olla mahdollista estédd rekisterdinti muun lainsddaddannon kuin tavaramerkki- ja tekijanoikeuslain
perusteella arvioitaessa, onko nimi yhdessi kuvion kanssa omiaan aiheuttamaan késityksen siitd,
ettd kyseessi on tietty sarjakuvahahmo.

» Ks. Haarmann 2014, s. 11.

3% Suojan territoriaaliselle luonteelle voidaan kuitenkin katsoa aiheutuvan paineita tekniikan ke-
hittymisestd sekd sosiaalisesta ja taloudellisesta globalisaatiosta. Ks. Dinwoodie 2007, s. 71-72;
ks. Norrgard 2005, s. 572-584.

31 Ndin ollen mikili tietyn kohteen suojaedellytykset eiviit jossakin maassa ole tiyttyneet, ei se
vaikuta suojan saamiseen tai ylldpitimiseen toisessa maassa. Bernitz — Karnell — Pehrson — Sand-
gren 2011, s. 11; Castrén 2006, s. 769-770.
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liselle ja taiteelliselle teokselle sen luomishetkestd lidhtien kaikissa kyseisen
konvention jdsenvaltioissa, tavaramerkkioikeutta koskevat kansainviliset so-
pimukset, kuten Pariisin sopimus, eivit puolestaan anna vastaavalla tavoin ta-
varamerkille automaattisesti rajat ylittdvia alueellista suojaa jasenvaltioissa®.
Siten esimerkiksi Suomessa vakiinnuttamalla tai rekister6imélléd tavaramer-
kin haltijalle syntynyt yksinoikeus on ldhtokohtaisesti voimassa vain Suomes-
sa. Myos tavaramerkkioikeuden mahdolliseen loukkaukseen voidaan péddsién-
toisesti vedota vain silld alueella, jonka lainsdddinndn mukaisin edellytyksin
oikeus on voimassa. Bernin konventio onkin ratifioitu varsin kattavasti monis-
sa valtioissa, jolloin teos nauttii alueellisesti varsin laajaa suojaa®*. Niin ollen
tekijanoikeussuojaa saavat Suomessa myos kaikki kansainvilisiin tekijénoi-
keuden yleissopimuksiin liittyneiden valtioiden tekijit. Esimerkiksi kuviotava-
ramerkkiin otettu kuvataiteen teos voi siten olla luotu toisessa maanosassa ja
sen oikeudenhaltija voi nauttia yleissopimuksen perusteella tekijinoikeussuo-
jaa myos Suomessa*. Siten tekijidnoikeus soveltuu hyvin teoksen kaupalliseen
suojaamiseen, silla tekijdnoikeus suojaa automaattisesti teoksen kayttod kai-
kenlaisissa tuotteissa ja lidhes aluerajoituksista riippumatta. Tavaramerkkisuo-
ja ulottuu ldhtokohtaisesti vain tavaramerkin kéyttoon elinkeinotoiminnassa ja
tiettyihin rekisterdityihin tavara- ja palveluluokkiin kuuluviin tuotteisiin.
Koska kansalliset tavaramerkkijirjestelmit tuottavat yksinoikeuden merk-
kiin kyseisen valtion alueella, maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva tavara-
merkin haltija joutuukin padsdantoisesti suojaamaan tavaramerkkinsa tekemal-
14 erilliset hakemukset kaikissa niissd valtioissa, joissa hdnen yksinoikeutensa
piiriin kuuluvia merkkejd kiytetdan®. Tavaramerkkioikeuden osalta alueellisen
territoriaalisuuden vaikutuksia on kuitenkin lieventdnyt Suomen liittyminen

32 Tavaramerkkioikeuksien osalta Pariisin konventio kansainvilisend yleissopimuksena turvaa si-
ninsd kansallisesti ja alueellisesti rajattujen immateriaalioikeuksien haltijoille tietyt minimivaa-
timukset tdyttdvin oikeussuojan kaikissa konventioon liittyneisséd valtioissa. Téltd osin Pariisin
konventio vastaakin tekijanoikeuksia koskevaa Bernin konventiota, joka myds sisdltdd mm. sddn-
noksid tekijanoikeuden vihimmaéissuojatasosta konventioon sitoutuneissa maissa. Tavaramerkki-
oikeuden territoriaalisuuden vaikutuksia lieventévit tavaramerkkioikeuden osalta tavaramerk-
kien kansainvilisen rekister6innin mahdollistamiseksi luodut kolme yleissopimusta: Madridin
sopimus vuodelta 1891, Madridin poytékirja vuodelta 1989 sekd vuodelta 1994 oleva tavara-
merkkilakisopimus (Trademark Law Treaty, TLT), jonka Suomi on allekirjoittanut vuonna 1995,
muttei ratifioinut. Suomi onkin mukana sekd 1.4.1996 kdyttoon otetun Madridin poytikirjan
(SopS 12/96) ettd 15.3.1995 kaikissa EU:n jdsenvaltioissa voimaan tulleissa yhteison tavara-
merkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisissa tavaramerkkien kansainvilisissé rekisterdintijirjes-
telmissd. Nama sopimukset Madridin poytikirjaa lukuun ottamatta eivit kuitenkaan puutu tava-
ramerkin alueellisen suojan laajuuteen.

3% Bernin konventiossa on 168 jdsenvaltiota (15.11.2015). Kansainvélisessé kattavuudessa Bernin
konventio ei kuitenkaan ylld Pariisin konvention tasolle.

3 Haarmann 2003, s. 81.

35 Pariisin yleissopimus ei kuitenkaan luonut ylikansallista teollisoikeusjirjestelméi, vaan jokai-
sen jasenvaltion tulee tutkia itsendisesti, onko suojaa yksittdistapauksessa annettava. Luonnolli-
sestikin tdma4 lisdd kustannuksia sekd vie aikaa.
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vuoden 1996 alusta Madridin pdytékirjaan, jonka mukaisessa kansainvilisessd
tavaramerkkien rekisterdintijarjestelméssd tavaramerkki voidaan suojata yhdel-
14 hakemuksella useassa eri Madridin pOytikirjaan liittyneessd jasenmaassa®.
Lisdksi kansallisiin suojajdrjestelmiin sidottu alueellisuus on osittain muuttu-
nut my0s tavaramerkkioikeuden osalta Euroopan unionin alueella voimassa
olevien immateriaalioikeuksien ja mm. EU:n perusperiaatteina olevien kilpai-
lun vapauden ja tavaroiden vapaan litkkuvuuden yhteison alueella toteuttavan
yhteisen koko EU-alueen kattavan yhteisotavaramerkkijirjestelméan myotd®.

Tavaramerkkiasetukseen (207/2009/EY) perustuvan jérjestelmin mukaisella
yhteisotavaramerkilld on kansallisen suojajarjestelman mukaista tavaramerkkia
laajempi alueellinen voimassaolo. Yhteison tavaramerkkijirjestelmé perustuu
siihen, ettd yhteison tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkial-
la EU:n alueella. Néin ollen yhdelld hakemuksella saadaan koko EU:n alueella
tavaramerkkisuojaa.*® Toisaalta yhteison tavaramerkki voidaan rekisteroidé ole-
maan voimassa vain koko yhteison alueella. Yhteison TMerkkiA (207/2009) 1
artiklan 2 kohdasta ilmenevin tavoin yhteison tavaramerkki voidaan vastaavasti
luovuttaa, siitd voidaan luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettéa tai julistaa
mitdttomaksi ja sen kiyttd voidaan kieltdd ainoastaan koko yhteison alueella.®
Niin ollen yhteison tavaramerkkirekisterdinnin kautta myos tavaramerkkioi-
keuden alueellinen kattavuus voidaan laajentaa kaikki EU:n jdsenvaltiot katta-
vaksi.

Kuitenkin siitd huolimatta, ettd kansainvilisilld sopimuksilla ja yhteison ta-
varamerkkijdrjestelmdn mukaisella rekisterdinnilld on jossain méaérin lieven-
netty tavaramerkkioikeuden territoriaalisuutta seké rekisterdintimenettelyn etté
alueellisen voimassaolon osalta, tavaramerkin rekisterdinti- ja siihen liittyvit

3% Tavaramerkkirekisterdinnin hakijan tulee hakemuksessaan nimetd ne Madridin poytikirjan ji-
senmaat, joissa tavaramerkkisuojaa haetaan. Kansainvilinen rekisterdinti tulee voimaan niissa
nimetyissd maissa, joissa rekisterdinnille ei 16ydy kyseisen maan oman lainsddadannon mukaista
rekisterdinnin estetti.

37 Immateriaalioikeuksien territoriaalisuudelle aiheuttavat haasteita myos sosiaalinen ja taloudel-
linen globalisaatio seki jatkuvasti kehittyvd teknologia. Pihlajarinne 2014, s. 875.

3 Ks. esim. Mansala 20014, s. 3. Suomi on mukana kaikissa EU:n jédsenvaltioissa voimaan tul-
leen yhteison tavaramerkkiasetuksen (207/2009/EY) mukaisessa rekisterdintijirjestelméssa.
Suomi on liittynyt myds 1.4.1996 kidyttoon otetun Madridin poytikirjan (SopsS 12/96) mukai-
seen tavaramerkkien kansainvéliseen rekisterdintijarjestelmién. Rekisterdinnilld on ndissd jdsen-
maissa samanlainen oikeusvaikutus kuin kansallisella rekisterdinnilld. Ks. esim. Castrén 2006, s.
880-881.

¥ On kuitenkin huomattava, etti téstd artiklasta kiy ilmi, ettei yhteison tavaramerkin yhtenéinen
lIuonne ole kuitenkaan poikkeukseton. Niin on esim. tilanteessa, jossa kansallinen tuomioistuin
kisittelee yhteison tavaramerkkioikeutta koskevan loukkausasian sen toimivallan perustuessa
loukkauksen tapahtumiseen kyseisen valtion alueella. Télloin kansallisella tuomioistuimella on
toimivalta ratkaista asia vain kyseisen jdsenvaltion aluetta koskien, joten yhteison tavaramerkki-
oikeuden vaikutus ulottuu tissi tilanteessa tosiasiallisesti vain kyseiseen jdsenvaltioon. Ks. tar-
kemmin von Miihlendahl 2008, 69-70.
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hallinnointikustannukset saattavat nousta varsin korkeiksi*’ pyrittdessid hankki-
maan Euroopan- tai maailmanlaajuista suojaa.

Koska tekijanoikeuden syntyminen ei edellytd merkintidi julkiseen rekiste-
riin, alueellisesti yhtd laajan tekijdnoikeussuojan saaminen puolestaan ei vaadi
vastaavaa taloudellista panostusta kuin tavaramerkkioikeuden rekisterdiminen
ja uudistaminen. Kuitenkin my0os tekijdnoikeussuojan riittdvi alueellinen katta-
vuus esimerkiksi loukkaustilanteita silméilli pitden on tdrkeda.

Kaksoissuojaustilanteessa merkin oikeudenhaltija saattaa usein pyrkid kdyt-
tdmadn piillekkdissuojausstrategiaa tarkoituksenaan hyotyd rekisterdidystd
tavaramerkkioikeudesta rekisterdiméattomin tekijinoikeuden lisdksi. Tavara-
merkkioikeuden saadakseen oikeudenhaltijan tulee rekisterdidd tavaramerk-
kioikeutensa ja huolehtia rekisterdintiin liittyvistd kustannuksista. Koska teki-
jinoikeuden syntyminen ei edellytd hallinnollisia toimenpiteiti saati erityisten
maksujen suorittamista, sitd voidaan jossain tilanteissa pitdd strategisesti tava-
ramerkkioikeudelle lisdsuojan kaltaisena suojamuotona, joka ei kuitenkaan esti
rekisterdidyn tavaramerkkioikeuden olemassaoloa. Jos tavaramerkkioikeuden
haltija puolestaan jittdd uusimatta tavaramerkkirekisterdintinsé, jonka seurauk-
sena tavaramerkkioikeus péittyy, ei tdlld ole mitdédn vaikutusta tekijanoikeuden
voimassaoloon.

5.3 TAVARAMERKKI- JA
TEKIJANOIKEUDEN SUOJA-AJAT

5.3.1 Lihtokohtia suoja-aikatarkasteluun

Yksinoikeuteen tarvitaan merkittdvid rajoituksia, jotta yhteiskunnan ja yksit-
tdisen oikeudenhaltijan etujen kesken vallitsisi sopiva tasapaino. Useimpien
immateriaalioikeuksien, kuten esimerkiksi tekijinoikeuden, tirkeimpéni ra-
joituksena voidaan pitdd niiden rajoitettua enimmaéiskestoa. Tekijanoikeus on
pidsiintoisesti voimassa tekijidn elinidn ja aina siihen asti kunnes 70 vuotta
on kulunut teoksen tekijin kuolinvuodesta (Tekijal. 43 §) tai teoksen julkis-
tamisvuodesta (TekijdL 44 §) tai 25 vuotta aiemmin julkaisemattoman tai jul-

“ Valittaessa tavaroita ja palveluita, joille rekisterdintid haetaan, on pidettivd mielessi, ettd ha-
kemusmaksuihin vaikuttaa se, kuinka moneen tavara- ja palveluluokkaan rekisterdintid haetaan.
Tavaramerkin hakemusmaksu kansallisen tavaramerkin osalta on esim. sdhkdoistd hakemusjérjes-
telmdd kidyttden yhden tavara- tai palveluluokan siséltdessdéin 215 euroa. Lisdmaksu jokaiselta
luokalta ensimmaisen luokan jidlkeen on 80 euroa. Maksu rekisterdinnin uudistamisesta seuraa-
vaksi 10 vuodeksi yhden tavara- tai palveluluokan sisdltdessdén on 250 euroa. Yhteison tavara-
merkin osalta esim. verkossa jatettdvian hakemuksen perusmaksu on 900 euroa. Jos hakemus kat-
taa enemmain kuin kolme tavara- tai palveluluokkaa, jokaisesta lisdluokasta peritdidn 150 euroa.
Maksu rekisterdinnin sidhkoisestd uusimisesta on 1350 euroa.
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kistamattoman teoksen julkaisemis- tai julkistamispdivastd (Tekijal. 44a §)*'.
Useimpien immateriaalioikeuksien enimmadiskestoa koskeva aika-rajoitus ei
kuitenkaan ulotu tavaramerkkioikeuteen. TMerkkilL 22 §:n mukaan tavaramer-
kin rekisterdinti on ldhtokohtaisesti voimassa kymmenen vuotta siitd péivas-
td, jona rekisterdintihakemus on tehty. Tavaramerkin rekisterdinti on kuitenkin
mahdollista uudistaa tavaramerkinhaltijan hakemuksesta kymmeneksi vuodek-
si kerrallaan edellisen rekisterdintikauden pédéttymisesti niin monta kertaa kuin
halutaan*?. Tavaramerkkioikeus eroaa suoja-ajan osalta muista immateriaali-
oikeuksista siind, ettd merkkid jatkuvasti kdyttamalld tai periodeittain rekiste-
roinnin uusimalla tavaramerkinhaltija voi nauttia periaatteessa mairdaikaan ra-
joittumattomasta yksinoikeudesta*. Koska tekijanoikeus ei puolestaan edellytid
uudistamista tavaramerkkioikeuden tavoin, vaan se on padsdiantoisesti ja kerta-
luontoisesti voimassa tietyn yhtidjaksoisen miirdajan, voidaan yhtend merkitté-
vimmistd eroista tavaramerkki- ja tekijinoikeuden vililld pitdi niiden erilaista
suoja-aikoja koskevaa sddntelyd, joka johtuu nédiden oikeuksien erilaisista tar-
koitusperistd. Suoja-ajan keston osalta tavaramerkkioikeus voikin ulottua sel-
vasti pidemmalle kuin tekijdnoikeus.

Tavaramerkin voimassaolon rajoittamatonta uudistettavuutta voidaan perus-
tella tarpeella sdilyttdd tavaramerkin erottamiskyky. Kun tavaramerkki voi olla
voimassa miadrddmattdmin ajan, on timi omiaan estimiin vaaraa tavaramer-
kin alkuperédn sekoittumisesta toiseen merkkiin. Lisiksi tavaramerkkioikeutta
ei ole katsottu olevan tarpeen rajoittaa ajallisesti, koska se yksinoikeutena lidh-

41 Suomessa suoja-aikaa pidennettiin 70 vuoteen tekijinoikeuslain muutoksella 22.12.1995/1654.
Syyni tdhdn muutokseen oli vuonna 1993 voimaan tullut EU:n suoja-aikadirektiivi (93/98/ETY,
kodifioitu 2006/116/EY), jolla yhteniistettiin tekijdnoikeuden suoja-aika EU:n alueella. Suoja-
ajan jatkumista tekijdn kuoleman jilkeen on perusteltu mm. siten, ettd tekijdn oikeudenomista-
jien persoonalliset suhteet tekijdédn sdilyvit vield jonkin aikaa tekijdn kuoleman jilkeen. Niiden
katkettua ei kuitenkaan ole endd syytd sidilyttdd tekijan oikeudenomistajilla mahdollisuutta teki-
janoikeuden taloudelliseen hyodyntimiseen. On todettu, ettd tekijanoikeuden piadttyminen teki-
jéan kuollessa aiheuttaisi epdvarmuutta ja laskelmointia. Témén vuoksi on pidetty tirkednd enna-
koitavuutta siten, ettd hyvissi ajoin tiedetdédn, milloin tekijdnoikeus lakkaa ja teos tulee vapaa-
seen kiyttoon. Haarmann 2005, s. 244-245. Suoja-ajan jatkumisen on katsottu myds turvaavan
teoksen esittdmiseksi ja levittdmiseksi tehtyji investointeja. Tekijdnoikeuden suoja-ajan pidenta-
mistd on myos kritisoitu laajasti oikeuskirjallisuudessa. Téssé yhteydessi tekijanoikeuden suoja-
ajan pidentdmiseen liittyvid keskustelua ei ole tutkimuskysymyksen kannalta kuitenkaan tarpeen
kasitelld tarkemmin.

4 Lisidksi on huomattava, etti mikéli rekisterdinti halutaan pitdd voimassa, tulee uudistamisen
yhteydessd maksettavaksi tavaramerkin uudistamismaksu. Rekisterdinnin uusiminen on kuiten-
kin verrattain edullista.

4 Ks. TRIPS-sopimuksen 18 artikla, jonka mukaan tavaramerkin rekisterdinti tulee olla uudistet-
tavissa rajoituksetta. Kdytdnnossd tavaramerkkioikeuden kestoa voidaan tietyin edellytyksin ra-
joittaa tavaramerkkilain nojalla, silld tavaramerkkioikeus lakkaa, mikéli tavaramerkki poistetaan
rekisteristd TMerkkiL 24 §:n nojalla, rekisterdinti julistetaan mitattoméksi TMerkkiL 25 §:n pe-
rusteella tai yksinoikeus tavaramerkkiin tuomitaan menetyksi TMerkkiL. 26 §:n nojalla.
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tokohtaisesti edistdd myos kilpailua*. Vaikka tavaramerkkioikeudesta aiheutuu
sosiaalisia kustannuksia, kun muita toimijoita estetdén kidyttaméastd tunnusta®,
ovat nami kustannukset kuitenkin merkittdvisti pienempid kuin esimerkiksi te-
kijanoikeudesta aiheutuvat kustannukset*. Oikeustaloustieteessi kustannuksil-
la on perusteltu tavaramerkkisuojan rajoittamatonta uudistettavuutta, joka voi
periaatteessa johtaa myos ikuiseen suojaan.

On kuitenkin huomattava, ettd tavaramerkkioikeus, toisin kuin esimerkik-
si tekijdnoikeus, edellyttdd voimassa pysyédkseen tavaramerkin kiyttimista re-
kisterdidyissid tavaroissa ja palveluissa, silld TMerkkiL. 26 §:n mukaan tavara-
merkkioikeus voidaan tuomita menetetyksi kiyttiméttomyyden perusteella®’.
Siten voidaankin todeta, ettd tavaramerkkirekisterdinnin uudistamisen kaut-
ta merkin saavuttamaa periaatteessa ikuista suoja-aikaa voidaan pitdd jossain
médrin suhteellisena, silld merkinhaltija voi ylldpitdd yksinoikeuttaan tavara-
merkkiinsd vain niin pitkdin kuin hén tosiasiallisesti kdyttdd merkkidén elin-
keinotoiminnassa. Suoja-ajan jatkuminen edellyttdd lisdksi merkin sdilymis-
td erottamiskykyisend. Kaksoissuojatun merkin tavaramerkkisuojan péityttya
TMerkkiL 26 §:n perusteella tai merkin muututtua erottamiskyvyttomaiksi, voi-
daan merkin suojausta timén estimittd vield jatkaa tekijdanoikeudella. Néin
ollen tissd tilanteessa tekijanoikeuden voimassaolo saattaa kestdd pidempéin
kuin tavaramerkkioikeuden ja kaksoissuojattua merkkid suojata tekijanoikeu-
della a posteriori vield tavaramerkkisuojan paatyttya.

Tekijanoikeuden ajallista rajoittamista voidaan perustella monin tavoin. Esi-
merkiksi oikeustaloustieteen ndkokulmasta sitd on perusteltu tekijanoikeudesta
aiheutuvilla monopolikustannuksilla. Niin siitdkin huolimatta, ettei tekijénoi-
keutta koskevien edellytysten ja rajoitusten seurauksena siitd voida puhua ra-
joittamattomana yksinoikeutena ja siten puhtaana monopolina. Tekijdnoikeuden

* Pihlajarinne 2014, s. 931.

4 Ks. tavaramerkkioikeudesta aiheutuvista kustannuksista esim. Landes — Posner 2003, s. 172—
174 sekd Bentley — Sherman 2009, s. 715-716.

4 Toisaalta taas teoksen luvaton kopioiminen ei lihtokohtaisesti vaikuta alkuperéisen teoksen ar-
voon, vaikkakin se vihentdd kannustinta luoda jatkossa uusia teoksia. Tdssd mielessd tavaramer-
kin arvo on teosta haavoittuvaisempi, silld kilpailevien markkinatoimijoiden vapaasti hyodyn-
tdessd merkinhaltijan luomaa vahvaa brindid ilmentivad tavaramerkkid samankaltaisille tuotteil-
le johtaisi tdimid yksinoikeudenhaltijan tavaramerkin arvon heikkenemiseen. Landes — Posner
2003, s. 172-173. Ks. tekijanoikeuden synnyttédmistd kustannuksista esim. Landes — Posner 2003,
s.3741.

47 TMerkkiDir 10 artiklan mukaan tavaramerkkioikeus voidaan menettdd kdyttamattomyyden
perusteella, jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn pédttymi-
sestd ole ottanut jisenvaltiossa tavaramerkkii tosiasialliseen kédyttoon tuotteissa, joille se on re-
kisterdity, tai jos téllainen kidytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneeni eikd kayttd-
mattd jattdmiseen ole patevad syytd. Ks. myos TRIPS-sopimuksen 19 artikla, jonka mukaan, jos
rekisterdinnin voimassapitdmiseksi edellytetddn kiyttod, rekisterdinti voidaan kumota vasta vi-
hintdédn kolmen vuoden kiyttamittomyyden jélkeen, ellei tavaramerkin haltija voi osoittaa sellai-
sen kidyton esteend olleen jokin pitevi syy.
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midrdaikaisuutta on lisdksi perusteltu muun muassa utilitaristisella teorialla,
jonka mukaan yksinoikeuksien tarkoituksena on tieteen ja taiteen edistdmi-
nen. Sen mukaan yksinoikeuksien ajallinen rajoittaminen takaa riittdvin kan-
nustimen luoda uusia teoksia ja sijoittaa niiden tuotantoon ja levittimiseen*s,
Tarkeimpind syynid useimpien immateriaalioikeuksien, myos tekijidnoikeuden,
ajalliseen rajoittamiseen on kuitenkin kestoltaan ikuisesta yksinoikeudesta koi-
tuva voimakas haitta tekniikan ja koko sivilisaation yleiselle kehitykselle. Ai-
kaan rajoittumatonta yksinoikeutta voidaan pitdd myos siindkin mielessi koh-
tuuttomana, ettd esimerkiksi runo- tai musiikkiteoksia voidaan pitdd yhteisend
kulttuuriperintond. Myo6s kiytdnnolliset nakokohdat puoltavat aikarajoituksia.
Ajan kuluessa tekijianoikeudet voisivat hajaantua perintdjen ja luovutustoimien
kautta niin monille tahoille, ettd niiden oikeudenhaltijoiden selvittiiminen ja te-
hokas hyddyntdminen vaikeutuisi.

Tekijanoikeuden suoja-ajan paityttyd teoksesta tulee tekijanoikeudesta va-
paa eli kuka tahansa saa vapaasti kiyttia sitd kaupallisesti tai hyodyntdd muul-
la tavoin. Vapaa hyodynnettdvyys voi johtua teoksen suoja-ajan péddttymisen
lisdksi siitd, ettd tekijd on antanut teoksensa vapaaseen kidyttéon. Ainoana teki-
janoikeuslaista ilmenevéni rajoituksena vapaalle hyddynnettivyydelle on Te-
kijaL. 53 §:n klassikkosuojaa* koskeva erityismaérdys. Klassikkosuoja siilyy
myds varsinaisten tekijanoikeuksien pédtyttyd. On kuitenkin huomattava, ettéd
oikeuskdytinnossa Tekijal. 53 §:n klassikkosuojasddnnostda on sovellettu vain
harvoin®.

5.3.2 Tekijanoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkkisuojaus

5.3.2.1 Ldhtokohtia tekijianoikeudesta vapaan teoksen
tavaramerkkisuojauksen tarkasteluun

Vaikka tekijdnoikeuden suoja-aikaa on pidetty nykyisin yleisesti liian pitkdna,
on huomattava, ettd seké tavaramerkki- etti tekijinoikeudella kaksoissuojattua

4 Utilitaristisen teorian nikokulmasta tekijanoikeussuoja on myonnetty tehostamaan yhteiskun-
nan etua kokonaisuutena kannustaen luovuuteen. Tekijénoikeussuojan ei tarvitse laajentua loput-
tomasti, mutta se voi padttyd ajankohtana, jonka lainsditijd katsoo asianmukaiseksi varmistaak-
seen riittdvin kannusteen luoda uusia teoksia ja sijoittaa niiden esittdmiseen ja levittimiseen. Ks.
esim. WIPO SCT/16/5, 2006, s. 13. Vapaalla toisinnettavuudella ja levitettdvyydelld voi olla po-
sitiivisia vaikutuksia uusien teosten luomiseen, koska tdmi tehostaa yksinoikeudesta vapaana
olevan materiaalin kayttod.

4 TekijaL 53 §:n mukaan opetusministeriolld on oikeus tekijidn kuoltua kieltdd menettelemésti
teoksen kanssa julkisesti sivistyksellisid etuja loukkaavasti tekijdnoikeussuojan voimassaolon
padtyttyd. Ks. klassikkosuojasta esim. Haarmann 2005, s. 151-153 ja 244.

50 Opetus- ja kulttuuriministerio ei ole vuoden 1962 jilkeen kayttinyt Tekijal 53 §:ssi tarkoitet-
tua klassikkosuojaa koskevaa kielto-oikeuttaan. Ks. klassikkosuojasta tarkemmin luvusta 5.3.4.
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merkkid voidaan suojata tavaramerkkioikeudella a posteriori vield tekijdnoi-
keuden suoja-ajan piityttyd. Ensinnikin kaksoissuojatun merkin suojaa on
mahdollista jatkaa tavaramerkkioikeudella vielid tekijanoikeussuojan pédittymi-
sen jalkeenkin. Tdmin liséksi tavaramerkiksi voidaan tekijdnoikeuden estimait-
td ottaa teos, jonka suoja-aika on paéttynyt.

Niin ollen aiemmin tunnusmerkinomaisesti esimerkiksi tuotepakkauksissa
kiytettyja tavaramerkiksi rekisterdiméttomid tunnuksia, kuten piirroksia, saa-
tetaan rekisterdidd tavaramerkiksi niiden tekijinoikeussuojan pééttyessd. Tuo-
tepakkauksissa olevia teoksia ei ole vilttdmaittd katsottu tarpeen rekisteroida
tavaramerkiksi niin kauan kuin niihin kohdistuneet tekijanoikeudet ovat vield
voimassa. Tekijdnoikeuksien pidittyessd ndiden piirrosten suojausta on voitu jat-
kaa tavaramerkkirekisteroinnilld. Esimerkkind elinkeinonharjoittajan markki-
noimien tuotteiden pakkauksissa esiintyvésté piirroksesta’', joka on rekisterdity
tavaramerkkini sen esikuvana olleeseen alkuperdisteokseen kohdistuvien teki-
janoikeuksien péittyessid®?, voidaan mainita alla oleva Valio Oy:n tavaramerkik-
si* rekisteroimi Koskenlaskija-sulatejuustojen pakkauksissa esiintyvé piirros.

Kuva 17. Koskenlaskija.
Kansallinen tavaramerkki rek.nro 258425.

3! Tdmd tavaramerkin muodostava piirros on jo alun perin suunniteltu kdytettdviksi nimenomaan
tietyssi tuotepakkauksessa ja sittemmin rekisterdity myos tavaramerkiksi erottamaan tietyn elin-
keinonharjoittajan tuotteet muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista.

32 Mikko Juholan ja Tlkka-Kristian Juopperin suunnitteleman tuotoksen tekijinoikeussuojaa voi-
daan arvioida seuraavasti: Jos kyseisen merkin muodostavaa tuotosta pidetédin tekijanoikeudesta
vapaan alkuperdisteoksen epditsendisend muunnelmana eiki itsendisend teoksena, myos se jdd
alkuperiisteoksen tavoin tekijanoikeussuojan ulkopuolelle. Jos tuotoksessa on sen sijaan kyse al-
kuperiisteoksen itsendisestd muunnelmasta, on se tekijdnoikeussuojaa saava teos.

3 Kyseinen kuviomerkki (rekisterinumero 258425) on rekisterdity 31.5.2013 luokissa 5, 29 ja
30, jotka kisittdvit mm. elintarviketuotteita. Lisdksi merkin vériselityksend on sininen, valkoi-
nen, keltainen, vihred, ruskea, beige. Haltijana on Valio Oy. Koskenlaskija-sulatejuuston pak-
kauksen alkuperdisen kuvituksen on piirtianyt vaonna 1933 Veikko Emil Sipinen. Vuonna 1992
Kurt Lohrum modernisoi timin tuotepakkauksen kanteen piirretyn tukkijatkdn. Viimeisimméin
uudistetun version pakkauksessa olevasta piirroksesta ovat suunnitelleet Mikko Juhola ja Ilkka-
Kristian Juopperi ja timi versio on my0s rekisterdity Valio Oy:n kuviotavaramerkiksi. Ks. Valion
internetsivuilta tiedote Valio Koskenlaskija® 80 vuotta — pala suomalaista historiaa.
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Tekijdanoikeudesta vapaan teoksen siséltdvd merkki voidaan rekister6idi tava-
ramerkiksi TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan ja 14.2 §:n estamittd, silld TMerkkilL
14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin rekisterdinnin este koskee vain
sellaisia teoksia, jotka edelleen nauttivat tekijdnoikeussuojaa. Néin ollen teki-
janoikeussuojan paityttyd ei teoksesta muodostuvan merkin rekisterdinnin lu-
vallisuutta siis tarkastella tdmin lainkohdan perusteella eiki téllaisen merkin
rekisterdintiin myoskdin vaadita TMerkkilL 14.2 §:sséd tarkoitettua oikeuden-
haltijan suostumusta.

Tekijanoikeussuojan pédtyttyd tekijdnoikeudesta vapaata kirjallista tai tai-
teellista teosta voidaan tekijdnoikeutta loukkaamatta kdyttda periaatteessa va-
paasti myos kaupalliseen tarkoitukseen elinkeinotoiminnassa. Yritys voi siten
esimerkiksi kéyttid tekijanoikeudesta vapaan tunnetun musiikkikappaleen me-
lodiaa mainostarkoitukseen, sisdllyttdd tunnetun maalauksen kappaleen tuot-
teen pakkaukseen tai pdillykseen tai painaa tunnetun piirroshahmon t-paitaan,
julisteisiin ja kortteihin ja mahdollisesti luoda kyseisid tuotteita markkinoimal-
la menestyvin liiketoiminnan. Néin ollen esimerkiksi Kippari-Kallen hahmon
tekijanoikeussuojan pédtyttyd Euroopassa vuonna 2009 voidaan kyseistd hah-
moa kayttdd vapaasti Suomessa vaikkapa lelujen tai pinaattisidilyketuotteiden
markkinoinnissa, mikéli hahmon kyseisté ilmiasua ei ole rekisterdity** Suomes-
sa kansallisena tavaramerkkini, Madridin poytidkirjan mukaisena kansainvili-
send tavaramerkkini® tai yhteison tavaramerkkini néille tuotteille.

5 Kippari-Kallen hahmosta muodostuva kuviomerkki (rekisterinumero 91582) on rekisterdity
28.1.1985 kansallisena tavaramerkkind Suomessa luokissa 9 (mm. digitaaliset tallennusvélineet) ja
10 (paperitavarat ja toimistotarvikkeet). Tavaramerkkioikeuden haltijana on Hearst Holdings, Inc.
55 Tavaramerkkien kansainvilisell4 rekisterdinnilld tarkoitetaan Madridin poytikirjan mukaista ta-
varamerkin rekisterdintid. Madridin pdytikirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaan kansainvélisti rekis-
ter6intid voi hakea Madridin poytékirjaan liittyneen sopimusvaltion kansalainen tai se, jolla on so-
pimukseen liittyneessd valtiossa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppalii-
ke. Tilloin edellytetdin TMerkkil. 54 §:n mukaisesti, ettd hakijalla on samaa merkkid koskeva
kansallinen rekisterdinti tai vireilld oleva kansallinen rekisterdintihakemus. TMerkkiL. 56 §:n mu-
kaan kansainvilisen rekisterdinnin on vastattava titd perusrekisterdintii tai perushakemusta. Ha-
kemus jétetddn kansalliselle viranomaiselle eli Suomessa PRH:lle, jossa tutkitaan ja vahvistetaan
kansainvilisen hakemuksen ja kansallisen, tdssd tapauksessa suomalaisen, perusrekisterdinnin tai
perushakemuksen vastaavuus. PRH toimittaa timin jidlkeen hakemuksen edelleen WIPOon, joka
hallinnoi kansainvilisti tavaramerkkirekisterid. Hakijan tulee rekisterdintihakemuksessaan nimeté
ne Madridin pdytékirjan jisenmaat, joissa suojaa haetaan. Kansainvilinen rekisterdinti tulee voi-
maan niissd nimetyissd maissa, joissa rekisterdinnille ei 10ydy kyseisen maan oman lainsdddannon
mukaista rekisterdinnin estettd. Ks. Madridin poytikirjan mukaisesta tavaramerkin kansainvili-
sestd rekisterdinnistid esim. Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 734-765.

% Koska Kippari-Kalle on suuren yleison tuntema hahmo, herittid hahmon kiytté tunnusmerk-
kind kysymyksen siiti, voitaisiinko Kippari-Kallen hahmosta muodostuvaa merkkié pitdd hah-
mon tunnettuisuuden vuoksi tavaramerkkioikeudellisessa mielessi laajalti tunnettuna. Voidaan
my0s pohtia, mieltddko suuri yleiso Kippari-Kalle-hahmosta koostuvaa merkkid kuitenkaan ni-
menomaan elinkeinonharjoittajien tuotteita toisistaan erottavaksi tavaramerkiksi. Laajalti tunnet-
tunakin merkkind suojaa saisi ldhtokohtaisesti vain hahmon tietty ilmiasu eli laajalti tunnetun
merkinhaltijan yksinoikeus tuskin ulottuisi kaikkiin hahmon ilmenemismuotoihin.
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Tekijanoikeudesta vapaaseen kidyttoon siirtyneiden teosten kiyttd tavaroiden
ja palvelujen markkinointiin ja sen edistimiseen nostaa esiin kysymyksen tal-
laisesta teoksesta muodostuvan merkin rekisterdinnistd tavaramerkiksi. Mikili
yritys rekister6i tai vakiinnuttaa tavaramerkiksi tekijdnoikeudesta vapaan teok-
sen tai sen osan sisdltdvin merkin, timi estdd kolmansia kédyttdmasta kyseistd
merkkid erottamiskykyisend tavaramerkkind samankaltaisille tuotteille. Talld
tavoin yritys voi tavaramerkkisuojauksen kautta saavuttaa yksinoikeuden en-
nen vapaassa kiytossi olleen kohteen kaupalliseen kdyttoon. Vastaavasti aiem-
min tavaramerkki- ja tekijanoikeudella kaksoissuojattu merkki voi nauttia vield
tekijanoikeuden paityttydkin tavaramerkkisuojaa. Néin ollen tekijanoikeuden
haltija voi teoksesta koostuvan merkin tavaramerkkioikeuden haltijana saada
tekijanoikeuden pédtyttyd tekijinoikeudesta vapaaksi tulleelle teokselleen ta-
varamerkkioikeuteen vetoamalla tavaramerkille ominaisen, periaatteessa ikui-
sen suojan.

Oikeudenhaltijan ndkdkulmasta tavaramerkkioikeutta voitaneen siten pitdd
kaupallisessa mielessd suojan voimassaoloajan perusteella tekijanoikeutta hou-
kuttelevampana suojamuotona. Tosin aiemmin kaksoissuojattu merkki ei luon-
nollisesti voi nauttia enéd tekijinoikeussuojan paittymisen jilkeen pelkén tava-
ramerkkisuojan turvin yhti vahvaa suojaa kuin mitéd sen aiempi kaksoissuojaus
tarjosi. Aiemmin kaksoissuojattu merkki tulee tekijdnoikeussuojan piaityttyd
vapaaseen kiyttoon kaikissa niissd muodoissa, joita edelleenkin merkkiin koh-
distuva tavaramerkkioikeus ei suojaa. Siten merkki vapautuu 1dhinnd muuhun
kuin merkin kdyttéon elinkeinotoiminnassa. Niin ollen tekijdnoikeudesta va-
paasta teoksesta koostuvaa merkkid voidaan tekijinoikeuden estimétti esi-
merkiksi levittdd my0s internetissé niin kauan kuin kyse ei ole merkin kdytosti
erottamaan tiettyjd elinkeinotoiminnassa kéytettyjd tuotteita toisista tuotteista.

Teos ei vapaudu tekijinoikeuden pddtyttyd kokonaisuudessaan vapaaseen
kayttoon, mikéli sithen kohdistuu edelleen tavaramerkkioikeus. Voimassa ole-
va tavaramerkkioikeus estdd muita elinkeinonharjoittajia ottamasta kdyttoon
teoksesta muodostuvan merkin kanssa samanlaisia tai sithen sekaannusvaa-
rassa olevia tavaramerkkejd. Tavaramerkkisuojaus estdd muita vapaasti hyo-
dyntdmaéstd merkkii elinkeinotoiminnassa tavaramerkkioikeutta loukkaavalla
tavalla. Talloin on kyse siitd, ettd tavaramerkkejd voitaisiin kiyttdd sellaisten
vapaassa kiytossad olevien teosten uudelleen monopolisoimiseen, joiden teki-
janoikeussuoja on pddttynyt suoja-ajan pédttymisen myotd’’. Tekijdnoikeus-
niakokulmasta tdméi tarkoittaa, ettd tavaramerkkiin otetusta teoksesta valmis-
tettuja kappaleita kidytetddn yksinoikeudella tunnusmerkkind jonkin tuotteen
yksiloimiseksi. Siltd osin kuin tavaramerkkisuoja ulottuu tekijdnoikeuden pait-
tymisen jdlkeen tekijdanoikeudesta vapaalle alueelle, ei tekijanoikeudesta va-

37 Ks. Osenberg 1996, s. 101-104; Seifert 2000, s. 1014.
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paan kohteen osittaista suojaamista tavaramerkkioikeudella ole oletettavasti
ennakoitu lainsdddiannossa’.

5.3.2.2 Ei tekijanoikeudesta vapaata teosta vangita voi?

Tavaramerkkisuojan jatkuminen tekijinoikeuden suoja-ajan piittymisen jal-
keen on osoittautunut ongelmalliseksi kysymykseksi. Toisin sanoen kyse on
siitd, voidaanko tekijinoikeudesta vapaata teosta tai tdllaisen teoksen osaa re-
kisteroida tavaramerkiksi. Teosten, joihin kohdistuvat tekijdnoikeudet ovat
paittyneet tai padttymaissd, uudelleenmonopolisointi on koettu ongelmallisek-
si, silld téllaisen teoksen voidaan katsoa olevan osa yhteiskunnan kulttuuri-
perintdd. Esimerkiksi kulttuuristen symboleiden pitiminen kaikkien myos elin-
keinonharjoittajien vapaassa kidytossi saattaa olla tarpeen®. My0s kaupallisen
toiminnan voidaan katsoa ylldpitdvian kulttuurihistoriaa. Voidaankin pohtia,
onko tarkoituksenmukaista, ettd yksityinen henkild tai oikeushenkild voi saada
tavaramerkkioikeudella yksinoikeuden vapaassa kiytossi olleeseen teokseen.
Piaillekkiissuojatilanteiden yleistymisen myétd voidaan myos kysyd, vastaako
kiytidntd endd sddnnodsten tarkoitusta, mikéli tietyn yksinoikeuden suoja-ajan
loppuminen voidaan paikata toisella yksinoikeudella.

Esimerkkini tekijinoikeudesta vapaasta kulttuuriperintéon kuuluvasta teok-
sesta, jonka toisinnos on rekisterdity kahtena yhteison tavaramerkkind®, voi-
daan mainita Saksassa sijaitsevan Querfurtin kaupungin alueelta 16ytynyt
pronssinen levy, joka tunnetaan nimelld Die Himmelsscheibe von Nebra.
Levyd voidaan pitdd merkittdvind esihistoriallisena artefaktina. Kuviomer-
keissd toisinnetun alkuperdisen pronssisen levyn halkaisija on 30 cm, siind
on sinivihredd patinaa ja kultaisia symboleja, joiden on tulkittu olevan muun
muassa aurinko tai tdysikuu, kuunsirppi seki useita tihtid.®!

58 Nordellin mukaan lainséitéjin tarkoituksena on tuskin voinut olla, etti tekijinoikeuden haltija
voi tekijanoikeuden paityttyd jatkaa aiemmin kaksoissuojatun kohteen suojausta tavaramerkkioi-
keudella ja tavaramerkkisuojaan vetoamalla saada tekijanoikeudesta vapaalle teokselleen peri-
aatteessa aikaanrajoittumattoman suojan. Ks. Nordell 1997, s. 86 ja 2002, s. 104. Vrt. Schovsbo
2000, s. 13. Toisaalta juuri tekijanoikeuden varsin pitkdkestoisen (padsiédntoisesti 70 vuotta teki-
jdn kuolemasta) suoja-ajan vuoksi ei tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vilille tissd suhteessa syn-
ny niin suuria ongelmia kuin tavaramerkkioikeuden ja muiden teollisoikeuksien, joiden suoja-
ajat ovat tekijanoikeutta huomattavasti lyhyempid. Ks. Kur 2002, s. 600. Erityisesti kolmiulot-
teisten muotojen osalta tavaramerkkisuoja saattaakin helposti johtaa konflikteihin méirdaikaan
sidottujen yksinoikeuksien, kuten malli- tai patenttioikeusséintelyn kanssa. Palm 2002, s. 63.

% My®6s erittédin tunnetuista tekijédnoikeudesta vapaista taideteoksista (esim. Mona Lisa) koostu-
vien merkkien rekisterdiminen tavaramerkeiksi on saanut laajaa julkisuutta saksalaisessa medias-
sa. Ks. Nordemann 2010, s. 2089.

% Yhteison tavaramerkeiksi rekisteréidyt kuviomerkit, joista ensimméinen on rekisterdity 6.5.2011
(rekisterinumero on 9533423) ja jalkimmadinen 28.7.2011 (rekisterinumero on 9763475). Molem-
pien tavaramerkkien haltijana on Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerprésidenten,
dieser vertreten durch den Landesarchédologen des Landesamtes fiir Archdologie Sachsen-Anhalt.
' Die Himmelsscheibe von Nebra -artefaktista muodostuvan merkin rekisterdintid kansalliseksi
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HIMMELSSCHEIBE &
VON NEBRASS

HIMMELSSCHEIBE VON NEBRA

Kuva 18. Himmelscheibe von Nebra.
Yhteison tavaramerkit rek.nrot 9533423 (vasen kuva) ja 9763475 (oikea kuva).

Mikili katsotaan, ettd tekijinoikeuden suoja-ajan pddtyttyd tavaramerkki- ja
tekijanoikeudella kaksoissuojatun teoksen tulee pdityd kokonaan vapaaseen
kayttdoon, jota tavaramerkkioikeus ei saa rajoittaa, on kisilld tavaramerkki- ja
tekijdnoikeuden vilinen kollisio. Toisin sanoen kyse on siiti, onko oikeuksien
tdydellinen kumuloituminen mahdollista tekijinoikeuden suoja-ajan padtyttya.
Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden vélisen suhteen arviointi edellyttda nédiden oi-

tavaramerkiksi on késitelty saksalaisessa oikeuskédytinnossd. Ks. Landgericht Magdeburg, 16.
10. 2003-7 O 847/03 (Himmelsscheibe von Nebra). Ks. GRUR Heft 8/2004, s. 672. Kyseissé rat-
kaisussa oli kyse siitd, ettd Querfurtin kaupunki ja Saksi-Anhaltin osavaltio hakivat molemmat
erikseen rekisterdintid tdstd artefaktista muodostuvalle kuviotavaramerkille. Saksi-Anhaltin osa-
valtio teki viitteen Querfurtin kaupungin tavaramerkkihakemukseen vedoten Saksan tekijidnoi-
keuslain mukaiseen aiempaan ldhioikeuteensa silld perusteella, ettd oli ensimméisend esittinyt
julkisesti aiemmin julkistamattoman teoksen. Tapauksesta ilmeni, ettd Saksi-Anhaltin osavaltion
lahioikeus artefaktiin oli riidaton, ja Quefurtin kaupungin tavaramerkkihakemus hylittiin, koska
Saksi-Anhaltin osavaltion hakemuksella oli télld perusteella Saksan tavaramerkkilain mukainen
etusija Quefurtin hakemukseen. Saksi-Anhaltin osavaltio on rekisterdinyt artefaktin kuvan sit-
temmin kahtena yhteison tavaramerkkiné. Ks. tapauksen kommentoinnista esim. Gotting — Lau-
ber-Ronsberg 2006, s. 638—-647 ja Gotting — Lauber-Ronsberg 2007, s. 303-304. Saksan tekijén-
oikeuslaissa sdddetyn ldahioikeuden soveltumista kyseiseen artefaktiin on kritisoitu saksalaisessa
oikeuskirjallisuudessa pitden titd hyvin laajana tekijanoikeuslain tulkintana. Ks. tistd keskuste-
lusta esim. Eberl 2006, s. 1009-1010 ja Jacobs 2005, s. 811. Toisaalta on kuitenkin katsottu, ettd
kyseisen arkeologisen artefaktin 16ydyttyd Saksi-Anhaltin alueelta on se Saksan lainsddddnnon
mukaan Saksi-Anhaltin osavaltion omaisuutta, minké perusteella paddytddn samaan lopputulok-
seen eli Saksi-Anhaltin osavaltiolla on etuoikeus rekisterdidéd kyseinen artefakti tavaramerkiksi.
Ks. Derclaye — Leistner 2011, s. 248.
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keuksien yhteensovittamista tapauskohtaisen punninnan kautta, silld on selvia,
ettei kummallekaan niistd oikeuksista voida osoittaa lahtokohtaista ja yksiselit-
teistd etusijaa suhteessa toiseen®.

Kysymysta tavaramerkki- ja tekijanoikeudella kaksoissuojatun kohteen ta-
varamerkkisuojauksen jatkumisesta tekijdnoikeuden suoja-ajan péddttymisen
jélkeen on tekijanoikeusndkokulmasta liahestytty myos varsin radikaalein na-
kemyksin. Erdiden kannanottojen mukaan tavaramerkki- ja tekijinoikeuden
kaksoissuojaa nauttineen kohteen tulisi tekijanoikeuden suoja-ajan pdityttya
siirtyd kokonaisuudessaan vapaaseen kayttoon.%

On myos katsottu, ettd jopa vapaassa kidytossa olevat teokset pitiisi sulkea
tavaramerkkirekister6innin ulkopuolelle®. Saksassa on ollut myds poliittisia
aloitteita sellaisten teosten sulkemiseksi tavaramerkkirekisterditivyyden ul-
kopuolelle, jotka muodostavat osan kansallisesta kulttuuriperinteestd. Tdhdn
mennessd nima aloitteet eivit ole kuitenkaan menestyneet, silld tavaramer-
kin rekisterdinnin esteiden ja tavaramerkkioikeuden rajoitetun suojan sisil-
16n on katsottu turvaavan riittdvisti tdllaisten teosten vapaan kidyton.® Myos
Quaedvlieg suhtautuu pidéttyvisti kaksoissuojaukseen tekijdnoikeuden paa-
tyttyd, silld hinen mukaansa olisi epétoivottavaa, jos tekijanoikeuden suoja-
ajan pddttymisen jilkeen tekijanoikeudesta vapaata teosta suojattaisiin vield
tavaramerkkioikeudella. Quaedvlieg katsoo, ettd jos aiemmin kaksoissuo-
jattu merkki on tekijanoikeuden suoja-ajan paityttyd ollut hetkenkin ilman

62 Jos tavaramerkki- ja tekijanoikeuslailla ei ole keskinistd etusijaa, tavaramerkki- ja tekijanoi-
keuden pitidisi suojata eri oikeuksia ristiriitatilanteiden vilttdmiseksi. Ndin onkin lahtokohtaises-
ti. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden rajapinnoilla voidaan kuitenkin kdytdnnossd joutua teke-
médn punnintaa ndiden oikeuksien vililld. Siitd huolimatta, ettd tavaramerkki- ja tekijanoikeuden
etusija tulee médrittdd aina tapauskohtaisesti, Verkade katsoo, ettei etusijan médrittamistd useim-
miten voida pitdi erityisen ongelmallisena. Ks. Verkade 1998, s. 73. Tekijdnoikeuden suoja-ajan
pédttymisti ei kuitenkaan voida pitdd pakottavana syynd myos tavaramerkkioikeuden lakkaami-
selle, vaan ldahtokohtaisesti tekijanoikeuden suoja-ajan péddttymisen tulee perustua vain tekijanoi-
keuden sisdsyntyiseen harkintaan, jota tekijdnoikeuslain sddnnokset ilmentévit ja jonka sisallolld
ei sindnsd pidd olla vaikutusta muiden immateriaalioikeuden suojamuotojen kestoon.

0 Mikili katsotaan, etté tekijdnoikeuden suoja-ajan pidtyttyé sellaisen tuotoksen, joka on luotu
nimenomaan taideteokseksi, pitdisi pddtyd muiden immateriaalioikeuksien rajoittamatta vapaa-
seen kayttoon, tarkoittaisi tdmai sitéd, ettd niin tavaramerkki- kuin kaikkien muidenkin immateri-
aalioikeuden suojamuotojen antaman suojan tulisi paittyi tekijdnoikeuden suoja-ajan lakatessa.
Muilla immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tdlloin ldhinné teollisoikeuksia. Koska tekijdnoikeus-
lainsdddéntod ei ole harmonisoitu siltd osin kuin se koskee tekijanoikeuden suhdetta muihin im-
materiaalioikeuksiin, voidaan tdtd kysymysté tarkastella puhtaasti kansallisesta nidkokulmasta.
Ottaen huomioon esim. TekijaL 10 §, jonka mukaan tekijénoikeussuoja ei sulje mallisuojaa pois,
ei voida ldhted siitd, ettd kaikkien teollisoikeuksien tulisi lakata tekijanoikeuden péittyessa. Te-
kijaL 10 §:std ilmenee, ettd tekijdnoikeussuojaa saavaa tuotosta voidaan suojata myos mallioikeu-
della ja ettd malli- ja tekijinoikeuden suojamuodot ovat toisistaan riippumattomia. TAssd valossa
myo6skddn niiden tarjoama suoja voi olla riippuvainen toisen suojamuodon voimassaolon patty-
misesti.

6 Ks. esim. Klinkert — Schwab 1999a, s. 1067.

5 Ks. Jacobs 2005, s. 807-808; Nordemann 2010, s. 2089-2091; Osenberg 1996, s. 101-104;
Seifert 2000, s. 1018-1019.
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tavaramerkkisuojaa, sitd ei tulisi voida rekisterdidd endd uudelleen tavara-
merkiksi tekijinoikeussuojan pédtyttyd. Ndin ollen tavaramerkkilain tulisi
kunnioittaa vapaaseen kdyttoon perustuvaa status quo’'ta.*

Mikili kohde siirtyy tekijanoikeuden suoja-ajan piityttyd kokonaan vapaa-
seen kdyttoon, tarkoittaa tdmd, ettei sitd tulisi tekijinoikeuden paityttyd endd
suojata tavaramerkkioikeudella. Téssé tilanteessa perustelut tekijanoikeuden
suoja-ajan méadrdaikaisuudelle johtaisivat myos tavaramerkkioikeuden lakkaa-
miseen tekijanoikeuden padttyessad. Tekijanoikeuden méirdaikaisuuden perus-
teluiden on katsottu olevan niin painavat, ettd niiden sisdltima intressi ylittdd
kaksoissuojatilanteessa tavaramerkkioikeuden perustelut tavaramerkkisuojan
jatkuvuudelle.

Kysymystd tavaramerkki- ja tekijanoikeudella kaksoissuojatun kohteen ta-
varamerkkisuojauksen jatkuvuudesta tekijinoikeuden suoja-ajan pédidttymisen
jélkeen on ldhestytty muun muassa merkin muodostavan teoksen tarkoituksen
kautta eli suhtautumalla suojauksen jatkuvuuteen eri tavoin riippuen siitd, onko
kyseessi jo olemassa olevan puhtaan taiteen vai tavaramerkkitarkoituksessa luo-
dun teoksen suojaamisesta tavaramerkkioikeudella. Mitd vahvemmin tavara-
merkissid oleva teos kuuluu tekijinoikeussuojan ydinalueelle ja mitd vihemmén
silld on suoraan tekemistd tavaramerkkien tavoin kaupallisen toiminnan kanssa,
sitd tairkedmpénd on pidetty sitd, ettd teos piityy tekijanoikeussuojan padtyttyd
vapaaseen kdyttoon muiden immateriaalioikeuksien sitd estaméttd®”. Talloin on
pidetty perusteltuna sovittaa tekijanoikeudesta vapaaseen teokseen kohdistuva
tavaramerkkioikeus lakkaamaan tekijdnoikeuden suoja-ajan paittyessa.

Toisin sanoen puhtaasti taidetarkoituksessa syntyneiden teosten tulisi teki-
janoikeussuojan pédtyttyd olla kokonaisuudessaan vapaassa kdytossad eiki tal-
laisten teosten suojausta tulisi jatkaa tavaramerkkioikeudella®®. Tallin esimer-
kiksi taideteoksen, jota on luotu vain yksi ainoa kappale, suojausta ei voitaisi
jatkaa tekijdnoikeuden suoja-ajan paityttyd tavaramerkkioikeudella. Vastaavas-
ti my0Os esimerkiksi tekijdnoikeussuojaa saaneiden piirroshahmojen tulisi te-
kijanoikeuden suoja-ajan paityttyd tulla, myos tavaramerkkioikeuden rajoitta-
matta, tdysin vapaaseen kdyttoon, jos niitd on tekijanoikeuden vield voimassa
ollessa kiytetty ainoastaan niiden taideteosten yhteydessd, joiden osia ne ovat®.

% Quaedvlieg 2005, s. 53-54. Ks. myos Wandtke — Bullinger 1997, s. 577, jossa on todettu, ettid
aiemmin tekijdnoikeudella suojattua teosta ei tulisi de lege ferenda voida rekister6idi tavaramer-
kiksi tekijidnoikeuden suoja-ajan padtyttyd. Kuitenkin tdmén opin kannattajat ovat voittopuolises-
ti hyviksyneet de lege lata, etti tekijdnoikeus- ja tavaramerkkilain suoja saattavat mennd pail-
lekkdin sellaisten aiemmin tekijdnoikeudella suojattujen teosten osalta, joiden suoja-aika on
paattynyt.

7 Ks. Quaedvlig 2005, s. 59.

% Quaedvlig 2009, s. 512.

% Quaedvlieg 2005, s. 54.
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Sen sijaan kun kyse on kiyttotaiteen teoksena pidettivistd tuotoksesta, esi-
merkiksi logosta, jota kiytetidin tavaramerkkind erottamaan elinkeinonharjoit-
tajan tuotteet toisten tuotteista, on sen suojaus kayttotarkoituksensa perusteel-
la puolestaan tavaramerkkisuojan ytimessd. Niin on siinédkin tapauksessa, etti
logo on myos Tekijdl 1 §:ssd tarkoitetulla tavoin tekijanoikeussuojaa saava it-
sendinen ja omaperdinen teos. Koska kyse on alun perinkin logon kiytosti tava-
ramerkkitarkoitukseen, ei tidssi tilanteessa tekijinoikeussuojalle katsota olevan
perusteltua antaa etusijaa suhteessa tavaramerkkilain antamaan suojaan siten,
ettd myos tavaramerkkioikeus lakkaisi tekijdnoikeuden voimassaoloajan pait-
tyessd.” Niin ollen tavaramerkkitarkoituksessa syntyneiden teosten kohdalla
suojan jatkamista edelleen tavaramerkkioikeudella pidettéisiin perustellumpa-
na kuin puhtaan taiteen teosten kohdalla. Siten tédssi tilanteessa tdydellistd ku-
mulaatiota ei niytettdisi pidettdvin hyviksyttdvina.

Niin ollen Quaedvlieg perustaa tavaramerkin ja tekijinoikeuden a posteriori
paillekkdisyystilanteen arvioinnin ldhtokohtaisesti merkin tarkoitukseen, jol-
loin on kysyttava, toimiiko kohde péddasiassa tavaramerkkini vai teoksena. Jos
kohteen, kuten logon, joka on nimenomaan luotu tarkoituksessa erottamaan
elinkeinonharjoittajan tuotteet toisista, piétehtdvini on toimia tavaramerkkind,
vain tavaramerkkilain tulisi soveltua ja vice versa.”

Vain merkin kéyttotarkoitukseen perustuva tulkinta kaksoissuojauksen to-
teutumisesta vaikuttaa kdytdnnossd jokseenkin ongelmalliselta: tdméa tulkin-
ta edellyttdd sen objektiivista madrittaimistd kummat elementit, tavaramerkin
kiayttotarkoitus vai tekijanoikeudella suojattavat esteettiset piirteet, ovat vallit-
sevia kyseisen merkin kohdalla. Arvioitavana olevan suojakohteen tavaramerk-
ki- ja tekijdnoikeudella suojatut aspektit ovat saattaneet kietoutua yhteen niin,
ettd tavaramerkistd johtuvien ja esteettisten piirteiden erottaminen toisistaan
voi olla hyvin haasteellista. Tavaramerkiksi otettujen puhtaan taiteen teosten
kohdalla ilmenee kidytdnnossd, miten teoksen luonne voinee liukua puhtaasta
taiteesta kiyttotaiteeseen sen kiyttotarkoituksen muuttuessa’. Tavaramerkis-
sd olevan teoksen kiyttotarkoitus on kuitenkin, siitd riippumatta, oliko se alun
perin luotu tavaramerkiksi vai ei, toimia tavaramerkkini. Néin ollen myds alun
perin puhtaasti taidetarkoituksessa luodun teoksen ottaminen tavaramerkkiin
merkitsee sen luonteen muuttumista kéyttotaiteeksi. Kun puhtaan taiteen teos
otetaan tavaramerkiksi, edellytetddn talloin kdytdnnossd myos sen alkuperii-
sen ulkoasun muuttamista ainakin jossain méiérin tavaramerkkitarkoitukseen

0 Quaedvlieg 2005, s. 54.

" Ks. Quaedvlieg 2005, s. 54.

> Vastaavalla tavoin teoksen luonne voi liukua my6s kiyttotaiteesta puhtaaseen taiteeseen. Ks.
puhtaan taiteen ja kdyttotaiteen vilisestd rajanvedosta erityisesti teollisen muotoilun osalta esim.
Stokes 2012, s. 68—69. Tekijdnoikeussuojaa saavan tavaramerkin kohdalla tavaramerkin ja taide-
teoksen ominaisuudet kietoutuvat yhteen, silléd téillainen tuotos voidaan sen tavaramerkkini il-
mentidmin erottamiskyvyn lisidksi ndhdd myos taiteellisena kohteena.
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paremmin sopivaksi. Tdlloin sen médrittiminen, mitkd elementit merkissi ovat
vallitsevia, ei ole vilttamittd kovinkaan yksiselitteistd. Omaperidisen tavara-
merkin kohdalla rajanvetoa méarddvien tavaramerkki- ja teospiirteiden valilld
voidaan pitdd varsin liukuvana.

On myos katsottu, ettd kaksoissuojaa nauttineen kohteen tekijanoikeussuojan
paityttyd sithen edelleen kohdistuva tavaramerkkisuoja tulisi sovittaa yhteen
niiden tavoitteiden ja perusteiden kanssa, joilla on perusteltu tekijanoikeuden
maidrdaikaisuutta’. Kaksoissuojatilanteessa tavaramerkkisuojaa rajoitettaisiin
tekijdnoikeuden piityttyi niin, ettei se ulottuisi tekijinoikeuden alueelle. Kos-
ka tekijanoikeussuojan tarkoitus on tdssid suhteessa erilainen kuin tavaramerk-
kioikeuden, tarkoittaisi timi kédytdnnossid sitd, ettei kohdetta voitaisi suojata
enid tekijinoikeuden péityttyd tavaramerkkioikeudella. Télloin vapaassa kiy-
tossd olevasta teoksesta koostuvan merkin rekisterdinti tavaramerkiksi ei olisi
mahdollista ja tdllaisen teoksen kidyttd vapaasti myos elinkeinotoiminnassa oli-
si sallittua. Tosin tdmén oikeustilan toteuttaminen edellyttédisi voimassa olevas-
ta lainsdddannostd poiketen, ettd jo paittynyt tekijanoikeus olisi sdddetty tava-
ramerkkilaissa rekisteréinnin ehdottomaksi esteeksi.

Niamai tekijinoikeuden nikokulmasta esitetyt argumentit merkitsevit, ettd
kollisiotilanteessa tekijanoikeudella olisi etusija suhteessa tavaramerkkioikeu-
teen. Vaikka tekijdnoikeudella suojatun teoksen pidityminen vapaaseen kiyt-
toon saattaa olla yleison intressind joissain tapauksissa, ldhtokohtana voidaan
pitdd, ettd tekijinoikeuden suoja-ajan padttymisen tulee kuitenkin perustua vain
tekijanoikeuden sisdsyntyiseen harkintaan, jolla ei sininsé tule olla vaikutusta
muiden immateriaalioikeuden suojamuotojen kestoon. Tulkinta tekijdnoikeu-
den etusijasta suhteessa tavaramerkkioikeuteen on myds tavaramerkkioikeuden
nikokulmasta kritiikille altis, silld tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden rinnakkai-
nen lakkaaminen kaksoissuojatilanteessa johtaisi vakaviin tavaramerkkioikeu-
dellisiin ongelmiin.

Mikili kaksoissuojaa saanut tavaramerkki pidityisi tekijanoikeuden suoja-
ajan padtyttyd kokonaan vapaaseen kdyttéon, myds muut markkinoilla toimi-
vat tahot voisivat kidyttdd sitd vapaasti elinkeinotoiminnassa. Tdmi puolestaan
olisi omiaan johtamaan siihen, ettd muut elinkeinonharjoittajat voisivat tava-
ramerkki- ja tekijinoikeuslakien estamitti epétarkoituksenmukaisella tavalla
“vapaamatkustaa” kyseisen merkin maineella. Néin ollen suoja-ajan paityt-
tyd kuluttajat eivit voisi endd luottaa siihen, ettd kyseinen merkki yksiloi tie-
tyn kaupallisen lidhteen seké siihen liitettdvin laadun ja maineen, joita kyseinen
tavara tai palvelu edustaa. Tekijdanoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvan ta-
varamerkin vapaa kdyttd voisi aiheuttaa markkinoilla sekaannusta, koska ku-
luttajien voidaan olettaa yhdistdvén selvisti erottuvan teoksen ja tavaramerkin

7 Ks. WIPO SCT/16/5 2006, s. 20-21.
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toisiinsa. Tdma kuluttajien muodostama yhteys tiettyyn tavaramerkkiin voi olla
seurausta merkittivistd investoinneista markkinointiin ja mainostamiseen. Kos-
ka kuluttajat eivit pystyisi ennakoimaan, milloin tavaramerkin suoja-aika piit-
tyy, tdmi luottamuspula ei vain vaikuttaisi tavaramerkkeihin, jotka tulevat va-
paaseen kiyttoon, vaan silld olisi luonnollisesti koko tavaramerkkijirjestelmén
kannalta ikévid jdlkivaikutuksia. Tdssé tilanteessa tavaramerkkisuoja ei enai
edistdisi ldpindkyvyyttd, reilua kilpailua markkinoilla ja markkinatalouden toi-
mivuutta.”™

Esimerkiksi tavaramerkkitarkoituksessa luotujen kaksiulotteisten logojen ja
kolmiulotteisten muotojen péétehtdavind on erottaa elinkeinonharjoittajan tuot-
teet toisten tuotteista. Jos ndmi merkit ovat myds tekijanoikeudella suojattavia
teoksia, ei niiden tavaramerkkisuojaa tulisi sovittaa padttymadn samanaikaises-
ti kuin tekijanoikeussuoja’™. Tétd voidaan perustella siten, ettd tdssé tilanteessa
merkkien alkuperdisend pddtehtidvinid on koko ajan ollut nimenomaan toimia
tavaramerkkind erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuotteista,
jolloin logon tai muodon tekijdnoikeussuojausta taideteoksena voidaan merkin
kayttotarkoituksen kannalta pitdé vain toissijaisena.

Jos kaksoissuojaa saavaa merkkid on vield 70 vuotta sen tekijan kuoleman
jilkeen kéytetty erottamaan elinkeinonharjoittajan tuotteita muiden tuotteista
ja jos kohderyhmi erottaa tuotteen alkuperén sen muodon perusteella, ei tava-
ramerkkioikeuden pééttdmistd vain sen vuoksi, ettd tavaramerkki muodostuu
tekijanoikeudesta vapaasta teoksesta, voida pitdd perusteltuna. Jos tekijanoi-
keudesta vapaa merkki on erottamiskykyinen ja sitd on aktiivisesti kiytetty ta-
varamerkkind aiemmin vield tekijanoikeuden voimassaoloaikana — ja ndin on
tapahtunut mahdollisesti jo sukupolvien ajan — vaikuttaisi kovin radikaalilta
muuttaa titéd status quo’ta ilman erityisen painavia vastakkaisia syitd.” Kun ta-
varamerkkiin on otettu teos ja sitd voidaan vield edelleen tekijanoikeuden suo-
ja-ajan paityttyédkin pitdd erottamiskyisend tavaramerkkind, tulee téllaisen mer-
kin my0s tekijdnoikeussuojan lakattua saada tavaramerkkisuojaa.

™ Ks. WIPO SCT/16/5 2006, s. 13.

S Samansuuntaisesti myos Quaedvlieg, jonka mukaan merkkiin kohdistuva tavaramerkkisuoja ei
voine pdittyd, mahdollisesti vieldpd sen tavaramerkkind tunnettuisuuden huipulla, vain koska
logo sattuisi olemaan riittdvdan omaperdinen saamaan my0s tekijdnoikeussuojaa. Ks. Quaedvlieg
2005, s. 53.

¢ Jos teoksen sisdltdvd merkki on rekisterdity tai vakiinnutettu tavaramerkiksi jo ennen siihen
kohdistuvien tekijdnoikeuksien suoja-ajan padttymistd ja merkin tavaramerkkikdyttod jatketaan
vield tekijdnoikeuden péityttyidkin, tulee merkin tavaramerkkisuojauksen voida téstd riippumatta
jatkua vield tekijédnoikeussuojan lakattua. Siten tavaramerkkioikeudella voidaan estdi tavara-
merkkiin sekaannusvaarassa olevien merkkien kéytto vield senkin jdlkeen, kun tekijdnoikeudet
ovat paidttyneet merkissd olevaan teokseen. Samansuuntaisesti myos Mende ja Isaac, jotka pai-
nottavat siti, ettd jos teoksesta muodostuvaa merkkid on kéytetty jo ennen tekijanoikeuden suoja-
ajan padttymisti tietyn tuotteen alkuperédn osoittamiseen, tillaiseen merkkiin kohdistuvien tava-
ramerkkioikeuksien tulee jatkua tekijdnoikeuden pédttymisestd huolimatta. Ks. Mende — Isaac
2012, 5.147
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Toisaalta juuri tekijinoikeuden varsin pitkdkestoisen suoja-ajan vuoksi ta-
varamerkki- ja tekijdnoikeuden vilille ei tdssd suhteessa synny kovinkaan suu-
ria ongelmia. Liséksi tekijanoikeudella suojattavien tuotteiden markkinoinnin
kannalta tavaramerkin ikuinen suoja-aika vaikuttaa tavaramerkkioikeudellise-
na etuna jossain miirin teoreettiselta, silld nykyisessd kulutusyhteiskunnassa
vain harvojen tuotteiden elinkaari ylittdd 70 vuotta. Tdssd yhteydessid on kui-
tenkin huomattava, ettd tiettyjen kestosuosikkien, kuten esimerkiksi Disneyn
piirroshahmojen, suosio on kestinyt yhi useita vuosikymmenié niiden luomi-
sen jidlkeen. Téllaisten hahmojen kohdalla tavaramerkkisuojaa voidaan pitdd
oikeudenhaltijalle tekijanoikeutta edullisempana, kun tekijanoikeussuoja on
jo paittynyt tai pian padttymissd. Vaikka tekijanoikeuden suoja-ajan piityt-
tyd teos on tekijanoikeusnidkokulmasta vapaasti hyddynnettéivissd, on selvid,
ettei tavaramerkkioikeudella suojattua teosta voida sen suoja-ajan pdittymisen
jilkeen hyodyntdd kaupallisesti sellaisella tavalla, joka saattaisi loukata sithen
kohdistuvaa tavaramerkkioikeutta.

5.3.3 Teoksen nimi ja vapaa kiytto

Edelld on kisitelty teoksen tekijanoikeudesta vapaaseen kiyttoon pidtyessi
esiin nousevaa kysymystd, miten tuli suhtautua téllaisen kohteen suojattavuu-
teen edelleen muilla immateriaalioikeuden suojamuodoilla. Seuraavassa tar-
kastellaan tétd kysymystd vield erikseen teoksen nimen suojan osalta siltd osin
kuin siitd on sdddetty Tekijdl. 1 §:n liséksi erikseen muualla tekijanoikeuslaissa
ja tavaramerkkilaissa. Niin ollen tdssd yhteydessid kaksoissuojatun teoksen ni-
men vapaata kdyttod tarkastellaan ensinnékin TekijiL 51 §:n erityisen teoksen
nimen suojaa koskevan sddnnoksen valossa’ ja toiseksi TMerkkil. 14.1 §:n 5
kohdassa sdddetyn tavaramerkin rekisterdinnin esteen, jolla suojataan teoksen
erikoislaatuista nimed’.

Tekijdl. 51 §:n mukaan kirjallista tai taiteellista teosta ei ole lupa saattaa ylei-
sOn saataviin kdyttden sellaista teoksen nimed tai tekijén salanimed™, ettd teos tai

7 Tekijal. 51 §:ssd tarkoitetun teoksen nimen kaksoissuojaukseen liittyviin kysymyksiin pala-
taan tutkimuksessa jdljempdnd luvussa 7.2.3, joka koskee TekijalL 51 §:ssé tarkoitetun teoksen
nimen suojaamista tavaramerkkina.

™ Vaikka TekijdL 51 §:n teoksen nimen suojaa koskeva siddnnos ja TMerkkiL 14.1 §:n 5 kohdas-
sa oleva erikoislaatuista nimed koskeva rekisterdinnin este suojaavat molemmat teoksen nimed,
on kuitenkin huomattava, ettd ne ovat ne sisélloltddn erilaisia ja eri tarkoituksen omaavina toisis-
taan riippumattomia.

7 Tekijén nimen osalta on huomattava, ettd Tekijal. 51 §:n suoja koskee vain tekijin salanimeé tai
nimimerkkid, mutta ei luonnollisen henkilon nimed. Siten tunnetunkin kirjailijan kaima saa va-
paasti julkaista kirjallisia teoksia omalla nimelldén. Saman nimen kdyttiminen nimimerkkind voi-
si kuitenkin aiheuttaa Tekijal 51 §:ssd tarkoitettua sekaannusta. Ks. Pihlajarinne 2014, s. 889. Ks.
tekijdnoikeusneuvoston lausunto TN 2009:3 (Tekijdn nimen suoja), jossa oli kyse TekijdL 51 §:ssd
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tekijd helposti voidaan sekoittaa aiemmin julkistettuun teokseen tai tekijdén. Toi-
sin sanoen tdssd Tekijal. 51 §:n niin sanotussa otsikonsuojasddnnoksessi suoja-
taan teoksen nimed estdmalld siihen helposti sekoitettavissa olevalla nimelld ni-
metyn Kirjallisen tai taiteellisen teoksen saattaminen yleison saataviin.*

Tekijal. 51 §:n teoksen nimen suoja ei kuitenkaan péity teoksen tai teoksen
nimen tekijinoikeuden paittyessi, silld tdssd lainkohdassa tarkoitettua suojaa ei
ole ajallisesti rajoitettu. Siten teoksen nimei suojataan vield tekijanoikeudellis-
ten suoja-aikojen paittymisen jilkeenkin Tekijal 51 §:n sddnnokselld. Suojan
periaatteessa ikuinen jatkuvuus on perusteltua, silld mikéli teoksen nimen suo-
ja padttyisi teoksen tekijanoikeuden paittyessd, tekijinoikeudesta vapaan teok-
sen nimen vapaa kéyttiminen voisi johtaa yleisod harhaan. Harhaanjohtavana
menettelynd voitaisiin pitdd tekijinoikeudesta vapaan kirjallisen teoksen nimen
kéyttdmistd toisen kirjallisen teoksen nimend. Tarkoituksena on, ettei teoksen
tekijanoikeussuojan péityttydkiin vapaassa kidytdssd olevan teoksen nimeid
kiytettdisi toisen teoksen nimené.

Teoksen nimen suojan jatkuvuutta teokseen kohdistuvan tekijanoikeuden
paityttyd ei voida pitdd siind mielessd ongelmallisena, ettd Tekijdl 51 §:ssé
tarkoitettu otsikonsuoja ei rajoita teoksen vapaata kdyttod: otsikonsuoja ei esi-
merkiksi rajoita itse teoksen vapaata kopiointia, kun teokseen kohdistuvat te-
kijinoikeudet ovat lakanneet. Toisin sanoen kuka tahansa voi julkaista uusia
painoksia vapaasta teoksesta samalla nimelld tekijinoikeuden suoja-ajan paa-
tyttyd. Teoksen oikeudenomistajalla sdilyy edelleen ainoastaan oikeus estéda
teoksensa nimen kidyttd6 muiden samaan teostyyppiin kuuluvien teosten nime-
ni. Lisiksi teoksen nimen suojan laajuus on suhteellisen kapea. Riski sekoitet-
tavuudesta suojatun teoksen nimeen voidaan helposti vilttdd lisddméilld sithen
yksi tai useampi lisdsana. Voidaankin todeta, ettd esimerkiksi kirjallisen teok-
sen nimed Taikatalvi tuskin loukataan, jos myohemmin julkaistaan toinen tari-
na nimelld Taikatalven seikkailut.

Myoskddn TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohdassa sdddetyn tavaramerkin rekiste-
réinnin suostumuksenvaraisessa esteessd, jolla suojataan toisen teoksen eri-
koislaatuista nimed, ei nimen suojan kestoa ole rajattu pddttymiin samalla, kun
teokseen kohdistuvat tekijanoikeudet lakkaavat. Niin ollen TMerkkil. 14.1 §:n

tarkoitetusta tekijan nimen suojasta. Kaksi kirjallista teosta oli julkaistu siten, ettd aiemmin jul-
kaistun teoksen tekijdn nimi ja myShemmin julkaistun teoksen tekijén nimimerkki olivat identti-
set. Tdssd tapauksessa katsottiin, ettd myohemmaén teoksen tekijan nimimerkki voitiin helposti se-
koittaa aiemman teoksen tekijdn nimeen ja téltd osin kyse oli TekijalL 51 §:n rikkomisesta.

80 Tekijal. 51 §:n suojaa saava teoksen nimi ei saa olla tdysin yleisluontoinen; téillaisen nimen
osalta ei voi aiheutua lainkohdassa tarkoitettua sekoitettavuutta. Siten esimerkiksi kirjallisen
teoksen Taidekirja nimen osalta ei voisi sen yleisluontoisuuden vuoksi aiheutua Tekijdl 51 §:ssd
tarkoitettua sekoitettavuutta. Tekijal 51 §:ssd teoksen nimen suojan toteutumiselle ei ole kuiten-
kaan asetettu edellytykseksi, ettd nimen tulisi olla TekijaL 1 §:n tarkoittamalla tavalla itsendinen
ja omaperdinen. Ks. HE 1960:23 vp., s. 23, KM 1953:5, s. 82. Niin ollen Tekijal 51 §:n mukais-
ta suojaa voi saada sellainenkin nimi, joka ei ylld TekijdL 1 §:n edellyttiméédn teostasoon.
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5 kohdassa tarkoitettu oikeudenhaltija saa teoksensa nimelle suojaa tavara-
merkKkirekisterdintid vastaan periaatteessa ikuisesti. Siten esimerkiksi erikois-
laatuisen kirjallisen teoksen nimen, kuten Zaikatalvi, rekisteriminen tavara-
merkiksi vaatii tdimén teoksen tekijanoikeussuojauksen padtyttydkin TMerkkilL
14.2 §:ssé tarkoitetulla tavoin oikeudenhaltijan luvan. Niin ollen teosten eri-
koislaatuiset nimet eivit pididy tdssd suhteessa vapaaseen kdyttoon. On kui-
tenkin selvdd, ettd pitkédn ajan kuluttua tekijinoikeuden péittymisestd vapaan
teoksen oikeudenhaltijoiden selvittiminen saattaa olla haasteellista ja siten
suostumuksen pyytaminen teoksen nimen rekisterdimiseksi tavaramerkiksi voi
osoittautua kiaytdnnossa ongelmalliseksi.

Esimerkkini tavaramerkkini rekisteroidysti tekijdnoikeudesta vapaan teok-
sen nimesti voidaan mainita Suomessa sanamerkiksi rekisterdity SEITSEMAN
VELJESTA®'. Aleksis Kiven (1834—-1872) samannimisen teoksen tekijinoikeu-
det ovat péittyneet jo viime vuosituhannella. Mikili kyseisen teoksen nimi kat-
sotaan TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla tavoin erikoislaatuiseksi,
vaaditaan sen rekisteroimiseksi TMerkkilL 14.2 §:ssé tarkoitettu oikeudenhal-
tijan suostumus. Ndin siitdkin huolimatta, ettd teokseen kohdistuvat tekijénoi-
keudet ovat jo péittyneet. Jos toisen tekijanoikeudesta vapaan teoksen nimed ei
katsota erikoislaatuiseksi, se voidaan TMerkkilL 14.1 §:n 5 kohdan estamétta
rekisterdidd tavaramerkiksi.

On my0s huomattava, ettd saadusta TMerkkil. 14.1 §:n 5 kohdassa tarkoite-
tusta oikeudenhaltijan suostumuksesta huolimatta tunnettujen teosten erikois-
laatuisten nimien osalta on kuitenkin jossain méirin epdselvii, ovatko téllaisten
vapaassa kiytossd olevien teosten nimet tavaramerkkeini erottamiskykyisid®.
Tavaramerkin muodostavan teoksen nimen tunnettavuudella on erityinen mer-
kitys sen tavaramerkkikdyton kannalta. Kysymys tunnetun teoksen nimesti
muodostuvien merkkien erottamiskyvysti liittyy kuitenkin ldhinni tunnettujen
hahmojen nimistd muodostettuihin sanamerkkeihin tiettyjen tuotteiden, kuten
painotuotteiden, elokuvien, tallenteiden, ndytelmien ja esitysten osalta. Keski-
vertokuluttajan voidaan sen sijaan katsoa mieltdvin esimerkiksi edelld maini-
tun Seitsemdin veljestd -nimen tuotteiden, kuten juomien, kaupallista alkuperad
osoittavaksi. Téllaisen merkin erottamiskykyi tarkastellaankin erikseen yksi-
tyiskohtaissemmin my6hemmin luvussa 6.4.4.

81 Kansallinen tavaramerkki (rekisterinumero 216865) on rekisterdity 29.2.2000 luokkaan 32, joka
kasittdd oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat ja he-
delmétuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet (haltijana Oy Hartwall Ab).

82 Ks. saksalaisesta oikeuskiytidnnostid esim. BGH, Beschl. v. 5.12.2002-1 ZB 19/00 (Winnetou).
Ks. GRUR 2003, s. 342-343 (Winnetou).
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5.3.4 Tekijanoikeudesta vapaasta teoksesta muodostuvan
merkin hyvin tavan vastaisuudesta

Vaikka tekijdnoikeudesta vapaasta teoksesta muodostuvan tavaramerkin rekis-
teroinnin luvallisuutta ei tarkastellakaan Tekijal 14.1 §:n 5 kohdan toisen teosta
koskevan rekisteroinnin esteen valossa, saattaa tidllaisen merkin rekisterdimisen
tai vakiinnuttamisen estdi kuitenkin TMerkkilL 14.1 §:n 1 kohdan ehdoton re-
kisterdinnin este, joka kieltdd hyvén tavan vastaisen merkin rekisterdinnin. Tés-
sd yhteydessi voidaankin pohtia, voisiko esimerkiksi tekijanoikeudesta vapaan
Rafaelin Sikstuksen madonna® maalauksesta tuttujen, niin kutsuttujen ”’Rafae-
lin enkelien” kidyttiminen tavaroiden tai palveluiden merkkind olla TMerkkiLL
14.1 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla hyvin tavan vastaista. Tekijanoikeuden
nikokulmasta hyvin tavan vastaisuutta voidaan tissd yhteydessd ldhted arvioi-
maan moraalisia oikeuksia tdydentidvin TekijaL 53 §:n klassikkosuojasddnnok-
sen perusteella®. Tekijal. 53 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministerio voi kiel-
tdd kirjallisen tai taiteellisen teoksen kéyttdmisen, jos sen tekijdn kuoltua sen
suhteen menetelldin julkisesti sivistyksellisid etuja loukkaavalla tavalla. Teki-
jaL 53 §:n tarkoituksena on suojata yleisid kulttuurisia intressejd ja sivistyksel-
lisid etuja. Koska klassikkosuoja koskee tekijanoikeudella suojattujen teosten
lisiiksi sellaisia teoksia, joiden tekijdnoikeudellinen suoja-aika on kulunut jo
umpeen,® se saattaa vield tekijdnoikeussuojan paityttyikin rajoittaa tekijin-
oikeudesta vapaan teoksen kdyttdmistd tavaramerkkind.

Klassikkosuojan soveltamisedellytyksend on ensinnékin, ettd kyse on itse-
niisestd ja omaperdisestd teoksesta. Tamén kriteerin maalausteoksen osasta
muodostuvat Rafaelin enkelit epdilemittd tiyttidvit. Toisena, tissd myodskin
tayttyvini, edellytyksend TekijdL 53 §:n soveltamiselle on, etti teoksen tekija
on kuollut. On katsottu, ettd tekijad voi eldessddn tekijdnoikeuden haltijana val-
voa, ettei teokseen liittyvid intressejd loukata®®.

83 Oik. Raffaello Santi (1483-1520): Sikstuksen madonna, 1513/1514, maalaus kankaalle 256 x
196 cm Gemildegallerie Alte Meister, Dresden.

8 Ks. klassikkosuojasta esim. Haarmann 2014, s. 90, Haarmann 2005, s. 151-153, Harenko —
Niiranen — Tarkela 2006, s. 470—473 ja Salokannel 1990, s. 37.

8 Lain esitoiden (HE 23/1960 vp.) mukaan TekijiL 53 §:n tarkoituksena on etupéissi ns. vapai-
den teosten, erityisesti klassisten mestariteosten, aatteellisten arvojen suojaaminen. ”On niet sat-
tunut, ettd milloin tekijdn oikeus on lakannut tai sitd ei ole ollut, teoksen suhteen on julkisesti
menetelty tavalla, joka on ollut omiaan loukkaamaan sivistyksellisid etuja.”

8 Tekijin kuoltua moraaliset oikeudet siirtyvit hdnen oikeudenomistajalleen. Mikéli ndma eivit
pidé huolta tekijan moraalisten oikeuksien loukkaamattomuudesta tai jopa itse menettelevit ta-
valla, joka loukkaa tekijdn kirjallista tai taiteellista arvoa, voidaan TekijaL 53 §:n klassikkosuojaa
soveltaa. Klassikkosuojaa koskevaa sddnnostd voidaan soveltaa myos teoksiin, joiden suoja-aika
on kulunut umpeen tai jotka eivit ole koskaan kuuluneet tekijanoikeussuojan piiriin. T#ll4 tarkoi-
tetaan sellaisia tilanteita, joissa on kyse ennen Suomessa voimassa ollutta tekijanoikeusnormistoa
eli vuoden 1829 painoasetusta luoduista klassikoista. Ks. Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s.
470-471. Klassikkosuoja koskee my0s kansanperinteeseen kuuluvia teoksia.

193



TAVARAMERKKIOIKEUDEN JA TEKIJANOIKEUDEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

Lisédksi Tekijal 53 §:n soveltaminen edellyttii, ettd teosta kdytetdéin julki-
sesti sellaisella tavalla, joka loukkaa sivistyksellisid etuja®’. Rajanvedon tai-
teellisen vapauden ja sivistyksellisid etuja loukkaavan aineiston kidyton vilil-
14 tekee osaltaan haasteelliseksi myos perustuslain 16 §:ssd turvattu tieteen ja
taiteen vapaus, joka sallii ja kannustaa kdyttamaén ja hyodyntiméédn olemassa
olevaa aineistoa®®. TekijdlL 53 §:ssd tarkoitettujen sivistyksellisten etujen louk-
kaamisen arviointi pitdd suorittaa objektiivisin kriteerein. TekijiL 53 §:n sddn-
nokselld pyritdin suojaamaan erityisesti klassikoiksi muodostuneiden mestari-
teosten aatteellisia arvoja, joita loukkaava kiyttd aiheuttaa yleistd pahennusta
ja nérkéstystd. Koska arvioinnin kohteena ovat yleiset sivistykselliset edut, on
kiyton loukkaavuutta tarkasteltava ottaen huomioon kulloinkin vallitsevat olo-
suhteet. Yleisesti ottaen sivistyksellisten etujen loukkaamisen kynnys on kor-
kealla, mitd voidaankin pitii perusteltuna.

TekijdL 53 §:n klassikkosuojasddnnoksen mukaista kieltomenettelyi on kiy-
tdnnossd sovellettu erittdin harvoin, eikéd opetus- ja kulttuuriministerio ole vuo-
den 1962 jilkeen kiyttinyt titd kielto-oikeuttaan. Tekijanoikeudesta vapaan
teoksen kiyttod tavaramerkkind voidaan tarkastella kuitenkin seuraavien har-
valukuisten kotimaisten tapausten valossa, joissa on ollut kyse Tekijal 53 §:n
klassikkosuojasidinnoksen soveltamisesta.

Opetusministerid on vain kerran kiyttinyt kielto-oikeuttaan vuonna 1962
antamassaan pédidtoksessi, jossa se katsoi, ettd tunnetut lastenkirjat Liisa Ih-
memaassa, Tom Sawyer, Pikku naisia, Pikku Heidi, Heidi kasvaa, Viimeinen
mohikaani ja Robinson Crusoe olivat kddnnoksind hutiloituja ja taitamatto-
mia. Teoksista puuttui myos pitkid jaksoja ja niiden tapahtumia oli muutettu.
Niilld perusteilla ministeri6 antoi kirjat ulkomailla painattaneelle suomalai-
selle yhtiolle kiellon teosten maahantuontiin ja yleisolle levittimiseen. KKO
(KKO 1967 1II 10) hylkési kirjat painattaneen yhtion kanteen todeten, ettd
kantaja oli mainittujen teosten suhteen menetellyt julkisesti sivistyksellisid
etuja loukaten.

Lisdksi klassikkosuojan soveltamisesta on olemassa myds opetusminis-
terion ratkaisu vuodelta 1983, jolloin Suomen Taideakatemia pyysi opetus-
ministeriotd kieltimdin Akseli Gallén-Kallelan maalausten kidyton kerdi-
lylautasten koristeaiheina. Téssd tapauksessa ministerid ei antanut Tekijil.
53 §:ssé tarkoitettua kieltoa, mutta lausui paitoksessién, ettei Gallén-Kalle-
lan maalausten kaytto ollut sivistyksellisid etuja edistidvid. Kyseisten teosten
kaupallinen hyodyntdminen oli tapahtunut tavalla, joka ei vastannut taiteili-

8 Onkin huomattava, etti kisitys tekijanoikeudesta vapaan teoksen kiyton sivistyksellisiin etui-
hin kohdistuvasta loukkaavuudesta voi yhteiskunnallisen kehityksen my6td muuttua.

8 HE 309/1993 vp. mukaan tieteen ja taiteen vapaudella luodaan edellytykset kulttuurin kehityk-
selle. Sdannokselld on kiinted yhteys perustuslain sananvapautta koskevaan siddnnokseen. Tieteen
vapaudella tarkoitetaan tieteenharjoittajan oikeutta valita tutkimusaiheensa ja -menetelménsa.
Tieteen suuntautumisen tulee toteutua ensisijaisesti tieteellisen yhteison harjoittaman tieteellisen
kritiikin kautta. Vastaavasti taiteessa tulee vallita ilmaisun ja menetelmien vapaus. Tdmé osaltaan
edistdd ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua.
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jan taiteellisia pddmadrid eikd saattanut teoksia yleison saataviin alkuperdis-
teosten arvoisella tavalla.

Viimeksi klassikkosuojaa koskeva kysymys on ollut esilld vaonna 2013,
jolloin opetus- ja kulttuuriministerio antoi ratkaisun, jossa oli kyse vaatimuk-
sesta ryhtyé toimenpiteisiin elokuvan Picasso — arvoitus dvd-tallenneketjun
kieltamiseksi. Vaatimus perustui siihen, ettd tallenteessa elokuvan kuvasuh-
teet muuttuivat niin, ettd elokuvan lopussa taiteilijan kasvot ja hinen taide-
teoksensa véiristyivit. Opetus- ja kulttuuriministerion mukaan muuttunut
kuvasuhde oli todennikdisesti vastoin sitd, mitd elokuvan tekijit ja Picas-
so olivat tarkoittaneet. Ministeri0 punnitsi ratkaisussa myynnin ja levitta-
misen kieltdmisestd aiheutuneita haittoja suhteessa sivistyksellisten etujen
edistdmiseen ja katsoi, ettei kiellosta seuraava hyoty sivistyksellisten etujen
edistdmiselle olisi oikeasuhteinen sithen haittaan nihden, joka kiellosta ai-
heutuisi levittdjin omaisuuden suojalle ja sananvapaudelle. Niilld perusteil-
la kyseessi ei ollut sellainen sivistyksellisten etujen julkinen loukkaaminen,
joka edellyttidisi TekijalL 53 §:ssd tarkoitetun klassikkosuojan edellyttimid
toimenpiteiti.

Myos tekijanoikeusneuvosto on ottanut kantaa lausunnoissa TN 1992:13 (Mo-
raaliset oikeudet ja klassikkosuoja) ja TN 2009:17 (Kullervon uusi kirous) Te-
kijaL. 53 §:n klassikkosuojasdinnoksen soveltumiseen todeten kummassakin
tapauksessa, ettei kyseisessid sddnnoksessd tarkoitettuja sivistyksellisid etuja
ollut loukattu.

Tekijanoikeusneuvoston lausunnossa TN 1992:13 (Moraaliset oikeudet ja
klassikkosuoja) oli kyse muun muassa siitd, vastasiko radioldhetys, jossa soi-
tetaan klassisen musiikin kappaleita ilmoittamatta, mitd on soitettu ja kuka
tai ketkd olivat sdvellyksen esittdjiat, Tekijal 53 §:n vaatimuksia. Tapauk-
sessa kyseessd olevan radioaseman esittdmiin teoksiin, joiden tekijdt olivat
kuolleet, sovellettiin Tekijal. 53 §:44. Tekijanoikeusneuvosto katsoi, ettei
tdma pelkéstiddn klassista musiikkia esittdva radioasema ollut loukannut toi-
minnallaan Tekijil. 53 §:ssi tarkoitettuja sivistyksellisié etuja.

Mythemmaissd tekijdnoikeusneuvoston lausunnossa TN 2009:17 (Kul-
lervon uusi kirous) oli kyse siitd, ettd Akseli Gallén-Kallelan Kullervon ki-
rous-maalauksesta otettua valokuvaa oli muokattu muun muassa siten, etti
alkuperiisteoksen poika oli korvattu toisella samassa asennossa seisovalla
pojalla, jolla on farkut jalassa, seka lisitty teokseen pizzaa syovi koira. Kul-
lervon kirous -maalauksesta otettua valokuvaa oli kidytetty kuvan pohjana.
Tekijdnoikeusneuvoston mukaan TekijdL 53 §:n soveltamisalaa voidaan pi-
tdd hyvin kapeana ja ettei kuvassa ollut kisitelty Gallén-Kallelan Kullervon
kirous -maalausta sellaisella tavoin, ettd sen yleison saataviin saattaminen
olisi merkinnyt kyseisessd lainkohdassa tarkoitettujen sivistyksellisten etu-
jen loukkaamista.®

8 Ks. tapauksesta myos esim. Harenko — Niiranen — Tarkela 2006, s. 645 ja Haarmann 2014, s. 91.
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Tekijil. 53 §:n klassikkosuojasddnnoksen soveltamiskynnys ndyttdd kiytidn-
ndssd muodostuneen varsin korkeaksi ja sddnnostd voidaan katsoa sovellet-
tavan vain ilmeisen rdikeissd tapauksissa®. Toisaalta on huomattava, ettd oi-
keuskdytidntod tdmén, kuten monen muunkin, tekijanoikeuslain lainkohdan
soveltamisesta on vain vihén. Siten johtopédétosten tekeminen tuomioistuimen
klassikkosuojaa koskevan ratkaisulinjan perusteella on esimerkiksi tekijénoi-
keudesta vapaan teoksen tavaramerkkikdyton osalta jokseenkin haasteellista.
Edelld kisiteltyjen klassikkosuojaa koskevien ratkaisujen perusteella Tekijal.
53 §:n soveltuminen sininséd kaikkeen tunnettujen tekijidnoikeudesta vapaiden
teosten tavaramerkkikayttoon vaikuttaa kuitenkin jokseenkin kyseenalaiselta.
Tavaramerkkikdyton kannalta keskeisin edelld mainituista klassikkosuojaa kos-
kevista tapauksista on opetusministerion ratkaisu vuodelta 1983, jossa Suomen
Taideakatemia pyysi opetusministeriotd kieltiméddn Akseli Gallén-Kallelan
maalausten kidyton kerdilylautasten koristeaiheena. Vaikka tapauksessa teosta
kaytettiin koristeena eikd tavaramerkkind, eivit ndma klassikkoteoksen kaytto-
muodot eroa kuitenkaan Tekijil. 53 §:n ndkokulmasta arvioituna ratkaisevasti
toisistaan. Molemmissa on kyse muun muassa teoksen kaupallisesta kdytos-
td. Tapauksessa ministerio ei antanut Tekijal 53 §:ssé tarkoitettua kieltoa sii-
td huolimatta, ettd se katsoi, ettei alkuperiisteoksia kaupallisesti hyddynnet-
tiessd niitd ollut saatettu yleison saataviin teosten arvoisella tavalla. On selvia,
ettd taidemaalauksen toisintaminen pienemmissd koossa ja erilaiselle alustalle
edellyttdd esimerkiksi jossain méérin alkuperidisteoksen yksityiskohtien yksin-
kertaistamista. Tama ei kuitenkaan tarkoittane, ettd teosten toisintaminen oli-
si talloin vilttamittd tapahtunut alkuperdisteoksia arvostamattomalla tavalla®'.
Myoskéddn alkuperdisteoksen muokkaamista esimerkiksi tekijdnoikeusneu-
voston lausunnossa TN 2009:17 (Kullervon uusi kirous) ilmenevin tavoin kor-
vaamalla teoksen hahmo toisella, ei voida pitdd sellaisena menettelynd, ettd se
loukkaisi sivistyksellisid etuja. Tunnettujen klassikkoteosten, kuten téssi ta-
pauksessa Akseli Gallén-Kallelan Kullervon uusi kirous -teoksen voidaan katsoa
kestédvin timédnluontoisen ja jossain méirin jopa sivistyksellisii etuja loukkaava-
na pidettdvinkin menettelyn®>. Opetusministerion Akseli Gallén-Kallelan maa-
lausten kiyttod kerdilylautasten koristeaiheina koskeva pditds vuodelta 1983
sekd erityisesti tekijanoikeusneuvoston lausunto TN 2009:17 (Kullervon uusi

% Néin my6s Pihlajarinne 2014, s. 838.

o1 Arvioitaessa koristelautasia koskevaa tapausta KKO:n Klassikkokirjat-ratkaisun (KKO 1967
II 10) valossa Tekijdl 53 §:ssi tarkoitettu kielto olisi esimerkiksi voinut tulla kyseeseen, mikéli
Akseli Gallén-Kallelan maalaukset olisi toisinnettu koristelautasissa kompeldsti ja huolimatto-
masti. Tapauksessa tarkastelluissa koristelautasissa olevien alkuperdismaalausten toisinnosten
voidaan kuitenkin katsoa toteutetun sinédnsé taitavasti ja alkuperdisteoksia kunnioittaen, joten toi-
minnalla ei ole téltd osin loukattu sivistyksellisid etuja.

92 Samansuuntaisesti myos Haarmann 2005, s. 153, joka toteaa, ettd tunnetut taideteokset koe-
taan usein niin vahvoiksi, ettd ne kestévit sivistyméattominkin kohtelun.
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kirous) tukevat pdidtelmai, ettd tekijanoikeudesta vapaita klassikkoteoksia voita-
neen ldhtokohtaisesti kdyttdd myos tavaramerkkeind Tekijdl 53 §:n estamittd.*
Nykyisin my0s esimerkiksi lehti- ja tv-mainonnassa on totuttu nikeméén klas-
sikkotaidemaalauksia muokkaamalla toteutettuja mainoksia ilman, etti tima toi-
minta olisi herittinyt yleistd pahennusta tai niarkdstystd®. T#lld tavoin kaupalli-
nen toiminta vanhasta kulttuuriperinteestd ammentaessaan tuo esimerkiksi juuri
mainosnikyvyyden kautta vanhoja klassikkoteoksia kuluttajien tietoisuuteen.

On kuitenkin selvdi, ettd tekijanoikeudesta vapaan teoksen tavaramerkki-
kdyton sallittavuutta koskeva arviointi Tekijal. 53 §:n valossa edellyttii tapaus-
kohtaista tarkastelua, jossa tulee ottaa huomioon myos teoksesta koostuvan
tavaramerkin kdyton luonne. Tekijdnoikeudesta vapaasta teoksesta muodoste-
tulla tavaramerkilld merkityn tavaran tai palvelun luonne ei kuitenkaan aina-
kaan yksiselitteisesti johtane Tekijal. 53 §:n mukaisen kiellon soveltumiseen
esimerkiksi tilanteessa, jossa satukirjan hahmosta koostuvaa merkkid kéytet-
tdisiin pornografisten tuotteiden markkinoinnissa. Talloinkin sivistyksellisten
etujen loukkaamisen arviointi pitdéd suorittaa puhtaasti objektiivisin kriteerein,
eikd arvioinnilla siitd, olisiko teoksen tekijd elinaikanaan kokenut mielipahaa
kyseisen teoksen kdytostd ole merkitystd Tekijal. 53 §:n mukaisen kiellon so-
veltumista harkittaessa.

3 Esimerkiksi Leonardo da Vincin kuuluisaa Mona Lisa -taideteosta (noin 1505-1514, 77x53
cm, 6ljy puulle, Musée du Louvre, Pariisi) ja sen muunnelmia (esimerkiksi sarjakuvissa) on toi-
sinnettu useissa tuotteissa ja niiden pakkauksissa (esimerkiksi postikorteissa, korttipeleissa, suk-
laarasioissa ja nukkeina). Ks. WO/INF/108, s. 16.

% Esimerkiksi Me Naiset -lehden mainoksissa kuvattiin 1990-luvulla useita tunnettuja taideteok-
sia. Lehtimainoksissa kiytettiin mm. Akseli Gallén-Kallelan Aino-taru-teosta (1891, 154x208
cm, 0ljymaalaus, Ateneumin taidemuseo) tunnistettavana oleva pohjana. Kyseisessid mainoksessa
alkuperdisteoksesta poiketen valtasuhde Vdindmdisen ja Ainon vililld oli kéddnnetty toisinpdin.
Mainoskuvassa kaunis nuorukainen pakenee jarveen hinti tavoittelevaa keski-ikéisté naista, joka
Vidindmoisen tavoin kurottelee veneestd saalistaan. Mainos, Me Naiset. Timo Everi ja Jouni
Luostarinen, Mainostoimisto Hasan & Partners. 1998.

Vastaavasti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) mainoksessa on kiytetty pohjana Albert Ede-
feltin teosta Leikkivid lapsia rannalla (1884, 90x107 cm, 6ljymaalaus, Ateneumin taidemuseo).
RAY:n mainoksen kuva ei ole alkuperidisteoksen kanssa identtinen, mutta sen esikuva on selvis-
tikin tunnistettavissa. Mainoskuvassa poikien taustalla on teollisuussatama ja yksi pojista on
tummaihoinen. Mainoskuvan yldreunassa on teksti: “Pidetdédn huolta”. Kuvan voidaan katsoa il-
mentdvén teollistunutta ja monikansallista maailmaa. Mainos oli osa suvaitsevaisuuskampanjaa,
jolla pyrittiin vaikuttaman suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Raha-automaatti-
yhdistyksen mainos. Pidetdédn huolta -kampanja. Ilkka Karkkidinen ja Pasi Janhunen, Mainostoi-
misto Dynamo. 2006.

Myo6s Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot -maalausta (1886, 124x188,5cm, 6ljymaa-
laus, Ateneumin taidemuseo) on kéytetty pohjana Helsingin Sanomien mainoksessa. Mainokses-
sa alkuperiisteoksen linnut on korvattu lippalakkipéisilld ja shortsiasuisilla miehilld, jotka maas-
sa kyyryssid metsojen lailla uhittelevat toisilleen. Koppelon sijaan metsdnreunassa on tuulipukui-
nen nainen. Mainoksen tekstind on mm., etti "Ehkiise hoperdityminen, kddnnd Hesari mokille”.
Mainos, Helsingin sanomat. Sanna Veijalainen ja Mick Scheinin, Mainostoimisto Hasan & Part-
ners. 2008.
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Tekijinoikeudesta vapaasta teoksesta koostuvan tavaramerkin hyvin tavan
vastaisuutta voidaan arvioida TMerkkilL 14.1 §:ssé tarkoitetulla tavoin myos
puhtaasti tavaramerkkindkokulmasta. Tavaramerkkioikeudessa hyvin tavan vas-
taisuus on kuitenkin hyvin epadmaaridinen késite ja sen sisélto vaihtelee arvoste-
lijasta riippuen. Lisdksi késitteen sisdltoon vaikuttavat poliittiset, moraaliset ja
uskonnolliset arvostukset. Kéaytinnossd TMerkkil. 14.1 §:n lainkohtaa on so-
vellettu varsin harvoin.”> TMerkkilL 14.1 §:n sddnnostd on sovellettu lihinnd
tapauksissa, joissa on ollut kyse selkeisti moraalisesti arveluttavista merkeisti,
kuten kirosanoista, vahvasti militaristisista ja uskontoa koskevista kannanotoista
koostuvista merkeistd®. Koska edelld on katsottu, ettd tekijanoikeudesta vapaa
teos voidaan ottaa tavaramerkiksi Tekijal. 53 §:n estdmattd, teoksen kyseessé ol-
lessa téllaista menettelyd tuskin voidaan pitdd mydskidin TMerkkilL 14.1 §:ssé
tarkoitetulla tavoin hyvin tavan vastaisena. Klassikkoteosten voidaankin olettaa
kestdvin tavaramerkkikédyttod. Tekijinoikeusnidkokulmasta tidtd voidaan pitdd
my0s tapana vaalia kulttuuriperintod tekijinoikeuden hengessi eli klassikko-
teosten tavaramerkkikdyton kautta yritykset nostavat tilld tavoin pinnalle van-
haa kulttuuriperinnetti levittamaélla tekijanoikeudesta vapaita taiteen saavutuk-
sia suuren yleison tietoisuuteen. Tunnettujen tekijdnoikeudesta vapaiden teosten
kohdalla ongelmaksi saattaa sen sijaan muodostua niiden kyky toimia erottamis-
kykyisend tavaramerkkini osoittamaan tiettyjen tuotteiden alkuperda®’.

5.3.5 Kokoavasti suoja-aikakysymyksesta

Tekijanoikeudesta vapaan teoksen, eli sellaisen teoksen rekisterdimisessé tava-
ramerkiksi, johon kohdistuvat tekijinoikeudet ovat pdittyneet tai padttymaissa,
kohdalla herii edelld mainituin tavoin kysymys, voidaanko tillaisen vapaaseen
kayttoon padtymaissd olevan teoksen immateriaalioikeussuojan jatkamista ta-
varamerkkirekisterdinnin kautta pitdd hyviksyttaviand. Tamd merkitsisi merkin
uudelleenmonopolisointia niin, ettd tekijanoikeudesta vapaa teos saadaan eréil-
td osin suojan kohteeksi uudelleen®®. Tdssd yhteydessd on toisaalta syytd myos
arvioida, pitdisiko tillaisten teosten olla vapaassa kidytossd myds tavaramerk-
kioikeuden estdmiittd, jolloin kaikki elinkeinonharjoittajat voisivat hyddyntéa
kaupallisesti tekijanoikeudesta vapaita teoksia.

% Ks. Salmi — Hikk#inen — Oesch — Tommila 2008, s. 258.

% PRH:n hyvin tavan vastaisiksi katsomista merkeistd voidaan mainita esimerkkeini PERKELE,
RAUTAA RAJALLE ja SIELUN MESSUT. Ks. Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s.
258.

7 Toisin sanoen kyse on siiti, yhdistiiko kohderyhmi tunnetuista tekijanoikeudesta vapaista teok-
sista muodostuvia merkkejéd tavaramerkeiksi. Ks. tistd kysymyksenasettelusta tarkemmin luvusta
6.4, jossa kisitellddn tunnetusta teoksesta koostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia.

% Ks. van Woensel 2007, s. 501.
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Tekijdanoikeudesta vapaiden teosten uudelleenmonopolisointia tavaramerk-
kioikeudella voidaan ldhtokohtaisesti pitdd mahdollisena. Kaksoissuojatilan-
teessa pddsddntond voitaneen perustellusti pitdd sitd, ettd tekijdnoikeudesta
vapaasta teoksesta tai sen osasta muodostuva merkki voidaan rekisteroida ta-
varamerkiksi tekijanoikeuden pdittymisen jilkeen, mikéli merkki tayttdd tava-
ramerkkilaissa tavaramerkin rekisterdinnille asetetut edellytykset. Ei ole myos-
kéddn nihtdvissd mitddn yleistd sddntod, jolla vapaat teokset voitaisiin sulkea
tavaramerkkisuojan ulkopuolelle sen jidlkeen kun tekijdnoikeussuoja on péit-
tynyt”. My6s EUT:n Shield Mark -ratkaisu (C-283/01) osoittaa, ettd tunne-
tusta savellysteoksesta, jonka suoja-aika on jo pdittynyt, muodostuva merk-
ki voidaan rekisterdidéd tavaramerkiksi'®. Tekijdnoikeudesta vapaiden teosten
uudelleenmonopolisoinnin estimistd voidaankin pitdd kdytinnossid eparealis-
tisena, koska téllaisten teosten kaupallisella kdytolld on pitkd traditio'®!. Siten
tavaramerkki- ja tekijdnoikeudet kumuloituvat lahtokohtaisesti myos téssa ti-
lanteessa ja kohteen tavaramerkkisuojausta voidaan jatkaa vield sen tekijin-
oikeussuojauksen paityttya. Voidaankin pitdd selvind, ettd esimerkiksi tekijin-
oikeudella suojatun logon suojausta tulee voida jatkaa vield tekijdnoikeuden
padtyttyd tavaramerkkioikeudella!®,

Tekijanoikeudesta vapaan kohteen suojan pidentdmistd tavaramerkkirekis-
ter6innilld on oikeustieteessd pidetty yleisesti ottaen ei-toivottavana ilmion!®,
Titd voidaan perustella jo silld, ettd ldhtokohtaisesti tavaramerkki- ja tekijdnoi-
keuden tavoitteet ja ulkoiset vaikutukset eroavat toisistaan merkittdvasti. Lisaan-
tyvd immateriaalioikeudellisten suojamuotojen piillekkdiskdytto kytkeytyykin
eri suojamuotojen tarkoitusten hdmairtymiseen seki riskiin niin sanotun “ikui-

% Myos van Woenselin mukaan tekijinoikeussuojan jatkamisen sallittavuutta tavaramerkkioikeu-
della voidaan pitédd perusteltuna siitdkin huolimatta, etté tilld voi olla my0s epitoivottavia vaiku-
tuksia. Seki kansallinen tekijanoikeuslainsdddénto ettd tavaramerkkidirektiivi ja -asetus vaikene-
vat tistd aiheesta antamatta mitd4in ohjeistusta sen suhteen, kuinka tekijanoikeuden pidentdminen
tavaramerkkioikeudella tulisi sovittaa yhteen tavaramerkkilain rekisterdinnin esteiden ja mitétto-
myysperusteiden kanssa. Van Woenselin mukaan sellaisten juridisten keinojen, jotka estédvit va-
paan teoksen suojauksen jatkamisen tavaramerkkioikeudella, puuttuminen EU-lainsddddnnostd,
osoittaa, ettd timéd kdytanto on sallittu ja, ettd kansalliset aloitteet estdd vapaan teoksen suoja-ajan
pidentédmistd ovat yhteensopimattomia eurooppalaisten harmonisointipyrkimysten kanssa. Ks.
van Woensel 2007, s. 354 ja 501.

100 Vaikka EUT otti Shield Mark -asiassa (C-283/01) kantaa vain sévellysteoksesta muodostuvan
merkin graafiseen esitettivyyteen, ratkaisun kohteena oli kuitenkin merkki, joka muodostui va-
paassa kiytossd olevasta Ludwig van Beethovenin Fiir Elise -sdvellyksen yhdekséstd ensimmdi-
sestd nuotista koostuvasta teoksesta.

101 Esimerkiksi kosmetiikkateollisuudessa kiytetdén yleisesti tuotepakkauksissa mm. tunnettuja
maalaustaiteen teoksia.

12 Niin myos Quaedvlig 2009, s. 512.

13 Lainsddaddannon puuttuminen tilld alueella on johtanut erityisesti Saksassa intensiiviseen aka-
teemiseen keskusteluun. Mm. Wandtke — Bullinger 1997, s. 577 katsovat, ettd mahdollisuutta re-
kisterdida tavaramerkiksi vapaassa kdytossd olevia, aiemmin tekijanoikeudella suojattuja teok-
sia, tulisi rajoittaa de lege ferenda.
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sen yksinoikeuden” muodostumisesta!®. Mikéli oikeusjdrjestelmd mahdollistaa
tietyn pédttymissd olevan yksinoikeuden suojauksen jatkamisen suojamuotoa
vaihtamalla, on vaarana, ettd timai rajoittaa haitallisesti tuotteiden vilista kilpai-
lua ja luo kuluttajan ndkokulmasta kielteisia monopolivaikutuksia. Tosin mark-
kinoilla olevien tuotteiden rajallisen elinkaaren vuoksi tekijanoikeudesta vapaan
teoksen monopolisointitilanteita ei voida kdytdnnossa pitdd kovinkaan yleising,
silld vain harvan tuotteen elinkaari ylittdd tekijdnoikeuden suoja-ajan.

Kun kaksoissuojatilanteessa toinen immateriaalioikeuksista lakkaa, edelleen
voimaan jddvilld oikeudella on mahdollista rajoittaa lakanneen oikeuden va-
paata kayttod. Vaikka tekijanoikeudesta vapaasta teoksesta tai sen osasta koos-
tuvan merkin rekisterdiminen tavaramerkiksi on tekijanoikeuslain ja TMerkkilL
14.1 §:n 5 kohdan estdmdtti sallittua, tdllaisen teoksen tavaramerkkisuojaus
ei saisi estdd kolmansia saattamasta tekijdnoikeudesta vapaata teosta yleison
saataviin esimerkiksi julkaisemalla tekijinoikeudesta vapaa kirjallinen teos tai
valmistamalla siitd kappaleita. Onkin huomattava, ettd tavaramerkkioikeus ra-
joittaa jossain méérin teoksen vapaata kayttod, silld tillaisesta teoksesta ei saa
muun muassa valmistaa kappaleita tavalla, joka voisi johtaa tavaramerkkioi-
keuden loukkaukseen.

Tekijanoikeudesta vapaiden merkkien kohdalla tavaramerkkisuojausta har-
kittaessa on otettava huomioon myds yleinen intressi pitii tietyt sanat, kuviot
ja symbolit vapaina ja kaikkien kiytettivissd'®. Toisaalta tekijanoikeudesta va-
paiden teosten tavaramerkkikédyttd voidaan nihdda myos tapana ylldpitdd kult-
tuuriperintdd. Samalla yritykset nostavat uudelleen pinnalle teoksia tuoden ne
suuren yleison tietoisuuteen. Esimerkiksi televisiossa esitetyissd Meiran Kulta
Katriina -kahvimainoksissa on kiytetty 1980-luvulla useita vanhoja suomalai-
sia taidemaalauksia'®, joka herddvit henkiin. Vaikka ndissd mainoksissa ei ol-
lutkaan kyse teosten kéytostd tavaramerkkeind, timé esimerkki havainnollistaa
hyvin, miten tekijanoikeudesta vapaita teoksia voidaan vapaasti hyodyntidd kau-
pallisesti ilman, ettd niihin kohdistuu yksinoikeutta.

104 Ks. esim. Mende — Isaacs 2012, s. 158, jossa on Katsottu, ettei tavaramerkkioikeuden avulla
tulisi voida luoda erdédnlaista “mutatoitua tekijanoikeutta”, jota hyodyntden rajoitettaisiin teoksen
vapaata kdyttod.

195 Ks. Senftleben 2011, s. 181, jonka mukaan tekijanoikeuden suoja-ajan pdityttyd esim. teki-
janoikeudesta vapaan melodian tavaramerkkisuojattavuudesta olisi perusteltua poiketa, jotta me-
lodiaa voitaisiin kdyttdd edelleen tekijédnoikeuden suoja-ajan pidtyttyd vapaasti kulttuuritarkoi-
tukseen. Siten poikkeuksellisissa tilanteissa, kun teos on erityisen tunnettu tai sen katsotaan muo-
dostavan osan kansallista kulttuuriperintod, merkin voitaisiin katsoa olevan suljettu tavaramerk-
kisuojan ulottumattomiin. Jos esimerkiksi tietyn tekijanoikeudesta vapaan ja kulttuuriperinteeksi
katsottavan kuvataiteen teoksen rekisterdinti kuviotavaramerkiksi halutaan estdd, edellyttiisi
tami kuitenkin tavaramerkkisuojaan kohdistuvaa poikkeussdadnnosti.

106 Meiran tv-mainoksessa kiytettiin mm. Albert Edefeltin (1854—1905) teosta Ruokolahden euk-
koja kirkonmdielld (1887, 129,5x158,5 cm, 6ljymaalaus, Ateneumin taidemuseo) sekd Gunnar
Berntsonin (1854—1895) Morsiamen laulu (1881, 66x82,5 cm, 6ljymaalaus, Ateneumin taidemu-
S€0).
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Teosten vapaa kiytto voidaan kidytdnndssd kuitenkin turvata kahdella taval-
la. Vaikka tunnetut teokset kestdvit kiyton tavaramerkkini, niitd ei vilttamitta
yhdisteti tavaramerkeiksi. Tunnetusta teoksesta koostuva merkki on siten usein
erottamiskyvyton. Erottamiskyvyton tavaramerkki ei voi toimia tavaramerkki-
nid. Mitd kuuluisampi kirjallinen tai taiteellinen teos on kyseessi, sitd epidtoden-
nikodisempdd on, ettd sitd pidetddn kykenevind erottamaan eri yritysten tuot-
teet toisistaan. Siten tunnetuista maalauksista ja sdvelmistd koostuvat merkit,
jotka yleisd on tottunut nikemiin tai kuulemaan monissa eri yhteyksissi, sekd
kaupallisissa ettd ei-kaupallisissa, eivit saa tavaramerkkisuojaa niiltd padsdan-
toisesti puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.'”” Toisin sanoen erottamiskyky jdd-
nee puuttumaan, koska yleison lienee vaikeaa yhdistdd tunnettua teos-merkkié
tiettyyn elinkeinonharjoittajaan!®. Tdmin vuoksi tunnettujen teosten osalta ei
tarvita erityistid poikkeusta rekisterdinnin esteeksi. Niin ollen tunnettu teos voi
kiytdnnossd saavuttaa tavaramerkkisuojauksen edellytykseni olevan erottamis-
kyvyn ainoastaan vakiinnuttamisen kautta.

Toiseksi tavanomaisessa taideteoksen kaytossa, kuten musiikkiteoksen esit-
tamisessd, ei ole kyse tavaramerkin kidytostd erottamaan elinkeinonharjoittajan
tuotteet toisten tuotteista, eikd se siten voi loukata tavaramerkkioikeutta teki-
janoikeudella suojattuun tavaramerkkiin. Siten tavaramerkkisuojan ulkopuolel-
le jad paljon sellaista kiyttdd, joka ei loukkaa tavaramerkkioikeutta merkkiin.
Niin ollen vaikka tekijanoikeudesta vapaan teoksen tai sen osan rekisterdinti
tavaramerkiksi sallitaan, tavaramerkkisuoja ei saa estdd kolmansia esimerkiksi
julkaisemasta runoa, jonka sée on suojattu tavaramerkkisloganina. Tavaramerk-
kioikeus ei estd myOskédidn niin sanottua yksityistd kayttod, silld tavaramerkki-
oikeus ei rajoita teoksen kiyttdd muutoin kuin elinkeinotoiminnassa. Vaikka
suurelle yleisolle tuntemattomat vapaat teokset voivat omaperdisind luomuk-
sina olla hyvinkin erottamiskykyisié, niitd voidaan tavaramerkkirekisterdinnis-

107 Kur 2002, s. 601. Saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu my®ds, etti télloin olisi kyse

vapaaseen kdyttoon siirtyneen teoksen monopolisoinnista ja siten téllaiset rekisterdintihakemuk-
set tulisi hyldtd hyvin tavan tai jirjestyksen vastaisina Saksan tavaramerkkilain § 8 (2) No. 5
MarkenG perusteella, jonka mukaan ”Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ge-
gen die offentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoBen”. Kritiikkid ovat esitténeet
Klinkert — Schwab 1999, s. 1067 ja 1070; Wandtke — Bullinger 1997, s. 573.

108 Téssd yhteydessd on huomattava, ettd esimerkiksi matkapuhelinvalmistaja Nokia on kdyttanyt
mm. valmistamiensa matkapuhelinten ndytossd ja mainostarkoituksessa Michelangelon maalaa-
maan Sikstuksen kappelin kattofreskoon Aatamin luominen perustuvaa kuvaa, jossa Jumalan ja
Aatamin sormet koskettavat toisiaan. Kuvan voidaan katsoa olevan symboli sille, miten Nokia
kayttiminsd Connecting people -sloganin mukaisesti yhdistdéd ihmisid. Kuvan innoittajana toimi-
nut fresko on luotu noin 1508-1512, joten se on tekijdnoikeudesta vapaa. Nokia on rekisterdinyt
tahdn kantakuvana pidettivddn freskoon perustuvan liikkuvan merkin yhteison tavaramerkkind
(rekisterinumero 429909) 7.12.2005 useissa luokissa (haltijana Nokia Corporation). Sen sijaan
kyseisen maalauksen toisinnosta sellaisenaan ei ole rekisterdity kuviomerkiksi tai liikkuvaksi
merkiksi, mutta vakiinnuttamisen kautta tdllainen merkki voinee saavuttaa erottamiskyvyn tava-
ramerkkind.
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td riippumatta kayttdd hyvinkin laajasti eri tarkoituksiin'®. Néin ollen voidaan
padtyd siihen, ettd tekijinoikeudesta vapaan teoksen immateriaalisuojauksen
jatkaminen muulla immateriaalioikeudella tulee olla sallittua''.

19 Toisaalta rajanvedon tekeminen tekijanoikeudesta vapaan teoksen suurelle yleisolle tunnet-
tuuden ja tuntemattomuuden vililli ei ole aina yksiselitteisen selkedd. Ks. esim. KHO:n ratkaisu
16.11.2004/2923 (MATISSET), jossa KHO arvioi tavaramerkin MATISSET rekisterditdvyyttid
tavaramerkiksi siitd ndkokulmasta, onko merkki omiaan antamaan késityksen, ettd kyseessd on
toisen nimi. Ks. myos EUT:n PICASSO-ratkaisu (C-361/04), jossa katsottiin merkin PICASSO
osalta, ettd kohdeyleis6 ymmairtdid sen viistdmaittd viittauksena samannimiseen maalariin ja kun
otetaan huomioon, miten tunnettu kyseinen maalari on kohdeyleison keskuudessa, timad erityisen
kiinted merkityssisdlto on omiaan huomattavasti heikentdméén sitd merkitystid, joka tdlld merkil-
14 on mm. ajoneuvojen tavaramerkkind. Ks. C-361/04, kohta 27. Ks. ndistd ratkaisuista ja tunne-
tun teoksen nimesti koostuvan merkin erottamiskyvyn arvioinnista tavaramerkkini luvusta 6.4.4.
10 Tekijanoikeuden suoja-ajan pidentimisté keinotekoisesti tavaramerkkioikeudella voidaan pi-
tdd kuitenkin epitoivottavana ilmioné.
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6 Teoksen kiyttiminen tavaramerkissd osana
immateriaalioikeusstrategiaa

6.1 LAHTOKOHTIA KAKSOISSUOJATUN MERKIN
KAYTTOON STRATEGIANA

Kun tavaramerkki on samalla my0s teos, merkin saamaa tekijdnoikeutta voi-
daan merkinhaltijan nikokulmasta kéyttdd osana hinen immateriaalioikeusstra-
tegiaansa. Tdmi edellyttdd luonnollisesti, ettd oikeudenhaltijalla on sekd ta-
varamerkki- etti tekijanoikeudet tekijinoikeussuojaa saavaan kohteeseen. Kun
tavaramerkiksi valittu merkki on kirjallinen tai taiteellinen teos, luo tillainen
suojastrategia jo itsessddn piillekkédisyyden tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden
vililld. Paidllekkdisten immateriaalioikeuksien kdyton osana immateriaalioikeus-
strategiaa mahdollistaa erityisesti tekijdnoikeuden yleisesti matala teoskynnys.
Siten esimerkiksi kuviomerkit ja dfnimerkit voivat kuvataiteen tuotoksista ja
sdavelmistd muodostuessaan saada myos tekijinoikeussuojaa. Téllaisella strate-
gialla, jossa kiytetddn tekijanoikeussuojaa hyviksi laajentamalla tavaramerkin
saamaa suojaa, on oikeudenhaltijalla mahdollisuus luoda voimakas yksinoikeus.

Tidssd yhteydessid tarkastellaan myos erikseen, mikd merkitys kaksoissuo-
jaukseen perustuvassa strategiassa on silld erottelulla, ettd merkki muodostuu
tavaramerkkitarkoituksessa luodusta teoksesta, tai ettd merkki sisdltdd sithen
otetun, jo olemassa olevan teoksen. Jalkimméiisessi tapauksessa kyse voi olla
myo6s tunnetun teoksen kdytostd merkkini, johon liittyvét erityispiirteet huo-
mioidaan myos strategiaa koskevassa tarkastelussa.

Yrityksen kannalta saattaa olla kiinnostavaa kdyttda tavaramerkki- ja tekijin-
oikeuden piillekkdisyydelle perustuvaa suojastrategiaa, jossa on kyse jo ole-
massa olevasta teoksesta, kuten suuren yleison tuntemasta runosékeestd, melo-
diasta tai piirroshahmosta muodostuvan merkin kiyttdmisestd tavaramerkkina.
Télloin tekijanoikeus on osa tavaramerkkistrategiaa. Nordell perustelee halua
ottaa tavaramerkkiin jo olemassa oleva tekijdnoikeussuojaa nauttiva teos silld,
ettd kiytdnnossd on kallista ja useissa tapauksissa myos vaikeaa tehdid tunnetuk-
si tdysin uutta tavaramerkkid. Uuden tavaramerkin markkinointiin liittyy aina
epdvarmuutta. Siten on houkuttelevaa etsid merkki, jonka kiyttdjat tuntevat jo
ennestddn, tosin muusta yhteydesti kuin tavaramerkkind. Merkin muodostavan
teoksen tunnettuja piirteitd voidaan kdyttdd tuomaan esiin uusi ja aiemmin tun-
tematon tavara tai palvelu.' Téllaisen teoksen kdyttoid tavaramerkkind voidaan

! Nordell 2002, s. 103-104.
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perustella myds siihen yhdistetyilld toivotuilla mielikuvilla, joita voidaan kdyt-
td4 myos yhtend keinona rakentaa tavaramerkin goodwill-arvoa. Tunnettujen
teosten rekisterdiminen tavaramerkiksi saattaa kuitenkin osoittautua ongelmal-
liseksi esimerkiksi téllaiselta merkiltd puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.

Tavaramerkkindkokulmasta teoksen kéyttimiseen tavaramerkissi liittyy eri-
tyisesti kysymys tillaisen kaksoissuojaa saavan merkin erottamiskyvyn arvioin-
nista. Itseniisesti ja omaperdisestd teoksesta muodostuvalla merkilli on 1dhto-
kohtaisesti myds tavaramerkkioikeudellisesti arvioituna omintakeisia piirteitd,
joten merkin teosominaisuuden voidaan katsoa puhuvan tavaramerkin erotta-
miskyvyn puolesta. Téssé tarkastellaan tarkemmin myos tekijdnoikeussuojaa
saavan tavaramerkin erottamiskyvyn astetta. Lisdksi kisitelldéin erikseen tava-
ramerkiksi otetun tunnetun teoksen erottamiskykyi. Tunnetusta teoksesta muo-
dostuvan merkin kohdalla erottamiskyvyn arvioinnissa on kédytdnndssd kyse
lahinnd siitd, mieltddko yleiso téllaisesta teoksesta muodostuvaa merkkid tie-
tyn tuotteen alkuperdd osoittavaksi tavaramerkiksi. My0s tunnetusta teoksesta
muodostuvan merkin kohdalla tarkastellaan erottamiskyvyn asteita merkkiin
otetun teoksen tunnettavuuden perusteella.

Luvun lopussa tarkastellaan myos tietyiltd osin, kuinka tavaramerkki- ja
tekijinoikeuden eroja voidaan kiyttdd immateriaalioikeusstrategiana hyviksi
suojattaessa esimerkiksi piirroshahmosta muodostuvaa kuviomerkkid. Koska
piirroshahmo, kuten sarjakuvahahmo, yleensd tiyttdd sekd tavaramerkki- ettd
tekijanoikeussuojan edellytykset, ndiden suojamuotojen erot konkretisoituvat
erityisesti tdllaisen hahmon markkinoinnin ja mahdollisen loukkauksen koh-
dalla. Esimerkkind tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa saavasta
kohteesta voidaan mainita Muumi-hahmo, silld se on suojattu molemmilla suo-
jamuodoilla®. Tunnettuna kansainvilisend esimerkkini teoksen kiytosti tava-
ramerkkind voidaan mainita myos erilaiset Disney-hahmot, joita kdytetdén ta-
varoiden ja palvelujen markkinoinnissa seké tuotteistamisessa. Siten hahmon
markkinointiin liittyvid kysymyksid tarkastellaan character merchandisingin
nikokulmasta. Lisdksi padllekkdissuojausstrategiaa kisitellddn myos tavara-
merkki- ja tekijanoikeudella suojatun kohteen loukkauksen valossa. Tarkaste-
lu tapahtuu oikeudenhaltijan ndkokulmasta ottaen kuitenkin tarpeellisilta osin
huomioon myds suhde kolmanteen.

Tamén luvun ndkokulma on nimenomaan tavaramerkkioikeudellinen, sil-
14 kaksoissuojatun merkin erottamiskykyarvioinnin lisdksi teoksen sisdltdvin
merkin saamaa tekijanoikeussuojaa tarkastellaan merkinhaltijan nikokulmasta
keinona muodostaa tavaramerkkioikeuttaan vahvistava immateriaalioikeusstra-
tegia. Samalla kaksoissuojaa saavan merkin erottamiskykyi tarkastellaan myos

2 Moomin Characters Ltd on rekisterdinyt Muumi-hahmosta muodostuvan kuviotavaramerkin.
Muumi-hahmon tekijanoikeussuoja on vahvistettu Helsingin HO:n 12.12.1995 antamassa tuo-
miossa R 94/1305 (Korut).
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ottaen huomioon kaksoissuojan toteutuminen tavaramerkkindkokulmasta, kos-
ka tavaramerkkioikeuden suojakriteerien tdyttymiselld on merkitysti potentiaa-
lisesti kaksoissuojaa saavien merkkien yleisyyteen.

6.2 TAVARAMERKKISTRATEGIA TEOS-
TAVARAMERKIN KAYTON PERUSTELUNA

6.2.1 Tekijanoikeus osana tavaramerkKkistrategiaa

Immateriaalinen yksinoikeus voi edustaa huomattavia taloudellisia arvo-
ja, silld toisinaan immateriaalioikeuden strateginen arvo voi ylittdd jopa mo-
ninkertaisesti sen perinteisen kdyttoon perustuvan arvon’. Esimerkiksi tava-
ramerkkioikeuksilla voi toisinaan olla strategista vilinearvoa osana yrityksen
immateriaaliportfoliota*. Aikaisemmin tavaramerkinhaltijan kannalta keskei-
sid olivat tuotteet ja niiden ominaisuudet. Kuitenkin modernissa markkinoin-
nissa keskeisessd asemassa on tavaramerkki. Siten tavaramerkki on tirked osa
tietoista tuotekehitys- ja markkinointiprosessia, jossa itse markkinoitava tavara
tai palvelu ei useinkaan ole midrddvimpéna tekijind.’ Tavaramerkinhaltijoiden
tietoisuus yksinoikeuden arvosta ja merkityksestd tavaramerkkialueella on joh-
tanut siihen, ettd tavaramerkkistrategioiden asema on vahvistunut osana yrityk-
sen toimintaa®.

Tavaramerkinhaltijan kasvaneella tietoisuudella tavaramerkkistrategian ar-
vosta saattaa olla merkitystd my0s tekijinoikeusndkokulmasta. Tekijdanoikeus
voi olla osa tavaramerkkistrategiaa ensinndkin siten, ettd yritys kdyttidd tava-
ramerkkind jo olemassa olevaa tunnettua taideteosta. Lisiksi strategiana voi
olla vetoaminen tekijdnoikeuteen myos sellaisen tavaramerkin kohdalla, joka
on luotu tavaramerkkitarkoituksessa ilman ensisijaista kirjallista tai taiteellis-
ta paamadrad. Tdlloin strategian perusteluna ei ole niinkddn teokseen liitettéd-
vit mielikuvat tai sen tunnettavuus, vaan pikemminkin hyotyé teoksen suoja-
ominaisuuksista tavaramerkissd. Niin ollen tekijdnoikeudella suojatun merkin
on mahdollista saada muun muassa tekijanoikeuteen perustuvaa automaattista
kansainvilistd suojaa ilman tavaramerkkirekisterdintid jo heti teoksen luomi-
sesta ldhtien.

3 Menestyvien yritysten toiminta perustuu yhid enemmén strategiseen immateriaalivarallisuuteen,
joka luo yksittéiselle yritykselle edellytykset pddstd kontrolloimaan toisten yritysten toimintaa ja
erityisesti kilpailevien yritysten taloudellisten voimavarojen jakamista. Rahnasto 2001, s. 6 ja
Koulu 2003, s. 52-53.

4 Ks. Koulu 2003, s. 52, joka korostaa erityisesti tavaramerkkioikeuksien strategista vélinearvoa.
> Nordell 1997, s. 86.

¢ Ks. Melin 1999, s. 44-45.
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Immateriaalioikeuksien yhdistelystd saman tuotteen kohdalla on piisiddn-
toisesti etua oikeudenhaltijalle, koska suojamuotojen kumuloituessa paillek-
kdisyydet vahvistavat tuotekohtaista suojausta. Tuotoksen suojaaminen eri
immateriaalioikeuksia yhdistelemilld muodostaa oikeudenhaltijana olevalle
yritykselle apukeinon luoda strategista kilpailuetua’. On selvii, ettd tuotoksen
suojaaminen useilla eri immateriaalioikeuksilla ja niiden kédyttiminen jousta-
vasti yhdessid voi luoda yritykselle varsin tehokkaan immateriaalioikeusstra-
tegian®. Yksinoikeuden haltijan kannalta on edullista, ettd hinelld on kiytet-
tdvissddn useamman kuin yhden suojamuodon antama mahdollisuus reagoida
ulkopuolisen hinen tuotteeseensa kohdistamaan loukkaukseen. Oikeudenhalti-
jan intressissd on varmistaa péillekkdiselld suojalla muun muassa se, etteivit
kilpailijat pddse kiyttiméidn tuotosta hyvikseen, vaikka yksi suojamuodoista
osoittautuisi tdssd mielessd tehottomaksi.

Oikeudenhaltijan ndkokulmasta tavaramerkki- ja tekijdnoikeus ndyttdisivét
olevan varsin yhteensopiva pari haettaessa mahdollisimman voimakasta suo-
jausta. Siind kohtaa, missi toisen oikeuden suojan kattavuudessa on puutteita
tai aukkoja, voidaan niitéd toisen oikeuden avulla tarvittaessa paikata. Tdlloin
voidaan puhua rinnakkaissuojauksesta’. Toisin sanoen kaksoissuoja ei jonkin
suojamuodon suojaedellytyksen tidyttymittd jidtyd ole kaikilta osin mahdol-
linen, jolloin tavaramerkkioikeudella pyritdin tayttdmiin tekijinoikeussuojan
aukkoja tai vice versa'®. Kun tavaramerkki- ja tekijdnoikeussuojaa yhdistelldidn
sopivasti saman kohteen kohdalla, ndyttavit nimi oikeudet muodostavan yh-
dessi laajan ja vahvan linnakkeen tarjoten niiden haltijalle periaatteessa sellai-

7 Lihestyttiessd kaksoissuojausta puhtaasti oikeudenhaltijan nikokulmasta voitaneen katsoa,
ettd hidnen kannaltaan on ldhtokohtaisesti usein edullista, ettd tuotos on suojattu eri immateriaali-
oikeudellisin suojamuodoin. Esimerkiksi Tommilan mukaan rajoituksia useamman suojamuodon
soveltumiselle ei pitdisi timédn vuoksi asettaa ja oikeudenhaltijalla tulisi olla mahdollisuus paét-
tdd mihin sovellettavista laeista hin vetoaa. Tissi tilanteessa yritys voisi siten my0s valita imma-
teriaalioikeusstrategiakseen suojata hahmoa useammalla yksinoikeudella. Tommila 2000, s.
556-557.

8 Ks. myos esim. Mansala 2001a, s. 8, jonka mukaan yrityksen kannalta tehokkain turva on kiyt-
tdd eri suojamuotoja joustavalla tavalla yhdessa.

° Rinnakkaissuojaustilanteessa eri immateriaalioikeudet suojaavat saman kohteen eri osia. Toisin
sanoen saman kohteen osalta tulee kyseeseen vain yksi suojamuoto.

10 T4116in voidaan katsoa olevan kyse myos negatiivisen péillekkdisyyden tilanteesta, jossa kul-
loinkin ensisijaisena pidettdvd suojamuoto ei tule kyseeseen, koska sen suojaedellytykset jadvit
tayttymattd. Tdlloin suojausta voidaan mahdollisesti paikata toisella suojamuodolla. Néin saattaa
tapahtua esim. kéyttotaiteen tuotosten kohdalla, silld korkean teoskynnyksen vuoksi tekijanoi-
keuden suojaedellytykset eivit niiden kohdalla useinkaan tdyty. Téllaisessa tilanteessa suojaa
voidaan kuitenkin pyrkid samaan kohteelle tavaramerkkirekisterdinnilld, mikéli merkki on erot-
tamiskykyinen tai se on saavuttanut erottamiskyvyn tavaramerkkikédyton kautta. Ks. negatiivises-
ta padllekkiisyydestd Derclaye — Leistner 2011, s. 53—54 ja 325. Potentiaalisessa kaksoissuojaus-
tilanteessa tavaramerkkirekistero6innilld voidaankin pyrkid turvaamaan merkin immateriaalioi-
keussuojaus, jos tekijanoikeuden suojaedellytysten tiyttymisestd ei ole tdyttd varmuutta. Ks. Ber-
covitz 2001, s. 614.
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sen aseman, jossa on mahdollista turvautua tapauskohtaisesti aina siihen yksit-
tdiseen oikeuteen, joka kulloisessakin tilanteessa tarjoaa vahvimman suojan.!!

Tavaramerkki- ja tekijinoikeuden vililli on muutamia térkeitd eroja, muun
muassa suoja-ajan ja suojan laajuuden suhteen, jotka samalla mahdollistavat
sen, ettd kaksoissuojatun kohteen oikeudenhaltija voi pyrkid saamaan suojaa
muulla ensisijaista suojamuotoa houkuttelevammalla muodolla. Kun luonnolli-
sella tai oikeushenkil6lld on sekd tavaramerkki- etté tekijdnoikeus samaan koh-
teeseen, hdn voi mahdollisessa loukkaustilanteessa luonnollisesti vedota nédihin
molempiin oikeuksiinsa suhteessa kolmanteen. T@lloin oikeudenhaltijan ei ole
tarpeen madrittdd tavaramerkki- ja tekijdnoikeuden keskindistd etusijaa muu-
toin kuin siind mielessd, kumpaan oikeuteen hin ensisijaisesti vetoaa loukkaus-
tilanteessa'?.

Kun tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojatilanteessa on kyse tava-
ramerkin haltijan omasta teoksesta, ensisijaisena suojamuotona voidaan koh-
teen kayttotarkoituksen perusteella pitdd tavaramerkkioikeutta, kun suojattavaa
kohdetta kdytetdin nimenomaan tavaramerkkitarkoitukseen. Tavaramerkkioi-
keuden ensisijaisuutta tekijanoikeuteen nidhden voidaan pitdéd siind mielessé
perusteltuna, ettd esimerkiksi niin sloganien kuin muidenkin tavaramerkiksi
luotujen merkkien kohdalla on huomattava, ettéd niiden tehtivina on elinkeinon-
harjoittajan tavaroiden ja palveluiden erottaminen muiden tuotteista, mikéd on
siten pidasiassa kaupallisten hyotynidkokohtien sanelemaa toimintaa. Tdssé va-
lossa taiteella ei sindnsi ole tavaramerkin luomisprosessissa suurtakaan merki-
tystd, eikd merkin taiteellisten arvojen suojaaminen kuulu tavaramerkin haltijan
intresseihin. Niilld perustein tekijanoikeuden roolina on toimia tdydentivina
lisdsuojana. Tavaramerkin tekijinoikeussuojauksesta ei myoskéddn aiheudu li-
sdkustannuksia, silld tekijdnoikeus ei edellytd tavaramerkin tavoin padsidintois-
td rekisterdintimaksua. Niin ollen tavaramerkin suojaaminen tekijanoikeudella
ikddn kuin varmuuden vuoksi ei aiheuta turhia kustannuksia. Toisaalta epavar-
muus tekijanoikeuden suojaedellytysten tdyttymisestd tavaramerkkisuojaa saa-
van kohteen kohdalla saattaa kuitenkin aiheuttaa vaivaa.

Vaikka piillekkdisten immateriaalioikeuksien kédyttaminen osana yrityksen
immateriaalioikeusstrategiaa vaikuttaakin varsin edulliselta oikeudenhaltijan
kannalta, on immateriaalioikeuden piillekkdisyyksien kdyttdmiseen perustu-
van strategian tehokkuuteen syytd suhtautua myos jossain médrin varauksella.
Erityisesti epavarmuus merkkiin kohdistuvan immateriaalisuojauksen laajuu-

' Ks. Kur 2002, s. 597. Esimerkiksi tekijinoikeus mahdollistaa muun muassa automaattisen ja
heti teoksen luomisesta ldhtien voimassa olevan kansainvilisen suojan, ja toisaalta tavaramerkin
rekisterdinnilld luodaan oikeusvarmuutta loukkaustilanteissa, kun merkin olemassaolo on yksise-
litteisesti selvitettidvissi rekisteristd.

12 Mikili tavaramerkki- ja tekijanoikeus puolestaan kuuluvat eri tahoille, on loukkaustilanteessa
kasilld ndiden oikeuksien vilinen kollisio, jonka ratkaiseminen edellyttdd tavaramerkki- ja teki-
janoikeuden keskindisen etusijan selvittamista.
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desta saattaa haitata kilpailua ja elinkeinotoimintaa, koska markkinoilla toimi-
van kolmannen tahon saattaa olla hyvinkin tyolistd selvittdd onko tietty tuotos,
tissd tapauksessa merkki, suojattu ja mikd on sen suojan laajuus. Esimerkiksi
tavaramerkkioikeudella suojatun kuviomerkin kohdalla epéselvyytti saattaa ai-
heutua siitd, ettei tekijinoikeussuojan voimassaolo selvid suoraan mistddn re-
kisteristd, vaan se tulee arvioitavaksi vasta mahdollisessa loukkaustilantees-
sa. Niin ollen epidvarmuus suojan laajuudesta esimerkiksi jéljittelytapauksessa
voidaan kokea ongelmallisena. Lisédksi merkin kohdalla tekijdnoikeussuojaus
edellyttdd sopimista tekijanoikeuksista tekijin kanssa. Usean immateriaali-
oikeuden piaillekkdisyyksien kédyttamiseen perustuvan immateriaalioikeusstra-
tegian tehokkuuteen on siten syytd suhtautua jossain maérin varauksella.

6.2.2 Teoksen tunnettuus keinona rakentaa
tavaramerkin goodwill-arvoa

Tavaramerkille voi kertyd sen kidyton myoté liikearvoa eli goodwillid, joka te-
kee merkistd arvokkaan jo itsessdin. TavaramerkKkilain tarkoituksena on suoja-
ta elinkeinonharjoittajan ja hinen tuotteensa myynnin ja markkinoinnin myoti
saavuttamaa arvoa. Elinkeinonharjoittajan pyrkimys luoda merkilleen good-
will-arvoa tulee ottaa huomioon jo merkin valinnassa, silld goodwill-arvon luo-
minen edellyttdd onnistuneen merkin 1oytamistd. Merkin luomisprosessissa on
huomioitava useita erilaisia tekijoitd, joista tirkeimpid ovat merkin oikeudelli-
sen suojattavuuden lisiksi kyky jaddd kohderyhmin mieleen samalla mahdol-
listaen merkin kdyton markkinoinnissa. Nédin ollen jo tavaramerkkid luotaessa
tulee ottaa huomioon myds potentiaalisesti kaksoissuojaa saavan merkin luon-
ne itsendisend ja omaperdisend teoksena sekd sen mahdollisesti saaman tekijian-
oikeussuojan merkitys.

Kuuluisan teoksen toisinnoksen valintaa tavaramerkiksi voidaan perustella
tarkoituksella hyddyntédé tillaisen teoksen tiettyjd erityisid ominaisuuksia, ku-
ten tunnettavuutta ja kykya herdttdd mielikuvia. Jos elinkeinonharjoittaja valit-
see tavaramerkiksi tunnetun teoksen toisinnoksen, voidaan olettaa, etti tarkoi-
tuksena on edistdi tavaramerkin tunnettavuutta'>. On myos selvid, ettd teoksen
luonne itsendisend ja omaperdisend ilmiond luo myos tiettyja mielikuvia'.
Tavaramerkkiin otetun tunnetun taiteilijan karaktdirisen teoksen avulla tava-

13 Tunnetun tavaramerkin kaupallinen arvo saattaa olla huomattava. Ks. Interbrand-konsulttiyri-
tyksen vuosittainen tutkimus ja listaus maailman sadasta arvokkaimmasta tavaramerkisti. Esi-
merkiksi vuoden 2014 arvot olivat 1) APPLE 118,863 (milj. dollaria), 2) GOOGLE 107,439, 3)
COCA COLA 81,563, 4) IBM 72,244, 5) MICROSOFT 61,154, 6) GE 45,480, 7) SAMSUNG
45,462, 8) TOYOTA 42,392, 9) MCDONALD’S 42,254 ja 10) MERCEDES BENZ 34,338
(28.4.2015.)

4 Tuominen 2000a, s. 25.
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ramerkin haltijan tavoitteena on luoda sellaisia merkkiin yhdistettdvid miel-
leyhtymid, jotka ovat jo tuttuja elinkeinonharjoittajan potentiaalisessa asiakas-
piirissd.'

Elinkeinonharjoittaja voi pyrkid hyodyntdmédidn tunnetun teoksen ominai-
suuksia, sen imagoa ja teokseen liitettyjd mielikuvia siirtdmalld niitd téllaisesta
teoksesta muodostuvaan merkkiin vahvistamaan merkin goodwill-arvoa. Tava-
ramerkkiin, johon on otettu teos, siirtyykin tdlldin epdilemitti teokseen liitet-
tyjd mielikuvia'®, jolloin elinkeinonharjoittajan ei erikseen tarvitse vakiinnuttaa
tavaramerkkiinsd tiettyjd toivottuja mielikuvia. Télloin tapahtuu siis erdénlai-
nen imagon tai goodwill-arvon siirtdminen teoksesta elinkeinonharjoittajan toi-
mintaan'’, ja tekijdnoikeus toimii keinona rakentaa tavaramerkille tietynlainen
imago ja tilld tavoin vahvistaa sen goodwill-arvoa tavaramerkkini. Tdsséd suh-
teessa jo olemassa olevan teoksen siséltivi tavaramerkki eroaakin ratkaisevalla
tavalla toimeksiantona tavaramerkkitarkoituksessa luodusta merkista.

Tekijanoikeudella voidaan edistdd tavaramerkin kykyéd luoda tuotteeseen
liittyvid mielikuvia eli tiettyd brandida. Tavaramerkkiin otettua teosta voidaan
kdyttdd apuna luomaan tavaramerkkiin liittyvéé tarinaa, joka voi ostopiétosta
tehtédessd olla jopa itse tuotetta tirkedmpi'®. Tavaramerkissd olevan tekijanoikeu-
della suojatun taideteoksen avulla tunnusmerkille voidaankin pyrkiid luomaan
oma, itse tuotteesta irrallaan oleva symbolinen arvo ja merkityssiséltd. Esimer-
kiksi Salvador Dalin muotokieltd kdytetddn tdssd tarkoituksessa hajuvesien
markkinoinnissa, kun Dalin taidetta on toisinnettu useissa SALVADOR DALI
-merkkisissd hajuvesipulloissa ja niiden pahvipakkauksissa'®. Toisena huo-
mionarvoisena esimerkkind tunnetun teoksen kéyttimisestd tavaramerkkeini
voidaan mainita EUT:n Shield Mark -asiassa (C-281/01)* tarkasteltujen Lud-
vig van Beethovenin Fiir Elise -sdvellyksen yhdekséstid ensimmaiisestd nuotista

15 Nordell 1997, s. 325.

16 Ks. Tuominen 2000a, s. 25. Tunnetusta teoksesta, kuten veistoksesta, maalauksesta tai sidvel-
mistd, muodostuva tavaramerkki on usein erottamiskyvyltiddn suggestiivinen merkki.

17 Nordell 1997, s. 85 ja 325.

18 Ks. tavaramerkisti tarinan symbolina esim. Pakarinen 2002, s. 208-210.

19 Taidemaalari Salvador Dali (11.5.1904-23.1.1989) tunnetaan parhaiten surrealistisista tois-
tddn. Dalin teosten, kuten Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnidos in a Landscape (1981,
140x96 cm, oljyvdrimaalaus, Gala-Salvador Dali Foundation) reproduktiot koristavat useita
SALVADOR DALI -tavaramerkilld merkittyjd tuoksuja kuten Dalf Classic -parfyymia. Ks. Dalin
taiteen kdytostd tavaramerkkind myos koristekéyttod kisittelevistd luvusta 6.4.3.

20 EUT:n tuomiossa Shield Mark -asiassa C-283/01 oli kyse didnimerkkien graafisesta esitetti-
vyydestd. Valitettavasti mm. tdmin sédvellyksen suojaamista ddnimerkkind koskevassa EUT:n
27.11.2003 antamassa tuomiossa asiassa C-283/01 ei kuitenkaan nimenomaisesti otettu kantaa
tunnetun teoksen siséltidvian merkin erottamiskykyisyyteen tai rekisterditivyyteen tavaramerkik-
si. Ratkaisussa kisiteltiin ddnimerkin graafista esitettdvyyttd. Sen sijaan tunnetun teoksen erotta-
miskykyi ei kisitelty. Merkiltd voi puuttua erottamiskyky, mikéli yleiso ei mielld hyvin tunnetun
melodian osoittavan kaupallista alkuperdi.
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koostuvien ddnimerkkien?! kidyttiminen muun muassa kaupallisen tiedottami-
sen alalla.

On kuitenkin huomattava, ettd teoksen tunnettavuus ja goodwill-arvo eivit
tarkoita sitd, ettd tunnetun teoksen kiyttiminen tavaramerkkini johtaisi auto-
maattisesti sithen, ettd tillainen teoksesta muodostuva merkki olisi vastaavasti
tavaramerkkind tunnettu. Tunnetun teoksen kdyttoon tavaramerkkini liittyykin
keskeisesti kysymys, miten teos saadaan toteuttamaan tavaramerkkitarkoitusta.
Tilloin keskeisessi roolissa on merkin erottamiskyvyn arviointiin liittyvit ky-
symykset, kuten merkissd olevan teoksen tunnettuuden sekd merkin koristekéy-
ton merkitys, joita tarkastellaan myohemmin luvussa 6.4.

Taideteoksen tunnusmerkkikédyton kannalta on lisdksi huomattava, ettd oma-
perdinen teos ilmentdd my0s teoksen ja sen tekijdn vilistd suhdetta, silld teok-
sessa tulee olla jotain sellaista, mitid voidaan pitdd tietyn tekijin ominaispiirtee-
nd?, Siten tunnettu teos voidaan yhdistidd my0s tekijdénsd. Néin ollen tunnetun
teoksen kohdalla on huomioitava my0s teoksen luoneen henkilén persoona,
jonka tunnettuus tavaramerkilld markkinoitavien tuotteiden kohderyhmassa voi
my0s osaltaan vaikuttaa teoksen antamiin mielikuviin ja jotka siten voivat vé-
littyd tavaramerkin kautta myos silld markkinoitaviin tuotteisiin. Tavaramer-
kinhaltijan tulee olla tietoinen my®0s siitd, ettd luottaminen esimerkiksi myos
julkisuuden henkiloné tunnetun tekijan teoksen goodwill-arvoon saattaa olla
riskialtista, silld siihen voi vaikuttaa myos muun muassa teoksen tekijan henki-
166n liittyvit seikat, kuten tdmén maine ja eldméntapa. T4lloin teoksen good-
will-arvo ei vilttamittd vastaa tavaramerkinhaltijan sen tavaramerkkikdytolle
asettamia vaatimuksia.”

Sen sijaan goodwill-arvon hyviksikiytto tavalla, joka johtaisi laissa sopi-
mattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa (1061/1978) tarkoitettuun sopi-
mattomaan menettelyyn, ei voi tulla kyseeseen tekijinoikeudella suojatun tava-
ramerkin kohdalla, mikili oikeudesta kdyttiid teosta tavaramerkkinéd on sovittu
asianmukaisesti teoksen tekijdnoikeudenhaltijan kanssa.

21 Alankomaissa rekisterdidyt neljd tavaramerkkii koostuivat nuottiviivastosta, jolla oli Ludvig
van Beethovenin Fiir Elise -sdvellyksen yhdeksidn ensimmaisti nuottia. Niistd kahdessa oli mai-
ninta “#dnimerkki, tavaramerkki tuotetaan musiikillisin keinoin toistamalla nuottiviivastossa
(graafisesti) esitetyt nuotit”. Lisdksi ndistd kahdesta merkistd toisen osalta tismennettiin, ettd se
’soitetaan pianolla”. (Kohta 15.) Liséksi nelja muuta tavaramerkkié koostuivat “’Fiir Elisen yh-
dekséstd ensimmaisestd nuotista”. Niistd kahdessa on maininta “ddnimerkki, tavaramerkki koos-
tuu kuvaillusta melodiasta”. Liséksi ndistd kahdesta toisen osalta tismennettiin, ettd merkki ”soi-
tetaan pianolla”. (Ks. C-283/01, kohta 16.)

22 Ks. Sherman 1994, s. 118-120. Koska teos tekijan luomana itsendisend ja omaperdisend lop-
putuloksena ilmentédd tekijénsd persoonallista ilmaisua, voidaan teoksen omaperdisyyden tdssd
mielessd katsoa osoittavan teoksen ja sen tekijédn vilistd yhteytta.

23 Nordell 2002, s. 115.
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SopMenL 1 §:n yleislausekkeessa kielletddn kdyttdmaéstd elinkeinotoimin-
nassa hyvin liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan
kannalta sopimatonta menettelyd. Tdmén yleislausekkeen perusteella hy-
vén liiketavan vastaisena on pidettdvd muun muassa sellaista toimintaa, joka
selkedsti rakentuu toisen goodwill-arvon varaan. Mikili teos on luotu tava-
ramerkkitarkoituksessa, luovutetaan sitd koskevat oikeudet tavaramerkin-
haltijalle, jolloin goodwill-arvo siirtyy automaattisesti merkinhaltijalle. Jos
merkki on jo olemassa oleva tunnettu teos, siti ei voi rekisterdidd merkiksi
ilman tekijdnoikeuden haltijan lupaa. Téll6in teoksen goodwill-arvoa ei voi-
da kayttdd ilman tekijinoikeuden haltijan suostumusta. Osittaisluovutusti-
lanteessa osapuolet ovat puolestaan tietoisia siitd, ettd teokseen kohdistuvat
oikeudet jadvit tdlloin myos tekijalle.?

6.3 TEKIJANOIKEUSSUOJAA SAAVAN
TAVARAMERKIN EROTTAMISKYKY

6.3.1 Merkin saaman tekijinoikeussuojan
merkityksesti sen erottamiskykyyn

TMerkkilL 1.2 §:n mukaan tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen eli kyeta
erottamaan elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat ja palvelut mui-
den tuotteista. Tavaramerkin erottamiskyvystd on sididdetty myds TMerkkil
13 §:ssi, jonka mukaan rekisterditdvin tavaramerkin tulee olla omiaan erotta-
maan haltijan tuotteet muista vastaavista tuotteista. Lainkohdan mukaan erotta-
miskyvyttomid ovat niin sanotut deskriptiiviset eli tavaran lajia, laatua, paljout-
ta, kdyttotarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan
tai vain vihdisin muunteluin tai lisdyksin ilmaisevat merkit®. Siten lainkohdan
mukaan kuvailevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi.
Sen sijaan EU:n tasolla mahdollisen kuvailevuuden ja erottamiskyvyn vilinen
suhde ei ole aivan yhtd yksiselitteinen, silld erottamiskyvyn puutetta ja kuvai-
levuutta koskevat sddnnokset on kirjoitettu TMerkkiDir 3 artiklassa® eri ala-
kohtiin (alakohdat b ja c¢)*’. EUT:n oikeuskédytdnnossi on otettu kantaa nididen

* Ks. tekijinoikeuden luovutuksesta tavaramerkkioikeuden haltijalle luku 9.

% Yhteispohjoismaisissa lainvalmisteluasiakirjoissa on aikoinaan todettu erottamiskykyarvioin-
tia tarkasteltaessa, ettd deskriptiivisten merkkien erottamiskyvyttomyyttd koskeva sddnnos on
sdddetty erityisesti silmilld pitden sanamerkkejd, mutta se koskee soveltuvin osin myds kuvio-
merkkejd. Ks. SOU 1958:10, s. 270. TMerkkiL. 13.2 §:n voidaan kuitenkin katsoa nykyisin kos-
kevan vastaavalla tavoin kaikkia eri tavaramerkkityyppejd, silld sittemmin tavaramerkkisuojan
piiriin on hyviksytty my0s muita, kuten ns. epétyypillisini tavaramerkkityyppeind pidettdvid d4-
nimerkkejd. Tosin TMerkkiL 13.2 §:n soveltumista lienee helpoin arvioida perinteisten merkki-
tyyppien, kuten sana- ja kuviomerkkien kohdalla.

26 Vastaavasti kuin TMerkkiDir 3 artiklassa myos TMerkkiA 7 artiklassa ndmé sdénnokset ovat
eri alakohdissa.

2" TMerkkiDir 3 artiklan b alakohdan mukaan tavaramerkiksi ei saa rekisteroida sellaisia tavara-
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kahden rekisterdinnin esteen suhteeseen ja vahvistettu, ettd niiden tulkinnassa
on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kunkin rekisterdinnin esteen taus-
talla®®. Siten ldhtokohtaisesti jokaista TMerkkiDir 3 artiklassa sdédettyd estettd
on tarkasteltava itsendisend ja erilldin muista rekisterdinnin esteistd®. Nin sii-
takin huolimatta, ettd ndiden esteiden soveltamisalat ovat osittain padllekkiiset.
Tiettyj4 tuotteita kuvailevalta merkiltd puuttuu aina myos erottamiskyky nédiden
tuotteiden osalta. Toisaalta kuitenkaan se, ettd merkki on katsottavissa erotta-
miskyvyttomiksi, ei tarkoita valttdmittd aina sitd, ettd merkki olisi kuvaileva.
Merkin erottamiskyvyttomyys voi johtua my6s muista syistd.*

Tdssd yhteydessd merkin erottamiskykyd tarkastellaan keskittyen tekijéan-
oikeussuojaa saavan teoksen sisiltdvin merkin teosluonteeseen liittyvien piir-
teiden merkitykseen. Teoksesta muodostuvan merkin erottamiskykyé arvioi-
taessa on kiinnitettdvd huomiota ensinnikin siihen, kykeneeko tdllainen merkki
tavaramerkinomaisesti yksiloimédn tuotteen. Tétd ilmentidd merkin niin sanot-
tu muistiin tarttumisen kyky, mik tarkoittaa siti, etti erottamiskykyisen mer-
kin on oltava siind midrin omintakeinen, ettd jo muutamia kertoja sen kanssa
tekemisiin joutuneet henkilot muistavat merkin®'. Voidaankin todeta, ettd erot-
tamiskykyisen tavaramerkin luominen vaatii aina jossain méirin luovuutta. Ta-
varamerkkindkokulmasta tarkasteltuna merkin omintakeisten piirteiden ei kui-
tenkaan tarvitse olla taiteellisia, tosin ne voivat olla sellaisia.

Tekijanoikeussuojaa saava teos on omaperdinen luomus, jolloin siind voi-
daan ldhtokohtaisesti olettaa olevan myos tavaramerkkindkokulmasta arvioitu-
na erikoisia ja omintakeisia piirteitd. Vaikka tavaramerkkioikeudellinen erotta-
miskyky sindnsé ei riipu lainkaan merkin taiteellisuudesta tai esteettisyydestd,
voidaan olettaa, ettd tavaramerkiksi otetussa taiteellisen tai esteettisen vaiku-
telman antavassa teoksessa on myds erottamiskyvyn puolesta puhuvia piirteita.
Tamai koskee erityisesti kuvio-, sana- ja ddnimerkkeji, mutta myos kolmiulot-
teisia merkkeja.

Siitd huolimatta, ettd erottamiskykyarvioinnissa voidaan nidhdé jossain mii-
rin eroavuuksia esimerkiksi eri tavaramerkkityyppien kohdalla,* voidaan to-

merkkejd, joilta puuttuu erottuvuus. TMerkkiDir 3 artiklan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkiksi
ei puolestaan saa rekisterdidd yksinomaan sellaisista merkeisté tai merkinndistd muodostuvia ta-
varamerkkejd, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

2 Ks. esim. Philips-ratkaisu (C-299/99), kohta 77.

2 Ks. esim. Linde-ratkaisu (C-53/01-C-55/01), kohta 67.

30 Ks. Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 145-146.

31 Ks. Hakulinen 1954, s. 69.

32 Vrt. Palm 2004, s. 295, silld Palm nikee epityypillisistd tavaramerkkityypeistd kolmiulotteis-
ten merkkien ja vdrimerkkien tehtdvin eroavan perinteisistd sana- ja kuviomerkeisti siind suh-
teessa, ettd niiden ensisijaisena merkityksend on erottamistehtivin sijaan myonteisten mieli-
kuvien luominen tuotteen ominaisuuksista ja imagosta. Ks. myos Palm 2002, s. 62—64. Erottamis-
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deta, mitd tulee perinteisten ja epityypillisten merkkien kykyyn herittdd mie-
likuvia, ettei timé kyky ole suoraan tavaramerkkityypisté riippuvainen. Myos
jotkin sanamerkit voivat herittdd tiettyjd ja hyvinkin vahvoja mielikuvia tietty-
jen tuotteiden ominaisuuksista ja niilld voidaan luoda tuotteille toivottu arvo.
Arvioitaessa merkin kykyéd herdttdd mielikuvia, ensisijaisena kriteerind voi-
daankin pitdad sen omintakeisuutta: mitd omintakeisemmasta merkistd on kyse,
sitd helpommin silld voidaan luoda my06s mieleenpainuvia ja toivottuja mieliku-
via. Tekijdnoikeudella suojatuista itseniisistd ja omaperdisisté teoksista koostu-
vien merkkien voidaankin katsoa tdyttdvin timén tehtdvin erinomaisesti. Tai-
deteoksesta koostuvaa tavaramerkkié voidaan siséltiménsa teoksen myotd pitda
symbolina, joka pystyy toisinaan vilittimédn merkin kohderyhmille monimut-
kaisia ja tunteita herdttdvia viestejd. Ndma viestit osaltaan vahvistavat téllaisen
merkin itseisarvoa siitd huolimatta, ettid se voi kyetd samalla toimimaan myos
kaupallisena tunnuksena.

Tekijanoikeussuojaa saavan tavaramerkkitarkoituksessa luodun merkin voi-
daan sen mielikuvituksellisen ilmiasun vuoksi arvioida olevan paljon toden-
nikodisemmin erottamiskykyinen kuin vain tavanomainen merkki. Teoksesta
koostuvan merkin omintakeiset piirteet voivat jopa antaa tavaramerkille, jolta
erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn3®. Til-
laisen merkin omintakeisuuden ja mielikuvituksellisuuden vuoksi sitd voidaan
pitdd tastd ndkokulmasta joissain tapauksissa erottamiskyvyltdén jopa vahvana
merkkind,* silld merkin omintakeisuuden tai mielikuvituksellisuuden voidaan
katsoa puoltavan vahvaa tavaramerkkisuojaa.

tehtivén toteutumisen arviointia voidaan joidenkin epétyypillisten merkkityyppien kohdalla pi-
tdd niiden luonteesta johtuen jossain midrin haasteellisena. Tdtd ilmentdd myds EUT:n oikeus-
kiytinto, jonka mukaan esimerkiksi kolmiulotteisesta muodosta koostuvan merkin erottamisky-
kyid saattaa olla kdytinnOssd vaikeampaa osoittaa kuin sana- ja kuviomerkkien kohdalla. Ks.
EUT:n tuomio asiassa Linde (C-53/01-C-55/01, kohta 48. EUT on perustellut titd siten, ettei
keskivertokuluttaja ole tottunut olettamaan tavaroiden pakkauksen muodon perusteella graafisen
tai sanallisen osatekijidn puuttuessa, etté tavaroilla on tietty alkuperd. Ks. EUT:n Henkel-ratkaisu
(C-218/01), kohta 52. My6s kolmiulotteiset merkit voivat kuitenkin tulla erottamiskykyisiksi
kidyton perusteella ja siten ne voidaan rekister6idd myos tavaramerkeiksi TMerkkiDir 3 artiklan
3 kohdan perusteella. EUT:n tuomio asiassa Linde (C-53/01-C-55/01, kohta 48.

3 EUYT on katsonut, ettd vaikka erityiset tai omaperdiset ominaisuudet eivit olekaan rekiste-
roinnin vélttaméton ehto, jos merkissd kuitenkin sellaisia on, ne voivat sitd vastoin antaa tavara-
merkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn. T-460/05
(Kaiuttimen muoto), kohta 43.

3 Tunnettujen teosten erottamiskyky4 tarkastellaan erikseen jiljempénid luvussa 6.4.1.
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6.3.2 Tekijanoikeussuojaa saavan tavaramerkin
erottamiskyvyn aste

Tavaramerkin erottamiskyvyn aste vaikuttaa merkin suojan laajuuteen®. Tava-
ramerkiksi rekisterditdvin merkin erottamiskykyd arvioidaan suhteessa siihen
tavara- tai palvelulajiin, jota se koskee, ja tdlloin tavaramerkit voidaan jaotella
niiden erottamiskyvyn perusteella heikkoihin ja vahvoihin merkkeihin. Vahvoja
merkkejd ovat erittdin distinktiiviset omintakeiset merkit, kun taas heikommat
merkit viittaavat epdsuorasti tuotteeseen tai sen ominaisuuksiin. Toisaalta tiy-
sin erottamiskyvyttoméitkin merkit voivat poikkeuksellisesti vakiinnuttamalla
saavuttaa erottamiskyvyn. Tavaramerkiksi rekisterditdvdan merkin tavaramerkin
erottamiskyvyn asteet voidaan jakaa edelleen esimerkiksi seuraavaan kuuteen
kategoriaan’:

a) erittdin distinktiiviset fantasiamerkit

b) péivittdiseen yleiskieleen kuuluvat sanat sekd tavanomaiset kuviot ja
ddnet, joita kéytetddin niiden merkityksestd irrotetussa yhteydessi

¢) yleisesti kdytetyt aiheet

d) suggestiiviset merkit

e) tdysin erottamiskyvyttomat merkit®’

f) kdyton kautta saavutettu erottamiskyky

Seuraavassa tarkastellaan timén jaottelun avulla tekijanoikeussuojaa saavan
merkin erottamiskyvyn astetta kdyttden esimerkkeind tyypillisimmin kaksois-
suojaa saavia tavaramerkkityyppejd. Tdsséd arvioinnissa otetaan huomioon ni-
menomaan tavaramerkissd olevan tekijdnoikeudellisen teoksen teospiirteiden
merkitys merkin erottamiskyvyn kannalta.

a) Fantasiamerkeilld tarkoitetaan tiysin keksittyjd, mielikuvitukseen ja omin-
takeisuuteen perustuvia merkkeji, joilla ei ole mitdin yleiskieleen perustuvaa
merkitystd eivitkd ne esitd mitdan tavanomaisena pidettdvdd kuviota, ddnté tai

35 Merkin erottamiskyky perustuu sen ulkomuotoon, dintdmiseen ja/tai tarkoitukseen merkin
kiyton yhteydessd. Merkin erottamiskykyé tutkitaan useisiin objektiivisiin ja subjektiivisiin seik-
koihin perustuvan yleisvaikutelman pohjalta. Lisdksi otetaan huomioon kaikki muut mahdolliset
asiaan vaikuttavat seikat, kuten tuotteet, joille merkkid haetaan, tuotteiden todennikoisten kulut-
tajien tietoisuuden taso, sekd tarve turvata myos kilpailijoiden intressid. Ks. erottamiskyvyn ar-
vioinnista esim. Salmi — Hikkdnen — Oesch — Tommila 2008, s. 143-151.

3 Ks. merkkien jaottelusta erottamiskyvyn perusteella esim. Weckstrom 2005, s. 703 ja Salmi —
Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 151-154.

37 Qikeuskirjallisuudessa esimerkiksi sanamerkkien erottamiskykyd on jaoteltu téssd esitettyji
kohtia a—e vastaavalla tavalla viiteen kategoriaan. Ks. esim. Salmi — Hiakkénen — Oesch — Tom-
mila 2008, s. 151-154. Tdssd yhteydessd pelkéstiddn sanamerkkien perusteella tehtyé jaottelua
laajennetaan kuitenkin ulottumaan myos muihin, erityisesti kaksoissuojauksen kannalta olennai-
siin tavaramerkkityyppeihin.
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muotoa. Tillaiset merkit ovat erittdin erottamiskykyisind vahvoja tavaramerk-
kejd ja saavat ndin ollen voimakasta ja laajaa tavaramerkkilakiin perustuvaa
suojaa. Esimerkiksi fantasiasanamerkit muodostuvat keksitysti sanasta tai sa-
noista taikka innovatiivisesti merkityksellisistd sanoista muodostetusta sanayh-
distelmasti, jolla ei ole ainakaan suoraan yleiskieleen perustuvaa merkitysta.
Keksitystd sanasta muodostuva merkki, kuten XEROX tai KODAK, ei my0s-
kédn viittaa silld markkinoitaviin tuotteisiin. Vastaavasti myos esimerkiksi kah-
desta yleiskielen sanasta muodostuvaa sanamerkkid TAIKATALVI®, joka ei
kuitenkaan ole yleiskielen sana, voidaan pitdi omintakeisena ja fantasiamerkin
tavoin mielikuvituksellisuutta ilmentévédnd merkkini.

Fantasiakuviomerkkiné voidaan puolestaan pitdd merkkid, joka muodostuu
keksitystd ja mielikuvituksellisesta kuviosta, joka ei kuvaa mitddn olemassa
olevaa eiki siten millédéin tavoin my06skiin viittaa sillda markkinoitaviin tuottei-
siin. Tavaramerkki- ja tekijanoikeuden kaksoissuojaa saavista fantasiakuvio-
merkeistd voidaan mainita esimerkiksi merkit, jotka muodostuvat niin sano-
tusta mahdottomasta kuviosta®® tai modernin taiteen teoksesta, joka ei suoraan
esitd mitddn. Tavaramerkkinidkokulmasta fantasiakuviomerkkinéd voidaan pitda
my0s hopeisesta omenasta koostuvaa merkkid, jota kidytetddn tietotekniikka-
palveluiden markkinoinnissa tai punaisesta elefantista koostuvaa merkkii, jota
kiytetddn tekstiilituotteiden tavaramerkkind. Ndiden merkkien tekijdnoikeus-
suojaus riippuu kuitenkin merkin ilmiasun muodostavien piirteiden itsendisyy-
destd ja omaperdisyydesta.

Adnimerkkien osalta voidaan todeta, etti vastaavasti muusta kuin tavanomai-
sesta ddnestd, kuten linnunlaulusta tai kattilan kannen kolahduksesta, muo-
dostuva mielikuvituksellisuutta, erikoisia piirteitd ja luovaa panosta ilmentdva
merkki on ldhes aina fantasiaddanimerkki. Esimerkiksi tekijinoikeussuojaa saa-
vista sdvelmistd tai niiden osista koostuvia merkkeji voidaan keksittyind luo-
van tyon tuotoksina pitdd ldhes sddnnonmukaisesti vahvaa tavaramerkkisuojaa
saavina fantasiamerkkeini.

My®6s kolmiulotteiset tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvat mer-
kit voivat koostua niin mielikuvituksellisesta muotoilusta, ettd ne voivat olla

3 Sanamerkkii koskeva esimerkkini on saanut innoituksensa Tove Janssonin Kirjoittamasta Tai-
katalvi-muumikirjasta, jonka ruotsinkielinen alkuteos Trollvinter ilmestyi vuonna 1957 ja suo-
mennos vuonna 1958.

¥ Mahdottomat kuviot ovat tasokuvioita, jotka optisen harhan muodostaen ndyttdvit ensi sil-
miykselld kolmiulotteisten kappaleiden perspektiivisiltd kuvilta. Kuviota tarkemmin katsottaes-
sa ilmenee kuitenkin, ettei sellaista kappaletta, jota ne ndyttdvit esittidvin, voi olla olemassa.
Mahdottomat kuviot muodostuvat tyypillisesti osista, jotka sellaisinaan ovat tdysin mahdollisia
perspektiivikuvia, mutta néistd osioista muodostuva kokonaisuus ei ole kuitenkaan sellainen
kuva. Tunnettu esimerkki mahdottomasta kuviosta on Penrosen kolmio, jonka alun perin loi ruot-
salainen taiteilija Oscar Reutersvird vuonna 1934. Teos tuli tunnetuksi tdlld nimelld sir Roger
Penrosen toimesta 1950-luvulla. Ks. esim. Penrose — Penrose 1958, s. 31-33.
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fantasiamerkkejd. Tilloin kyse on merkisti, joka muodostuu innovatiivisesta ja
keksitystd muodosta, joka ei suoraan esitd mitddn. Esimerkkind kaksoissuojaa
saavista fantasiamuotomerkeistd voidaan mainita itseniisten ja omaperdisten
abstraktien veistosten reproduktioista muodostuvat hajuvesi- ja juomapullot.

Henkisen luomistyon tuloksena syntyneet fantasiamerkit voivat edelld esite-
tyistd esimerkeisti ilmenevin tavoin olla usein myos tekijdnoikeussuojaa saavia
teoksia, silld luonteensa mukaisesti ne ovat mielikuvituksellisia ja omintakei-
sia. Erityisesti erilaiset keksityt kuviot ja sdvelmit voivat riittdvén itseniisind ja
omaperdisind tayttdd tekijanoikeussuojan edellytykset ja olla samalla myos ta-
varamerkkeind hyvin erottamiskykyisia.

b) Pdivittdiseen yleiskieleen kuuluvat sanat sekd tavanomaiset kuviot, ddnet
Jja muodot, joita kdytetddn niiden merkityksestd irrotetussa yhteydessd. Paivit-
tdiseen yleiskieleen kuuluvia sanoja voidaan pitdi erittdin erottamiskykyisina
sanamerkkeind, mikéli niitd kdytetddn muussa yhteydessid kuin niiden tavan-
omaisessa merkityksessd*’. On selvii, ettei yleiskielen sanoja voida kuitenkaan
pitdd tekijanoikeudellisesti arvioituna niin omaperdisiné ja itsendisind, ettd ne
voisivat saada tekijdnoikeussuojaa. Siten tavaramerkKki- ja tekijanoikeuden kak-
soissuojaus ei tule kyseeseen timén kategorian sanamerkkien osalta.
Vastaavasti tavanomainen esittdvd kuvio, ddni tai muoto, jota kiytetddn sen
normaalista merkityksestd irrotetussa yhteydessi, voi olla erittdin vahvaa suo-
jaa saava tavaramerkki, koska se ei ole kuvaileva. Esimerkkind voidaan mainita
punaisesta mansikasta muodostuva kuviomerkki, jolla markkinoidaan vaikka-
pa koruja tai mustasta kissasta koostuva kolmiulotteinen merkki, jota kiytetidin
esimerkiksi majoituspalveluiden tunnuksena. Vastaavasti luontoddnend tavan-
omainen linnunliverrys voi olla hyvinkin erottamiskykyinen vaikkapa suklaa-
tuotteiden tunnuksena. Sindnsd tavanomaisesta aiheestakin voidaan luoda it-
sendinen ja omaperiinen teos, jolloin téllaisesta aiheesta muodostuvan merkin
tekijanoikeus riippuu merkin muodostavan kuvion, ddnen tai muodon, kuten
esimerkkind mainitun mustan kissapiirroksen omaperdisyydestd. Sen sijaan
linnunlaulusta koostuvaa merkkid ei voida, liverryksen omintakeisuudesta riip-
pumatta, pitdd esimerkkind tekijanoikeudella suojatusta tavaramerkistd, silld te-
kijdnoikeus suojaa vain luonnollisen henkilon luomia itsendisid ja omaperdisii
tuotoksia, jolloin luonnoniinet jaavét tekijanoikeussuojan ulkopuolelle.

c) Yleisesti kdytettyihin aiheisiin perustuvat sana-, kuvio-, ddni-, kolmiulottei-
set ja yhdistelmdmerkit. Alalla yleisesti kdytetyt merkit ovat yleensi heikosti

erottamiskykyisid ja vdhdisen omintakeisuutensa vuoksi niiden nauttima suoja
on suppeaa. Tidllainen merkki on my6s usein niin kuvaileva, ettei se pddsidin-

40 Salmi — Hikkiinen — Oesch — Tommila 2008, s. 151-152.
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toisesti voi saada tavaramerkkisuojaa. Melko suoralla tavalla itse tuotteeseen
tai sen ominaisuuksiin viittaava merkki voi saada korkeintaan heikkoa suojaa,
eli vain ldhes identtisid merkkejd vastaan, joita kdytetddn identtisissé tai erit-
tdin samankaltaisissa tavaroissa.*' Alalla yleisesti kiytettyyn aiheeseen perus-
tuvan merkin erottamiskyky on ldhtokohtaisesti vidhédinen. Téllainen merkki
on tavaramerkkinidkokulmasta arvioituna harvoin omintakeinen. On kuitenkin
mahdollista, ettd myos alalla yleisesti kdytettyyn aiheeseen perustuva merkki
muodostuisi tekijanoikeussuojaa saavasta omaperidisesti teoksesta. Myos téssi
tilanteessa teoksesta koostuvan merkin omaperiiset piirteet voivat antaa mer-
kille vaadittavanasteisen erottamiskyvyn*.

Siten esimerkiksi vain vihdisin muunteluin yleiskielessi tuotetta kuvaavasta
sanasta muodostuvat sanamerkit ovat vain heikosti erottamiskykyisid. Yleiskie-
len sanoja ldhelld olevat sanat tai sanayhdistelmit eivit yleenséd ole mydskdin
niin omaperdisii, ettd ne voisivat saada tekijinoikeussuojaa.

EUYT on todennut, ettei mydskdin hyvin yksinkertainen merkki, joka koos-
tuu geometrisestd peruskuviosta, kuten ympyristd, viivasta, suorakulmiosta tai
viisikulmiosta pysty sellaisenaan vilittiméadn viestid, jonka kuluttajat pystyvit
muistamaan. Niin ollen kuluttajat eivét pidd niitd tavaramerkkeind®. Siten til-
laiset yleisluontoiset ja tavalliset merkit, kuten hyvin yksinkertaiset ympyrit ja
nelidt, eivit banaaleina voi saada tavaramerkkisuojaa*. Téllaisiin yksinkertai-
siin ja tavanomaisiin kuvioihin voidaan rinnastaa myos yleisesti kdytettyihin
aiheisiin nojautuvat merkit, jotka muodostuvat esimerkiksi téhti-, sydidn- tai
kukka-aiheista, ja tavaramerkkini ne ovatkin erottamiskyvyltiddn yleenséd var-
sin heikkoja. Tami koskee vastaavasti myOs tavanomaisista ja vain vahiisin
muunteluin tuotetta kuvaavasta kuviosta, ddnesti tai kolmiulotteisesta muodos-
ta muodostuvia merkkejd. Esimerkkind titd kategoriaa edustavasta merkistd
voidaan mainita vain hieman tyylitellyn omenapiirroksen sisdltdvi kuviomerk-
ki, jota kédytetddan hedelmien markkinoinnissa. Tédllainen merkki on usein niin
kuvaileva, ettei se padsdidntoisesti voi saada tavaramerkkisuojaa. Myoskdidn
yleisesti kdytettyihin aiheisiin perustuvat hyvin yksinkertaiset ja tavanomaiset
kuviot, kuten ympyrit ja neliot, jotka ilmentédvét vain vihdistd omaperdisyytta,
eivit ylittine teoskynnysti. Vastaavasti yleisesti kiytettyihin aiheisiin perustu-

41 Salmi — Hikkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 152.

“ EUYT on katsonut, ettd vaikka erityiset tai omaperiiset ominaisuudet eiviit olekaan rekiste-
roinnin vilttdmiton ehto, ne voivat antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi,
vaadittavan erottamiskyvyn. T-460/05 (Kaiuttimen muoto), kohta 43.

4 Ks. asia T-304/05 (Viisikulmion kuvasta koostuva kuviomerkki), kohta 22.

4 Ks. myos OHIMin ohjeistus, jossa on myds katsottu, etteivit kuluttajat mielld yksinkertaisia
geometrisid kuvioita, kuten ympyrid, viivoja, suorakulmioita tai tavallisia viisikulmioita tavara-
merkeiksi, koska niilld ei voida vilittdd viestid, jonka kuluttajat pystyvit muistamaan. Ks. ohjeet
Sis@markkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) suoritettavaan yhteison tava-
ramerkkien tutkintaan, osa B, tutkinta: Jakso 4: Ehdottomat hylkdysperusteet ja yhteison yhteis-
merkit, 1.8.2014, s. 22.
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vat ddni- tai yhdistelmidmerkit eivit lahtokohtaisesti saa tavaramerkkisuojaa tai
niiden saama suoja on vain varsin heikkoa.

Tavaramerkki voi muodostua myds tavaran tai pakkauksen muodosta, joka
perustuu yleisesti kiytettyihin aiheisiin. Tédstd oli kyse myos seuraavassa
EUYT:n ratkaisussa, jossa tuomioistuin katsoi, ettd suklaisen pupun muodot
esiintyivit suklaatuotteissa tyypillisesti jouluna ja pédésidisend.

EUYT:n ratkaisut T-336/08, T-337/08, T-346/08 ja T-395/08 (Chokoladen-
fabriken Lindt & Spriingli AG v OHIM) ja ratkaisu T-13/09 (August Storck
KG v OHIM) koskivat tavaran tai sen pakkauksen muodon késittavien tava-
ramerkkien rekisterdintid yhteison tavaramerkeiksi. Tavaramerkit muodos-
tuivat muun muassa suklaisen pupun muodosta. EUYT katsoi, etteivit kysei-
set tavaramerkit olleet erottamiskykyisié, koska kuluttaja ei voinut varmistua
tavaran kaupallisesta alkuperiistd niissd tavaramerkeissid olevien element-
tien perusteella. Lisdksi Lindt & Spriinglin hakemuksessa tarkoitetut muo-
dot esiintyvit tavaroissa tyypillisesti jouluna ja padsidisend. Yritykset myos
tyypillisesti paketoivat suklaatuotteet kultaiseen kddreeseen. Tuomioistuin
myds totesi, ettd on yleisté koristella suklaasta tehdyt eldimet tai niiden kii-
reet solmuilla, punaisilla nauhoilla ja pienilld kelloilla. Pelkkiné koristeena
pieni kello ja punainen nauha eivit néin ollen olleet erottamiskykyisid.

On kuitenkin huomattava, ettd vaikka kyseisen suklaapupun ulkomuoto ei sai-
sikaan edelld mainituin perustein tavaramerkkisuojaa, voi kyseisen hahmon il-
miasu kuitenkin olla tista riippumatta tekijinoikeudella suojattu teos ollessaan
riittdvin itsendinen ja omaperiinen.

Vaikka pddsdintoisesti alalla yleisesti kdytettyyn aiheeseen perustuvat mer-
kit ovat korkeintaan vain heikosti erottamiskykyisid, voivat merkkiin sisdltyvit
lisdelementit kuitenkin tehda tillaisestakin merkistd erottamiskykyisen*. Esi-
merkiksi yleisesti kdytettyyn aiheeseen perustuva kuvio-, ddni- tai kolmiulottei-
nen merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn, jos se sille annetun koristeellisen tai
taiteellisen sdvyn tai esimerkiksi siihen otettujen erikoiskuvioiden, omintakei-
sen dinen tai innovatiivisen muodon vuoksi herittdi ennemminkin mielikuvan
merkistd, jossa kuvio, diini tai muoto on niin hallitseva, etti merkin varsinai-
nen merkitys kyseiselld alalla jdi toisarvoiseen asemaan. Niin ollen edelld esi-
merkkind mainitut 1dhtokohtaisesti erottamiskyvyttomét ja kyseiselld alalla si-
ninsd tavanomaiset omenapiirros ja suklaapupu voisivat erityisen koristeellisia
piirteitd sisdltdessddn olla hyvinkin erottamiskykyisid ja riittdvén itsendisina ja
omaperiisind my0s tekijinoikeussuojaa saavia taideteoksia.

43 Esimerkiksi merkki, joka koostuu vaikkapa vain yhdesti kirjaimesta, ei ole yleensi erottamis-
kykyinen ainakaan, jos silld on erityinen merkitys kyseiselld alalla. Ks. T-329/06, Enercon v.
OHIM (E). My®s tissi tapauksessa merkkiin mahdollisesti sisdltyvit lisdelementit voivat tehdéd
siitd erottamiskykyisen.
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d) Suggestiiviset merkit. Suggestiivinen merkki antaa ainoastaan jonkinlaisen
vihjeen tai viitteen tavarasta, palvelusta tai niiden ominaisuuksista niitd kuiten-
kaan suoranaisesti kuvailematta. Esimerkkind suggestiivisesta sanamerkeis-
td voidaan mainita monet tuoksujen merkit, kuten Lancomen Hypndse*, jol-
la luodaan mielikuvaa lumoavasta tuoksusta ja jota markkinoidaan “naiselle,
joka osaa leikitelld viehitysvoimallaan kiehtoakseen mielitiettydan™. Siten
suggestiivinen merkki heréttiddkin kiinnostusta ja uteliaisuutta merkin haltijan
tuotteita kohtaan synnyttdmalli toivottuja assosiaatioita esimerkiksi tuotteiden
laadusta, lajista ja kayttotarkoituksesta. Vaikka suggestiivinen merkki onkin
ndin ollen ldhtokohtaisesti erottamiskykyinen, rajanveto kuvailevaan merkkiin
ei kaikissa tapauksissa ole vilttamattd helppoa, koska suggestiiviset merkit il-
maisevat ainakin vilillisesti niiden tarkoittamia tuotteita. Rajatapauksessa, jos-
sa merkki on vain juuri ja juuri katsottava erottamiskykyiseksi, sen saama suoja
onkin yleensi varsin heikkoa.*

Jossain médrin kuvailevankin suggestiivisen merkin omintakeisuus ja mieli-
kuvituksellisuus puhuu kuitenkin yleensa sen erottamiskyvyn puolesta. Merkin
mielikuvituksellisuuden merkitystd ilmentdéd julkisasiamies Jacobsin EUT:n
asiassa Zapf Creation (C-498/01 P) antama lausuma, jonka mukaan tietyn ku-
vitteellisen tekijdn olemassaolo tai puuttuminen tulee ottaa huomioon merkin
erottamiskyvyn arvioinnissa. Vaikka merkiltd ei voidakaan katsoa puuttuvan
erottamiskykyd yksinomaan siksi, ettid se on mielikuvitukseton, jossain méérin
kuvailevankin merkin mielikuvituksellisuus voi muuttaa sen erottamiskyvyn
arviointia.* Vastaavasti myos EUYT on katsonut, etti erityiset tai omaperiiset
ominaisuudet voivat antaa vaadittavanasteisen erottamiskyvyn tavaramerkille,
jolta se muutoin puuttuisi. Vaikka téllaiset ominaisuudet eivit olekaan viltta-
mattomina ehtona merkin rekisteroinnille, omintakeinen tai mielikuvituksel-

4 Yhteison tavaramerkki HYPNOSE (rekisterinumero 3020336) on rekisterdity kosmeettisille
tuotteille ja meikeille (haltijana LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE).

47 Ks. Hypnose-tuoksun myyntikuvaus Lancdmen internetsivuilta.

4 Salmi — Hdkkénen — Oesch — Tommila 2008, s. 152—153 ja 184.

4 Ks. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 19.2.2004 asiassa C-498/01 P, OHIM v. Zapf Creation
AG, kohta 49. EUYT onkin toistuvasti rajannut yhteison tavaramerkin kohdalla omaperdisyyden
kriteerin tavaramerkkioikeudellisen erottamiskyvyn ulkopuolelle. EUYT on todennut, ettei erot-
tamiskyvyn voida katsoa puuttuvan merkiltd yksinomaan siksi, ettei se ole kuvitteellinen tai ettei
merkki ole vihiisessdkiddn madrin mielikuvituksellinen. Ks. Asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), kohta 39. Yhteison tavaramerkin ei siten vélttdmittd tarvit-
se olla luovan tyon tulos. Kriteerini ei ole omaperiisyys tai mielikuvituksellisuus, vaan kyky
erottaa markkinoilla olevat tuotteet kilpailijoiden tarjoamista samantyyppisistd tavaroista tai pal-
veluista. Ks. asia T-34/00, Eurocool v. SMHYV, kohta 45. Vaikka merkin omaperiisyys tai erikoi-
suus voi olla viite merkin korkeasta erottamiskyvystd, ei erottamiskyvyn voida toisaalta katsoa
puuttuvan vain sen vuoksi, ettei merkki ole kuvitteellinen tai milldén tavoin mielikuvituksellinen.
Tavaramerkin ei tarvitse olla luovan tyon tulos tai perustua omaperdiseen tai mielikuvitukselli-
seen tekijddn, vaan merkin on kyettivd yksiloimdin elinkeinonharjoittajan tuotteet muiden tuot-
teista. Ks. Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM 38/2012.
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linen merkki on paljon todennikdisemmin erottamiskykyinen kuin banaali ja
jokapdivdinen merkki.*

Tekijdnoikeussuojaa saavat merkit voivat olla useasti hyvinkin erottamisky-
kyisid, silld tdllainen tekijdnoikeudellisesti arvioituna omaperdinen merkki si-
sdltdd usein myos tavaramerkkindkokulmasta erottamiskyvyn puolesta puhuvia
omintakeisia ja mielikuvituksellisia piirteitd. Tdlloin my6s jopa jossain madrin
kuvailevakin itsendisestd ja omaperiisestd teoksesta muodostuva merkki saat-
taa olla erottamiskykyinen. Erityisen omintakeinen tai mielikuvituksellinen te-
kijanoikeussuojaa saava suggestiivinen merkki voikin joissain tilanteissa saada
my0s vahvaa tavaramerkkisuojaa.

Esimerkiksi tavaramerkiksi otetusta taideteoksesta, kuten maalauksesta, si-
velmistd tai veistoksesta muodostuva merkki, on usein erottamiskyvyn asteel-
taan suggestiivinen, silli teoksen sisiltavd merkki voi helposti vihjata tai vii-
tata kyseiseen tuotteeseen. Sen sijaan suggestiivinen sanamerkki on kuitenkin
yleensd vain harvoin riittividn omaperdinen tekijdnoikeussuojaa saadakseen.
Kuitenkin esimerkiksi iskulauserekisterissd olevaa tunnusmerkkini lu<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>