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Tiivistelma:

Tutkielmassa tarkastellaan upcycling-toimintaa tavaramerkkioikeudellisessa viitekehyksessa.
Tutkielmassa pyritddn selvittdméén lainopin ja oikeuspoliittisen tutkimuksen keinoin, milloin
tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden
myymistd. Lisdksi tarkastellaan, miten tdménhetkinen tavaramerkkilainsdddianto sdéntelee
upcycling-tuotteiden myyntid sekd perehdytdan tarkemmin siihen, voitaisiinko upcycling-toi-
minta oikeuttaa tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisen nojalla.

Tutkielmassa havaitaan, ettd nykyiselldin oleva tavaramerkkilainsdddéntd on omiaan rajoitta-
maan kestdvdd kehitystd tukevien liiketoimintamallien, kuten upcycling-toiminnan yleisty-
mistd. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden siséltd on perinteisesti mééritelty hyvin laajaksi.
Té&mai johtaa siihen, ettd muut yhteiskunnalliset intressit, kuten kestdvé kehitys otetaan huomi-
oon ldhinni yksinoikeuden poikkeus- ja rajoitussddnnosten nojalla. Tutkielmassa esitetddn, ettd
upcycling-toiminta voitaisiin oikeuttaa tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisen pe-
rusteella. Tutkielmassa tullaan kuitenkin siihen johtopdétokseen, ettd yksinoikeuden sammu-
mista ei luultavimmin voida soveltaa upcycling-toimintaan. Liséksi tutkielmassa havaitaan, ettd
tavaramerkin haltijalla on todennékdisesti oikeus vastustaa upcycling-tuotteiden myyntid pe-
rustellun aiheen nojalla, koska upcycling-tuotteiden ulkomuoto ja kdyttotarkoitus eroavat olen-
naisella tavalla tavaramerkilld varustettuihin tuotteisiin verrattuna. Perustellun aiheen katsotaan
luultavimmin olevan kisilla my6s silloin, kun upcycling-tuotteet vahingoittavat tavaramerkin
mainetta ja silloin, kun kuluttajille syntyy virheellinen mielikuva upcycling-tuotteen ja tavara-
merkin haltijan vilisestd taloudellisesta suhteesta.

Tutkielmassa késitellyistd oikeustapauksista havaitaan, ettd tavaramerkkilainsdddannon tulkin-
nassa painotetaan perinteisesti tavaramerkin haltijan intressejd ja vapaata kilpailua. Tulkinnassa
ei juurikaan huomioida muita yhteiskunnallisia intressejd, kuten kestdvéa kehitystd. EU:n pe-
russopimukset velvoittavat huomioimaan kestdvan kehityksen kaikessa unionin toiminnassa,
joten myo0s tavaramerkkioikeudessa tulisi antaa nykyistd enemmin painoarvoa kestévin kehi-
tyksen toteutumiselle. Tutkielmassa esitetddn, ettd tavaramerkkilainsdddédnnon tulkinnassa tuli-
sikin suhtautua sallivammin sellaiseen upcycling-toimintaan, jonka avulla maksimoidaan kéy-
tetyn tuotteen tai ylijadmamateriaalin elinikd ja pysyminen kierrossa. Téllainen tulkintatapa
olisi linjassa kestivén kehityksen tavoitteiden ja EU:n perussopimusten kanssa.

Avainsanat: Tavaramerkkioikeus, yksinoikeuden sammuminen, perusteltu aihe, kiertotalous,
upcycling
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1 Johdanto

1.1 Tutkielman aihe ja Kirjoittamisen tausta

Euroopan unionin yleislinjana on ollut ympéristonsuojelun painoarvon jatkuva kasvaminen.!
Unionin yksi keskeisimmisté tavoitteita on kestéva kehitys, joka mainitaan my0s unionin pe-
russopimuksissa. Kestdavin kehityksen yksi tunnetuimmista méiéritelmista on ns. Brundtlandin
komission vuodelta 1987 oleva mééritelmé, jonka mukaan termilld tarkoitetaan kehitysté, joka
tyydyttdd nykyhetken tarpeet viematta tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttdd omat tar-
peensa.? Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3(3) artiklassa todetaan, etti unioni
pyrkii Euroopan kestdvéén kehitykseen. Kestéavilld kehitykselld tavoitellaan oikeudenmukaista
tasapainoa ympdristollisten, taloudellisten ja sosiaalisten arvojen sekd intressien vilille. Sopi-
muksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 11 artiklassa edellytetdén, ettd ympariston-
suojelua koskevat vaatimukset sisillytetadn kaikkeen toiminnan méirittelyyn ja toteuttamiseen,
erityisesti kestdvén kehityksen edistdmiseksi. Lisdksi EU:n perusoikeuskirjan 37 artikla edel-
lyttdd, ettd ympdristonsuojelun korkea taso ja ympdiriston laadun parantaminen sisillytetddn

unionin politiikoihin ja varmistetaan kestivin kehityksen periaatteen mukaisesti.?

Yksi tapa edistdd kestdvad kehitystd on siirtyd lineaarisesta talousmallista, jossa “otetaan-val-
mistetaan-kdytetdén-heitetddn pois” kiertotalouteen, joka perustuu materiaalien uusiokdyttoon
ja kierrdttimiseen.* Kiertotalous perustuu kolmelle paéperiaatteelle, jotka ovat jitteen ja saas-
tuttamisen eliminointi, tuotteiden ja materiaalien kierritys ja luonnon elvyttdminen.® Yksi kier-
totalouden ilmentymismuodoista on upcycling®, jolla tarkoitetaan ylijaidméamateriaalin tai ole-
massa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon siten, ettd materiaalin tai tavaran laatu pa-

ranee tai sen arvo nousee.” Nykyinen tavaramerkkilainsdadéntd, jossa myonnetddn tavaramer-

! Raitio — Tuominen 2020, s. 404.

2 Lue liséd kestivisti kehityksestd: Report of the World Commission on Environment and Development (WCED)
of 1987.

3 Raitio — Tuominen 2020, s. 404. Ks. myds Pihlajarinne 2021a, s. 27-28.

4 Vanhala et al. 2022, s. 259.

5 Ellen McArthur Foundation: Kiertotalouteen siirtyminen tukisi YK:n asettamien kestévin kehityksen tavoittei-
den saavuttamista ja tdmén talousmallin arvioidaan vihentivian kasvihuonepédstoja merkittévésti verrattuna line-
aariseen talousmalliin.

¢ Upcycling-termilli ei ole suomenkielisti vastinetta.

7 Malleus 2022, s. 16. Ks. myds Schenerman 2020, s. 745-746. Upcycling tarkoittaa uusien tavaroiden luomista
kierrdtetyisté tavaroista siten, ettd materiaalin arvo kasvaa. Vaihtoehtoisesti upcycling on korujen, muoti- ja mui-
den esineiden luomista, jotka on koottu kéytetyistd materiaaleista ja poisheitetyisté esineista.



kin haltijalle yksinoikeus kayttdd merkkia ja oikeus kieltdd muita kdyttdmasta sitd, asettaa kui-
tenkin niin kiertotalousmallin toteutumiselle kuin upcycling-tuotteiden valmistamiselle rajoit-

teita, joita kdyddén tdssd tutkielmassa my6hemmin tarkemmin 14pi.?

EU:n tavaramerkkilainsddddnnossa ei huomioida kestdvia kehitystd.” Vaikka kestavén kehityk-
sen periaatetta ei ole kirjaimellisesti siséllytetty tavaramerkkilainsdéddantoon, SEUT 11 artikla
edellyttdd, ettd ymparistonsuojelua koskevat tavoitteet otetaan huomioon myos silloin, kun ky-
seessd el ole suoranaisesti ympéristdasia. Tdma tarkoittaa sité, ettd myds immateriaalioikeudel-
lisissa asioissa ympdristdoikeudelliset tavoitteet, kuten kestdvd kehitys, tulee tasapainottaa
omaisuudensuojaa ja immateriaalioikeudellista suojaa koskevien SEUT 36 ja 118 artiklojen ta-
voitteiden kanssa. Tamén ohella SEUT 4.3 artikla velvoittaa jisenvaltioita huomioimaan kes-
tivyyden soveltaessaan EU-oikeutta.!® Niin ollen tavaramerkkioikeutta sovellettaessa tulee

huomioida kestdvén kehityksen tavoitteet.

Ballardini ja Pihlajarinne toteavat, ettd immateriaalioikeuksien perustavanlaatuisten teorioiden
voidaan katsoa olevan sopusoinnussa kestdvédn kehityksen yleiskésitteen kanssa. Toisaalta he
ovat sitd mieltd, ettd immateriaalioikeudellinen lainsdddanto ja siten tavaramerkkioikeus ei tun-
nista kestdvad kehitysté siind laajuudessa kuin olisi tarpeen.!! Tavaramerkkijérjestelma raken-
tuu perinteisesti toistensa kanssa kilpailevien ja osittain tdydentivien intressien tasapainotte-
lulle, jossa pohditaan tavaramerkin haltijan oikeutettua etua, vapaata kilpailua, kuluttajien suo-
jaa ja yleistd sosiaalista intressid hyvien kauppatapojen edistimiseksi sekd sopimattoman ja vil-
pillisen kilpailun ehk&isemiseksi.!? Immateriaalioikeuden yleinen kehitys on vienyt myos tava-
ramerkkioikeutta siihen tilanteeseen, ettd tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus on hyvin laaja
ja yhteiskunnalliset intressit ovat toteutettavissa lahinné yksinoikeuden poikkeusten ja rajoitus-
ten vélitykselld. Liséksi nykyisten sdéntojen mukainen suhteellisuusperiaate tasapainottaa 14-
hinnd yksinoikeuden ja vapaan kilpailun seki tehokkaiden markkinoiden vélistd punnintaa, eikd
punninnassa oteta huomioon kestivyytté koskevia argumentteja.!® Tilannetta ei myoskaén hel-
pota se, ettd immateriaalioikeudellisten perusrakenteiden muuttaminen edellyttdd EU:n jésen-

valtioiden yksimielisyyttd.!*

8 Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 8.

° Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 2

10 Pihlajarinne 2021a, s. 28 ja Sjéfell — Wiesbrock 2014, s. 1-12.
!1 Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 4-5.

12 Salmi, ym. 2008, s. 63.

13 Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 5.

14 Pihlajarinne 2021a, s. 29.



Kuluttajat ovat muuttaneet kulutustapojaan kestavimpadn suuntaan ja arvostavat tuotteita, jotka
on valmistettu kierrétetyistd ja/tai kierritettivistd materiaaleista.!> Esimerkiksi yha useampi ku-
luttaja hankkii vaatteensa pikamuotiketjujen sijaan erilaisista vintage-kaupoista tai kirpputo-
reilta. Kéytettyjen tavaroiden myynti ei ole mikdin uusi ilmid, eika téssa tutkielmassa perehdyti
sen tarkemmin téllaiseen perinteiseen jdlleenmyyntitoimintaan. Sen sijaan ajankohtaisena il-
midnd voidaan pitdd erilaisten upcycling-tuotteiden valmistamista ja myyntid elinkeinotoimin-
nassa. Upcycling-tuotteitakaan ei voida pitda tdysin uutena ilmion4, silld esimerkiksi erilaisista

elintarvikepakkauksista on valmistettu jo pitkdén laukkuja tai muita asusteita.!'®

Useat yritykset ovat siséllyttdneet kestédvin kehityksen periaatteet liiketoimintastrategioihinsa.
Esimerkiksi tuotteiden ekosuunnittelu on yleistynyt. Télld viitataan siithen, ettd tuotteet suunni-
tellaan kestdvén kehityksen periaatteiden mukaisiksi jo alkuvaiheessa ja niiden valmistamisessa
kiytetddin padasiassa uusiutuvia luonnonvaroja ja innovatiivisia raaka-aineita, siten, ettd niiden
ympéristovaikutukset vdhenevit ja ettd ne voidaan kdyttdd uudelleen tai kierrdttdd tehokkaasti.
Lisdksi yritykset ovat kehittdneet jélleenmyyntialustoja omille tuotteilleen tai ruvenneet teke-
méén yhteistyotd erilaisten jalleenmyyntialustojen kanssa. Télloin yritykset voivat itse kontrol-
loida sitd, miten heididn valmistamiaan tuotteita myydain uudelleen. Tavaran kuntoa saatetaan
parannella poistamalla tavarasta kdyton jélkid, jolloin esimerkiksi tavaraan kohdistuvat laa-
tuodotukset pysyvit ennallaan. Myos ylellisyystuotteita valmistavat tahot ovat herdnneet tdhin
uuteen suuntaukseen. Esimerkiksi LVMH!7, jota voidaan pitdd yhtend ylellisyystuotteiden
markkinajohtajana, on lanseerannut oman Nona Source -verkkomyyntialustan, jonka kautta

LVMH hankkii konsernin materiaaleja uudelleenkiytettiviksi.'®

Elinkeinotoiminnassa valmistettujen upcycling-tuotteiden voidaan katsoa joissain tilanteissa
loukkaavan tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tavaramerkkiin, joten on perusteltua, etta tava-
ramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tillaisten tuotteiden myyntid. Upcycling-toiminnan

avulla on mahdollista pidentda tuotteiden ja materiaalien kayttdika4 ja kierrossa pysymista kes-

15 Deloitte 2022, s. 8.

16 Pihlajarinne 2010, s. 97.

17 LVMH: Moét Hennessy Louis Vuitton SE on ranskalainen yritys, joka omistaa useita kymmeni ylellisyystuot-
teita valmistavia tuotemerkkejé, kuten Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Hublot, Moét & Chandon ja
Dom Pérignon. Lue lisdé yrityksesté: https://www.lvmh.com.

13 Deloitte 2022, s. 6-9.
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tavin kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ndin ollen on tarpeen tarkastella, minkélainen upcy-
cling-toiminta on sallittua ja milloin tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa upcycling-tuot-

teiden myyntid.
1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus

Tutkielmassa pyritdén selvittimain, milloin tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vas-
tustaa upcycling-tuotteiden mydhempéd kaupan pitdmistd. Tutkimuskysymykseen vastaamisen
ohella vastataan kahteen aiheeseen liittyvién alakysymykseen eli miten timénhetkinen tavara-
merkkilainsdddanto sadntelee upcycling-tuotteiden myyntid ja milloin upcycling-tuotteisiin so-

velletaan tavaramerkkioikeudellista sammumisdoktriinia.

Luvussa 2 selvitetddn, miten EU:ssa on huomioitu kestévi kehitys erilaisissa toimintasuunni-
telmissa ja lainsdddanndssd sekéd perehdytdén tarkemmin kiertotalouteen ja upcycling-toimin-
taan. Luvussa 3 tarkastellaan upcycling-tuotteita tavaramerkkioikeudellisessa viitekehyksessd
ja selvennetddn, miten tavaramerkkioikeus rajoittaa upcycling-tuotteiden valmistamista. Lu-
vussa 4 tarkastellaan, voidaanko upcycling-tuotteiden myynti oikeuttaa sammumisdoktriinin
nojalla. Luvussa 5 pyritdin selvittiméédn, milloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan pe-
rusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden kaupan pitdmistd. Tavaramerkin haltijan perus-
tellun aiheen olemassaoloa arvioitaessa on perinteisesti painotettu tavaramerkin haltijan oikeu-
tettua etua, vapaata kilpailua ja kuluttajien suojaa. Punninnassa ei ole juurikaan annettu paino-
arvoa kestédville kehitykselle, vaikka EU:n perussopimuksissa edellytetddn, ettd ympariston-

suojelua koskevat tavoitteet otetaan huomioon myos tavaramerkkioikeutta tulkittaessa.

Tutkielmassa tarkastellaan vain upcycling-toiminnan sallittavuutta elinkeinotoiminnassa. Tassé
tutkielmassa ei perehdyti sen tarkemmin siihen, milloin upcycling-tuotteita valmistetaan osana
elinkeinotoimintaa ja milloin kyseessd on yksityishenkil6iden harjoittamaa yksityistd toimin-
taa. Yksityishenkilon valmistamien upcycling-tuotteiden kéytto ei ole samalla tapaa ongelmal-

lista, koska upcycling-tuotteiden valmistaminen yksityiskdyttdon on ldhtokohtaisesti sallittua. !

1 HE 201/2018 vp, s. 82-83. Vakiintuneen tulkinnan mukaan tavaramerkin antama yksinoikeus koskee merkin
kayttod elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnuksena. Merkkid katsotaan kiytettdvén elinkeinotoiminnassa
muun muassa silloin, kun merkkié kéytetdsn taloudellisen hyodyn saamiseen téhtédvéssd liiketoiminnassa eikd
sitd kdytetd tdysin yksityisesti.



Tutkielmassa upcycling-tuotteella tarkoitetaan tavaramerkilld varustettujen tavaroiden®® muok-
kaamista siten, ettd tavaran arvo nousee tai sen laatu paranee.?! Tutkielmassa ei tarkastella tuo-
tevddrenndksid, joiden tarkoituksena on esittdd olevan tavaramerkin haltijalta 1dht6isin olevia
tuotteita.?? Liséksi tutkielmassa ei tarkastella sellaista upcycling-toimintaa, jossa upcycling-
tuotteiden valmistajalla on taloudellinen suhde tavaramerkin haltijaan tai muutoin tavaramerkin

haltijan suostumus upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin.

Tutkimuskysymykset on rajattu koskemaan upcycling-tuotteisiin liittyvid tavaramerkkioikeu-
dellisia ongelmia. Tutkielman rajauksen ulkopuolelle on jétetty muut kiertotalouden toiminta-
muodot, eli esimerkiksi tuotteiden kierrdttiminen jalostusmateriaaliksi ja tuotteiden kierratta-
minen uudelleen kéytettdvaksi sithen tarkoitukseen kuin mihin ne alkujaankin oli suunniteltu.
Sen sijaan tutkielmassa on tarpeellista sivuta myds huolto- ja korjaustoimintaa, koska huollet-
tujen ja korjattujen tuotteiden myynti voitaisiin tietyissd tapauksissa rinnastaa upcycling-tuot-
teiden myyntiin. Mikéli huollon tai korjauksen yhteydessd tuotteeseen tehdddn merkittévid
muutoksia siten, ettd tuotteen arvo nousee, laatu paranee ja kiyttoikd pitenee, voitaisiin téllaista

huolto- tai korjausty6td pitdd upcycling-toimintana.?

Juridisesti upcycling-tuotteita on mahdollista tarkastella monesta eri nakdkulmasta. Upcycling-
toiminnasta voi aiheutua useita erilaisia oikeudellisia ongelmia, jotka koskevat esimerkiksi ku-
luttajansuojaa, sopimatonta kaupallista menettelyd, tuottajavastuuta sekd vahingonkorvausta.
Tutkielman rajauksen vuoksi ei ole mahdollista perehtyd ndihin kysymyksiin sen tarkemmin.
Lisdksi upcycling-toimintaa on mahdollista arvioida usean eri immateriaalioikeuden nakokul-

masta, mutta tissd tutkielmassa keskitytddn vain tavaramerkkioikeudellisiin kysymyksiin.
1.3 Tutkimusmetodi ja lihteet

Tutkielman pédasiallinen tutkimusmetodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin tehti-
vind on tulkita ja systematisoida tutkimuskohdetta eli voimassa olevaa oikeutta. Lainopin
avulla pyritddn selvittimidn, mikd merkitys laista ja muista lahdemateriaaleista 16ytyvilld ma-

teriaalilla on.?* Lainoppi voidaan jakaa teoreettiseen lainoppiin ja kdytidnnélliseen lainoppiin eli

20 Tutkielmassa kéytetéin termejé tuote ja tavara toistensa synonyymeina.
2l Upcycling-tuotteen kisitteeseen perehdytiin tarkemmin luvussa 2.

22 WIPO 2004, s. 90.

23 Sung — Dao 2020, s. 106.

24 Hirvonen 2011, s. 21-23.



tulkintalainoppiin.?> Téssd tutkielmassa kéytetdén tulkintalainoppia, jonka avulla tuotetaan pe-
rusteltuja oikeuslauseita eli oikeudellisia systematisointi- ja tulkintakannanottoja voimassa ole-
van oikeuden sddnnoisté. Lisdksi lainopilla tuotetaan oikeudellisia punnintakannanottoja riitta-
véd institutionaalista tukea ja yhteisollistd hyvaksyntdé nauttivista oikeusperiaatteista. Lainopin
avulla tuotettujen oikeuslauseiden lainmukaisuus ja siséllollisesti oikeellisuus osoitetaan rat-
kaisu- ja tulkintaperusteiden avulla, jotka johdetaan vallitsevan oikeusldhdeopin rajaamasta

lihdeaineistosta.2®

Oikeusléhteitd voidaan jaotella eri tavoin.?” Yksi tunnetuimmista tavoista on Aarnion oikeus-
lahteiden velvoittavuuteen perustuva jaottelu. Kyseisen jaottelun mukaan oikeusléhteet voidaan
jakaa vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeusldhteisiin. Vahvasti vel-
voittaviin oikeusldhteisiin kuuluvat kansallinen normisto ja maantapa seké kansallisen oikeu-
den ulkopuoliset normistot, joita ovat EU:n eurooppaoikeuden sitovat osat, Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen normit sekd Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen antamat ennakkoratkaisut. Heikosti velvoittaviin ldhteisiin kuuluvat lainvalmiste-
luaineistot ja ne tuomioistuinratkaisut, joilla on ennakkotapausarvoa. Sallittuihin oikeusléhtei-
siin kuuluvat muun muassa lainoppi, vertailevat argumentit, yleiset oikeusperiaatteet sekd eet-

tiset ja moraaliset perustelut.?®

Tutkielmassa hyddynnetédén myds oikeuspoliittista eli de lege ferenda -tutkimusta, jonka avulla
pyritdin vaikuttamaan muun muassa oikeuspoliittiseen pdédtoksentekoon, lainvalmisteluun, lin-
jausten muotoiluihin ja kdytantoihin.?® Oikeuspoliittisen tutkimuksen avulla arvioidaan erilaisia
lainsdddannollisia ratkaisumalleja, joihin tuleva lainsdadéntd voisi perustua.®® Oikeuspoliittista
tutkimusta tarvitaan etenkin silloin, kun yhteiskunnassa tapahtuu merkittavid muutoksia ja lain-
sdadintod pitdd muuttaa ndiden muutosten seurauksena. Kiertotaloudelliset liikketoimintamallit,
kuten upcycling-toiminta ovat saaneet enenevissd maérin jalansijaa perinteiseltd lineaaritalou-
delta, joten taloudessa on tapahtunut merkittava yhteiskunnallinen muutos. Néin ollen arvioita-

essa mahdollisia muutostarpeita on tarpeen hyddyntdd myds oikeuspoliittista tutkimusta.

23 Tuori 2000, s. 303.

26 Siltala 2003, s. 109.

27 Ks. esimerkiksi dynaamisesta oikeusldhdeopista Siltala 2003, s. 202-203. Dynaaminen lainoppi on vaihtoehtoi-
nen nikdkulma Aarnion kolmiportaiselle oikeusléhteiden velvoittavuudelle. Dynaamisen oikeusldhdeopin mukaan
ei ole mahdollista esittdd mitdén yleistd ennakollisesti velvoittavaa oikeuslidhteiden hierarkiaa, vaan eri oikeuslah-
teiden painoarvo tuomarin ratkaisuharkinnassa on méairitettdvissd vain tapaus- ja tilannekohtaisesti.

28 Aarnio 2006, s. 292-293.

29 Ervasti 2006, s. 31.

30 K olehmainen 2015, s. 3.



Tutkimuksen tiedonintressind on tuottaa voimassa olevasta tavaramerkkioikeudesta perustel-
tuja tulkinta-, systematisointi- ja punnintakannanottoja, jotka vastaavat jo tosiasiallisesti toteu-
tuneiden sekd vallitsevan oikeusldhdeopin ohella myds tulevaisuudessa todennékoisesti toteu-
tettavissa olevien tulkintojen kokonaisuutta.?! Eri tiedonintresseja sisdltavit lainopit ovat usein
yhdistettivissd keskendén ja oikeuspoliittinen tutkimus yhdistetddnkin tyypillisesti lainoppiin,
silld usein lainsdddiantdd koskeva uusi ratkaisuehdotus muodostuu lainopillisen tulkinnan ja
systematisoinnin sivutuotteena.>? Téssd tutkielmassa pyritdén ensinndkin lainopin avulla tulkit-
semaan ja systematisoimaan upcycling-tuotteisiin sovellettavaa tavaramerkkioikeudellista
sadntelyd. Tarkastelun kohteena on etenkin tavaramerkkioikeuden yksinoikeuden sammumisen
ja siihen liittyvén tavaramerkin haltijan perustellun aiheen sisdltd. Toisekseen tutkielmassa
selvitetddn, miten nykyiselldén olevaa lainsdddant6d tai sen tulkintaa on tarpeen muuttaa, jotta

tavaramerkkioikeus ei asettaisi liiallisia rajoituksia upcycling-tuotteiden valmistamiselle.

Tutkielman oikeudellinen tulkinta on johdettavissa voimassa olevista normeista, lainvalmiste-
luasiakirjoista, tuomioistuinratkaisuista seké oikeuskirjallisuudesta. Tulkinnan avulla pyritddn
vastaamaan tutkimuskysymyksiin sekd hahmottamaan upcycling-tuotteiden nykyistd oikeusti-
laa ja selvittimidn mahdollisia muutostarpeita. Lahteind kdytetdin voimassa olevaa EU:n seké
kansallista tavaramerkkilainsdddéntdd ja ndiden tulkinnassa hyddynnetidén EU:n tuomioistui-
men ratkaisuja ja kansallista oikeuskéytintod. Lisdksi tulkinnassa kéytetdén apuna muita oi-
keusléhteitd, kuten lainvalmisteluaineistoa, oikeuskirjallisuutta ja viranomaisten julkaisemia

raportteja.

Upcycling-toiminnan ollessa melko tuore ilmi6 kdytettdvissé ei ole sen enempédd EUT:n asiasta
antamia ennakkoratkaisuja kuin aihepiirid koskevia pohjoismaisia korkeimpien oikeusasteiden
ennakkoratkaisuja.’® Tutkimuksessa tarkastellaan yleisesti EUT:n yksinoikeuden sammumista
ja tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta koskevaa oikeuskdyténtod, jotta saadaan parempi
kisitys siitd, minkélaisissa tilanteissa tavaramerkin antama yksinoikeus katsotaan sammuneeksi
jamilloin tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myo-

hempii kaupan pitdmistd. Liséksi tutkimuksessa késitellddn EU:n jasenvaltioiden, 1dhinné Sak-

31 GSiltala 2003, s. 130-131.
32 Kolehmainen 2015, 3.
33 Pihlajarinne 2012, s. 548.



san, oikeuskdytdntod, jossa sivutaan tutkimuksen aihepiirid. Vaikka jédsenvaltioiden oikeuskiy-
tannolla ei ole samalla tapaa vahvasti velvoittavaa asemaa kuin EUT:n ratkaisuilla, niiden voi-

daan ajatella saavan merkitysté sallittuna oikeusldhteend.>*

Upcycling-tuotteita késitteleva oikeuskirjallisuus on hyvin véhiistd, joten tutkielmassa hyddyn-
netddn laajemmin tavaramerkkioikeutta késittelevdd oikeuskirjallisuutta. Lisdksi tutkielmassa
hy6dynnetddn oikeustieteellisen tutkimuksen ohella myds muilta tieteenaloilta perdisin olevaa

aineistoa.

34 Pihlajarinne 2012, s. 550.



2 Kiertotalous ja upcycling-toiminta
2.1 Yleisesti kiertotaloudesta

Viime vuosisadan aikana tapahtunut taloudellinen kehitys on johtanut ympériston tilan heikke-
nemiseen, eikd maapallomme luonnonvarat eni riitd, mikéli kulutustottumukset seka liiketoi-
mintamallit pysyvit ennallaan.®> Néin ollen EU:ssa on viime vuosina esitelty useita erilaisia
toimenpideohjelmia seké lainsdddéntdpaketteja, joiden avulla pyritddn helpottamaan ja vauh-
dittamaan EU:n vihred4 siirtymdd.*® Vuonna 2019 komissio esitti Euroopan vihrein kehityksen
ohjelman®’, jossa méiriteltiin uudelleen EU:n sitoutuminen ilmasto- ja ympdaristohaasteiden rat-
kaisemiseen, joita pidetdén timén sukupolven tirkeimpénad tehtidvind. Liséksi ohjelmalla pan-
naan taytantdon niin YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman?®® kuin kestévin kehityksen tavoit-
teet. Ohjelman avulla EU:sta pyritddn tekemididn oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta,
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen. Lisdksi kasvihuonekaasujen net-

topddstoistd pyritdan eroon vuoteen 2050 mennessé.>”

Yksi vihredd kehitystd tukeva ratkaisu on siirtyminen kiertotalouteen. Kiertotalous on talous-
jérjestelmad, jossa taloudellinen kasvu ei ole sidottu rajallisten resurssien kdyttoon, ja resurssien
kaytto on tehokasta ja kestivid.** Kiertotaloudelle ei ole olemassa yhtd universaalia mééritel-
méd. Erddnd yksinkertaistettuna méaritelménd kiertotaloudelle on se, ettd silld tarkoitetaan
kaikkia tuotanto-, jakelu- ja kulutuskdytdntdjad, joilla pyritddn vihentdmaién, uudelleen kaytta-
méén ja kierrdttimain materiaaleja.*! Kiertotalouden avulla pyritiéin korvaamaan lineaariset eli
perinteiset kulutus- ja tuotantokdytdnndt, joissa resursseja otetaan (take) ja sitten niistd valmis-
tetaan hyddykkeitd (make), joiden tuotannosta sekd kuluttamisesta syntyva jéte lopulta hivite-
tddn (dispose). Kiertotalousajattelun valtavirtaistamisen ja lineaaritaloudesta pois siirtymisen

edellytyksend on se, etté kiertotalousjérjestelméd tuetaan asianmukaisen séantelyn avulla.*?

35 ks. YK:n tavoite 12, joka koskee kestévien kulutus- ja tuotantotapojen edistimista.

36 Ballardini, ym. 2021, s. 1.

37.COM (2019) 640 final.

38 YK:n 2030 Agenda, Johdanto: Toimintaohjelmassa on 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Tavoitteet ovat yhte-
ndinen, jakamaton kokonaisuus, jossa tasapainottuvat kestdvan kehityksen kolme osa-aluetta: talous, hyvinvointi
ja ympadristd. Téman tutkielman kannalta olennaisimmat tavoitteet koskevat kestidvian talouskasvun vauhdittamista
(tavoite 8), kestdvin infrastruktuurin, teollisuuden ja innovaatioiden edistémisté (tavoite 9), kestavien kulutus- ja
tuotantotapojen edistdmistd (tavoite 12) ja ilmastonmuutoksen torjumista (tavoite 13).

39 COM (2019) 640 final. s. 2-3.

40 Vanhala, ym. 2022, s. 257.

41 Ballardini, ym. 2021, s. 1. Katso tarkemmin erilaisista kiertotalouden mééritelmisti esimerkiksi Kirchherr, ym.
2017; Blomsma, ym. 2017; Korhonen, ym. 2018.

42 Vanhala, ym. 2022, s. 259.
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EU on pyrkinyt toimenpideohjelmien avulla kannustamaan teollisuutta puhtaaseen kiertotalou-
teen. Vuonna 2015 komissio julkaisi ensimmdisen kiertotalouden suunnitelman*?, joka sisilsi
erilaisia toimenpiteitd ja lainsdddéntoaloitteita koskien ldhinné jétepolitiikkaa ja kierratysta.
Suunnitelman yhteydessd komissio antoi ehdotuksensa jitedirektiivin uudistamisesta
(2018/851/EU). Kyseistid direktiivid voidaan pitdd hyvin keskeisend sdddoksend kiertotalouden
nikokulmasta, sillé siind keskitytddn nimenomaisesti tuotteiden elinkaaren loppuvaiheisiin, ku-
ten kierratykseen ja jitteen hivittimiseen.** Vuonna 2020 komissio esitteli uuden kiertotalou-
den toimintasuunnitelman®, jossa esitettiin erilaisia, toisiinsa liittyvié, toimenpiteitd. Toimin-
tasuunnitelmassa tunnistettiin kiertotalouteen siirtymisen olevan olennainen osa EU:n uutta te-
ollisuusstrategiaa*®, silld siirtymén arvellaan kasvattavan EU:n bruttokansantuotetta 0,5 prosen-
tilla ja lisadvan 700 000 uutta tyopaikkaa vuoteen 2030 mennessd.*” Toimintasuunnitelmassa
esitetyilld aloitteilla tavoitellaan vahvan ja johdonmukaisen tuotepoliittisen kehyksen luo-
mista.*® Toimintasuunnitelmasta voidaan havaita, etti kiertotalouden kannalta on olennaista
keskittyd tuotteiden uudelleenkdyttdmisen ja kierrdttdmisen ohella myds tuotteiden kestdvédn
suunnitteluun. Néin ollen kiertotaloudellinen ndkdkulma tulisi ottaa huomioon tuotteiden elin-

kaaren jokaisessa vaiheessa.

Keviilld 2022 komissio julkaisi ehdotuspaketin®®, jonka tavoitteena on tehda kestivisté tuot-
teista EU:ssa normi, edistdd kiertotalouden toimintamalleja seké lisétd kuluttajien mahdolli-
suutta osallistua kiertotalouteen. Ehdotuspaketin ytimessd on ehdotus asetukseksi kestdvien
tuotteiden ekologisesta suunnittelusta®®, koska tuotesuunnittelun arvioidaan méérittivin ldhes
80 prosenttia tuotteen elinkaaren aikaisista ympéristovaikutuksista.’! Kestavéa tuotepolitiikkaa
koskevalla lainsdddantdaloitteella pyritdin muun muassa parantamaan tuotteiden kestivyytta,
lisddmadn kierrdtysmateriaalien osuutta tuotteissa, mahdollistamaan uudelleenkdytettivyys ja
uudelleenvalmistus, laadukas kierrétys ja rajoittamaan kertakdyttisyyttd ja torjua ennenai-

kaista vanhentumista.>?2

43 COM (2015) 614. final.

4 Ballardini, ym. 2021, s. 2.

4 COM(2020) 98 final.

46 COM(2020) 102 final.

47 Ks. lisdé tutkimuksesta: Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), Impacts of circular economy
policies on the labour market.

48 COM (2020) 98 final. s. 3.

49 COM (2022) 140 final.

S0 COM (2022) 142.

5L COM (2022) 140 final. s. 2.
52 COM (2022) 140 final. s. 4-5.
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Suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsddadénnén ja tuotepo-
lititkkan ohjauskeinojen kehittimiseen. Kevédlla 2021 valtioneuvosto teki periaatepadtoksen
kiertotalouden strategisesta ohjelmasta.>* Kiertotalousohjelmalla®* pyritdin vahvistamaan Suo-
men roolia kiertotalouden edelldkdvijand. Ohjelman avulla pyritddn muun muassa siséllytté-
méén kestévit tuotteet ja palvelut osaksi talouden valtavirtaa, pidentdméén materiaalien kéyt-
toikad sekd mahdollistamaan kiertotalouden lapimurto innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen,
fiksun sdédntelyn sekd vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla. Suomesta pyri-
tdan kehittimaan menestyvé hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta.’> Kiertotalouden edistymi-
nen Suomessa on ollut toistaiseksi hidasta ja siirtyméd edellyttdd kokonaisvaltaista muutosta
koko jdrjestelmissd ja niissd sddnnodissd ja kdytdnnodissd, joiden mukaan yhteiskunta toimii.
Suomen kunnianhimoisen vision toteutuminen edellyttdd muutoksia niin pditoksenteossa kuin

ohjauksessa sekd eri toimijoiden, kuten yritysten asenteissa ja kdyttaytymisessd.>¢

2.2 Upcycling-toiminta

Kiertotalouden avulla voidaan tarjota korkealaatuisia, toimivia, turvallisia ja kohtuuhintaisia
tuotteita, jotka kestdvit kauemmin, silld ne ovat suunniteltu uudelleenkdyttod, korjaamista ja
kierrétystd silmélld pitden.®” Yksi kiertotaloutta edistdvista liiketoimintamalleista on upcycling,
jolla tarkoitetaan ylijiimamateriaalin tai olemassa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon
siten, ettd materiaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.’® Muita kiertotalouden lii-
ketoimintamalleja ovat downcycling® ja kierrétys. Erona ndiden liiketoimintamallien valilld on
se, ettd upcycling-toiminnan voidaan katsoa olevan vield hieman ympéristoystévallisempad,s°
silld upcycling-tuotteiden avulla voidaan vidhentda jitettd ja pidentéd niin tuotteiden kuin tuot-
teen komponenttien ja materiaalien elinkaarta siten, ettd materiaalien kiyttoaste lisdéntyy ja
energiankulutus vihenee.’! Downcycling-toiminnassa ja kierrdtyksessé alkuperdisen tuotteen

materiaalit ja komponentit puretaan ensiksi osiin, jonka jdlkeen niistd valmistetaan erilaisilla

53 YM/2021/17.

54 Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1.

55 YM/2021/17 s. 2-5.

56 Tilastokeskus 2022.

37 COM (2020) 98 final. s. 2.

38 Malleus 2022, s. 16.

% Downcycling -termille ei ole mydskéidn suomenkielisté vastinetta. Downcycling-toiminnalla tarkoitetaan tuot-
teiden hajottamista raakamateriaaleiksi. Esimerkiksi, kun paperikerdykseen laitetusta paperista tehdaan kierrétys-
paperia. Downcycling-toiminnassa uuden tuotteen arvo ja laatu on huonompi verrattuna alkuperéiseen tuotteeseen.
Ks. lisdd Wilson 2016, s. 395.

0 Wilson 2016, s. 395.

! Sung, ym. 2020, s. 1.
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prosessointimenetelmilld uusia tuotteita tai materiaaleja. Tuotteen uudelleenkisittelyssd kayte-
tadn ensinndkin huomattavia méérid energiaa ja vettd sekd toisekseen tdmin prosessoinnin yh-
teydessd syntyy jétettd, mikéli kaikkia osia ja materiaaleja ei hyodynnetd lopputuotteessa. Li-
sdksi on hyvd huomioida, ettd upcycling-tuotteet voidaan myds lopulta kierrattda, jolloin tuot-

teiden materiaalien elinkaari pidentyy entisestidn.%?

Upcycling-toiminnan médrittely ei ole yksiselitteistd, eikd upcycling-termillé ole omaa juridista
médritelmad.®> Aikaisemmin esitetyn méaritelmdn mukaan upcycling-tuotteen olennaisia ele-
menttejd ovat materiaalin tai tuotteen laadun parantuminen sekd arvon nouseminen. Erddn ni-
kemyksen mukaan tuotteiden korjaaminen tai kierrdttdminen ei ole tarpeeksi luovaa tai omape-
rdistd ollakseen upcycling-toimintaa. Toisen kdsityksen mukaan upcycling-toimintana pidetdan
kaikkea sellaista toimintaa, jossa elinkaarensa péddssé olevien tuotteiden osista valmistetaan uu-
sia tuotteita.®* Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, ettd upcycling-toiminnan avulla piden-
netddn tuotteen tai sen materiaalien ja osien kiyttdikdd sekd parannetaan tuotteen arvoa® ja

laatua.

Tyypillisesti upcycling-toiminnassa valmistetaan rikkindisistd tai muutoin elinkaarensa loppu-
puolella olevista tuotteista uusia, arvoltaan suurempia ja laadultaan parempia tuotteita. Esi-
merkkind tillaisesta toiminnasta voidaan mainita asusteiden ja korujen valmistaminen van-
hoista laukuista tai vaatteista. Upcycling-tuote eroaa usein merkittdvasti alkuperdisestd tuot-
teesta niin kayttdtarkoituksen kuin kohderyhmén osalta. Tétd ndkokulmaa tukisi késitys siitd,
ettd tuotteiden korjaamista tai huoltamista ei pidettdisi upcycling-toimintana, koska korjatut tai
huolletut tuotteet eivit tyypillisesti eroa merkittavasti alkuperdisestd tuotteesta. My0s korjaus-
toimintaa voidaan kuitenkin tietyissé tapauksissa pitdd upcycling-toimintana, esimerkiksi sil-
loin, kun tuotteeseen tehdddn olennaisia korjaustoimia siten, ettd tuotteen kayttoika pitenee ja

korjaustoimilla saavutetaan suuri arvonnousu korjauskustannuksista huolimatta.®®

62 'Wilson 2016, s. 395.

83 Upcycling-toiminnan voitaisiin katsoa kuuluvan esimerkiksi Suomen jételaissa (646/2011) mééritetyksi jitteen
kierrédtykseksi, jolla tarkoitetaan jatelain 6.1 §:n 22 kohdan mukaan toimintaa, jossa jéte valmistetaan tuotteeksi,
materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperdiseen tai muuhun tarkoitukseen.

%4 Sung — Dao 2020, s. 105-106.

%5 Nihdidkseni voisi olla mahdollista ajatella, elinkaarensa loppupuolella olevan tai rikkindisen tuotteen arvo on
pienempi kuin siitd tehdyn upcycling-tuotteen arvo. Liséksi rikkindisestd merkkilaukusta on mahdollista valmistaa
monta pienempéd asustetta, kuten avaimenperid. Télloin yksittdisen avaimenperén arvo ei vilttdmaéttd ole korke-
ampi kuin merkkilaukun, mutta avaintenperien kokonaisuus voi olla arvokkaampi.

% Sung — Dao 2020, s. 106-107. Korjaustoimet on mahdollista luokitella korjauskustannusten ja korjauksen jil-
keisen tuotteen arvonnousun perusteella neljaén eri korjaustyyppiin. Korjaustyypille I on ominaista pienet kustan-
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Niin EU:ssa kuin Suomessa on pyritty erilaisin toimenpitein helpottamaan kiertotalouteen siir-
tymisté ja siten myds muun muassa upcycling-tuotteiden valmistamista. Kiertotalouteen siirty-
mistd edistidvi lainsdddantd on edelleen vield melko kehittyméatontd. Toistaiseksi ainoastaan
ekologista suunnittelua koskevan sééntelyn avulla pystytidén suoraan vaikuttamaan tuotteiden
korjattavuuteen ja uudelleenkiyttoon. Toimenpidesuunnitelmissa esitetyissi lainsdddantoaloit-
teissa hyddynnetdén ldhinna julkisoikeudelle tyypillisid oikeudellisia tekniikoita, joilla sddnnel-
1d4n yksityisten osapuolten ja valtion vilisid suhteita. Siirtymisen vauhdittamiseksi olisi olen-
naista siséllyttad kestdvyysajattelu myos yksityisoikeudelliseen sdéntelyyn, joka vaikuttaa suo-

raan esimerkiksi tavaroiden korjaamiseen ja uudelleenkiyttoon.®’

Tavaramerkkioikeus voi olla omiaan hidastuttamaan kiertotaloutta edistivien liiketoimintamal-
lien yleistymistd, silld keskidssd ovat yleensd tavaramerkin haltijan omat intressit ja muut yh-
teiskunnalliset intressit ovat vain sivuroolissa.®® Mikéli tavaramerkin antama yksinoikeus kéyt-
tad merkkid tarkoittaisi sitd, ettd tavaramerkilld varustettuja tuotteita ei voida lainkaan muokata
tai kiyttdd uudelleen, tarkoittaisi se sitd, ettd tuotteiden elinkaari jiisi melko lyhyeksi. Seuraa-
vaksi tutkielmassa perehdytdén tarkemmin upcycling-toimintaan tavaramerkkioikeudellisessa

viitekehyksessa.

nukset ja suuri liséarvo, korjaustyypille II suuret kustannukset ja suuri lisdarvo, korjaustyypille III pienet kustan-
nukset ja pieni lisdarvo ja korjaustyypille IV korkeat kustannukset ja pieni lisdarvo. Niisté korjaustyypeistd I ja I
voidaan luokitella upcycling-toiminnaksi, mikéli korjaustoimilla saavutetaan suuri arvonnousu korjauskustannuk-
sista huolimatta. Tyypin I korjaustoimet ovat 1&hinné kuluttajien suorittamia, joiden tuloksena saadaan téysin toi-
mivia tuotteita ja/tai esteettisesti miellyttavampid tuotteita. Tyypin I korjaustoimet ovat esimerkiksi ammattimai-
sesti suoritettuja korjauspalveluja, joiden tuloksena saadaan tdysin toimivia tuotteita ja/tai esteettisesti miellytta-
vampid tuotteita, joiden kayttoikd pitenee merkittdvasti. Néistd jalkimmainen korjaustoiminta on sellaista, jonka
sallittavuutta tarkastellaan etenkin tavaramerkin yksinoikeuden sammumisen nidkokulmasta myShemmin

67 Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 5.

%8 Pihlajarinne 2021a, s. 34.
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3 Tavaramerkkioikeus ja upcycling-toiminta

3.1 Tavaramerkkioikeudellinen siéntely

Useiden muiden teollisoikeuksien tapaan tavaramerkit ovat ldhtokohtaisesti territoriaalista, eli
alueellista oikeutta. T4lld tarkoitetaan sitd, ettd oikeudet ovat sidottuja tiettyyn valtioon tai muu-
hun rajoitettuun lainkdyttdalueeseen ja tavaramerkin haltijalla on oikeus kéytti4 ja kieltdd muita
kayttamastd kyseistd merkkid tdméin kyseisen valtion tai muun rajoitetun lainkdyttdalueen si-
sélld.® Euroopan unionin alueella tavaramerkkioikeudellinen viitekehys koostuu unionin lain-

saddannon lisdksi my0s kansallisesta sekd kansainvélisestd sddntelysta.

Teollisoikeuksien, kuten tavaramerkkien, merkittdvin kansainvélinen yleissopimus on vuoden
1883 Pariisin yleissopimus, joka rakentuu kahden tirkeén periaatteen varaan. Ensinnikin jo-
kainen yleissopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan toisen jdsenvaltion kansalai-
sille sopimuksen kattamissa asioissa saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen (kansallisen
kohtelun periaate). Toisekseen yleissopimuksen osoittama suoja on se suoja, joka sopimusval-
tion on kulloinkin kysymyksessé olevassa asiassa annettava toisen sopimukseen liittyneen val-
tion kansalaisille (minimisuoja).”® Toinen teollisoikeuksien kannalta merkittdvd sopimus on
vuoden 1995 TRIPS-sopimus (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights). TRIPS-sopimus vahvisti suojan tasoa koskevia vaatimuksia aiempiin kansainvé-
lisiin sopimuksiin verrattuna muun muassa luomalla tavaramerkkisuojalle yhtendisen minimi-
tason. Lisdksi sopimus sisdltdd jasenvaltioita sitovan teollisoikeuksien tdytdntdonpanomenette-
lyn sekd menettelyn riitojen ehkdisemiseksi, ratkaisemiseksi ja sovittelemiseksi. Pariisin yleis-
sopimuksella tai TRIPS-sopimuksella ei luotu ylikansallista suojajirjestelmai. Sittemmin tava-

ramerkkien kansainvilistd rekisterdintia on pyritty helpottamaan uusilla yleissopimuksilla.”

Euroopan unionin sisdmarkkinat perustuvat neljille perusvapaudelle eli tavaroiden, palvelui-
den, ihmisten ja omaisuuden vapaalle liikkumiselle.”? Tavaramerkkioikeus on edelli todetulla

tavalla territoriaalista, joten eri maiden tavaramerkkilainsdadénto saattoi poiketa huomattavasti

89 Salmi, ym. 2008, s. 66.

70 Haarmann 2014, s. 9-11. Yleissopimuksen tekstid on sittemmin tarkistettu useita kertoja. Viimeisin tarkistus on
vuodelta 1967 ja kyseinen versio sitoo Suomea.

"l Salmi, ym. 2008, s. 93-94. Ks. myos Haarmann 2014, s. 20-22. Esimerkiksi tavaramerkkien kansainvilinen
rekisterdinti mahdollistettiin vuoden 1891 Madridin yleissopimuksella ja siihen liitetylld poytikirjalla 1989 ja vuo-
den 1994 Trademark Law Treaty:n (TLT) tavoitteena oli poistaa tavaramerkkien rekisterdintimuodollisuuksia.

72 Raitio — Tuominen 2020, s. 268-2609.
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toisistaan niin suojaedellytyksiltdén kuin sisélloltdén. Erisisdltdiset jdsenvaltioiden tavaramerk-
kioikeudet eivit olleet sopusoinnussa vapaan liikkkuvuuden kanssa, silld ne saattoivat estii ja
vaikeuttaa tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.”® Tdmén estimiseksi oli ensinnikin
tarpeen luoda koko EU:n alueen kattava kansainvélinen tavaramerkkijérjestelma ja toisekseen

harmonisoida jésenvaltioiden kansallinen tavaramerkkilainsdadénto.”

EU:n tavaramerkkijirjestelmi muodostuu kahdesta rinnakkaisesta jirjestelmaisti, jdsenvaltioi-
den kansallisesta tavaramerkistd, joka on harmonisoitu tavaramerkkidirektiivilld (TMD,
2015/2436/EU)" ja koko EU:n alueen kattavasta tavaramerkisti (EU-tavaramerkki), josta sid-
detdéin tavaramerkkiasetuksella (TMA, 2017/1001/EU)’¢, Unioninlaajuisen harmonisoinnin ta-
kia keskeisissd tavaramerkin suojaa koskevissa kysymyksissd tulee huomioida EU:n tasoinen
sdantely. Niin ollen my0s Suomen tavaramerkkilaki (544/2019) vastaa sisélloltddan pitkalti
EU:n tavaramerkkilainsdédantod. Liséksi tulkittaessa jisenvaltion tavaramerkkilain direktiiviin
pohjautuvia sddnnoksid, on huomioitava EU:n tuomioistuimen direktiivin oikeasta tulkinnasta

annetut ratkaisut.”’
3.2 Yksinoikeus tavaramerkKkiin
3.2.1 Tavaramerkin antamat oikeudet

Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa sdédetdén tavaramerkin antamista oikeuksista. Direktii-
vin nojalla vain rekisterdity tavaramerkki antaa haltijalleen kyseisen artiklan mukaiset oikeudet,
mutta jasenvaltiot voivat edelleen jatkaa vakiintuneiden tavaramerkkien suojaamista.’”® Esimer-
kiksi Suomessa yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada joko rekisterdiméllé tai ilman rekiste-

rointid, mikéli tavaramerkki on vakiintunut.”” Rekisterdity tai vakiintunut tavaramerkki antaa

73 Haarmann 2014, s. 22.

74 Kur — Dreier 2019, s. 49.

75 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnén 13-
hentdmisestd (uudelleenlaadittu). Ensimméinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddantdjen lahentdmisestd annettiin vuonna 1988. Tavaramerkkidirektiivistd on sittemmin annettu uusia ver-
sioita 2008/95/EY ja voimassa oleva 2015/2436.

76 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 Europan unionin tavaramerkisti. Téssi tutkielmassa
ei tarkastella EU-tavaramerkkejé sen tarkemmin.

77 Haarmann 2014, s. 303.

78 TMD, johdanto, kohta 11.

79 Tavaramerkkilaki 3 ja 4 §. Ks. HE 201/2018 vp. s. 81-82. Tavaramerkkilain uudistamistydssé todettiin, ettei
yksinoikeuden saamista vakiinnuttamalla koettu tarpeelliseksi muuttaa. Arvioitaessa sitd, milloin merkki katsotaan
vakiintuneeksi, ratkaisevaa on merkin tunnettuus asianomaisessa kohderyhmaéssa. Merkin ei tarvitse kuitenkaan
olla kaikkien asianomaiseen kohderyhméén kuuluvien tuntema, vaan riittivaa on, ettd niin huomattava osa kohde-
ryhmésté tuntee merkin, ettd merkille on muodostunut merkittdvd goodwill-arvo.
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sen haltijalle yksinoikeuden kéyttdd merkkid ja oikeuden kieltdd muita kdyttdméstd oman merk-
kinsé kanssa identtisid tai sen kanssa sekoitettavissa olevia merkkeji elinkeinotoiminnassa.®’
Tavaramerkkidirektiivin 10.3 artiklan nojalla tavaramerkin haltija voi muun muassa kieltéa:
merkin panemisen tavaroihin tai niiden paillyksiin; tavaran tarjoamisen tai markkinoille saat-
tamisen tai niiden varastoimisen téllaisia tarkoituksia varten merkkié kdyttden taikka palvelujen
tarjoamisen tai suorittamisen merkkid kéyttden; tavaroiden maahantuonnin tai maastaviennin
merkkié kdyttien; sekd merkin kdyttimisen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa.’! EUT:n oi-
keuskdytannon mukaan yksinoikeuden antamisella suojataan tavaramerkin haltijan erityisint-

ressejd ja varmistetaan se, ettd tavaramerkki tayttda tehtdvansd.®?
3.2.2 Perussuoja

Tavaramerkkioikeudellinen suoja jakaantuu kahteen osaan: perussuojaan, joka kattaa identti-
syys- ja sekaannusvaaraan perustuvan suojan seké erityissuojaan, joka suojaa laajalti tunnettuja
merkkejd niiden erityisen maineen ja erottamiskyvyn perusteella.’® Identtisyyssuojan nojalla
elinkeinotoiminnassa ei saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta kéytti4 tuotteiden tunnuk-
sena merkkid, joka on sama kuin samoja tuotteita varten rekisterdity tai vakiintunut tavara-
merkki.?* Identtisyyssuojaa sovelletaan vain silloin, kun merkki on kaikilta osin samanlainen,
eikd sithen ole tehty minkainlaisia muutoksia tai lisdyksid alkuperdiseen merkkiin ndhden. Sil-
loin, kun kyseessi ei ole tdysin identtiset merkit ja tuotteet, suojan saaminen edellyttidd sekaan-

nusvaaraa tuotteen alkuperésti.®®

Sekaannusvaara edellyttdd kolmen kriteerin samanaikaista tdyttdmistd: 1) merkit ovat samoja
tai samankaltaisia, 2) hyodykkeet ovat samoja tai samankaltaisia ja 3) tima aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaraa.®® EUT:n vakiintuneen oikeuskiytdnnon mukaan sekaannusvaa-
ran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd, kuten esimerkiksi siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymisti
sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkkien seka niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palve-

luiden vililld.®” Sekaannusvaaran arviointi perustuu kyseessi olevien tavaramerkkien ulkoasun,

80 Salmi, ym. 2008, s. 505-506.

8! Tavaramerkkidirektiivin 10.3 artikla on implementoitu tavaramerkkilain 6 §:één.

82 Haarmann 2014, s. 353-354. Ks. myds C-206/01 Arsenal Football Club, kohta 51 ja C-245/02 Anheuser-Busch
Inc., kohta 59.

83 Pakarinen 2006, s. 48-49.

84 Pihlajarinne 2010, s. 31.

85 Kur — Dreier 2019, s. 250.

8 HE 201/2018 vp. s. 83.

87 Salmi, ym. 2008, ss. 286-287. Ks. tarkemmin esimerkiksi C-251/95 Sabél ja C-39/97 Canon.
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lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta merkeistd syntyvédan kokonaisvai-

kutelmaan, jossa huomioidaan etenkin tavaramerkkien erottavat ja merkittavét osat.3®

3.2.3 Erityissuoja

Tavaramerkkien alkuperédn osoittamisen lisdksi tavaramerkeilld voi olla merkittdva taloudelli-
nen arvo litketoiminnassa, koska niilld varustellut tuotteet tai palvelut voivat viestié tietynlaista
arvokkuutta tai eldméantapaa.’® Tdmén seurauksena merkit, jotka ovat laajalti tunnettuja, voivat
saada suojaa identtisen tai samankaltaisen tavaramerkin kayttdd vastaan my0s silloin, kun lain
edellytykset perussuojan saamiselle eivét tayty. Talloin edellytyksend on, ettd osoitetaan, ettd
merkki on laajalti tunnettu, silld on erityinen maine ja toisen merkin kiytostd aiheutuu haittaa
aikaisemman merkin maineelle tai erottamiskyvylle.”® Laajalti tunnettujen merkkien erityis-
suoja oikeutetaan silld perusteella, etti tavaramerkin tunnettuus on yleensi vaatinut tavaramer-
kin haltijalta paljon resursseja ja erityissuojan avulla pyritddn suojaamaan nditd tunnettavuuden

eteen tehtyjd investointeja.”!

Erityissuojan saanti edellyttdd edelld esitetysti tiettyjen lainsddddnnon sekd oikeuskdytdnnon
kautta muotoutuneiden edellytysten tiyttymistd. Ensinnékin on néytettidva toteen, ettd merkki
on laajalti tunnettu ja ettd tunnettuus on olemassa silld alueella, jolle merkin haltija on hakenut
suojaa. EUT:n General Motors-ratkaisun®? mukaan aiemman merkin tunnettuuden on oltava
yleison keskuudessa tietynasteista. Yleisolld tarkoitetaan tavaramerkin kohderyhmaii, joka
muodostuu kulloinkin markkinoidun tavaran tai palvelun perusteella ja riittda, ettd "merkittdva
osa” yleisostd tuntee merkin.”? Arvioinnissa tulee huomioida kaikki asiaan vaikuttavat seikat,

kuten merkin markkinaosuus, kdyton kesto ja maantieteellinen laajuus.”*

Laajalti tunnettua tavaramerkkid kdytetddn yksinoikeutta loukkaavalla tavalla silloin, kun louk-
kaaja kayttdd tavaramerkkié ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja loukkaaja hy6tyy mer-
kin aiheettomasta kdytostd saamalla epdoikeudenmukaista etua tavaramerkin erottamiskyvysti

tai maineesta taikka tdmai kayttd aiheuttaa haittaa merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Laa-

8 HE 201/2018 vp. s. 83.

8 Kur — Dreier 2019, s. 254.

9 Pakarinen 2006, s. 54-55.

91 Kur — Dreier 2019, s. 254.

92 C-375/97 General Motors Corporation.

93 C-375/97 General Motors Corporation, kohdat 23-26.
% HE 201/2018 vp. s 84.
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jalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen hyviksikdyttod elinkeinotoimin-
nassa voi olla esimerkiksi laajalti tunnetun tavaramerkkien vesittdminen, pilaantuminen tai ns.
vapaamatkustaminen.” Néistd jalkimméiselld tarkoitetaan sitd, ettd kuuluisaa tavaramerkkié
kaytetdan hyviksi sen erottamiskyvyn tai maineen vuoksi.”® Vapaamatkustamisen kisite ei liity
niinkdén tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hydtyyn, jonka loukkaavia tuotteita val-
mistava taho saa kdyttdmailld aikaisempaa, laajalti tunnettua, tavaramerkkid omassa tuottees-
saan. Kisite soveltuu my0s niihin tapauksiin, joissa tavaramerkin herdttima mielikuva tai sen
heijastamat ominaisuudet siirtyvit loukkaavaan tuotteeseen, silld tavoin, ettd tunnettua tavara-
merkkia kdytetddn selvisti hyodyksi.’

b

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa kutsutaan “vesittdmiseksi” tai “hamaérta-
miseksi”. Téllainen tilanne on kisill4 silloin, kun tavaramerkin kyky yksil6idé tavarat ja palve-
lut, joita varten se on rekisterdity tai vakiintunut, heikentyy sen vuoksi, ettd loukkaavassa tuot-
teessa kéytettdvd samanlainen tai samankaltainen merkki johtaa tavaramerkin identiteetin ja
silld yleison keskuudessa olevan vaikutuksen hidvidmiseen. Tavaramerkin maineelle aiheutuvaa
haittaa kutsutaan “pilaantumiseksi”, joka ilmentyy siten, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin
kaytto loukkaavassa tuotteessa vaikuttaisi yleisoon houkuttelevuutta vihentéen, esimerkiksi sil-

loin, kun loukkaavan tuotteen luonteella tai laadulla on negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun

tavaramerkin imagolle.”®

Laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen edellytyksend niin tavaramerkkidirektiivin kuin
tavaramerkkilain mukaan on se, ettéd elinkeinonharjoittaja kéyttai laajalti tunnettua tavaramerk-
kid perusteettomasti ja ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.”” EUT:n oikeuskdytdnnossa
on todettu, ett laajalti tunnetun merkin kanssa samankaltaista merkkia kdyttavé elinkeinonhar-
joittaja voi vélttya laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaukselta, jos kyseinen elinkeinonharjoit-
taja pystyy osoittamaan, ettd merkin kéyttdmiselle on perusteltu syy.!% Elinkeinonharjoittajan

perustellun syyn kasite ei tarkoita ainoastaan objektiivisesti pakottavia syité, vaan se voi liittyd

5 HE 201/2018 vp. 84-85.

9 Kur — Dreier 2019, s. 260.

97 C-487/07 L’Oréal, kohta 41. Tapauksessa oli kyse tunnettujen hajuvesien kopioiden myynnisti. Kopiot tuok-
suivat ja ndyttivat samalta kuin laajalti tunnetut hajuvedet. EUT:n mukaan tillainen toiminta ei ollut omiaan va-
hingoittamaan laajalti tunnettujen hajuvesien mainetta tai markkinointiarvoa, mutta téllaisessa toiminnassa kéytet-
tiin hyodyksi ndiden laajalti tunnettujen hajuvesien mainetta.

8 Haarmann 2014, s. 370.

% TMD 10.2 artiklan ¢ kohta ja tavaramerkkilain 5.1 §:n 3 kohta.

100 Ks. esim. C-252/07 Intel Corporation Inc., kohta 39 ja C-65/12 Leidseplein Beheer, kohta 44.



19

myds elinkeinonharjoittajan omiin subjektiivisiin etuihin.!’! Esimerkiksi elinkeinonharjoitta-
jalla voi olla perusteltu syy kayttdd laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merk-
kid, koska hén on kdyttinyt omaa, samankaltaista, merkkidén ennen kuin laajalti tunnettua ta-
varamerkkid koskeva rekisterdintihakemus on jatetty ja kdyttd tapahtuu vilpittdméssd mie-
lessd.'02 Liséksi perusteltu syy voi liitty4 terveen kilpailun vaatimuksiin. Esimerkiksi Interflora
-tapauksessa!®® perustellun syyn katsottiin olleen kasilld, kun mainoksessa, joka perustui laajalti
tunnettua tavaramerkkid vastaavaan avainsanaan, esitettiin kyseiselld tavaramerkilld varuste-
tuille tavaroille tai palveluille vaihtoehtoista hyddykettd. Téllaisen kédyton katsotaan kuuluvan
normaaliin ja vilpittdmédn kilpailuun kyseessé olevien hyddykkeiden osalta. Liséksi perusteltu
syy edellyttdd, ettd kyse ei ole pelkéstiin laajalti tunnetulla tavaramerkilld varustettujen tuot-

teiden matkimisesta, eikd kdytto vahingoita laajalti tunnetun tavaramerkin tehtdvia.!%*
3.3 Tavaramerkin tehtivit
3.3.1 Klassinen yksilointitehtdva

Tavaramerkkien kéyttd nykyisessd talousjérjestelméssd on vilttdiméton keino erottaa yhden
elinkeinonharjoittajan tarjoamat tavarat ja palvelut toisen elinkeinonharjoittajan tarjoamista ta-
varoista ja palveluista.!® Tavaramerkkien suojaaminen perustuu niiden kyvylle vélittad kulut-
tajille informaatiota hyodykkeestd ja siten tavaramerkit auttavat kuluttajaa tekeméén valinnan
kilpailevien tuotteiden vililld. Tdméa puolestaan kannustaa elinkeinonharjoittajia investoimaan
tarjoamiensa hyodykkeiden laatuun.!%® Oikeuskirjallisuudessa tavaramerkkisuojan sisdltd on
usein hahmotettu tavaramerkin tehtdvien eli funktioiden avulla. Kun tavaramerkkisuojaa tar-
kastellaan eri funktioiden nikokulmista, on perusteltua argumentoida, etti suojaa tulisi saada,
mikéli kdytto vaikuttaa haitallisesti tavaramerkin tirkeimpiné pidettdviin tehtdviin.!°” Seuraa-

vaksi on tarkoituksenmukaista avata lyhyesti nditd tavaramerkin tdrkeimpié tehtévia.

Tavaramerkin funktioiden voidaan ajatella muodostuvan siitd vuorovaikutuksesta, joka koostuu

tavasta, jolla tavaramerkin haltija kdyttda tavaramerkkié ja niistd assosiaatioista, jotka syntyvit

101 HE 201/2018 vp. s. 85.

102 C_65/12 Leidseplein Beheer, kohta 46.
103 C-323/09 Interflora.

104 C-323/09 Interflora, kohta 91.

105 Salmi, ym. 2008, s. 43.

196 Kur — Dreier 2019, s. 182.

107 Pihlajarinne 2010, s.15 ja 46.
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kohdepiirille ndhdessédén tavaramerkin. Funktioiden avulla on siten mahdollista selvittda tava-
ramerkin toimintoja markkinointikentdssa.!®® EUT:n vakiintuneessa oikeuskdytdnndssa koros-
tetaan usein alkuperifunktiota tavaramerkin tarkeimpané tehtdvani.!%® Alkuperéfunktio tarkoit-
taa sitd, ettd tavaramerkki luo késityksen siitd, ettd kaikilla silla merkityilld tavaroilla ja palve-
luilla on sama alkuperd. Kuluttajien ei kuitenkaan tarvitse olla tietoisia siitd, mikd yritys on
kyseessd. Olennaista on vain se, ettd kuluttaja tunnistaa, ettd hyodykkeet ovat 1ahtdisin samasta
lahteestd, joka voi olla anonyymi. Alkuperdfunktion ohella puhutaan erottamisfunktiosta, jolla
puolestaan tarkoitetaan tavaramerkin kykya erottaa yrityksen valmistamat tuotteet ja palvelut
toisten yritysten valmistamista tuotteista ja palveluista.!!® Niitd funktioita voidaan pitéa tietylld

tapaa samoina tai ainakin paallekkdisina funktioina.'!!

Laatufunktio kytkeytyy olennaisesti tavaramerkin erottamis- ja alkuperdfunktioihin. Jotta ku-
luttajalla voisi olla jonkinlainen kasitys siitd, ettd tavarat ovat tiettyd laatua, on hénen oltava

12 [ aatufunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin tehtivii luoda

tietoinen tavaroiden alkuperésta.
kuluttajan mielessé tuotteeseen liittyvid laatuodotuksia ja sitd kautta luoda merkkiuskollisuutta
kuluttajien keskuudessa.!'® Laatufunktio kannustaa tavaramerkin haltijoita yllapitdméén ja pa-
rantamaan tuotteidensa laatua, koska mikali tavaramerkilld varusteltu tuote ei vastaakaan ku-
luttajan ndkemystd kyseisen tuotteen aikaisemmasta laadusta, ei kuluttaja luultavimmin enéé

osta kyseiselld tavaramerkilld varusteltuja tuotteita jatkossa.!'
3.3.2 Moderni kommunikaatiotehtdavi

Halu antaa suojaa tavaramerkin haltijan tekemille taloudellisille investoinneille on korostunut
viime aikoina. Investointikeskeisessd tavaramerkkioikeudessa (“property-based trademark’)
tavaramerkki nahdédén itsessddn arvokkaana.'!> Tavaramerkin itsendistd liikkearvoa osoittavaa
tehtédvad kuvataan oikeuskirjallisuudessa eri termein, mutta téssa tutkielmassa tistd tehtivasti
puhutaan kommunikaatiofunktiona. Suojatessa tdtd tavaramerkin tehtivdd, annetaan suojaa
tuotteen alkuperdd koskevasta erehdyksestd riippumatta niille investoinneille, joita tavaramer-

kin tunnetuksi tekemisen eteen on tehty.!!¢ Tavaramerkki on keskeinen yrityksen mainonnan ja

108 Drockila 1986, s. 33-34.

109 K. esim. C-39/97 Canon kohta, 28, C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 47 ja 48 ja C-102/77 Hoffman-La
Roche, kohta 7.

110 pihlajarinne 2010, s. 46-47.

"1 Salmi, ym. 2008, s. 51. Haarmann 2014, s. 301.

112 pihalajarinne 2010, s. 49-50.

113 Salmi, ym. 2008, s. 53.

114 Pihlajarinne 2010, s. 50.

115 Pihlajarinne 2010, s. 77.

116 pihlajarinne 2010, s. 50-51.
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markkinoinnin apuvéline, jonka avulla informoidaan kuluttajia markkinoitavasta tuotteesta.!!”
On hyvin todennékoistd, ettd kuluttaja padtyy valitsemaan kilpailevien tuotteiden valilld sen
tuotteen, jonka tavaramerkin hin tunnistaa. Ndin ollen yritysten intressissé on laittaa taloudel-
lisia resursseja siihen, ettd kuluttajat tunnistavat heidin tavaramerkkinsi. Télloin kommunikaa-
tiofunktion hyddyt eivdt vélttdméttd rajoitu vain niihin tuotteisiin, joiden yhteydessd tavara-
merkki on tullut kuluttajille tunnetuksi, silld yritykset voivat hyotyd merkin tunnettavuudesta

myos silloin, kun he tuovat markkinoille tdysin uusia tuotteita samalla tavaramerkilla.

Tavaramerkkien yhteydessd puhutaan usein myds “bréndistd”, jolle ei ole tavaramerkin tavoin
juridista médritelmad. Bréndi vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja kaiken liiketoiminnan voi-
daan ajatella vaikuttavan brindiin. Erddnd brindin mééritelménd voidaan pitdd ISO 20671 -
standardista johdettua mairitelméé, jonka mukaan se on markkinointiin liittyvd omaisuuseri,
johon sisdltyy muun muassa nimet, merkit, tunnukset, logot ja mallit tai niiden yhdistelmét ja
jonka tarkoitus on yksiloidd tavarat, palvelut tai yhteisot tai niiden yhdistelmét, luoda selvésti
erottuvia mielikuvia ja mielleyhtymié sidosryhmien mielissd ja tuottaa siten taloudellista hyo-
tyd ja arvoa.!!® Niin ollen voidaan todeta, ettd tavaramerkki on usein olennainen osa brindia,

mutta brindi on usein laajempi kokonaisuus kuin pelkké tavaramerkki.

Brindid voidaan pitéa siis asiakkaan mielikuvana tietyn valmistajan tuotteista. Brindi koostuu
kaikista tuotteen markkinoinnillisista elementeisté, kuten sen muodosta, myyntitavasta ja tava-
ramerkistd, joiden avulla kyseisen valmistajan tuote erottuu muiden kilpailijoiden tuotteista.!!”
Siind missd EUT on korostanut tavaramerkin tehtdvaa tuotteen alkuperén erottajana, brindien
olennaisimpana tehtdvédnd pidetddn pikemminkin sen kykya erottaa kaksi samanlaista tuotetta
toisistaan.!?® Tdmén modernin bréndi-ajattelun kehittymisen ja markkinoiden muuttumisen
myoOtd useiden tavaramerkkien tosiasiallisena tehtdvind ei ole endd pelkéstddn kilpailevien
tuotteiden erottaminen toisistaan, vaan merkeistd pyritdén luomaan itsendisid tuotepersoonal-
lisuuksia”, joilla pyritdén assosioimaan erilaisia myOnteisid mielikuvia tuotteen laadusta ja ima-
gosta.!?! Télloin kuluttajat tekevit ostopdétoksensé tavaramerkin eikd niinkdén itse tuotteen pe-

rusteella.

17 Salmi, ym. 2008, s. 55.

'8 Innanen — Jiske 2014, s. 24-25.
119 Pakarinen 2006, s. 48.

120 pihlajarinne 2010, s. 51.

121 Palm 2002, s. 1.
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Niin itse tavaramerkille kuin brindille voi muodostua itseisarvoa eli ns. goodwill-arvoa. Puhut-
taessa goodwillista tarkoitetaan termilld yleensé tavaramerkin hyvad mainetta, tunnettuutta tai
kuuluisuutta. Goodwill-arvolla taas tarkoitetaan sité lisé-, tai liikearvoa, joka on muodostunut
tavaramerkille sen kdyton tai markkinointitoimenpiteiden perusteella.!?? Tavaramerkkien ja
brandin herdttimien mielikuvien ja mielleyhtymien avulla on mahdollista kehittdd voimakkaita
siteitd kuluttajiin luoden merkkiuskollisuutta ja -tietoisuutta seka siten lisétéd yrityksen kannat-
tavuutta.'?® Yritykset kiyttivit usein huomattavan madrin resursseja rakentaessaan tavaramer-
keilleen ja brindilleen myonteisid mielikuvia. Taloudelliset investoinnit ovat kuitenkin kannat-
tavia, silld niiden avulla yrityksen tuotteista ja palveluista tehddén vetovoimaisia kuluttajien

silmissa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Intel Corporation-tapauksessa kuvaa osuvasti itseisarvoon

liittyvad tehtdvaa:

Ne (tavaramerkit) muodostavat voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta,
hauskanpidosta, ylellisyydestd, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista eld-
mdntavan ominaisuuksista, jotka eivdt valttamdttd yhdisty tiettyihin tuotteisiin, mutta kykenevdit

itsessddn esittamddn vahvan markkinointiviestin.'**

Kuluttaja voi osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn sosiaaliseen viiteryhméain ostamalla tietyn
tavaramerkin tuotteita. Esimerkiksi kuluttaja voi viestid olevansa nuorekas, tyylikis tai varakas
ostamalla trendikkdén luksustuotteen. Liséksi kuluttaja voi haluta ostaa jonkun tietyn tavara-
merkin tuotteita, koska halua viestid tiettyjd mielikuvia ja arvoja, kuten esimerkiksi tiettyé eld-
méntyylid tai ylellisyyttd. Esimerkkind voidaan mainita luksustuotteita valmistava yritys
Hermes, joka valmistaa muun muassa erilaisia nahkatuotteita, kuten laukkuja. Kyseisen yrityk-
sen laukut tunnetaan erityisesti niiden laadukkuudesta, kestdvyydestd ja tyylikkyydestd seka
siitd, ettd laukkuja voi joutua jonottamaan kuukausia ja joskus jopa vuosia. Laukkujen hinnat
pyorivit muutamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin.!?® Hermésin laukut
viestivit ylellisyydestd ja eldméantyylistd, johon suurimmalla osalla ei ole varaa. Hermésin lauk-

kujen kiehtovuus perustuu muun muassa tarkasti varjeltuun bréndiin.

122 Salmi et al. 2008. s. 59.

123 Innanen — Jiske 2014. s. 26.

124 C-252/07 Intel Corporation Inc., Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus, kohta 8. Ks. myds Pihlajarinne
2010. s. 66.

125 Ks. esim https://www.vogue.co.uk/article/buying-an-hermes-bag.
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3.4 Tavaramerkkioikeus upcycling-toimintaa rajoittavana tekijini

Upcycling-tuotteissa tavaramerkit ovat usein keskeisessd asemassa, silld niiden avulla pyritdin
houkuttelemaan kuluttajia hankkimaan upcycling-tuote.!?¢ Téllainen kéytto, jossa hyodynne-
tadn alkuperiisen tuotteen tavaramerkkid uusissa, kierratetyissé, tuotteissa voi vahingoittaa ta-
varamerkin alkuperé-, erottamis-, laatu ja kommunikaatiofunktioita. Arvioitaessa sité, louk-
kaako upcycling-tuote toisen tavaramerkkié, tulee myds tarkastella, kiytetdanko toisen merkkia

tavaramerkinomaisesti ja valmistetaanko tillaisia upcycling-tuotteita osana elinkeinotoimintaa.

Pihlajarinteen mukaan upcycling-tuotteiden osalta tavaramerkkiloukkausta identtisyyssuojan
tai sekaannusvaaraan perustuvan suojan nojalla voidaan pitdd melko epdtodenndkdisend, silld
upcycling-tuotteet eroavat usein merkittdvasti siitd, mitd varten tavaramerkki on alun perin re-
kisterdity tai vakiinnutettu.'?” Esimerkiksi, jos vanhoista, tavaramerkilld varustetuista, farkuista
valmistetaan kdsilaukku, on epiatodennikdistd, ettd kuluttaja erehtyisi tavaramerkilla varustetun
tuotteen alkuperisti, koska kyseessd on kaksi eri tuoteryhmié. Télldin on tosin mahdollista,
ettd kuluttajalle syntyy késitys siitd, ettd merkin kdyttdjan ja tavaramerkin haltijan vililld on
taloudellinen yhteys. EUT:n tulkinnan mukaan vaara mielleyhtymaésté ei kuitenkaan ole vaih-
toehto sekaannusvaaran kisitteelle, vaan mielleyhtyméai koskevaa arviointia sovelletaan tilan-

teessa, jossa ilmenee muutoinkin sekaannusvaara yleison keskuudessa.!?®

Mikdli tavaramerkin haltija valmistaa erilaisia tuotteita saman tavaramerkin alla, voisi syntya
tilanne, jossa upcycling-tuote loukkaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta, vaikka upcycling-
tuote eroaisi merkittivisti tavaramerkilld varustetusta tuotteesta. Tdllaisesta tilanteesta voidaan
esittdd seuraavanlainen kuvitteellinen tilanne. Yritys A valmistaa tietyn tavaramerkin alla eri-
laisia tuotteita, kuten vaatteita ja asusteita. Upcycling-tuotteita valmistava yritys B valmistaa
kéytetyistd, yritys A:n tavaramerkilld varustetuista farkuista asusteita, kuten lippalakkeja, joihin
jatetddn yritys A:n tavaramerkki nikyviin. Téllaisessa tilanteessa on mahdollista ajatella, ettd
yritys A voisi vedota tavaramerkkiloukkaukseen identtisyyssuojan tai sekaannusvaaran nojalla,
vaikka yritys A:n alkuperdinen tuote (farkut) eroaa merkittévisti yritys B:n upcycling-tuotteesta
(lippalakki). Tdma johtuisi siité, ettd yritys A on rekisterdinyt tavaramerkkinsd kattamaan vaat-

teet sekd asusteet, joten yritys B:n valmistamat lippalakit voisivat vahingoittaa yritys A:n tava-

126 Ballardini — Pihlajarinne 2020, s. 15.
127 Pihlajarinne 2021b, s. 94.
128 Ks. esim. C-251/95 Sabel, 18 kohta ja HE 201/2018 vp, s. 84.
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ramerkin tehtivid, kuten alkuperd- tai kommunikaatiofunktiota, mikili A valmistaisi saman ta-
varamerkin alla farkkujen ohella myds lippalakkeja. Identtisyyssuojan edellytykset eivét tayty,
mikali yritysten valmistamat lippalakit ovat erilaisia. Sen sijaan sekaannusvaaran edellytykset
voisivat tietyisséd tapauksissa tiyttyd. Talloin edellytyksend on se, ettd kuluttajien keskuudessa
syntyy sekaannusvaaraa sen vuoksi, ettd yritys A:n tavaramerkkid kéytetdén yritys B:n upcy-
cling-tuotteessa ja yritys A ja yritys B valmistavat ja myyvit samanlaisia tai samankaltaisia

tuotteita. Sekaannusvaaran edellytysten tdyttyminen edellyttd aina tapauskohtaista arviointia.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta tilanne on toinen, sillé sekaannusvaara ei ole edelly-
tys laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaukselle. Esimerkiksi Levi Strauss & Co. on laajalti
tunnetun kuviotavaramerkin'? haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisterdity vaatteiden ohella
laukuille ja lompakoille. Mikéli upcycling-tuotteita valmistetaan kyseiselld tavaramerkilld va-
rustetuista farkuista, Levi Strauss & Co voisi estdd tillaisen upcycling-toiminnan silld perus-
teella, ettd upcycling-tuotteita valmistava yritys hyodyntdi kyseisen tavaramerkin erottamisky-
kya tai mainetta. Télloin ei olisi mydskdén merkitysté silld, eroaako materiaalina kéytetty tava-
ramerkilld varusteltu tuote upcycling-tuotteesta. Esimerkiksi, jos tavaramerkilld varustetuista
farkuista valmistetaan lampunsuojuksia, voisi Levi Strauss & Co. kieltdd my0s téllaisten tuot-

teiden valmistamisen, vaikka kyseistd tavaramerkkié ei olisi rekisterdity lampunsuojuksille.

Laajalti tunnetun tavaramerkin antamasta suojasta huolimatta upcycling-tuotteita voitaisiin val-
mistaa, jos upcycling-tuotteita valmistavalla taholla katsottaisiin olevan perusteltua syyti kéyt-
tad laajalti tunnettua tavaramerkkid toiminnassaan. EUT:n oikeuskdytinndssi tidllainen perus-
teltu syy on ldhinna kasilld silloin, kun viitetysti loukkaavaa merkkié on kéytetty elinkeinotoi-
minnassa ennen laajalti tunnetun tavaramerkin rekisterdintid tai silloin kun laajalti tunnetun
merkin kdyttdiminen on edellytys terveen kilpailun toimivuudelle. Koska perustellun syyn késite
el ainoastaan kata objektiivisesti pakottavia syité, olisi mahdollista ajatella, ettd perustellun
syyn kisite voisi liittyd upcycling-tuotteita valmistavan tahon subjektiivisiin etuihin. Laajalti
tunnetun merkin kdytto upcycling-toiminnassa voitaisiin oikeuttaa perustellun syyn nojalla vain
silloin, kun laajalti tunnetun merkin kayttd upcycling-toiminnassa ei vahingoita laajalti tunne-
tun tavaramerkin tehtivid. Niin ollen on ldhes mahdotonta katsoa, ettd upcycling-toiminta olisi
oikeutettavissa perustellun syyn nojalla, silld upcycling-tuotteissa tyypillisesti hyodynnetddn

laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyé ja mainetta.

129 Esimerkiksi kuviomerkki (EUTM 002292373) on rekisterdity EU:ssa muun muassa luokassa 25.
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Upcycling-tuotteita valmistetaan usein laajalti tunnettujen brindien materiaaleista ja niihin tyy-
pillisesti jatetdéin laajalti tunnettujen brindien tavaramerkki keskeiselle paikalle. Vaikka upcy-
cling-toiminta olisi pienimuotoista ja kyseisten hyddykkeiden valmistus ja myynti ei suoranai-
sesti kilpailisi tavaramerkin haltijan tuotteiden kanssa, on laajalti tunnetun tavaramerkin halti-
jalla intressi kieltda tdllaisten upcycling-tuotteiden valmistus ja myynti, silld tavaramerkit ovat
haltijalleen erityisen térkeité niihin laitettujen taloudellisten resurssien ja merkittdvin goodwill-
arvon vuoksi.!*® Suojaa tavaramerkin tahraamista tai sen liikearvon hyviksikayttod vastaan pe-
rustellaankin etenkin tavaramerkin haltijan investointeja suojaavalla vaikutuksella.!3! Lisdksi
olisi mahdollista ajatella, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle aiheutuisi haittaa siité,

ettd ne yhdistetdén kierrétettyihin tuotteisiin.

Vaikka upcycling-tuotteissa kiytettdisiin hyviksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamisky-
kyéd ja mainetta, olisi mahdollista ajatella, etté tdllainen tavaramerkin kdyttd voisi olla omiaan
herdttdimaan positiivisia mielikuvia tavaramerkisti ja siten lisétd tavaramerkin goodwill -arvoa.
Ensinnékin kuluttajille voi syntyd mielikuva tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kestévyy-
destd. Kuluttajat saattavat esimerkiksi ajatella, ettd tavaramerkin haltija on myds itse mukana
kierrdtystoiminnassa ja siten valmistaa tuotteita kestdvin kehityksen tavoitteita tukevalla ta-
valla. Tavaramerkin haltija hyotyisi téllaisesta positiivisesta mielikuvasta, vaikka se olisikin
tavallaan virheellinen, mikili upcycling-tuotteita valmistettaisiin ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta. Liséksi on mahdollista ajatella, ettd tilanteessa, jossa luksusbréndin tuotteesta on
upcyclingin avulla tehty uusia tuotteita, on tillainen uusi, kierrétetty, tuote luultavasti kohdis-
tettu eri kohderyhmalle kuin mille alkuperdinen luksustuote oli kohdistettu. Télldin tavaramer-
kin haltija ei menettéisi omaa asiakaskuntaansa upcycling-tuotteita valmistavalle taholle, vaan

pdinvastoin upcycling-tuotteet voisivat lisdtd uusien kuluttajien tietoisuutta tavaramerkista.

Useat ylellisyystuotteita valmistavat yritykset tarjoavat myds itse kédytettyjé tuotteitaan myyn-
tiin esimerkiksi omilla verkkosivuillaan.!*? Yritykset myyvit ldhinni kierritettyja tuotteittaan
muuttamattomina. Téllaista toimintaa harjoittavan yrityksen on vaikeaa argumentoida, ettd ta-
varamerkin yhdistdminen kierrétettyihin tuotteisiin aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle.
Toisaalta on ymmairrettdvad, ettd laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat haluavat suojella

tavaramerkkidin kaikelta sellaiselta toiminnalta, jossa tavaramerkkid kdytetddn hyviksi sen

130 Oesch, ym. 2017, s. 176
131 Pihlajarinne 2010, s. 78.
132 ks. esim. Upcycled by Miu Miu: https://www.miumiu.com/us/en/miumiu-club/special-projects/upcycled.html.
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erottamiskyvyn tai maineen takia. Tdmén seurauksena heidén on kannattavaa kieltdé tavara-
merkin kdyttd upcycling-tuotteissa, vaikka he voisivat vélillisesti hyotya téllaisesta toiminnasta

myos itse.

EUT:n oikeuskéytidnndssd loukkaustilannetta arvioitaessa painotetaan perinteiseen tapaan oi-
keudenhaltijan aseman turvaamista, eikd arvioinnissa anneta juurikaan painoarvoa kestavyysar-
gumentoinnille. Olisi tarkedd, ettd EUT ottaisi loukkaustilanteen arvioinnissa huomioon myds
kestdavin kehityksen tavoitteet. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettd arvioinnissa voitaisiin
antaa painoarvoa sille, ettd mikali véitetylld loukkauksella on maksimoitu tuotteen tai materi-
aalin elinikd, tulisi tdllainen tavaramerkin kayttd katsoa sallittavaksi. Lisdksi timi voitaisiin
muotoilla osaksi tavaramerkkioikeudellisia periaatteita. Samalla hén kuitenkin toteaa, etté ta-
varamerkkioikeus ei ole vield valmis ndin merkittivdan muutokseen.!3* Mikdli tulkintatapaa

muutettaisiin esitetyll tavalla, mahdollistaisi se myds upcycling-tuotteiden valmistamisen.!'**

Vaikka kielto-oikeutta koskevien sddnndsten edellytysten voitaisiin katsoa tdyttyneen edelld
esitetylld tavalla, kdyttd voi olla silti sallittua erityisten rajoitussddnnosten perusteella, joilla
sovitetaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista sekéd tavaroiden vapaata litkkuvuutta ja
palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat intressit. EUT:n oikeuskdytdnnon mukaan timé yh-
teensovittaminen tulee tapahtua tavalla, joka mahdollistaa sen, ettd tavaramerkkioikeus téyttda

sen tehtdvinsi olennaisena osana vadristyméttoman kilpailun jarjestelméa.!

Ensinnékin merkin kiyttdminen muussa kuin elinkeinotoiminnassa ei ole ldhtdkohtaisesti kiel-
lettyd. Néin ollen upcycling-tuotteiden valmistaminen esimerkiksi yksityiskdyttoon ei loukkaa
tavaramerkin yksinoikeuden haltijan oikeuksia. Lisdksi TMD 14 artiklassa ja tavaramerkkilain
8 §:ssd sdddetddn tavaramerkin vaikutusten rajoittamisesta. Esimerkiksi tavaramerkin haltija ei
voi estdd kolmatta osapuolta kdyttdmastd elinkeinotoiminnassa merkkii, jolta puuttuu erotta-
miskyky tai joka osoittaa tavaroiden tai palvelun ominaisuuksia. Liséksi haltija ei voi esimer-

kiksi estdd kolmatta osapuolta hyodyntamasté tavaramerkkié viitattaessa hyddykkeisiin tavara-

133 Pihlajarinne 2021a, s. 36 ja Ballardini — Pihlajarinne 2020, s 19.

134 Vrendenbarg 2023, s. 5. Oikeuskirjallisuudessa on viime aikoina esitetty useampia kannanottoja, joissa huo-
mautetaan, etté jatkossa tavaramerkkiloukkauksen arvioinnissa tulisi huomioida asiayhteys ja keskittyd loukkaajan
tapaan kayttdd merkkid ja aikomukseen hyddyntid merkin erottamiskykyé tai mainetta. T4lldin upcycling-toimin-
nan sallittavuutta arvioitaessa painoarvoa voitaisiin antaa toiminnan tarkoitukselle maksimoida tuotteen tai mate-
riaalin pysyminen kierrossa

135 Pihlajarinne 2010, s. 28.
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merkin haltijan hyddykkeind, erityisesti silloin kun tavaramerkin kéyttd on tarpeen hyddyk-
keen, erityisesti lisdtarvikkeen tai varaosan, kdyttotarkoituksen osoittamiseksi. Toisin sanoen

merkin kdytté muuten kuin tavaramerkinomaisesti jad yksinoikeuden piirin ulkopuolelle.!3°

Jotta voidaan turvata vapaa kilpailu, on tarpeen sallia toisen tavaramerkin kdyttd6 muuten kuin
tavaramerkinomaisesti.'*’” Merkin kdyton katsotaan usein olevan muuta kuin tavaramerkin-
omaista tilanteessa, jossa tavaramerkin kdyttd on jollain tavoin kuvailevaa.!3® Toisen tavara-
merkin kdytto ei saa johtaa siihen, ettd kuluttajalle syntyy virheellinen mielikuva siiti, ettd tuote
on perdisin tavaramerkin haltijalta tai ettd timéd on antanut suostumuksensa tavaramerkin kéyt-
toon.'*” Tavaramerkkia voidaan kiyttdd esimerkiksi alkuperin erottamistarkoituksessa, mutta
alkuperid kuvailevasti (alkuperdd kuvaileva kéyttd). Kun kolmas osapuoli kdyttdd tavaramerk-
kid viitatakseen kyseisen tavaramerkin identifioimaa alkuperdd oleviin tuotteisiin tarjotakseen
tietoa omista tuotteistaan, kdyttdd hdn tavaramerkkié alkuperdd kuvailevasti. Téllaista kdyttod
on esimerkiksi se, ettd elinkeinonharjoittaja kiyttdd tavaramerkkid ilmoittaakseen, ettd hinen
tarjoamansa hyoOdykkeet ovat yhteensopivia tavaramerkilld suojattujen hyddykkeiden
kanssa.!*® Niin ollen upcycling-toimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja voi kéyttda toisen
tavaramerkkid esimerkiksi ilmoittaessaan tavaramerkin haltijan ja omien tuotteidensa yhteen-

sopivuudesta tai ominaisuuksista.

Tavaramerkkid voidaan kéyttdd myo0s siten, ettd se on kolmannen osapuolen markkinoiman ta-
varan ominaisuus (tavaramerkin kéytto tavaran ominaisuutena), jolloin se muodostaa osan tasté

tuotteesta. Téllaisella kaytolla ei ole tarkoitus viitata siihen, ettd tavaroilla olisi tietty alkupera.

136 Haarmann 2014, s. 353-355.

137 Lue lisdd Vedenkannas 2002, s. 245-246. Mikili yksinoikeus tavaramerkin kiyttoon olisi tédysin rajoittamatonta,
tavaramerkin haltija voisi rajoittaa myds tuotteidensa huolto- ja korjaamistoimintaa. Télloin kuluttajilla ei olisi
vaihtoehtoa valita, missd huoltaa tai korjauttaa tuotteensa, jolloin myds nididen toimenpiteiden hinnasto voisi pysya
hyvin korkeana. Liséksi, mikéli varaosia tarjoava elinkeinonharjoittaja ei voisi ilmoittaa, mihin tuotteeseen tarjoa-
mansa varaosat sopivat, kuluttajilla olisi hankaluuksia valita juuri omaan kayttotarkoitukseensa sopiva liséosa.

138 Pihlajarinne 2010, s. 82-84. Kuvailevasta kiytosti on mahdollista jakaa vield kahteen erilaiseen kiyttotapaan:
1) kaytto kuvailevassa tarkoituksessa ja 2) kéyttd puhtaasti kuvailevassa tarkoituksessa. Ensimmaéiselld viitataan
kayttoon, jossa merkki tarjoaa tietoa tuotteen ominaisuuksista. Kuluttajat mieltdvit tdlloin merkin usein viittaavan
muuhun merkitykseen kuin tuotteen alkuperdd identifioivaksi merkiksi. Puhtaasti kuvaileva kaytto tarkoittaa tava-
ramerkin kayttod tarkoituksessa ilmaista, ettd tuotteilla on tiettyjd ominaisuuksia, joita tunnetusti on niilld tuot-
teilla, joiden alkuperdd tavaramerkki ilmaisee.

139 Vedenkannas 2002, s. 246. Ks. myds Salonen 2006, s. 1006.

140 pihlajarinne 2010, s. 85.
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Téllaisesta kdytostd on esimerkiksi kyse silloin, kun tavaramerkkid kdytetdan tuotteen koris-
teena.'*! Upcycling-tuotteita valmistavalla taholla voi olla intressi jittda alkuperdistd raaka-ai-
netta identifioiva tavaramerkki lopputuotteeseen. Télloin tavaramerkin kdyttd voitaisiin katsoa

olevan sallittua, sill4 sitd kdytetddn tuotteen ominaisuutta kuvailevasti.

Lisdksi upcycling-tuotteiden valmistaminen on mahdollista oikeuttaa tavaramerkkidirektiivin
15.1 artiklassa ja tavaramerkkilain 9.1 §:ssd sdddetyn tavaramerkin antamien oikeuksien sam-
mumisen nojalla. Oikeudenhaltijan saattaessa yksinoikeudella suojatut tuotteet markkinoille,
toisen elinkeinonharjoittajan ilman tavaramerkin haltijan lupaa tekemid muutoksia tarkastellaan
konsumoitumis- eli sammumisdoktriinin perusteella. Kyseinen doktriini on sen perinteisessi
muodossaan suhtautunut melko kielteisesti tavaroiden ulkoasuun tai laatuun tehtdviin muutok-
siin.!*? Tutkielman seuraavassa luvussa tarkastellaan, miten sammumisdoktriini soveltuu upcy-

cling-toimintaan.

Johtopditoksend voidaan todeta, ettd laaja tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus rajoittaa
upcycling-tuotteiden valmistusta etenkin laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta. Sen sijaan
edellytykset identtisyyssuojalle tai sekaannusvaaralle eivit upcycling-tuotteiden osalta luulta-
vimmin tiyty. Upcycling-tuotteiden valmistus on usein melko pienimuotoista elinkeinotoimin-
taa, josta tavaramerkin haltijat eivét aina ole edes tietoisia. Lisdksi tavaramerkin haltija ja upcy-
cling-toimintaa harjoittava taho saattavat sovitella mahdolliset tavaramerkkiloukkausasiat oi-
keussalien ulkopuolella. Néin ollen on vaikeaa arvioida, miten téllaisia tilanteita lopulta arvioi-

taisiin oikeuskaytdnnossa.

Muut yhteiskunnalliset intressit, kuten esimerkiksi kestdvén kehityksen tavoitteet ovat toteutet-
tavissa ldhinnd yksinoikeuden poikkeusten ja rajoitusten avulla. Esimerkiksi upcycling-toi-
minta olisi mahdollista oikeuttaa joko yksinoikeuden sammumisen nojalla tai siten, ettd upcy-
cling-tuotteessa ei kiytetd toisen tavaramerkkid tavaramerkinomaisesti. Loukkaustilannetta ar-
vioitaessa voisi olla tarpeen punnita tavaramerkin haltijan intressien ohella myds kestdvén ke-
hityksen tavoitteita, jolloin oikeuskirjallisuudessa esitetylld tavalla upcycling-tuotteiden val-
mistus voitaisiin oikeuttaa sen nojalla, ettd upcycling-tuotteilla maksimoidaan tavaramerkilld

varustetun tuotteen kdyttd ja sen pysyminen kierrossa.!** Téllainen ajattelutapa tukisi kestivin

141 Pihlajarinne 2010, s. 85.
142 pihlajarinne 2021a, s. 32.
143 Pihlajarinne 2021a, s. 36 ja Vrendenbarg 2023, s. 5.
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kehityksen tavoitteita ja olisi linjassa EU:n perussopimusten kanssa. Lopuksi voidaan kuiten-
kin todeta, ettd EUT:ssa ei olla arvioitu tutkielmassa aikaisemmin esitetyn upcyclingin maari-
telman mukaista toimintaa. Niin ollen on liian varhaista sanoa, miten tavaramerkkilainsdadanto

lopulta suhtautuu upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin elinkeinotoiminnassa.
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4 Tavaramerkkioikeuden sammuminen ja upcycling-toiminta

4.1 Yksinoikeuden sammuminen yleisesti

Yksinoikeus tavaramerkkiin konsumoituu eli sammuu, kun tavaramerkillad varustettu tuote saa-
tetaan tavaramerkin haltijan toimesta tai timén suostumuksella vaihdantaan.!** Yksinoikeuden
sammumisesta sdiddetddn tavaramerkkidirektiivin 15.1 artiklassa, jonka mukaan: “’[t]avara-
merkki ei anna haltijalle oikeutta kieltdd tavaramerkin kdyttamistd niissé tavaroissa, jotka hal-
tija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa titd merkkid kéyt-
tden.” Vastaavasti yksinoikeuden sammumisesta sdddetddn tavaramerkkilain 9.1 §:ssé. Tavara-
merkin haltijan yksinoikeuden rajoittaminen perustuu tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaat-
teeseen.'® Yksinoikeuden sammumisella estetiiin se, ettd tavaramerkkien antamat oikeudet ei-

vit muodosta estetti kilpailulle, kaupalle ja sopimusvapaudelle.!*

EUT:n oikeuskdytdnndssd on todettu jo ennen ensimmadisen tavaramerkkidirektiivin voimaan-
tuloa, ettd teollisten ja kaupallisten oikeuksien suojaamiseksi asetettavat rajoitukset voidaan
sallia vain, mikéli kyse on kyseisen omaisuuden ydinsisidltoon kuuluvan oikeuden suojelemi-
sesta. EUT:n ratkaisukdytdnnossd tavaramerkin ydinsisdltond pidetdén tavaramerkin haltijan
yksinoikeutta merkin kdyttoon saattaessa tavaramerkilld yksildidyn tuotteen ensimmaéisen ker-

ran markkinoille sekd tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperin takaamista.'4’

Yksinoikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan silloin, kun tavaramerkilld varustetutut
tuotteet myydéén tai niiden omistusoikeus muutoin vaihtuu Euroopan talousalueella (ETA) ta-
varamerkin haltijan toimesta tai hinen suostumuksellansa.!*® Olennaista on siis ensinnikin se,
ettd tavaroiden saattaminen markkinoille tapahtuu ETA:ssa ja toisekseen se, ettd merkin haltija
saattaa tavaramerkilld varustetut tuotteet joko itse markkinoille tai tuotteet saatetaan markki-

noille tavaramerkin haltijan suostumuksella jonkun muun toimesta. Néin ollen periaatetta ei

144 Haarmann 2014, s. 377.

145 TMD, johdanto-osa, kohta 28.

146 Mylly 2001, s. 36.

147 Pihlajarinne 2010, 5.194-195. Ks. esim. C-78/70 Deutsche Grammophon Geselleschaft mBH, kohta 11, jossa
esitettiin ensimmaisen kerran maininta oikeuden ydinsiséllostd. Ks. myos C-102/77 Hoffmann-La Rosche, kohta
7, jossa mainitaan, ettd tavaramerkkioikeuden ydinsiséltond on yksinoikeuden tavaramerkin kéyttdmisen saatetta-
essa ensimmaisen kerran markkinoille ohella my®ds se, ettd tavaramerkin haltijaa suojataan sellaisilta kilpailijoilta,
jotka haluaisivat kayttdd vaarin tavaramerkin asemaa ja mainetta, jotka ovat asiattomasti varustettu tillaisella ta-
varamerkilla.

148 Salmi, ym. 2008, s. 538.
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sovelleta esimerkiksi silloin, kun merkin haltija on saattanut tavarat vaihdantaan Yhdysval-
loissa ja kolmas osapuoli, jolla ei ole tavaramerkin haltijan suostumusta, sittemmin tuo nima
Yhdysvalloista ostetut tuotteen myyntiin ETA:n jasenvaltiossa. Téllaisessa tapauksessa tavara-
merkin haltijan yksinoikeus ei ole sammunut, joten kolmannen osapuolen toiminta loukkaa ta-

varamerkin haltijan yksinoikeutta.

Yksinoikeuksien sammumisen periaate koskee pddasiassa rinnakkaistuontia jasenvaltiosta toi-
seen.'* Rinnakkaistuonnilla tarkoitetaan tavaramerkilld suojattujen alkuperdisten tuotteiden
maahantuontia ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, siten, ettd rinnakkaistuojan tarkoituk-
sena on kilpailla tavaramerkin haltijan tai timén virallisten jakelijoiden kanssa.'*° Tyypillisesti
rinnakkaistuoja ostaa tavarat halvemman hintatason maista ja myy ne kalliimman hintatason

maihin tavaramerkin haltijaa edullisemmalla hinnalla.'>!

Padsadntoisesti kerran kiertokulkunsa aloittaneen tavaran jalleenmyyntid ei voida estdd yksin-

oikeuteen vedoten.!32

Tavaramerkilld varustettujen tuotteiden jélleenmyynnin ei yleensé kat-
sota vahingoittavan tavaramerkin alkuperé-, erottamis- ja laatufunktioita. Sen sijaan jélleen-
myynti on omiaan tehostamaan kilpailua ja siten myds alentamaan tuotteiden hintoja.!>* Yksin-
oikeuden sammumisen periaate ei ole kuitenkaan rajoittamaton, silld seké tavaramerkkidirek-
tiivissa ettd tavaramerkkilaissa sdddetddn poikkeuksesta tavaramerkkioikeuden sammumiseen.
Poikkeussddannoén mukaan yksinoikeuden sammumista ei sovelleta, mikéli tavaramerkin halti-
jalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myéhempaé kaupan pitdmistd.!>* Sitd, milloin

tavaramerkin haltijalla katsotaan olevan téllainen ”perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myo-

hempéa kaupan pitdmista”, tarkastellaan my6hemmin tdssé tutkielmassa.
4.2 Alueellinen sammuminen

Ennen EUT:n vakiintunutta oikeuskdytdntdd ja jdsenvaltioita harmonisoivaa lainsdddantod,
useassa EU:n jdsenvaltiossa oli sovellettu ainakin jossain mdérin kansainvélisen sammumisen
periaatetta, silld oli epdselvia, sulkiko silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta (ny-

kyinen TMD 15.1) kokonaan pois kansainvélisen sammumisen mahdollisuuden vai médrisiko

149 Aplin — Davis 2017, s. 477.

150 Mylly 2001, s. 31-32. Suoratuonnilla tarkoitetaan taas oikeuden haltijan toisessa valtiossa olevien jakelijoiden
tai lisenssinsaajien toteuttamaa tuontia. Talldin tavaroita ei ole vield saatettu vaihdantaan.

151 Pihlajarinne 2010, s. 94.

152 Salmi, ym. 2008, s. 532-533.

153 Aplin — Davis 2017, s. 477.

154 Tavaramerkkidirektiivin 15.2 artikla ja tavaramerkkilain 9.2 §.
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se vain sammumisen minimitason.'>> EUT:n oikeuskédytannolld on ikdan kuin méaéritelty yksin-
oikeuden sammumisen ala- ja yldrajat, silld jisenvaltiot eivit voi sddtdd alueellista sammumista

tiukemmasta tai laajemmasta siéntelysté.

Oikeuksien alueellisen sammumisen periaatetta kasiteltiin ensimmaéisen kerran Deutsche
Grammophon -tapauksessa'>® ja sittemmin sitéd tarkennettiin Silhouette-ratkaisussa'>’. Jalkim-
maéisessd tapauksessa oli kyse siitd, ettd katsottiinko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sam-
muneen, kun hén oli myynyt silmélasikehyksid ensin EU:n ulkopuolelle Bulgariaan'>®, misté
sittemmin toinen yritys oli ostanut tdmén erén silmélasikehyksid ja yrittdnyt tuoda ne takaisin
myyntiin EU:n alueelle. Tavaramerkin haltija vaati kansallista tuomioistuinta kieltimaan néi-
den silmélasikehysten myynnin, koska niitd ei ollut saatettu markkinoille Euroopan talousalu-
eella tavaramerkin haltijan toimesta tai timén suostumuksella jonkun muun toimesta.'>® Kan-
sallinen tuomioistuin esitti EUT:1le kaksi ennakkoratkaisukysymystd, joista ensimméainen koski
tavaramerkin haltijan oikeutta kieltdd kolmatta osapuolta kdyttdimasté tavaramerkkid tuotteissa,

jotka on saatettu markkinoille muussa kuin sopimusvaltiossa.!®°

EUT korosti ratkaisussaan ensinnékin sitd, ettd tavaroiden ja palveluiden vapaan liitkkuvuuden
turvaamiseksi on tarkedd varmistaa, ettd tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jasenvalti-
oiden oikeusjérjestelmissd. EUT totesi, ettd silloisen tavaramerkkidirektiivin 57 artikloita,
jotka koskivat tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia, tulisi soveltaa jdsenvaltioissa yhtenevall ta-
valla. Néin ollen jdsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta sditdéd kansallisessa tavaramerkkilainsai-
dédnndssd kansainvélisestd sammumisesta. EUT:n mukaan tdllainen tulkinta on vélttdméton
edellytys sisdmarkkinoiden toimivuudelle, silld tavaroiden vapaata litkkuvuutta ja palvelujen
tarjonnan vapautta rajoitettaisiin, jos osa jdsenvaltioista soveltaisi kansainvilisen sammumisen

periaatetta ja osa sdétéisi yhteisonlaajuisesta sammumisesta.!!
4.3 Saattaminen markKkinoille

Tavaramerkkioikeuden sammumisen edellytyksend on, ettd tavarat on saatettu vaihdantaan

markkinoille. Kyseistd késitettd tarkennettiin EUT:n Peak Holding -ratkaisussa. EUT totesi,

155 Pihlajarinne, 2010. s. 196.

156 C-78/70 Deutsche Grammophon.

157 C-355/96 Silhouette.

158 Bulgaria liittyi Euroopan unionin jiseneksi vasta vuonna 2007.

159 C-355/96 Silhouette, kohdat 8, 9 ja 10. Ks. myds Aplin — Davis 2017, s. 477-478.
160 C_355/96 Silhouette, kohta 14.

161C-355/96 Silhouette, kohdat 24-27.
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ettd direktiivilld myOnnettyjen yksinoikeuksien katsotaan sammuvan, kun tavaramerkin haltija
voi realisoida tavaramerkkinsa taloudellisen arvon. Tavaroita ei katsota saatetun markkinoille,
kun tavaramerkin haltija maahantuo tavaroitaan myydékseen niitd ETA:ssa tai kun se pitdd niitd
sielld kaupan, sillé téllaiset toimet eivét siirrd kolmansille osapuolille oikeutta médritd néisté
tavaramerkeilld varustetuista tavaroista. Tavaramerkin haltijalla on intressi valvoa edelleen téy-
simédréisesti tavaramerkillddn varustettuja tavaroita etenkin varmistaakseen niiden laadun.!6?
Niin ollen tuomioistuin linjasi, ettd tavaroiden ei ole katsottava saatetun markkinoille ETA:ssa,
kun tavaramerkin haltija on tuonut ne kuluttajien saataville ETA:an sielld myytéviksi tai kun
tavaramerkin haltija on saattanut ne kuluttajien saataville ETA:ssa omissa myymaéldissddn tai

siihen sidoksissa olevan yhtion myyméloissd, mutta ei ole saanut niitd myydyiksi.'®3

Yksinoikeuden katsotaan sammuvan vain sen yksittdisen tavaran osalta, joka on saatettu mark-
kinoille tavaramerkin haltijan toimesta tai hinen suostumuksellaan. Nédin todettiin Sebago-ta-
pauksessa'®, jossa yksinoikeuden ei katsottu sammuneen silloin, kun tavaramerkin haltija on
tuonut muita samanlaatuisia tuotteita yhteison markkinoille samalla tuotemerkilla.!®> Tapauk-
sessa kolmas osapuoli oli ostanut erdn Salvadorissa valmistettuja Sebago-merkkisid kenkié rin-
nakkaistuontiin erikoistuneelta belgialaiselta yhti6lté ja laskenut ne myyntiin yhteisossd ilman
tavaramerkin haltijan suostumusta. Ratkaisussaan EUT otti kantaa siihen, onko kyseessi tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklassa (nykyinen TMD 15) tarkoitettu suostumus, kun tavaramerkin
haltija on antanut suostumuksensa sellaisten tavaroiden liikkeelle laskemiselle ETA:ssa, jotka
ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joiden osalta sammumiseen vedotaan, vai pdinvas-
toin onko suostumuksen koskettava tavaran, jonka osalta ssmmumiseen vedotaan, jokaista yk-
sittdistd kappaletta.'® Suostumus tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa koskee aina
kutakin yksiloityd tavaraerdd eikd tavaralajia. Ndin ollen yhtd tavaraerdé koskevaa suostumusta
ei pidetd muita tavaraerid koskevana suostumuksena.'®” Tima nidkemys on vahvistettu EUT:n
ratkaisukdytdnndssd jo ennen Sebago-tapausta. Yksinoikeuden sammumista koskevalla séén-
nokselld pyritddn mahdollistamaan se, ettd tavaramerkilld varustetun tavaran yksittdinen kap-
pale, joka on alun perin laskettu vaihdantaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, voidaan

laskea uudelleen liikkeeseen ilman, ettd tavaramerkin haltija voisi vastustaa sitd.!s8

162 C-16/03 Peak Holding AB, kohdat 40-42.

163 C-16/03 Peak Holding AB, kohdat 40-44.

164 C-173/98 Sebago Inc.

165 Kur — Dreier 2019, s. 2609.

166 C-173/98 Sebago Inc., kohta 18.

167 Mylly 2002, s. 92.

168 C-173/98 Sebago Inc., kohta 20. Ks. myds C-337/95 Parfums Christian Dior, kohdat 37 ja 38 ja C-63/97 BMW,
kohta 57.
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4.4 Suostumus

Sammumisdoktriinia sovellettaessa tulee tarkastella suostumuskriteerin tdyttymisté, eli sitd,
milloin oikeuden haltijan voidaan katsoa antaneen suostumuksensa tuotteiden asettamiselle
vaihdantaan ETA:ssa.!® Tavaramerkin haltijan suostumus tarkoittaa sité, ettd hian luopuu yk-
sinoikeudestaan, jonka nojalla hdn voi kieltdd muita myymaésté tavaramerkilld varustettuja tuot-
teita.!’® Suostumuksen késitettd arvioitaessa on olennaista, ettd tavaramerkin haltijan suostu-
musta tulkitaan yhtendisesti koko EU:ssa, eikd tulkinnassa oteta huomioon erityisid kansallisia

tulkintakayténtoja.!”!

Suostumuksen olemassaoloa tarkasteltiin EUT:n Zino Davidoff -tapauksessa'’?, joka oli yhdis-
tetty asia, jossa kantajina olivat yhdessé asiassa muun muassa hygienia- ja kosmeettisia tuotteita
valmistava Zino Davidoff ja kahdessa muussa vaatteita valmistava Levi Strauss'’*. Davidoff
oli tehnyt yksinmyyntisopimuksen Singaporessa toimivan elinkeinonharjoittajan kanssa, joka
oli sopimuksen mukaan sitoutunut myymééan Davidoffin tavaroita ainoastaan tietylld alueella
ETA:n ulkopuolella jidlleenmyyjilleen, edustajilleen tai paikallisille véhittdismyyjilleen. Vas-
taaja, A&G Imports Ltd, hankki Singaporesta erdn Davidoffin tavaroita ja laittoi ne myyntiin
Yhdistyneessd kuningaskunnassa. Davidoff vetosi yksinoikeuteensa ja Silhouette-tapaukseen,

jonka mukaan yksinoikeus ei sammu myytéessé tuotteet ensi kertaa ETA:n ulkopuolella.!”

Ennakkoratkaisupyynndlld pyrittiin selventdméén, milld tavoin tavaramerkin haltijan on ilmais-
tava suostumuksensa siihen, ettéd tavarat voidaan saattaa markkinoille ETA:ssa. Ratkaisussa ar-
vioitiin sitd, voidaanko Davidoffin katsoa suostuneen suoraan tai vilillisesti siihen, ettd kol-
mannet henkildt, jotka omistavat Davidoffin tavaramerkilld varustettuja tavaroita, jotka Davi-
doff on suostumuksellaan saattanut markkinoille ETA:n ulkopuolella, tuovat kyseiset tavarat
ETA:an ja saattavat ne ETA:ssa markkinoille.!” EUT:n aikaisemman oikeuskédytiannon nojalla,
tavaramerkkidirektiivin artikloita, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, on tul-

kittava yhteneviiselld tavalla.!’”® Niin ollen ratkaistaessa suostumuskriteerin tdyttymistd ei

169 Mylly 2001, s. 35.

170 Yhdistetyt asiat C-414-416/99 Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd ja Levi Strauss & Co. ja muut, kohta
41.

171 Kur — Dreier 2019, s 269.

172 Yhdistetyt asiat C-414-416/99 Zino Davidoff SA.

173 Tesco ja Costco olivat hankkineet ETA:n ulkopuolella myytyji Leviksen 501-farkkuja, tuoneet ne maahan ja
myyneet ilman Levi Straussin lupaa. Tapauksessa vedottiin vastaavalla tavalla siihen, ettd tavaramerkin antaman
yksinoikeus ei ollut ssmmunut ETA:n ulkopuolisella myynnilla.

174 Mylly 2002, s. 93. C-414-416/99 Zino Davidoff SA, kohta 34.

175 C-414-416/99 Zinoa Davidoff SA, kohta 34.

176 Esimerkiksi C-355/96 Silhouette ja C-173/98 Sebago Inc.
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voitu noudattaa joissakin valtioissa sovellettavaa hiljaista suostumusta (implied consent), jonka
mukaan suostumus maahantuontiin katsotaan annetuksi, jos sitd ei ole nimenomaisesti kielletty
ETA:n ulkopuolella sijaitsevalta ostajalta ja mikéli ensimmadistd ostajaa ei ole velvoitettu maa-

radmiin samoista rajoituksista ketjussa seuraaville ostajille.!”’

Ratkaisussa todettiin, ettd suostumus on ilmaistava tavalla, josta varmalla tavalla selvidd halti-
jan tahto luopua tistd oikeudesta. Kuitenkin myds hiljainen suostumus voidaan katsoa tietyissi
tapauksissa riittdvaksi sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltévista tai sitd
seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoistd ja olosuhteista. Talloin edellytyksend
on se, ettd kansallinen tuomioistuin voi varmalla tavalla selvittdi haltijan luopuneen oikeudes-
taan kieltda markkinoille saattaminen ETA:ssa.!”® Tavaramerkin haltijalla ei ole siis lahtékoh-
taisesti tarvetta asettaa nimenomaisesti ETA:a koskevaa tuontikieltoa pysyttddkseen oikeutensa
voimassa. Néin ollen tavaramerkin haltijan passiivisuutta rajoittaa sopimuksin tavaroidensa
myyntid ETA:ssa ei my0Oskddn voida katsoa suostumukseksi tavaroiden markkinoille saatta-

miseksi ETA:ssa.!”®
4.5 Upcycling-toiminta oikeuksien sammumisen nojalla

Kuten edelld ilmeni, yksinoikeuden katsotaan sammuvan silloin, kun tavaramerkin haltija joko
itse tai joku muu hdnen suostumuksellansa myy tavaramerkilld varustetut tavarat tai niiden
omistusoikeus muutoin vaihtuu Euroopan talousalueen sisilld. Tdmén jélkeen kuka tahansa voi
myydé tavaramerkilld varustettua tuotetta edelleen eikd tavaramerkin haltija 1dhtokohtaisesti
voi estdd téllaista toimintaa. Sammumisdoktriinin tarkoituksena on estdd tavaramerkin haltijan
liiallinen tavaroiden jilleenmyyntikanavien ja jilleenmyyntihintojen kontrollointi. Ilman sam-
mumisdoktriinia tavaramerkin haltija voisi jakaa markkinoita esimerkiksi hinnoittelemalla ta-
varat eri tavalla eri maissa. Vapaan kilpailun toteutuminen edellyttai sitd, ettd myos muille kuin
tavaramerkin haltijalle tai tdimén sopimuskumppaneille annetaan mahdollisuus tavaroiden jil-
leenmyyntiin.!° Liséksi tavaramerkin haltijan katsotaan jo realisoineen tavaramerkkinsi arvon
laskiessaan tavaran ensimmaéistd kertaa liikkeelle. Tuotteiden jélleenmyynnin ei myoskdin
yleensd katsota vahingoittavan tavaramerkin alkuperd-, erottamis- ja laatufunktioita. Ndin ollen

tuotteiden jélleenmyynti voidaan oikeuttaa yksinoikeuden sammumisen nojalla.

177 Mylly 2002, s. 94.

178 C-414-416/99 Zino Davidoff SA, kohta 47.

179 C_414-416/99 Zino Davidoff SA, kohdat 55-56 ja 60. ja Mylly 2002, s. 95-96.
130 pihlajarinne 2010, s. 96.
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Periaatteessa my0s upcycling-tuotteiden valmistus voitaisiin oikeuttaa tavaramerkkioikeuden
sammumisen nojalla silloin, kun kyseisten tuotteiden raakamateriaaleina kdytetyt tavarat on
myyty tai niiden omistusoikeus on muutoin vaihtunut Euroopan talousalueella tavaramerkin
haltijan toimesta tai timén suostumuksella. Sammumisdoktriinin soveltuminen upcycling-tuot-
teiseen on kuitenkin epdselvid. Upcycling-tuotteet eivit yleensid ole vaihtoehtoisia tuotteita al-
kuperdiselle tuotteelle, joten kyseisten tuotteiden myynnin rajoittaminen ei estd vapaan kilpai-
lun toteutumista. Huolto- ja korjaustoiminnan osalta tilanne on toinen, silld ndin valmistetut
tuotteet saattavat hyvinkin olla kilpailevia tavaramerkin haltijan valmistamiin tuotteisiin néh-
den.!®! Téllaisten tuotteiden myynnin rajoittaminen olisi omiaan estiméin vapaan ja tehokkaan

kilpailun toteutumisen.

Tulkittaessa tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 1 kohdan sanamuotoa: [t]avaramerkki ei anna
haltijalle oikeutta kieltdd tavaramerkin kdyttdmistd niissd tavaroissa, jotka haltija tai haltijan
suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tétd tavaramerkkid kayttden”,
voitaisiin tulla siithen johtopéatokseen, ettd kyseistd sddnnostd sovelletaan vain sellaisissa tilan-
teissa, joissa tavaraa jilleenmyydédén sen alkuperdisessd muodossa. Tétd lopputulemaa tukee
my0s edelld esitetyt EUT:n asiaa koskevat ratkaisut, joissa tavaramerkkioikeuden on katsottu

sammuneen tavaroiden rinnakkaistuontia tai jalleenmyyntid koskevissa asioissa.

Nykyiselldén olevan sammumisdoktriinin voidaan ajatella aiheuttavan ristiriidan perinteisen
immateriaalioikeudellisen, oikeudenhaltijan intressejd painottavan tulkintaperiaatteen ja kesti-
vén kehityksen vililla, silld upcycling-tuotteiden valmistuksessa tehdiin usein olennaisia kor-
jaustoimia.'®? Yksinoikeuden sammumisen periaatetta sovelletaan 1dhinnd silloin, kun toisen
elinkeinonharjoittajan toimet eivit muuta tuotteen luonnetta siten, ettd kyseessi olisi kokonaan
uusi tuote.!83 Johdannossa esitetyn méaritelméan mukaisesti upcyclingissa on yleensé kyse yli-
jdamémateriaalin tai jo olemassa olevan tavaran muuntamisesta uuteen muotoon siten, ettd ma-
teriaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.!8* Niin ollen voidaan tulla siihen johto-
paitokseen, ettd yksinoikeuden sammumista ei sovelleta upcycling-tuotteisiin, vaikka upcy-
cling-tuotteessa materiaalina kdytetty, tavaramerkilld varustettu, tuote olisi alun perin saatettu

ETA:ssa vaihdantaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Perinteiseen tapaan kierrdtetyn

181 Pihlajarinne 2010, s. 96.
132 pihlajarinne 2021a, s. 32.
183 Pihlajarinne 2010, s. 201.
184 Malleus 2022, s. 16.
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tuotteen, johon ei tehdd muutoksia, myyminen elinkeinotoiminnassa voidaan kuitenkin oikeut-

taa yksinoikeuden sammumisen periaatteen nojalla.

Téssa tutkielmassa on késitelty edelld olevan mééritelmén ohella my0s elinkaarensa padssé ole-
via tavaramerkilld suojattuja tuotteita, jotka korjataan tai huolletaan siten, ettd tuotteen arvo
nousee tai laatu parantuu. Téllaisessa tapauksessa tavaran identiteetti ei muutu, eikd kyseessa
ole tdysin uusi tuote. Ndin ollen huolto- ja korjaustoiminta voisi olla mahdollista oikeuttaa ta-
varamerkkioikeuden sammumisen nojalla. Vield on kuitenkin epdselvéd, voidaanko sammu-
misdoktriinia soveltaa edes téillaiseen huolto- ja korjaustoimintaan. Edellisessd luvussa esitetyn
mukaisesti tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan estdd upcycling-toiminnassa harjoitettua ta-
varamerkin kdyttod silloin, kun merkin kdyton tarkoituksena on ilmoittaa, ettd upcycling-toi-
mintaa harjoittava taho on erikoistunut kyseiselld tavaramerkilld varustettujen tuotteiden myyn-

tiin, korjaukseen tai huoltoon.

Yksinoikeuden sammumista koskevassa tulkinnassa punnitaan yksinhaltijan ja vapaan kilpai-
lun intressejd. Upcycling-tuotteiden ei katsota suoranaisesti kilpailevan alkuperdisen tuotteen
kanssa, joten tulkinnassa painottuu ldhinné pelkéstddn yksinhaltijan intressit suojella omaa ta-
varamerkkiéinsd. Téllaisessa tulkinnassa ei anneta lainkaan painoarvoa kestéville kehitykselle
ja tulkintatapa johtaa siithen, ettd upcycling-toimintaa ei voida oikeuttaa sammumisdoktriinin
nojalla. Talld hetkelld asian oikeustila on epéselvé ja upcycling-tuotteen valmistajalle voi olla
hyvin epéselvid, millainen merkin kéyttd on sallittua. Upcycling-toiminnan ollessa usein pie-
nimuotoista, on upcycling-tuotteiden valmistajalle usein kannattavaa lopettaa véitetysti louk-
kaavien tuotteiden valmistaminen ja myynti, vaikka tosiasiassa viitettyd loukkausta ei olisi ta-

pahtunut.

Sammumisdoktriinin tulkintaa tulisi muuttaa siten, ettd tulkinnassa annettaisiin enemmaén pai-
noarvoa kestiville kehitykselle. Sellainen huolto- ja korjaustoiminta, jossa tuotteen elinkaarta
pidennetdin ja laatua parannetaan ilman, ettd tuotteen ulkomuotoon tehdddan muutoksia, tulisi
voida oikeuttaa yksinoikeuden sammumisen nojalla. Téllaista ndkdkulmaa puoltaisi myds se,
ettd tavaramerkin haltijalla on joka tapauksessa yksinoikeuden sammumisesta huolimatta oi-
keus kieltdd tavaramerkillddn varustettujen tuotteiden myyminen esimerkiksi silloin, kun tuot-
teeseen on tehty olennaisia muutoksia. Télloin tavaramerkin haltijalla siilyisi oikeus vastustaa
esimerkiksi huonosti tehtyjen huolto- ja korjaustdiden tekemisti tai sellaista toimintaa, joka
muutoin vahingoittaisi tavaramerkin tehtavid. Tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavara-

merkilldén varustettujen tuotteiden myyntié tarkastellaan paremmin seuraavassa luvussa.
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5 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa tavaramerkin kiyttoa upcy-

cling-tuotteissa

5.1 Yleisesti

Vaikka yksinoikeuden sammumista pidetidn vilttdmattoméani edellytyksend vapaan liikkuvuu-
den toteutumiselle, ei se ole tdysin rajoittamatonta. Tavaramerkkidirektiivin 15.2 artiklassa ja
tavaramerkkilain 9.2 §:ssd sdddetddn poikkeuksesta yksinoikeuden sammumiseen. Sddnnokset
vastaavat sisdlloltddn toisiaan. TMD 15.2 artiklan mukaan: ”[m]itd 1 kohdassa sdddetddn, ei
sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myoéhempidd kaupan piti-
mistd, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jélkeen, kun ne
on saatettu markkinoille.” SddnnOksestd seuraa, ettd sammumisdoktriinia ei sovelleta tilan-
teessa, jossa jilleenmyydéddn tavaramerkilld varustettua tuotetta, johon on tehty esimerkiksi

olennaisia muutoksia, jotka ovat omiaan vahingoittamaan tavaramerkin funktioita.

Tavaramerkkioikeuden ydinsisiltond on ensinnikin tavaramerkin haltijan yksinoikeus tavara-
merkin kédyttimiseen saattaessa tuotteen ensimmadisen kerran markkinoille. Toisekseen ydinsi-
sdltond on tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperin takaaminen. Tavaramerkin haltijaa on
tarpeen suojata sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat kdyttdd vdarin tavaramerkin asemaa ja
mainetta myymaélld tuotteita, jotka ovat asiattomasti varustettu tillaisella tavaramerkilla.!®?
Niéin ollen sammumisdoktriinin jonkin asteisia rajoituksia pidetddn perusteltuina, vaikka ne ra-
joittavatkin muiden elinkeinonharjoittajien oikeuksia. Esimerkiksi silloin, kun rajoitukset pal-
velevat tavaramerkin erottamis-, ja alkuperdfunktioiden toteutumista, niitd pidetdin myos kil-
pailun kannalta hy6dyllisind.!®® EUT:n ratkaisukdytdnnon mukaan vapaan liikkuvuuden peri-
aatteesta on syytd poiketa etenkin silloin, kun tavaramerkin kayttd vééristdd tavaramerkkiin
liittyvdn alkuperédn takaamista. Tuomioistuimen mukaan alkuperdtakuuseen kuuluu myds sen
seikan takaaminen loppukéyttijille, ettei elinkeinonharjoittaja ole muuttanut tuotetta ilman ta-

varamerkin haltijan lupaa.!®’

185 C-102/77 Hoffmann-La Roche, kohta 7.

136 Pihlajarinne 2010, s. 199.

187 pihlajarinne 2010, s. 200. Ks. my6s esim. C-143/00 Boehringer, kohta 12 ja 14. Tapauksessa oli kyse siiti, etté
kantajina olevat yhti6t olivat myyneet omilla tavaramerkeillddn varustettuja ladkkeitd. Ratkaisussa todettiin, ettd
tavaramerkin keskeinen tehtdvad on merkilld varustetun tuotteen alkuperén takaaminen kohderyhmalle siten, ettd
merkin avulla kohderyhmaé erottaa tuotteen toista alkuperdd olevista tuotteista. Kuluttajan tai loppukéyttdjin on
voitava olla varma, ettd kolmas osapuoli ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta muuttanut tavaramerkilla
varustettua tuotetta, siitd millainen se on alun perin ollut.
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Sadnnoksessid sanalla “erityisesti” viitataan vain esimerkinomaisesti siithen, milloin tavaramer-
kin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myShempéi kaupan pitdmistd.'®® Ta-
varamerkin haltijalla on EUT:n oikeuskdytdnnossé katsottu olevan perusteltua aihetta etenkin

189

silloin, kun tavaran kuntoa on muutettu tai huononnettu'°”, muutoksesta on aitheutunut vahinkoa

190

tavaramerkin haltijalle'”, muutoksesta on aiheutunut haittaa tavaramerkin maineelle'®! tai

muutos on omiaan antamaan virheellisen mielikuvan tavaramerkin haltijan ja tuotteen jilleen-

myyjan vilisestd taloudellisesta yhteydesti'®?

. Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeudessa on vas-
taavanlainen sdannds, jonka nojalla tavaramerkin haltija voi tavaramerkin yksinoikeuden sam-
mumisesta huolimatta kieltdd merkin haltijan tavaramerkilld varustettujen tavaroiden jilleen-
myynnin, jos tavarassa on olennaisia eroja alkuperéiseen tavaraan ndhden. Yhdysvaltojen tava-
ramerkkioikeudessa olennaisilla eroilla tarkoitetaan eroja, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopai-
tokseen sekd eroja, jotka todenndkdisesti aiheuttavat sekaannusta kuluttajien keskuudessa.!?

Sama johtopéétds on johdettavissa myds EUT:n ratkaisukdytannosta.

EUT:n sddnndstd koskeva oikeuskéytidntd on melko vanhaa. Syyné voi olla ensinnékin se, ettid
tavaramerkkid hyodyntinyt elinkeinonharjoittaja lopettaa tavaramerkin haltijan yksinoikeutta

194 Toisekseen

viéitetysti loukkaavan toiminnan saatuaan tavaramerkin haltijalta kieltokirjeen
tavaramerkin haltijat eivét ole aina edes tietoisia siitd, ettd heidén tavaramerkkidnsi kaytetddn
mahdollisesti yksinoikeutta loukkaavalla tavalla. Lisdksi molempien osapuolten intressissi
saattaa olla asian sovittelu tuomioistuimen ulkopuolella, jotta valtytddn pitkilta ja kalliilta oi-
keudenkdynneiltd. Upcycling-toiminta on usein melko pienimutoista, joten on hyvin mahdol-
lista, ettd tavaramerkin haltija ei ole edes tietoinen siitd, ettd hidnen tavaramerkillénsé varustet-
tuja tuotteita hyddynnetddn upcycling-tuotteissa. Mikéli tavaramerkin haltija on tietoinen asi-
asta, tavaramerkin haltija tyypillisesti 1dhettdd upcycling-tuotteita valmistavalle taholle kielto-
kirjeen. Téallaisessa tilanteessa upcycling-tuotteita valmistavalle yritykselle on usein kannatta-

vampaa lopettaa sellaisten tuotteiden valmistus, joiden véitetdén loukkaavan tavaramerkin hal-

tijan tavaramerkkid kuin 14hted riitelemédn asiasta oikeusteitse.

188 C-59/08 Copad, kohta 54 ja C-46/10 Viking Gas, kohta 36.

189 K. alaluku 5.2.1.

190 ks. alaluku 5.2.2.

191 ks. alaluku 5.2.3.

192 ks. alaluku 5.2.4.

193 Lepesant 2023, s. 342.

194 Kieltokirjeessi (cease and desist letter) ilmoitetaan tyypillisesti viitetysti tavaramerkkiloukkauksesta sekd il-
moitetaan vaatimus esimerkiksi vahingonkorvauksesta tai mahdollisista oikeudellisista jatkotoimista.
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Yhdysvalloissa on uutisoitu useista upcycling-tuotteita koskevista tavaramerkkiloukkauskan-
teista, jotka on lopulta soviteltu asianosaisten kesken. Kyseisissd tapauksissa tavaramerkin hal-
tija on tyypillisesti vedonnut siithen, ettd upcycling-tuotteeseen tehdyt olennaiset muutokset
ovat aiheuttaneet sekaannusta yleison keskuudessa sekd vahingoittaneet tavaramerkin mainetta.
Esimerkkind voidaan mainita tapaus, jossa Sandra Ling Designs, Inc. (SLD) oli valmistanut
erilaisia asusteita ja késilaukkuja kéytetyistd Louis Vuitton -laukuista. Louis Vuittonin mukaan
SLD:n jilleen késittelemit tuotteet eivit endd vastanneet heidén laatuvaatimuksiansa. Louis
Vuittonin mukaan tuotteiden perustavanlaatuiset muutokset seki riski sekaannuksesta oikeutti-
vat kieltimddn SLD:n tuotteiden myynnin ja markkinoinnin. SLD puolestaan argumentoi, etti
tuotteissa ilmoitettiin, ettei SLD:114 ole yhteyttd tavaramerkin haltijaan, joten kuluttajat eivit
todennikoisesti erehtyisi tuotteen alkuperdstd. Lopulta osapuolet pdityivét sovittelemaan ta-
pauksen keskenddn. Vaikka SLD vilttyi kalliilta oikeudenkdynniltd, joutui se silti maksamaan

vahingonkorvauksena Louis Vuittonille noin 600 000 Yhdysvaltain dollaria.!®>

Suomessa tavaramerkkioikeuden sammumista tai tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta vas-
tustaa tavaroiden myohempéa kaupan pitimistd koskevia ratkaisuja on vahén.!”® Uusin ja sa-
malla tutkimuksen kannalta merkittdvin on hiilihapotuslaitteiden hiilidioksidipullojen uu-
siokdyttod koskeva SodaStream-tapaus.'®” Tutkielman aiheen kannalta tapaus on erityisen mie-
lenkiintoinen, koska siind kisitelldén tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta vastustaa uudel-

leen kéytettyjen, tavaramerkilld varustettujen, tuotteiden myyntié.

Tapauksessa vastaaja MySoda on myynyt ja markkinoinut Suomessa MySoda-merkkisié hiili-
hapotuslaitteita. Liséksi vastaaja on erikseen myynyt ja markkinoinut hiilihapotuslaitteeseen
sopivia hiilidioksidipulloja sen omilla etiketeilld varustettuina. Osa néistd vastaajan myymisté
hiilidioksidipulloista on ollut kantajien alun perin myyntiin laittamia hiilidioksidipulloja, jotka
ovat varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkilli SODASTREAM tai
SODA-CLUB. Vastaaja on toiminut siten, ettd kantajan hiilidioksidipullon palauduttua sille

tyhjané uudelleen tdyttdmistd varten, vastaaja on korvannut pulloissa olleen kantajien etiketin

195 Lue lisdd tapauksesta: https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html.

196 Ennen korkeimman oikeuden tuoretta asiaa koskevaa ratkaisua KK0:2023:87 korkeimmassa oikeudessa on
késitelty vain kerran aikaisemmin yksinoikeuden sammumista ratkaisussa KKO 2011:7, jossa oli kyse ladkkei-
den rinnakkaistuonnista ja uudelleen pakkaamisesta.

197 KK (0:2023:87. Asiaa on kisitelty myos Euroopan unionin tuomioistuimessa, silld korkein oikeus esitti pia-
toksellddn 9.3.2021 nro 388 ennakkoratkaisupyynndn Euroopan unionin tuomioistuimelle. Unionin tuomioistuin
antoi pyydetyn ratkaisun 27.10.2022 tuomiolla asiassa C-197/21. Ks. myos markkinaoikeuden vélituomio asi-
asta MAO:388/19.
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omalla valkoisella tai vaaleanpunaisella etiketilldén siten, ettd hiilidioksidipullossa olleet kai-
verrukset, mukaan luettuna kantajien tavaramerkit, ovat jddneet nakyviin. Ainoastaan valkoi-
sessa etiketissd on mainittu, ettd vastaajalla ei ole yhteyttd pullon alkuperdiseen toimittajaan tai
tamén yritykseen ja tavaramerkkiin, joka ndkyy pullossa. Tdma on kuitenkin ilmoitettu etike-

tissi olevaan muuhun tekstiin nihden varsin pienelld.!

Kantajat nostivat kanteen Suomen markkinaoikeudessa ja perustivat kanteensa seuraaville viit-
tamille. Ensinndkin vastaajan menettelyn esitettiin loukkaavan kyseessd olevien tavaramerk-
kien antamia oikeuksia ja aiheuttavan sekaannusvaaran hiilidioksidipullojen alkuperésti siten,
ettd kohdeyleisdlle syntyy virheellinen mielikuva siité, ettd kantajien ja vastaajan vililld olisi
kaupallinen tai taloudellinen suhde. Toisekseen kantajat esittivét, ettd kantajien etiketin korvaa-
minen vastaajan omalla etiketill4 ei ole ollut vélttiméatontd uudelleen tdytettyjen pullojen myy-
miseksi. Kantajat edelleen korostivat, ettd uudelleentdytetyt hiilidioksidipullot eivét olleet laa-
dultaan samanlaisia, silld perusteella, ettd jalleenmyyjilld ei vélttdmattd ollut tietotaitoa sen var-
mistamiseksi, ettd hiilidioksidipulloja kéytetdén ja kasitellddn asianmukaisesti. Lisdksi kantajat
esittivit, ettd vastaajan menettelystd on aiheutunut kantajille vahinkoa sekd mainehaittaa. Vas-
taaja kiisti kantajien vditteet ja perusti ndkemyksensa sille, ettd kantajat ovat jo realisoineet
hiilidioksidipulloihin liittyvdn taloudellisen arvon, ja vastaaja ei ole muuttanut tai huonontanut
hiilidioksidipullojen siséltoa. Liséksi vastaaja esitti, ettd kantajien madradavin markkina-aseman

vuoksi kantajien toiminta on katsottavissa madraavian markkina-aseman véarinkaytoksi.!

Markkinaoikeus katsoi, ettd vastaajan menettely ei muuttanut tai huonontanut hiilidioksidipul-
loja tai niiden sisdltod tai ettd siitd aiheutuisi haittaa kantajien maineelle tai ettd menettelysté
olisi aiheutunut kantajille vahinkoa, joka antaisi kantajille perustellun aiheen vastustaa tdta me-
nettelyd. Sen sijaan markkinaoikeus katsoi, ettd vaaleanpunaisten etikettien kiytto oli ollut omi-
aan luomaan virheellisen mielikuvan osapuolten vélisesti taloudellisesta yhteydestd. Niin ollen
kantajilla oli oikeus vastustaa vastaajan menettelyd vaaleanpunaisten etikettien osalta.?’ Mo-
lemmat osapuolet hakivat muutosta markkinaoikeuden tuomioon. Korkeimmassa oikeudessa
oli kyse ensinnékin siitd, oliko kantajilla perusteltu aihe vastustaa vastaajan menettelyé silld

perusteella, ettd kantajien etikettien korvaaminen vastaajan omilla etiketeilld ei ole ollut unionin

198 KK0:2023:87, kohta 3. Ks. myds MAO:388/19, kohdat 16-21.
199 KK0:2023:87, kohta 4. Ks. myds MAO:388/19, kohdat 24 ja 26.
200 KK:2023:87, kohta 5. Ks. myds MAQ:388/19, kohta 128.
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oikeudessa tavaramerkkien osalta sovellettujen Bristol-Myers Squibb -edellytysten®’! mukai-
sesti vilttdimatontd uudelleen tdytettyjen hiilidioksidipullojen jdlleenmyyntid varten. Toisek-
seen korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitd, oliko kantajilla perusteltua aihetta vastustaa
vastaajan menettelyd silld perusteella, ettd vastaajan menettelyn myota kuluttajille syntyy vir-

202

heellinen mielikuva yritysten vélisestd taloudellisesta yhteydestd.="* Tutkielman aiheen kan-

nalta tatd tapausta on tarpeen tutkia seuraavissa alaluvuissa tarkemmin.

5.2 Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa upcycling-hyodykkeiden kaupan pita-

misti
5.2.1 Tuotteiden kunnon muutokset tai huononnukset

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd tavaroiden laskeminen uudelleen liikkeelle etenkin
silloin, kun tuotetta on ilman tavaramerkin haltijan lupaa muutettu niin radikaalisti, ettd siind
kiytetty tavaramerkki antaa vadristyneen kuvan tavaran alkuperdstd. Tavaramerkin haltijan
tuotteiden muuntaminen ei saa johtaa siihen, ettd kohderyhma luulisi, ettd tdimd muutetussa
muodossa oleva tuote olisi peréisin tavaramerkin haltijalta.?> Upcycling-tuotteet poikkeavat
usein hyvinkin paljon niin ulkomuodoltaan kuin kayttotarkoitukseltaan siitd, minkélaisia ja mi-
hin tarkoituksiin alkuperdiset, tavaramerkilld varustetut, tuotteet olivat. Esimerkiksi, kun far-
kuista valmistetaan laukku, muutetaan alkuperdisen tuotteen ulkomuotoa sekd kiyttotarkoi-
tusta. Erityisen ongelmallisena voidaan nidhdd aikaisemmin tutkielmassa esitetty esimerkin-
omainen tilanne, jossa tavaramerkin haltija valmistaa samalla tavaramerkilld farkkujen ohella
myos laukkuja. Téllaisessa tilanteessa kuluttajat voisivat herkasti ajatella, ettd upcycling-tuote

olisi peréisin tavaramerkinhaltijalta.

Jotta voidaan arvioida, milloin tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tavaroiden mydhem-
pdd kaupan pitdmisti tuotteen kunnon muutoksen tai huononnuksen perusteella on tarpeen ar-
vioida, mitd termeilld “muutos” ja “huononnus” tarkoitetaan. Erdén nédkokulman mukaan ter-
milld “muutos” tarkoitetaan tavaramerkilld suojattujen tuotteiden kunnossa tapahtuvaa muu-
tosta, joka johtuu muun kuin tavaramerkinhaltijan toimesta ja termilld “huononnus” tarkoite-
taan tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperdisen kunnon heikkenemistd, joka voi johtua

esimerkiksi luonnollisista syistd kédyttotavaran elinkaaren aikana. Toisen ndkdkulman mukaan

201 C-427/93, Bristol-Myers Squibb. Tapauksesta tarkemmin luvussa 5.2.1.
202 KK 0:2023:87, kohta 6.
203 Pihlajarinne 2010, s. 201.
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termit ovat toisiaan tdydentdvid. Tdmi johtopédédtds on mahdollista perustella silld, ettd tuottei-
den kunnon muuttaminen pita4 sisdlldan muutoksen sekd parempaan ettd huonompaan.?** Tut-
kielman médritelmén mukaisella upcycling-toiminnalla pyritddan arvonnousun ohella paranta-
maan tuotteen laatua. Vaikka upcycling-tuotteiden kunto ja laatu parantuisivat merkittavasti
alkuperdiseen, tavaramerkilld varustettuun, tuotteeseen verrattuna, tavaramerkinhaltijalla voi

olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden my6hempaé kaupan pitdmista.

Tilanne, jossa tavaroita myydéén siten, ettd niiden kuntoa on muutettu, on erityisen yleinen
uudelleen pakattujen tuotteiden, kuten lddkkeiden myynnin yhteydessd. Léadkkeet laitetaan
usein uusiin tuotepakkauksiin, jotta pakkaukset vastaisivat myyntivaltiossa sdddettyjé laakkei-
den markkinoinnin edellytyksid. Uudelleen pakattujen lddkkeiden myyntid on késitelty usean
EUT:n ratkaisun ohella my6s korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2011:7. Oikeuskaytén-
ndn perusteella tavaramerkin haltijalla katsotaankin usein olevan oikeus vastustaa uudelleen
pakattujen lddkkeiden myyntid, kun tietyt edellytykset tayttyvit.?% Yksi néistd oikeuskdytéin-
ndssé kehitetyistd edellytyksisté on se, ettd uudelleen pakkaaminen ei saa vaikuttaa pakkauksen
sisélld olevan tuotteen alkuperiiseen kuntoon.?%

Bristol-Myers Squibb -tapauksessa®’’

selvennettiin, milloin tavaramerkin haltijalla on perustel-
tua aihetta vastustaa tavaroiden my6hempié kaupan pitdmistd, kun tavarat ovat saatettu mark-
kinoille tavaramerkinhaltijan toimesta. Tapauksessa ldékkeiden jakeluyhti¢ Paranova oli rin-
nakkaistuonut Tanskaan muun muassa Bristol-Myers Squibb -yhtion valmistamia lddkkeita.
Paranova oli ensin ostanut ladkkeitd jdsenvaltioista, joissa lddkkeiden hinnat olivat edullisem-
pia, ja sitten tuonut ladkkeet myytéviksi Tanskaan valmistajan virallista hintaa edullisemmin
saaden tdstd kuitenkin voittoa. Paranova pakkasi ladkkeet yhtendisiin ja selvésti erottuviin pak-
kauksiin, joiden véritys vastasi valmistajan alkuperdisten pakkausten viritystd. Pakkauksissa
oli valmistajan tavaramerkki ja ilmoitus siitd, ettd tuotteet ovat Bristol-Myers Squibbin valmis-

tamia. Liséksi Paranova ilmoitti toimivansa vain maahantuojana ja lddkkeiden uudelleenpak-

kaajana. Bristol-Myers Squibb nosti Paranovaa vastaan kanteen vaatien, ettd vastaajan on tun-

204 Grigoriadis 2014, s 336-337.

205 Kur — Dreier 2019, s. 271.

206 Grigoriadis 2014, s. 335.

207 C-427/93, Bristol-Myers Squibb.
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nustettava loukanneensa kantajan tavaramerkkioikeuksia kiinnittimalld tuotteisiin kantajan ta-
varamerkin ilman tdmén suostumusta ja ettd vastaajaa kiellettdisiin kiinnittimasta tavaramerk-

kid uudelleen pakkaamiinsa ja markkinoille saattamiinsa tuotteisiin.?’8

Ratkaisussa todettiin, ettd tavaramerkin haltijan yksinoikeus kiinnittdd tavaramerkki tuottee-
seen on tietyisséd tapauksissa katsottava sammuneen, jotta maahantuoja voi saattaa till4 tavara-
merkilld markkinoille tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille toisessa
jdsenvaltiossa tai joku muu on saattanut haltijan suostumuksella. Ndin ollen tavaramerkin hal-
tija ei voi muutoin kuin silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa
tilanteessa estdd maahantuojaa saattamasta markkinoille tuotteita, jotka haltija on itse tai joku
muu on hinen suostumuksellansa saattanut markkinoille toisessa jisenvaltiossa, vaikka maa-
hantuoja on pakannut tuotteet uudelleen ja kiinnittidnyt niihin haltijan tavaramerkin uudelleen

ilman haltijan suostumusta.?®

Seuraavaksi oli olennaista selvittdd, milld edellytyksilld tavaramerkin haltija voi silloisen tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla estdd maahantuojaa uudelleen
pakkaamasta ja myymastd tavaramerkin haltijan valmistamia lddkkeitd. Ratkaisussa todetaan,
ettd jotta voitaisiin vastata siithen, onko tavaramerkin haltijalla yksinoikeus estdd muita kéytta-
méstéd tavaramerkin haltijan merkkid tuotteen uudelleen pakkaamisen yhteydessé, on huomioi-
tava tavaramerkin keskeinen tehtdvéd sen takaajana, ettd kuluttaja tai loppukiyttdjd voi olla
varma tavaramerkilld varustetun tuotteen alkuperisti ja erottaa tavaramerkilld varustetun tuot-
teen toisista tuotteista sekoittamatta sitd niihin. Tdémén seurauksena kaikki sellainen tavaramer-
kin kaytto, joka saattaisi vadristdd siihen liittyvad alkuperén takaamista, kuuluu tavaramerkki-
oikeuden ydinsisdltoon ja siten timédn oikeuden suojaamiseksi voi olla perusteltua poiketa ta-

varoiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta.?!”

Tapauksessa sovellettiin sekd tdydennettiin aikaisemmassa Hoffimann-La Roche -ratkaisussa
kehitettyé testid.?!! Ratkaisun mukaan tavaramerkin haltija voi tietyissd tilanteissa lainmukai-
sesti estdd lddkkeen myShemmén markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja on pakan-
nut tuotteen uudelleen ja kiinnittanyt siithen tavaramerkin haltijan merkin. Edellytyksend on

kuitenkin se, ettd seuraavat viisi, ratkaisussa kehitettyd, Bristol-Myers Squibb -edellytysti

208 C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 10, 11 ja 19.
209 C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 34 ja 37.

210 C-427/93 Bristol-Myers Squibb, kohdat 47 ja 48.

211 C-102/77 Hoffmann-La Roche, kohta 14.
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(BMS-edellytykset) eivit tiyty: 1) ei ndytetd toteen, ettd tavaramerkin haltijan oikeus estéa ta-
varamerkilld varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen, johtaisi
jasenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen; 2) ei osoiteta, ettd uudelleen pakkaa-
minen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperdisti laatua; 3) uudessa pakkauk-
sessa el ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimid; 4) uudelleen pa-
katun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, ettd se voisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta ja 5) maahantuoja ei ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saatta-
mista tavaramerkin haltijalle tésté ja toimita télle haltijan pyynndstd ndytettd uudelleen paka-

tusta tuotteesta.?!?

Silloin, kun tavaramerkin haltija on saattanut tuotteen markkinoille kaksinkertaisessa pakkauk-
sessa ja tuote on sittemmin uudelleen pakattu siten, etti tuotteen ulompaa pakkausta muutetaan,
mutta sisempéén pakkaukseen ei tehdd muutoksia, ei padsaantdisesti pakkauksen sisélld olevan
tuotteen alkuperdisen kunnon katsota muuttuneen. Pakkauksessa olevan tuotteen kunto saattaa
kuitenkin vélillisesti muuttua uudelleen pakkaamisen yhteydessé, jos uudelleen pakatun tuot-
teen ulompi tai sisempi pakkaus tai tuotteen uudet kdyttoohjeet eivét sisdlld tiettyja tarkeitd
tietoja tai niissé on epitarkkoja tietoja esimerkiksi tuotteen luonteesta, kiytosti tai sdilyvyy-
destd. Kansallisen tuomioistuimen tehtdvdné on arvioida, vertailemalla tuotteita erityisesti ta-
varamerkin haltijan tuontijdsenvaltiossa markkinoille saattamaan tuotteeseen, onko tuotteen

kunto muuttunut tai huonontunut uudelleen pakkaamisen yhteydessi.?!3

Aikaisemmin esitetyssd SodaStream-tapauksessa oli tulkinnanvaraista muun muassa se, ettd
sovelletaanko hiilidioksidipullojen uudelleentiyttdjan ja jélleenmyyjdn menettelyyn Bristol-
Myers Squibb -edellytyksid. Markkinaoikeus totesi, ettd Bristol-Myers Squibb -edellytyksid so-
velletaan rinnakkaistuontia koskevissa asioissa, kun nyt kisilld oleva asiassa oli kyse yhden
jésenvaltion sisdlld tapahtuneesta menettelystd.?!* Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mu-
kaan ei ole merkityksellistd, ettd menettely rajoittuu yhteen jasenvaltioon, kun méaéritetddn sitd,
voidaanko asiassa soveltaa Bristol Myers Squibb -edellytyksid. Valttaméttomyysedellytyksen

osalta julkisasiamies totesi, ettd pidfasiassa ei voi soveltaa vilttimattomyysedellytystd, siten

212 C427/93 Bristol-Myer Squibb, kohta 79.
213 C-427/93 Bristol-Myer Squibb, kohta 60.
214 MAO:388/19, kohta 95.
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kuin se on ilmaistu Bristol Myers Squibb -ratkaisussa.?!> EUT vahvisti julkisasiamiehen ratkai-
suehdotuksessa esitetyn kannan, jonka mukaan kyseisid edellytyksid sovelletaan vain uudel-
leenpakattujen ldakkeiden rinnakkaistuonnin yhteydessd.?!® Néin ollen korkein oikeus totesi
ratkaisussaan, ettd kysymyksessé olevaa vastaajan menettelya ei ollut perusteltua arvioida kan-
tajien vaittdmin tavoin niin sanottujen Bristol-Myers Squibb -edellytysten ja erityisesti niihin

kuuluvan vilttdmattomyysedellytyksen perusteella.?!”

Markkinaoikeuden ratkaisussa arvioitiin myos hiilidioksidipullon ja sen sisdllon muuttamista.
Koska hiilidioksidipullot ovat tarkoitettu kaytettédviksi hiilihapotuslaitteissa hiilihapotettujen
juomien valmistamiseksi ja taytettdviksi uudelleen hiilihapolla pullojen tultua tyhjiksi, ei hiili-
dioksidipullon uudelleen tayttdmisen muun kuin tavaramerkin haltijan toimesta lahtokohtaisesti
katsota muuttavan tai huonontavan hiilidioksidipulloa tai sen siséltdd. Arvioinnissa painotettiin
myos sitd, ettd hiilidioksidipullojen tdyttdminen on viranomaisédédntelyn piirissa olevaa toimin-

218

taa. Nédin ollen tapauksessa ei katsottu, ettid pullon siséltdd olisi muutettu.'® Korkein oikeus

katsoi, ettd markkinaoikeuden antamaa vilituomiota timén osalta ei ollut tarpeen muuttaa.?!®

Vaikka upcycling-tuotteissa ei ole kyse tuotteen rinnakkaistuonnista ja uudelleen pakkaami-
sesta, voitaisiin EUT:n Bristel-Myers Squibb -tapauksessa vahvistettua kriteeristod soveltaa oh-
jeellisesti myds upcycling-toiminnan sallittavuutta arvioitaessa. Kyseisen kriteeriston sovelta-
minen ohjeellisesti voisi osaltaan ehkiistd upcycling-toiminnasta aiheutuvia tavaramerkkioi-
keudellisia ongelmia. Esimerkiksi, jos upcycling-tuotteesta tai sen pakkauksesta kévisi selke-
dsti ilmi tuotteen valmistajan nimi ja materiaalina kdytetyn tavaramerkin haltijan nimi seka il-
moitettaisiin, ettei osapuolten vililld ole taloudellista yhteytté, ei kohdeyleisdlle luultavimmin
syntyisi virheellisid mielikuvia tavaran alkuperésti tai osapuolten vilisestd yhteydestd. Sen si-
jaan se, ettd upcycling-tuotteita valmistava taho ilmoittaisi tavaramerkin haltijalle upcycling-
tuotteiden myynnistd ja markkinoinnista ei ole tarpeellista. Téllaisen ilmoituksen tekeminen
voisi koitua melko raskaaksi prosessiksi, etenkin jos tavaramerkin haltijan pyynnosti olisi toi-

mitettava niyte upcycling-tuotteesta ennen kuin se saatettaisiin markkinoille.

215 C-197/21 SodaStream, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, kohdat 31 ja 33. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuk-
sessa lisdksi huomioitiin, ettd kyseisen ratkaisun mydtd EUT:lla on mahdollisuus huomioida EU:n pyrkimys kes-
tavéddn, vihdhiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen tasapainotellessaan tavaramerkin haltijan ja haltijan tuot-
teita uudelleen kdyttdvien ja jélleenmyyntid harjoittavien elinkeinonharjoittajien oikeutettuja etuja, kohta 1. EUT
ei kuitenkaan ratkaisussaan antanut kestdvyysargumentoinnille jalansijaa.

216 C-197/21, kohta 41 ja 42.

217 KK0:2023:87, kohta 24.

218 MAO:388/19, kohdat 98 ja 99.

219 KK0:2023:87, kohta 57.
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Tavaramerkin haltijan perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myohempid kaupan pitdmistd voi
olla kisilld myos silloin, kun tuote ei muuntelun tai muun prosessoinnin jilkeen vastaa alkupe-
rdistd tuotetta sen teknisiltd tai esteettisiltd ominaisuuksiltaan. Esimerkiksi huonolaatuinen kor-
jausty0 tai korjauksessa kdytettdavét heikkolaatuiset osat voivat muuttaa tuotteen laatua merkit-
tavisti, jolloin tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltu aihe vastustaa tillaisten tuotteiden jil-
leenmyyntid tavaramerkin alkuperdtehtdvin vaéristymisen perusteella.??’ Néin ollen vaikka
edellisessd luvussa esitettiin, ettd huolto- ja korjaustdihin voitaisiin soveltaa ssmmumisdoktrii-
nia, voisi tavaramerkinhaltija vastustaa huonosti huollettujen tai korjattujen tuotteiden myo-

hempéa kaupan pitdmista.

Etenkin saksalaisessa oikeuskdytdnndssd on arvioitu, minkdlainen huoltotyd tai tavaramerkilld
suojatun tuotteen jdlleenkdsittely, on sellaista, joka muuttaa tai huonontaa tavaramerkilld suo-
jatun tuotteen kuntoa siten, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd tuotteen mydhempi
kaupan pitdminen. Ensimmaéisend arviointiperusteena on korjaustyon tai jilleenkisittelyn laa-
juus. Mikili tillaiset toimenpiteet ovat pienimuotoisia, eivit ne ldhtdkohtaisesti aiheuta vaaraa
siitd, ettd tavaramerkin alkuperdi osoittavalle tehtdvélle aiheutuisi haittaa tai ettd tavaramerkin
maineelle aiheutuisi vahinkoa. Pienimuotoisilla huoltotdilld ja jélleenkisittelylla tarkoitetaan
ldhinna sellaisia toimenpiteiti, joilla tuotteesta poistetaan pienid virheellisyyksid tai puutteita
tavaran muissa kuin olennaisissa osissa. Mikili huoltot6illé tai jdlleenkésittelylla on tarkoitus
korvata tavaramerkilld suojatun tuotteen olennaisia osia tai jos toimet johtavat tavaramerkilld
suojatun tuotteen rakenteen muutokseen, voi tavaramerkin haltijalla olla oikeus puuttua tillai-
seen toimintaan, koska téllaiset toimenpiteet voivat vahingoittaa tavaramerkilld suojatun tuot-
teen alkuperi- ja laatu- sekd kommunikaatiofunktiota.??! Esimerkiksi Saksan korkein oikeus on
katsonut, ettd tavaramerkin haltijalla oli oikeus vastustaa auton mydhempad kaupan pitdmisti
tilanteessa, jossa auton kori oli vaihdettu, koska kori on valttiméton osa autoa, jotta se voi pal-

vella sen aiottua tarkoitustaan ja osoittaa auton alkuperaa tietyltd valmistajalta.???

Lisdksi, jos huoltotdilld tai jalleenkésittelylla muutetaan tavaramerkilld suojatun tuotteen kéyt-
totarkoitusta tai perusrakennetta, on tdllainen omiaan vahingoittamaan tavaramerkin alkupe-

rafunktiota, koska tdllainen muutos vaikuttaa olennaisesti tavaran identiteettiin. Esimerkiksi

220 Pihlajarinne 2010, s. 204.

22! Grigoriadis 2014, s. 384-386.

222 BGH GRUR 1990, 678 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen, ks. lisdd tapauksesta Grigoriadis 2014, s.
390.
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saksalaisessa oikeuskdytdnnossd on katsottu, ettd sdhkoenergiamittarin suorituskyvyn muutta-
minen siten, ettd mittari ei endd tiytd kdyttovaatimuksia, joita varten se on valmistettu??* tai

224

pitkien housujen muuttaminen shortseiksi“~%, ovat muuttaneet tavaramerkilld suojatun tuotteen

kayttotarkoitusta tai perusrakennetta siten, ettd tavaramerkin haltijalla on ollut oikeus vastustaa

téllaisten tuotteiden myShempad kaupan pitdmistd.??>

Yleisemmin huoltotdilld pyritddn 1dhinnd poistamaan tuotteessa olevia vikoja ja siten paranta-
maan korjatun tuotteen kuntoa. Tuotteen jédlleenkdsittelyn yhteydessé tilanne voi kuitenkin olla
toinen. Saksan oikeuskdytdnnossa farkkujen uudelleenvirjdédmisen tai vaalentamisen katsottiin
vaikuttaneen haitallisesti farkkujen laatuun silloin, kun niiden uudelleenvirjiys tai valkaisu vé-
hensi housujen kestdvyytti paivittdisessd kiytossé tai pesussa ja siten vihensi farkkujen kayt-
toikd4.22¢ Farkkujen perinteisen vérin muuttaminen rdikeén sivyiseksi voi vaikuttaa tavaramer-
kin alkuperafunktion toteutumiseen silld vérid voidaan pitdd farkkujen leikkauksen, saumojen
ja itse tekstiilin tavoin farkuille ominaisina piirteind, jotka méérittdvét niiden identiteetin. Néin
ollen tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta kieltdd téllaisten jdlleen késiteltyjen
farkkujen myynti. Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos tavaramerkin haltija valmistaa myds
itse farkkuja riikeissé savyissd.??’ Télloin kuitenkin voisi olla, ettd tavaramerkin haltijan farkut

saisivat suojaa perussuojan nojalla, kuten tutkielman luvussa kolme aikaisemmin esitettiin.

Johtopaitoksend voidaan todeta, ettd tutkielman mééritelman mukaisten upcycling-tuotteiden
valmistuksessa ja myynnisséd tehdiin usein niin merkittdvid muutoksia, ettd tavaramerkin hal-
tijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntid. Tavaramerkin hal-
tija voisi kieltdd upcycling-tuotteiden myymisen esimerkiksi silloin, kun vaatteista valmistetaan
koruja tai sisustusesineitd. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden suojaaminen sellaisilta toi-
milta, jotka vahingoittavat tavaramerkin tehtévid ja tavaramerkin tunnettuuden eteen tehtyja
investointeja, on perusteltua. Tavaroihin tehtyjd muutoksia voitaisiin kuitenkin myds pitdd pe-
rusteltuina sen nojalla, ettd muutoin elinkaarensa loppupééssi olevan tuotteen kuntoa paranne-

taan siten, ettd sille annetaan ikd4n kuin uusi eldmé uutena tuotteena. Edelld esitetyn nojalla

223 RGZ 161, 29, 41—Zihlerersatzteile (also “Isaria”); RG GRUR 1942, 79 — Siemens, ks. lisdi tapauksista Gri-
goriadis 2014, s. 387.

224 BGH GRUR 1996, 271—Gefirbte Jeans, ks. lisdi tapauksesta Grigoriadis 2014, s. 387.

225 Grigoriadis 2014, s. 387.

226 BGH GRUR 1996, 271—Gefrbte Jeans. Ks. myds Grigoriadis 2014, s. 388.

227 LG Hamburg WRP 1993, 716—Uberfirbte “LEVI’S 501”; OLG Hamburg WRP 1994, 122—Jeansiiberfir-
bungen, ks. my6s Grigoriadis 2014, s. 391-392.
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voidaan kuitenkin katsoa, etti tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd myds sellaisten upcy-
cling-tuotteiden myShempi kaupan pitdminen, joiden laatua ja kuntoa on parannettu alkuperii-
seen tuotteeseen verrattuna. Néin ollen voisi olla mahdollista, ettd tavaramerkin haltija kieltdisi
myo0s huollettujen ja korjattujen tuotteiden myynnin, mikéli niihin on tehty merkittdvia muu-

toksia.

Tavaramerkin haltijalla tulee olla oikeus vastustaa sellaisia upcycling-tuotteita, joissa on kiy-
tetty huonolaatuisia osia tai korjaus on muutoin tehty huolimattomasti. Olisi kuitenkin tarpeen
sallia my6s merkittdvien muutosten tekeminen, mikéli ndiden muutosten avulla hyddykkeen
kunto tai laatu paranee. Tarkastellessa sitd, minkdlainen tuotteen muutos on sallittua, voisi olla
tarpeen punnita tavaramerkin haltijan intressien ohella myos sitd, pidensikd muutostyd tuotteen
elinkaarta. Esimerkiksi vaikka tdllaisen muutostyon voitaisiin ajatella olevan ylellisyystuotteita
valmistavan tahon kannalta vahingollista heidén brindilleen, tulisi punninnassa huomioida, etti
tallainen toiminta tukee kestévin kehityksen tavoitteita ja mahdollistaa vapaata kilpailua. Jotta
punninta kallistuisi tillaisten upcycling-tuotteiden sallittavuuden puolelle, tulisi upcycling-
tuotteita valmistavan tahon ensinnikin toimia tavalla, joka kunnioittaa luksustuotteita valmis-
tavan yrityksen brandid ja toisekseen upcycling-tuotteen elinkaaren tulisi olla pidempi alkupe-
rdiseen tuotteeseen verrattuna. Mikéli upcycling-tuotteiden valmistaminen ja myyminen voi-
daan kieltdé kaikenlaisten muutosten nojalla, on tdmé kéytanto ristiriidassa niin kestivian kehi-

tyksen tavoitteiden kuin EU:n kiertotaloutta koskevien toimenpidepakettien kanssa.

Luvussa 3 esitetylld tavalla uudelleenkéytetyn tuotteen tavaramerkin esille jattdmistd upcy-
cling-tuotteessa voidaan perustella myos silld, ettd se on merkki kierratyksestd tai tuotteen ko-
riste. Téllaisessa tapauksessa voitaisiin argumentoida, ettd tavaramerkki kuvaa tavaran ominai-
suutta, jolloin olisi myds epatodenndkdisti, ettd kuluttaja pitdisi tavaramerkkid uuden tuotteen
alkuperin ilmaisijana. Tdmai johtaisi siihen, ettd olisi myds epatodennékdistd, ettd kuluttajalla
olisi védristynyt kuva tuotteen alkuperdstd.??8 Tamé johtopéddtds on todenndkdinen erityisesti
silloin, kun upcycling-tuotteiden pakkauksissa tai niitd markkinoitaessa ilmoitetaan, etti tuot-
teet on valmistettu kierrdtetyistd materiaaleista sekd siitd, ettd upcycling-tuotteita valmistava
taho ei ole taloudellisessa yhteydessd tavaramerkin haltijaan. Tilloin voitaisiin my0ds vaittda,
ettd tavaramerkin haltijalla ei olisi perusteltua aihetta vastustaa upcycling-toimintaa, koska ky-

seisten upcycling-tuotteiden myynti ei vahingoittaisi tavaramerkin ydintehtévia.

228 Pihlajarinne 2021a, s. 33.
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5.2.2  Vahingon aiheutuminen

SodaStream-tapauksessa arvioitiin markkinaoikeudessa myos sité, onko tavaramerkin haltijalla
perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkin myohempéé kéyttod sen takia, ettd téllainen myd-
hempi, toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin kéyttd aiheuttaa tavaramerkin haltijalle va-
hinkoa. Tapauksessa kantajille tuli uudelleen tiytettdviksi kantajien omalla tavaramerkillddan
varustettuja hiilidioksidipulloja, joista vastaaja oli poistanut ja korvannut kantajien etiketin
omalla etiketillddn. Kantajat viittivit, ettd heille aitheutui vastaajan menettelystd vahinkoa,
koska heidén tdytyi tarkistaa hiilidioksidipullot ja vaihtaa etiketit uudelleen. Lisdksi he esittivt,
ettd he menettivit liikkkeelle laskemiaan hiilidioksidipulloja, kun eri kauppaketjut palauttivat
haltuunsa saamiaan hiilidioksidipulloja vastaajalle, jolloin kantajien tuli investoida uusiin
omiin hiilidioksidipulloihin. Tapauksessa markkinaoikeus katsoi, etté se, ettd kantajat tarkista-
vat uudelleen tiytettaviksi tulevat hiilidioksidipullot ja tarpeen mukaan laittaa uuden etiketin
rikkoutuneen tilalle on rutiiniluonteista toimintaa. Liséksi markkinaoikeus katsoi, ettd vastaajan
menettelystd aiheutuneen vahingon maira oli kokonaisuudessaan niin vihéisti, ettei vahingon
katsottu olevan sellaista, ettd kantajilla olisi perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menette-
ly&.229
Vahingon aiheutuminen voisi olla perusteltu aihe, jonka nojalla tavaramerkin haltija voisi vas-
tustaa upcycling-tuotteiden mydhempad kaupan pitdmistd. Upcycling-tuotteissa on kuitenkin
yleensd kyse siitd, ettd valmistetaan uusia, alkuperdisestd poikkeavia, tavaroita. Télloin olisi
vaikeaa argumentoida, ettd tavaramerkin haltijalle aiheutuisi tdllaisesta menettelysté taloudel-
lista vahinkoa, koska upcycling-tuotteen kayttotarkoitus ja kohderyhmé saattaa olla merkitti-
viésti erilainen alkuperdiseen tuotteeseen verrattuna. Télloin tavaramerkin haltijalle ei luulta-
vimmin koituisi vahinkoa esimerkiksi sen takia, ettd haltijan oma kohderyhmai siirtyy ostamaan
haltijan tavaroiden sijasta pelkéstidn upcycling-tuotteita. On kuitenkin mahdollista viittdi, ettd
upcycling-tuote voi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, josta koituu tavaramerkin haltijalle ta-
loudellista vahinkoa siind mielessd, ettd kuluttajien mielikuvat tavaramerkilld varustetuista
tuotteista muuttuvat ja lopettavat kyseisten tuotteiden ostamisen. Lisdksi huollettujen ja korjat-
tujen tuotteiden osalta on mahdollista, ettd tavaramerkin haltijalle aiheutuu taloudellista vahin-

koa, koska kuluttaja ostaa uuden alkuperiisen tuotteen sijasta korjatun tai huolletun tuotteen.

229 MAO:388/19, kohdat 100-104.
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5.2.3 Maineen vahingoittuminen

EUT:n ratkaisukdytdnndssé tavaramerkin maineen suojaaminen on tietyissé tilanteissa katsottu
kuuluvan tavaramerkkioikeuden ydinsisdlto6n.?*? Tavaramerkin kommunikaatiofunktiota on
tarpeen suojata sellaiselta tavaramerkin kaytoltd, joka vahingoittaa tai voisi vahingoittaa tava-
ramerkin mainetta tai erottamiskyky4, riippumatta siitd, onko tavaramerkin alkuperai osoittava
tehtivé heikentynyt.*! Arvioitaessa sité, kdytetdanko tavaramerkkia tavalla, joka vahingoittaa
tavaramerkin mainetta, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, kohdeyleiso, aikaisemman tavaramerkin
maineen tunnettavuus ja erottamiskyvyn aste sekd sekaannusvaaran aste yleison keskuudessa.
Yleisolld, jonka keskuudessa tavaramerkin maineelle aiheutunutta haittaa arvioidaan, tarkoite-
taan kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia seka huolel-
lisia keskivertokuluttajia.?3? Upcycling-tuotteiden osalta on mahdollista argumentoida, etti
upcycling-tuotteet voisivat parantaa alkuperdisen tuotteen tavaramerkin mainetta siten, ettd ku-
luttajat yhdistavét tavaramerkin kestévad kehitystd tukevaan liiketoimintaan. Samalla on kui-
tenkin mahdollista vittdd, ettd etenkin ylellisyystuotteiden osalta upcycling-toiminta voi olla
tavaramerkin maineelle vahingollista siten, ettd niiden ylellisyyttd tai arvokkuutta osoittava

mielikuva katoaa.

EUT:n oikeuskdytdnndssd on etenkin rinnakkaistuontia koskevissa asioissa tarkasteltu tavara-
merkin haltijan oikeutta vastustaa tavaramerkilld varustettujen tavaroiden rinnakkaismyyntié,
jos rinnakkaistuojan tai itsendisen jilleenmyyjdn tavaramerkin kéyttd vahingoittaa tai on omi-
aan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta tai merkitsee tavaramerkin maineen epioikeuden-
mukaista hyviaksikdyttod. Maineen vahingoittumisen edellytyksend ei ole se, ettd tavaroihin
tehdddn muutoksia, mutta muutosten tekeminen voi johtaa maineen vahingoittumiseen.?** Néin
ollen tavaramerkin haltijalla voitaisiin katsoa olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-
tuotteiden myyntid esimerkiksi sen nojalla, ettd niiden valmistuksessa tai markkinoinnissa toi-

mitaan tavalla, joka vahingoittaa tavaramerkin mainetta.

230 pihlajarinne 2010, s. 61-62.
2! Grigoriadis 2014, s. 333.
232 Pihlajarinne 2010, s. 39.
233 Grigoriadis 2014, s. 333.
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Tapauksessa Parfums Christian Dior** oli kyse ylellisyyskosmetiikan rinnakkaismyynnisté
Hollannissa. Dior valmistaa muun muassa hajuvesii, joita myydéaén suhteellisen kalliilla hin-
nalla. Evora on tytdryhtionsid Kruidvatin nimissi kemikaalituotteita myyvéa kauppaketju, joka
oli hankkinut rinnakkaistuonnin kautta muutamia Diorin tuotteita myyntiin. Vuoden 1993 jou-
lukuisessa tarjouskampanjassaan Kruidvat tarjosi nditd Diorin tuotteita myytavéksi esittdmélla
kyseisten hajuvesien paillysten ja pullojen kuvia mainoslehtisissdén. Dior France ja Dior Ne-
derland katsoivat, ettd tillainen mainostaminen ei vastannut Diorin tavaramerkkeihin liitettya
kuvaa ylellisyydestd ja arvokkuudesta, minkd vuoksi he haastoivat Evora Ab:n tavaramerkkien

loukkauksesta oikeuteen.?3?

Hollannin korkein oikeus esitti EUT:lle asiassa kuusi ennakkoratkaisukysymysti, joista kolme
koski erityisesti tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa tavaroiden myohempéd kaupan pité-
mistd. Ensinndkin kansallinen tuomioistuin kysyi, ettd onko tavaramerkin haltijalla silloisen
tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukainen “perusteltu aihe” vastustaa tavaramerkin
kayttod, jos tavaramerkin mainosarvo vaarantuu siitd syysti, ettd jilleenmyyjd kayttié tavara-
merkkid mainoksessa siten, ettd tavaramerkin ylellisyyttd ja arvokkuutta osoittava mielikuva
vahingoittuu. Seuraavaksi kansallinen tuomioistuin kysyi, onko tavaramerkin haltijalla oikeutta
kieltdd tavaramerkin kayttd, jos jalleenmyyjd mainostaa tavaroita siten, ettd niiden henkinen”
olemus eli tavaramerkin haltijan pdéttdma tavaroiden esittimis- ja mainostapaan perustuva mie-
likuva kiehtovuudesta ja arvokkuudesta sekd tavaroiden ylellisyyden tunnusta muuttuvat tai

huonontuvat.?3¢

EUT Kkatsoi, ettd ensinnékin silloisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan sanan “erityi-
sesti” kaytto viittaisi sithen, etti tilanne, jossa tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin tehdéén
muutoksia tai niitd huononnetaan, on mainittu ainoastaan esimerkinomaisesti perustellusta ai-
heesta. Niin ollen tavaramerkin maineen vahingoittuminen voisi my0s olla direktiivin 7 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka nojalla tavaramerkin haltija voi kieltdd hinen
itsensd tai hanen suostumuksellansa jonkun muun yhteisdssd markkinoille saatettujen tavaroi-

den laskemisen uudelleen liikkeelle.23’

234 C-337/95 Parfums Christian Dior SA.

235 (C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohdat 3, 5, 6 ja 7.
236 C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohta 14.

237 C-337/95 Parfums Christian Dior SA, kohta 42.
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EUT vertaili arvioinnissaan tavaramerkin haltijan perusteltua intressid suojella tavaramerkki-
adn kaikelta sellaiselta toiminnalta, joka voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, jalleenmyy-
jén intressiin myydéa kyseisid tavaroita tavalla, joka vastaa jdlleenmyyjén toimialalla tavanomai-
sia toimintatapoja. Koska kyseessd oli ylellisyystuotteiden jalleenmyynti, jilleenmyyjén tulee
toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin ndhden. Tdma tarkoittaa siti,
ettd jilleenmyyjdn markkinoinnissa tulisi toimia tavalla, joka ei heikenni tavaramerkin arvoa
vahingoittamalla mielikuvaa tavaroiden ylellisyydesté ja kiehtovuudesta. EUT katsoi, ettd 1dh-
tokohtaisesti silloin, kun jdlleenmyyji kdyttda toimialalleen tavanmukaisia markkinointitapoja
mainostaessaan tavaramerkilld varustettuja tavaroita, ei tavaramerkin haltijalla katsota olevan
perusteltua aihetta kieltdd tdllaista markkinointia, vaikka jélleenmyyjdn toimintatavat eroaisivat
merkittdvisti tavaramerkin haltijan toimintatavoista, ellei osoiteta, ettd tapauksen tiettyjen eri-
tyispiirteiden vuoksi jilleenmyyjdn toiminta vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.
Tuomioistuin katsoi, ettd vakava vahinko voisi aiheutua siité, ettd jdlleenmyyja on sijoittanut
tavaramerkilld varustetun tuotteen mainoslehtisessddn sellaiseen kohtaan, jossa on vaarana, ett
muu ympéristd heikentdd merkittévisti sitd kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut ta-

varamerkistdin luomaan.23®

Toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa?®® oli kyse siité, ettd Société industrielle lingerie (jél-
jempidnd SIL) oli tehnyt Diorin kanssa tavaramerkkiad koskevan kéyttolupasopimuksen Chris-
tian Dior -tavaramerkilld varusteltujen arvokkaiden alusvaatteiden ja -asusteiden valmistamista
ja jakelua varten. Yhtend kayttlupasopimuksen ehtona oli se, ettd SIL pidéttdytyy myymésti
tavaramerkilld varustettuja tuotteita tietyille toimijoille ilman tavaramerkin haltijan suostu-
musta, jotta tavaramerkin tunnettuus ja arvokkuus sdilyy. Taloudellisissa vaikeuksissa ollut SIL
padtyi myymiéin Diorin tuotteita halpamyyntid harjoittavalle Copadille eli Diorin asettaman

jakeluverkoston ulkopuolelle.*

Dior katsoi, ettd Christian Dior -tavaramerkilld varusteltujen tavaroiden myynti jakeluverkos-
toon kuulumattomalle halpamyyjélle vahingoittaa tavaramerkin mainetta ja siten silloisen tava-
ramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa voitaisiin soveltaa asiassa. Niin ollen kansallinen tuo-
mioistuin tiedusteli EUT:Ita muun muassa sité, voiko tavaramerkin haltija vedota kayttdlupa-

sopimuksen ehtoon kieltddkseen tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle tilanteessa, jossa

238 C-355/95 Parfums Christian Dior SA, kohdat 44-47.
239 C-59/08 Copad SA.
240 C-59/08 Copad SA, kohdat 7-10.
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kayttoluvanhaltija on saattanut ylellisyystuotteet markkinoille sopimuksen ehdon vastaisesti,

mutta liikkeelle laskemisen katsotaan tapahtuneen tavaramerkin haltijan suostumuksella.?*!

EUT totesi, ettd tavaramerkin haltija voi tietyissé tapauksissa vastustaa tavaroiden my6hempai
kaupan pitdmisti silloin, kun on osoitettu, etté téllainen jdlleenmyynti vahingoittaa tavaramer-
kin mainetta. Tuomioistuin katsoi, ettd koska kdyttdluvanhaltijan (SIL) kolmannelle (Copad)
myynti ei itsessddn huonontanut tavaramerkilld varustettujen ylellisyystuotteiden laatua, tulee
kansallisen tuomioistuimen arvioida kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden nojalla vahin-
goittaako kolmannen osapuolen toiminta tavaramerkin mainetta. Arvioinnissa tulee kiinnittda
erityisesti huomiota siihen, kenelle jélleenmyynti tapahtuu sekd ylellisyystuotteiden myynnin
erityisedellytykset.?4?

Samanlaiseen lopputulokseen pédddyttiin tuoreemmassa saksalaisen tuomioistuimen ratkai-
sussa??, jossa arvioitiin samalla tapaa tavaramerkeilld suojattujen hajuvesien myyntid hal-
pamyyméléssd, kun merkin haltijan mukaan téllainen toiminta on omiaan heikentdméén tava-
ramerkkien mainetta. Tapauksessa Calvin Klein ja JOOP! -merkkisid hajuvesié oli myyty Aldi
Stid -halpamyymaéldissd. Hajuvedet oli sijoitettu erillisiin muovilaatikoihin ja lasikaappeihin,
joissa myytiin my0s muita tuotteita, kuten multimedialaitteita. Lasikaapit sijaitsivat erilaisten
alennushyllyjen vieressd ja Aldi Siid oli lisdksi mainostanut hajuvesid muiden tarjousten yhtey-

dessd mainoslehtisessiin.2**

Tuomioistuin katsoi, ettd tuotteiden esitystavan takia, tavaramerkin haltijalla oli perusteltua ai-
hetta vastustaa hajuvesien myyntid ja mainontaa kyseisissd myymaloissd. Esimerkiksi se, ettd
hajuvedet sekoittuivat muuhun tavanomaiseen valikoimaan ja se, ettei hajuvesid ollut sijoitettu
tavalla, joka korostaa niiden ylellisyytté olivat omiaan vahingoittamaan tavaramerkin mainetta.
Tavaramerkin haltijan intressi tavaramerkin ylellisyyden kuvan séilyttimiseen koettiin tarke-
dmmaksi kuin Aldi Siidin oikeus tavaroiden jilleenmyymiseen yksinoikeuden sammumisesta
huolimatta, koska kaupan asiakkaat eivdt edes osanneet odottaa kyseisten hajuvesien myyntia

liikkeessd.?* Ratkaisun johtopéddtokset vastaavat EUT:n aikaisempaa oikeuskayténtod asiasta.

241 C-59/08 Copad SA, kohdat 52 ja 53.

242 (C-59/08 Copad SA, kohdat 56-58.

243 OLG Diisseldorf, 29.06.2023 — 20 U 278/20.

244 Ks. asiasta tarkemmin Aldi Siid may not sell JOOP! and Calvin Klein perfumes: https:/ipkitten.blogs-
pot.com/2023/09/aldi-sud-may-not-sell-joop-and-calvin.html.

24 Tbid.



https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/aldi-sud-may-not-sell-joop-and-calvin.html
https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/aldi-sud-may-not-sell-joop-and-calvin.html
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Vaikka edelli esitetyissé tapauksissa on ollut kyse tuotteiden jalleenmyymisesté siten, ettd nii-
hin ei olla tehty muutoksia, voidaan kyseisid ratkaisuja soveltaa analogisesti myos upcycling-
tuotteisiin. Etenkin ylellisyystuotteita valmistavalla tavaramerkin haltijalla voitaisiin katsoa
olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden kaupan pitdmisti silloin, kun yleisolle
vilittyvd kuva haltijan tavaramerkin ylellisyydesté ja maineesta vahingoittuu.?*¢ Tavaramerkin
maineelle voi aiheutua haittaa silloin, kun tavaroihin tehdyt muutokset vaikuttavat kuluttajien
mielikuvaan tavaramerkilld varustettujen tuotteiden laadusta. Edellé esitetyn Copad-ratkaisun
julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa korostettiin, ettd etenkin ylellisyystuotteiden osalta, laa-
dulla ei tarkoiteta ainoastaan tuotteen aineellisia ominaisuuksia vaan myos kiehtovuutta ja ar-
vokkuutta koskevaa mielikuvaa. Tuotteiden ylellisyyden tuntu on niiden olennainen ominai-
suus, jonka perusteella kuluttajat erottavat ne muista samankaltaisista tuotteista. Néin ollen ylel-
lisyyden tunnun vahingoittamisen voidaan katsoa vaikuttavan ylellisyystuotteiden laatuun,

vaikka tuotteeseen ei tehtiisi aineellisia muutoksia.?*’

Tavaramerkinhaltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntié esi-
merkiksi myo0s silloin, kun upcycling-tuotteet eivit vastaa tavaramerkilld varustettujen tuottei-
den laatustandardeja. Esimerkiksi SodaStream-tapauksessa kantajat esittivit, ettd vastaajan me-
nettely aiheutti haittaa tavaramerkin maineelle, koska kantajat eivit voineet varmistaa, ettd vas-
taaja noudatti toiminnassaan samoja laatu-, turvallisuus- ja terveysstandardeja sekd viranomais-
ten madrdyksid kuin kantajat. Mikéli vastaajan uudelleen tdyttdmissé hiilidioksidipulloissa il-
menisi vika tai ne aiheuttaisivat kayttéjéalle vahinkoa, koituisi tdmé haitaksi tavaramerkin mai-
neelle. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettd koska kyseessd oli viranomaisvalvonnan alainen
toiminta, ei vastaajan menettelystd katsottu aiheutuvan sellaista mainehaittaa, ettd kantajilla
olisi timén nojalla perusteltua aihetta vastustaa vastaajan menettelyd.?*® Myos korkein oikeus
katsoi, ettei kantajat olleet esittdneet muutoksenhakemuksessaan sellaisia seikkoja, joiden pe-
rusteella pullojen uudelleen tdyttimistd sellaisenaan voitaisiin markkinaoikeuden vélituomi-
ossa todetusta poiketen katsoa aiheuttaneen kantajille perusteltuna aiheena pidettivad mai-

nehaittaa.?*’

246 C-59/08, kohdat 24-26.

247 C-59/08, kohdat 24-26, julkiasiamiehen ratkaisuehdotus kohta 31.
248 MAO:388/19, kohdat 105-107.

249 KK0:2023:87, kohta 57.
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Tapauksesta ei voida paitelld, olisiko tavaramerkin haltijalla perusteltua aihetta vastustaa tava-
roiden kaupan pitdmistd, mikili kyseessé ei ole viranomaisvalvonnan alainen toiminta. Tavara-
merkin haltijalla tulisi olla oikeus vastustaa sellaisten upcycling-tuotteiden myyntid, jotka eivit
vastaa kuluttajien laatuodotuksia tavaramerkilld varustetuista tuotteista. Ndin ollen olisi mah-
dollista esittdd, ettd tutkielman miéritelmén mukainen upcycling-toiminta ei vahingoittaisi tuot-
teen laatua silloin, kun upcycling-tuotteen valmistaja toimii lojaalisti tavaramerkin haltijan in-
tresseihin ndhden ja ilmoittaa selkedlld tavalla, ettd kyseessd on kierrétetty tuote. Talloin kulut-
tajat ymmartéisivat, ettd kyseessd ei ole tavaramerkin haltijan tuote, jolloin myds kuluttajien
laatuodotukset ovat erilaiset. Samalla olisi mahdollista esittdi, ettd alkuperdisten, tavaramer-
killd varustettujen, tuotteiden korjaaminen ja parantaminen siten, ettd niistd valmistetaan uusi
upcycling-tuote, saattaa jopa parantaa laatuodotuksia. Téllaisessa tapauksessa on kuitenkin
my0s mahdollista argumentoida, ettd alkuperdisen tuotteen laatuodotuksien katsotaan heiken-
tyneen. Tuotteisiin kohdistuvat laatuodotukset ovat hyvin subjektiivisia, joten on vaikeaa arvi-

oida, milloin niiden katsottaisiin heikentyneen upcycling-toiminnan my®ota.

Arvioitaessa tavaroiden maineelle aiheutuvaa haittaa tulee huomioida muun muassa tavaramer-
killd varustetun tuotteen laji sekéd jdlleenmyyjien tavanomaisesti myymien tuotteiden laji sekd
niiden liiketoiminnan alalla tavanomaisesti noudatettavat toimintatavat.?>° Arvioitaessa tavara-
merkin haltijan perusteltua aihetta punninnassa tulee tasapainotella tavaramerkin haltijan in-
tressin suojella tavaramerkkidén mainehaitalta ja jélleenmyyjdn intressin harjoittaa elin-
keinotoimintaansa vililld. Ylellisyystuotteiden osalta voidaan todeta, ettd punninnassa annetaan
merkittdvi painoarvo tavaramerkin haltijan maineen suojaamiselle ja néin ollen upcycling-tuot-
teiden valmistaminen ylellisyystuotteista voitaisiin katsoa vahingoittavan tavaramerkin mai-

netta.

Edelld esitetyissé tapauksissa tavaramerkisti vilittyva kuva ylellisyydestd voi vahingoittua sil-
loin, kun téllaisia ylellisyystuotteita saatetaan tavaramerkin haltijan jakeluverkoston ulkopuo-
lelle myyntiin tavallisissa ruokakaupoissa tai sekatavarakaupoissa. Upcycling-tuotteiden val-
mistajat eivdt todenndkoisesti kuulu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon. Lisdksi upcycling-
toiminta on usein melko pienimuotoista litketoimintaa, jolloin on myds todennékdistd, etté toi-
mintaa harjoittavalla taholla ei ole esimerkiksi omaa upcycling-tuotteita myyvaa kivijalkalii-
kettd. Toimialalle tyypilliseen tapaan upcycling-tuotteita myyddin esimerkiksi erilaisilla verk-

koalustoilla tai vintage-kaupoissa. Edelld esitetyissé tapauksissa kiinnitettiin huomiota siihen,

230 C-59/08 Copad SA, kohta 32.



57

ettd etenkin ylellisyystuotteiden jdlleenmyyjén tulee toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan pe-
rusteltuihin intresseihin ndhden. Tavaramerkin haltijalla ei kuitenkaan valttdmatta ole perustel-
tua aihetta vastustaa sellaista tuotteiden jdlleenmyyntid, joka tapahtuu jilleenmyyjén toimialalle
tavanomaisella tavalla, vaikka ndma tavat eroaisivat merkittavésti tavaramerkin haltijan toimin-
tatavoista. Niin ollen tavaramerkin haltijalla ei vélttdméttd ole perusteltua aihetta vastustaa
upcycling-tuotteiden myyntid pelkéstddn sen nojalla, ettd upcycling-tuotteita myydéén eri ta-

valla ja eri paikoissa kuin alkuperiisid tuotteita.

On perusteltua vaittdd, ettd silloin, kun tavaramerkistd vélittyy ylellisyyden tai arvokkuuden
tuntua, saattaa upcycling-toiminta vahingoittaa tdllaisen tavaramerkin mainetta. Tdémén arvi-
ointi on kuitenkin hyvin subjektiivista, silld on vaikea arvioida, miten tavaramerkin kéyttd
upcycling-tuotteessa lopulta vaikuttaa kohdeyleison mielikuvaan tavaramerkisti. EUT:n oi-
keuskdytannossi yleisolld tarkoitetaan kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistuneita ja koh-
tuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia.?>! Valistunut ihminen on tietoinen
esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista, ympdristdasioista ja terveistd eldméantavoista.>>? Néin
ollen on mahdollista ajatella, ettd valistunut ihminen kannustaa siirtymistd kiertotalouteen ja
siten suhtautuisi positiivisesti myds upcycling-toimintaan, jossa hyviksikdytetdén tuotteita,
jotka ovat jo ldhelld elinkaarensa loppupéétd. Télloin tavaramerkin maineelle tuskin aiheutuisi

myOskddn mainehaittaa.
5.2.4 Taloudellista yhteyttd koskevan virheellisen mielikuvan antaminen

Upcycling-tuotteiden myynti voi olla omiaan aiheuttamaan virheellisen mielikuvan tavaramer-
kin haltijan ja upcycling-tuotteiden valmistajan vilisestd taloudellisesta yhteydestd. Toisen ta-
varamerkkid saatetaan kéyttdd elinkeinotoiminnassa ilmoitettaessa kuluttajille, ettd kyseinen
elinkeinonharjoittaja myy, korjaa tai huoltaa tavaramerkilld varustettuja tuotteita tai on erikois-
tunut tavaramerkilld varustettujen tuotteiden myyntiin, korjaukseen tai huoltoon. Vaikka tdllai-
sen toiminnan katsotaan l&htokohtaisesti olevan sallittua sen nojalla, ettd elinkeinonharjoitta-
jalla on oikeus kéyttda toisen tavaramerkkid mainostaessaan omia tuotteita ja palveluitaan, voisi
tavaramerkin haltijalla olla tietyissa tapauksissa tavaramerkkidirektiivin 15.2 artiklan mukainen

perusteltu aihe vastustaa myds tdllaista tavaramerkin kéyttoa.

251 Pihlajarinne 2010, s. 39. ks. myds C-252/07 Intel Corporation, kohta 35.
22 Kotus  https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit ja_esitelmat/kieli-ikkuna %281996 2010%29/valis-

tus_on_viritetty.
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Esimerkiksi BMW-tapauksessa®>® oli kyse BMW-autojen jilleenmyynnistd ja korjaustoimin-
nasta. Hollantilainen autokauppias Deenik oli erikoistunut kiytettyjen BMW-autojen myyntiin
sekd niiden korjaukseen ja huoltoon. BMW:n mukaan Deenik kiytti elinkeinotoimintansa yh-
teydessa BMW-tavaramerkkid yksinoikeutta loukkaavalla tavalla, koska kyseessd ei ollut
BMW:n jilleenmyyjien jakeluverkostoon kuuluva yritys ja Deenikin toiminta oli omiaan anta-
maan vaikutelman siitd, ettd yritys kuuluisi jélleenmyyjien jakeluverkostoon.?** Kansallinen
tuomioistuin pyysi EUT:ta antamaan ratkaisun muun muassa siitd, voiko tavaramerkin haltija
vastustaa téllaista kiyttod siind tapauksessa, etti elinkeinonharjoittajan, joka kayttda tavaramer-
kin haltijan tavaramerkkid, toiminta antaa vaikutelman siité, ettd hdnen yrityksensi kuuluu ta-

varamerkin haltijan jakeluverkostoon.?>>

EUT tarkasteli asiassa kédytettyjen autojen myyntid sekd korjausta ja huoltoa koskevia ilmoi-
tuksia. Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan jdlleenmyyjélld on oikeus myyda tavaroita sekd
kayttad tavaramerkkid ilmoittaakseen yleisolle tietylld tavaramerkilld varusteltujen tavaroiden
myynnistd, silloin kun tavaramerkin haltija on itse tai joku muu hidnen suostumuksellaan on

saattanut yhteison markkinoille tavaroita tavaramerkkié kayttien.>>

EUT totesi, ettd tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden jil-
leenmyyntid, silld perusteella, ettd yleisolle syntyy virheellinen mielikuva siitd, ettd jalleenmyy-
jén ja tavaramerkin haltijan vélilld on liitkesuhde ja erityisesti silloin, jos yleiso luulee jdlleen-
myyvin yrityksen kuuluvan tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai ettd ndiden kahden yri-
tyksen vililld on erityinen suhde. Mikéli tavaramerkin kédytdstd mainonnassa ei aiheudu ylei-
sOlle kuvaa siitd, ettd jilleenmyyjén ja tavaramerkin haltijan vililld on liikesuhde, niin pelkés-
tadn se seikka, ettd tavaramerkin kdytostd voi syntyd jdlleenmyyjélle etua, koska tuotteiden
myyntid koskeva mainonta antaa jidlleenmyyjén toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ollut
direktiivissé tarkoitettu perusteltu aihe. Tavaramerkin informatiivinen kayttd on vélttdmétonta
jélleenmyyntioikeuksien toteuttamiseksi, eikd tillaisen kdyton katsota vahingoittavan tavara-

merkin erottamiskykya tai laajalti tunnettuutta. Tuomioistuin katsoi, ettd tavaramerkin kéytto

233 C-63/97 BMW.

234 C-63/97 BMW, kohdat 8-10.

235 C-63/97 BMW kohta 44.

256 C-63/97 BMW kohta 48, ks. myds esimerkiksi C-337/95 Parfums Christian Dior, kohta 38.
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ilmoittaessa tavaramerkilld varustettujen tavaroiden korjauksesta ja huollosta on sallittua sa-
moin edellytyksin kuin niissd tapauksissa, joissa tavaramerkkid kdytetddn tavaroiden jélleen-

myynnin yhteydessd.?’

SodaStream-tapauksessa kantajat esittivit, ettd vastaajan toiminta oli omiaan luomaan virheel-
lisen mielikuvan vastaajan ja kantajan vilisestd taloudellisesta yhteydestd. Vastaaja poisti hii-
lidioksidipulloista tavaramerkin haltijan etiketin ja lisdsi niiden tilalle omat etikettinsi. Etiketit
kiinnitettiin hiilidioksidipulloihin siten, ettd pulloon kaiverretut kantajien tavaramerkit jaivit
nikyviin. Vastaaja kiytti valkoisia ja vaaleanpunaisia etiketteji, joista vain valkoisissa oli eti-
ketin muuhun tekstiin ndhden melko pienelld kirjaisinkoolla maininta siité, ettd vastaaja on vain
uudelleen tiyttanyt hiilidioksidipullon, eikd vastaajalla ole yhteyttd kantajien yrityksiin tai ta-
varamerkkiin, joka on kaiverrettu hiilidioksidipulloon. Vaaleanpunaisissa etiketeissé ei sen si-

jaan ollut mitdéin mainintaa siitd, ettei vastaajalla ole mitédan yhteyksié kantajiin.>>®

Vastaavanlaista tilannetta késiteltiin EUT:n Viking Gas -ratkaisussa, jossa oli niin ikddn kyse
hiilidioksidipullojen uudelleen tiyttimisestd. Kyseisessa ratkaisussa katsottiin, ettd tavaramer-
kin haltijalla katsottiin olevan perusteltua aihetta muun ohella silloin, kun kolmannen osapuolen
kiyttdma sama tai samankaltainen merkki on omiaan luomaan mielikuvan siitd, ettd tavaramer-
kin haltijan ja timédn kolmannen osapuolen vélilld on taloudellinen yhteys. Kyseisessa ratkai-
sussa todettiin, ettd hiilidioksidipullojen merkinnit ja vaihdantaolosuhteet eivit saa johtaa sii-
hen, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertoku-
luttaja katsoisi, ettd osapuolten vélilld on yhteys tai ettd kolmannen osapuolen téyttdmien hiili-
dioksidipullojen kaasu olisi perdisin tavaramerkin haltijalta. Arvioitaessa sitd, véltetddnko tal-
lainen virheellinen mielikuva, otetaan huomioon kyseisen toimialan kdytinnét ja erityisesti se,

ovatko kuluttajat tottuneita siihen, ettd muut jélleenmyyjat tdyttavét hiilidioksidipulloja.?>®

SodaStream-tapauksen osalta markkinaoikeus katsoi, ettd tavanomaisesti valistunut ja kohtuul-
lisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ei luulisi vastaajan valkoisten etikettien

osalta, ettd vastaajan ja kantajan vililla olisi taloudellinen yhteys. Sen sijaan vaaleanpunaisten

257 C-63/97 BMW, kohdat 51-54 ja 63.
238 MAO:338/19, kohdat 19-21.
259 MAO:338:19, kohta 112, C-46/10 Viking Gas, kohta 39 ja 40 ja C-197/21 SodaStream, kohta 45.
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etikettien katsottiin olleen omiaan synnyttdméén valistuneessa ja tarkkaavaisessa keskivertoku-
luttajassa kuvan, ettd hiilidioksidipullot olivat perdisin vastaajalta.?® EUT korosti, etti etiket-
teihin siséllytettyjen tietojen laajuudella on huomattava merkitys. Tarkastelussa on kiinnitettdva
huomiota siithen, ovatko tavaramerkin haltijaa ja jalleenmyyjdé koskevat tiedot selkeiti ja yk-
siselitteisid tavanomaisen kuluttajan ndkokulmasta. Tarkastelussa on myds otettava huomioon
kyseisen toimialan kdytdnndt ja se, ovatko kuluttajat tottuneita siihen, ettd pullon voisi tiyttdd
joku muu kuin alkuperdisen pullon tavaramerkin haltija. Lisdksi merkityksellistd on se, onko
kuluttajilla mahdollisuutta tarkastella hiilidioksidipulloja ja niissi olevia merkintdjd ennen os-
topaitoksen tekemistd. 26! Korkein oikeus totesi, ettd vaaleanpunaiset etiketit olivat omiaan luo-
maan tavanomaisesti valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle kuluttajalle virheellisen mie-
likuvan siitd, ettd kantajien ja vastaajan vélilld olisi jonkinlainen taloudellinen yhteys. Valkois-
ten etikettien osalta korkein oikeus totesi, ettd valkoisiin etiketteihin sisdllytetty ilmoitus siiti,
ettd vastaajalla ei ole yhteyttd kantajan tavaramerkkiin tai yritykseen on ollut riittdva estiméain
sen, ettd kuluttajille syntyisi virheellinen mielikuva kantajien ja vastaajan vélisestd taloudelli-
sesta yhteydestd. Néin ollen kantajilla katsottiin olevan perusteltua aihetta vastustaa vastaajan

menettelyd vaaleanpunaisella etiketilld uudelleen tdytettyjen hiilidioksidipullojen osalta.?¢

Mikaéli upcycling-tuotteeseen jétetdan nikyville paikalle tavaramerkin haltijan merkki, tavara-
merkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteen myyntid sen perus-
teella, ettd kuluttajille syntyy virheellinen mielikuva osapuolten vilisestd taloudellisesta yhtey-
destd. Tilanne edellyttdd kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, jossa ensinndkin huomioi-
daan olosuhteet, joissa tuotteita myydédén. Upcycling-tuotteita myydéaén usein erilaisilla verk-
kosivustoilla ja vintage-kaupoissa. Kuluttajan, joka ostaa tuotteita verkkosivuilta tai kaupasta,
joissa ylipdétiddan myydadn kierrétettyjd ja kdytettyjé tuotteita, voidaan olettaa olevan keskiver-
tokuluttajaa valistuneempi ja tietoisempi kuluttaja. Vaikka tédllainen valistunut kuluttaja voisi
tarkastella upcycling-tuotetta paikan péélld vintage-kaupassa, on mahdollista, ettd kuluttajalle
syntyisi silti virheellinen mielikuva upcycling-tuotteen valmistajan ja tavaramerkin haltijan vi-
lisestd taloudellisesta yhteydestd. Ainoa keino vilttyi tdllaiselta virheelliseltd mielikuvalta on
se, ettd upcycling-tuotteen tuotetiedoissa tai mainonnassa ilmoitetaan selkeélld ja yksiselittei-
selld tavalla, ettd upcycling-tuotteen valmistajalla ei ole taloudellista yhteyttéd tavaramerkin hal-

tijaan.

260 MAO:388/19, kohdat 117, 118 ja 123.
261 C-197/21 SodaStream, kohdat 47, 48 ja 52.
262 KK:2023:87, kohdat 53, 56, 58.
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Tavaramerkin haltijalla ei ole perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteen myymista pel-
kdstddn sen nojalla, ettd upcycling-tuotteen valmistaja hyotyy tuotteeseen nikyvélle paikalle
jatetystd tavaramerkisté. Téllaisessa tilanteessa edellytetddn liséksi sitd, ettd tavaramerkin kéy-
tostd upcycling-tuotteessa aiheutuu yleisolle virheellinen kuva tavaramerkin haltijan ja upcy-
cling-tuotteen valmistajan vélisestd taloudellisesta yhteydestd. Koska oikeuskdytdnndssi tava-
ramerkin informatiivisen kiyton on katsottu olevan vilttamitonta jédlleenmyyntioikeuksien ja
korjaus- ja huoltotdiden toteuttamiseksi, on mahdollista viittda, ettd tavaramerkin informatiivi-

nen kéytto on vilttdmitontd myos upcycling-tuotteissa.
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6 Johtopaatokset

Yksi kestdvédn kehityksen tunnetuimmista méaritelmistd on ns. Brundtlandin komission vuo-
delta 1987 oleva mééritelmé. Méadritelmdn mukaan termilld tarkoitetaan kehitystd, joka tyydyt-
tad nykyhetken tarpeet viemittd tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttdd omat tar-
peensa.?®? Ympdriston tila heikkenee jatkuvan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen myoté, ja
maapallomme luonnonvarat alkavat loppua samalla, kun véeston lukuméird kasvaa.?* Kesta-
vén kehityksen toteutuminen edellyttdd nykyisten kulutustapojen muuttamista kestdvimmiksi
ja niiden sopeuttamista maapallon luonnonvarojen sekd luonnon kestokykyyn. Lineaarisesta
talousmallista, jossa “otetaan-valmistetaan-kdytetddn-heitetddn pois” on siirryttdvé kohti ilmas-
toneutraalia, resurssitehokasta ja kilpailukykyistd kiertotaloutta. Kiertotalousajattelun valtavir-
taistamisen ja lineaaritaloudesta pois siirtymisen edellytyksend on kuitenkin se, ettd kiertota-

lousjdrjestelméé tuetaan asianmukaisen sdintelyn avulla.?6®

Euroopan vihreén kehityksen ohjelmassa méériteltiin ilmasto- ja ymparistdongelmien ratkaise-
minen timéan sukupolven tirkeimmaéksi tehtdvaksi. Viime vuosina EU:ssa on esitelty useita toi-
menpideohjelmia seké lainsdddantopaketteja, joiden avulla pyritdén helpottamaan kiertotalou-
teen siirtymisté ja siten vauhdittamaan kestévin kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tutkiel-
massa kuitenkin havaitaan, ettd kiertotalouteen siirtymistd edistdva lainsdddiantd on edelleen
vield melko kehittymitontd. Esitetyt lainsdddantdaloitteet sdéntelevit lahinné yksityisten osa-
puolten ja valtion vilisid suhteita. Siirtymisen vauhdittamiseksi olisi kuitenkin olennaista sisél-
lyttdd kestdvyysajattelu myds yksityisoikeudelliseen sdéntelyyn, joka vaikuttaa suoraan esimer-

kiksi tavaroiden korjaamiseen ja uudelleenkiyttoon. 266

EU:n perussopimukset edellyttivit, ettd kestidva kehitys huomioidaan kaikessa EU:n sdinte-
lyssd ja toiminnassa. Tavaramerkkilainsdddantd on pitkdlti harmonisoitua EU:n tasolla ja siten

267 Mielestini

EU:lla on myds pédrooli kestdvyyden siséllyttaimisestd tavaramerkkioikeuteen.
nykyisellddn olevassa tavaramerkkilainsddddanndssd ei huomioida riittévilld tavalla kestdvaa

kehitystd. Vaikka kestdvén kehityksen periaatetta ei ole kirjaimellisesti sisdllytetty tavaramerk-

263 Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) of 1987.
264 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/.

265 Vanhala, ym. 2022, s. 259.

266 Ballardini, ym. 2021, s. 1-3.

267 Pihlajarinne 2021a, s. 27.
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kilainsdadéntoon, SEUT 11 artikla edellyttdd, ettd ympéristonsuojelua koskevat tavoitteet huo-
mioidaan myo0s silloin, kun kyseessd ei ole suoranaisesti ymparistoasia. Tama tarkoittaa sité,
ettd tavaramerkkioikeudellisissa asioissa ympdaristdoikeudelliset tavoitteet, kuten kestavé kehi-
tys, tulisi tasapainottaa omaisuudensuojaa ja immateriaalioikeudellista suojaa koskevien SEUT
36 ja 118 artiklojen tavoitteiden kanssa.?®® Niin ollen myos tavaramerkkioikeutta sovellettaessa

tulisi huomioida kestévin kehityksen tavoitteet.

Yksi kiertotalouden ilmentymismuodoista on upcycling, jolla tarkoitetaan tdssé tutkielmassa
ylijiiméamateriaalin tai olemassa olevan tavaran muuntamista uuteen muotoon siten, ettd mate-
riaalin tai tavaran laatu paranee tai sen arvo nousee.?%° Tyypillisesti upcycling-toimintana pide-
tadn sitd, ettd erilaisista kierrétetyistd kdyttotavaroista, kuten vaatteista, valmistetaan uusia asus-
teita, kuten laukkuja tai pdadhineitd. Upcycling-toiminnan olennaisena piirteend voidaan pitdd
sitd, ettd upcycling-tuotteen kdyttotarkoitus muuttuu ja arvo nousee alkuperédiseen materiaalina
kiytettyyn tuotteeseen verrattuna. Téssd tutkielmassa upcycling-toiminnan ohella késitellddan
myos sellaista huolto- tai korjaustoimintaa, jossa korjataan tuotteessa olevia vaurioita siten, etta
tuotteen kayttoikd pitenee ja arvo nousee korjauskustannuksista huolimatta.?’? Tutkielmassa
havaitaan, ettd nykyisellddn oleva tavaramerkkilainsdddédntd ja perinteinen tavaramerkin halti-

jan intressejd painottava tulkinta asettaa rajoitteita upcycling-toiminnan yleistymiselle.

Tutkielmassa tullaan siihen johtopdatokseen, ettd edellytykset identtisyyssuojalle tai sekaan-
nusvaaralle ei luultavimmin téyty upcycling-tuotteiden osalta, silld upcycling-tuotteet eroavat
yleensd merkittavésti siitd, millainen alkuperdinen tavaramerkilld varustettu tuote oli. Ndin ol-
len olen taipuvainen ajattelemaan, ettd tavaramerkin haltija ei voi kieltdd upcycling-toimintaa
perussuojan nojalla. Esitdn tutkielmassa kuvitteellisen tilanteen, jossa tavaramerkin haltija voisi
vedota tavaramerkkiloukkaukseen sekaannusvaaran perusteella. Tdllainen tilanne voisi olla ki-
silld silloin, kun upcycling-tuotteessa, kuten laukussa, kédytetddn tavaramerkin haltijan valmis-
tamia farkkuja. Mikéli tavaramerkin haltija valmistaa saman tavaramerkin alla farkkujen ohella
myos laukkuja, voisi yleison keskuudessa aiheutua sekaannusvaaraa sen takia, ettd upcycling-
tuote ja tavaramerkin haltijan valikoimaan kuuluva tuote on samanlainen tai samankaltainen.
Témai edellyttdd kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia, joten ei voida varmuudella todeta,

tayttyisivitko sekaannusvaaran edellytykset upcycling-tuotteiden osalta.

268 Pihlajarinne 2021a, s. 27-28 ja Sjéfell — Wiesbrock 2014, s. 1-12.
269 Malleus 2022, s. 16.
270 Sung — Dao 2020, s. 106-107.
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Sen sijaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla voi olla oikeus kieltdd upcycling-tuotteiden
myynti erityissuojan nojalla. Upcycling-tuotteissa hyddynnetdén usein laajalti tunnettujen bréin-
dien materiaaleja ja niihin tyypillisesti jatetdéin laajalti tunnetun bréndin tavaramerkki keskei-
selle paikalle. Laajalti tunnettua tavaramerkkié kéytetdén tavaramerkin haltijan yksinoikeutta
loukkaavalla tavalla silloin, kun loukkaaja kéyttdéd tavaramerkkid ilman merkin haltijan lupaa
ja loukkaaja hyotyy merkin aiheettomasta kiytostd saamalla epdoikeudenmukaista etua tavara-
merkin erottamiskyvysti tai maineesta taikka timé kayttd aiheuttaa haittaa tavaramerkin erot-

tamiskyvylle tai maineelle.?”!

Upcycling-tuotteiden valmistamiseen ja myyntiin ei vilttimatta
kysytd lupaa tavaramerkin haltijalta. Lisdksi voidaan véittdd, ettd upcycling-tuotteiden valmis-
taja saa epdoikeudenmukaista etua laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvysti tai mai-
neesta. Niin ollen laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoilla on hyvin suurella todennikoi-

syydelld oikeus vastustaa upcycling-tuotteiden myyntié.

Tutkielmassa esitin, ettéd laajalti tunnetun merkin kéyttd upcycling-tuotteessa voisi olla omiaan
herdttdméén positiivisia mielikuvia tavaramerkisti ja siten lisdtd tavaramerkin goodwill-arvoa.
Lisdksi upcycling-tuotteiden kohderyhma eroaa usein merkittévasti alkuperdisen tuotteen koh-
deryhmastd, joten tavaramerkin haltija ei valttdmattd menetd omaa asiakaskuntaansa upcycling-
tuotteita valmistavalle taholle, vaan upcycling-tuotteiden voidaan ajatella lisddvén kuluttajien
tietoisuutta tavaramerkistd. Lopulta kuitenkin pdddyn siithen johtopédatokseen, ettd laajalti tun-
netun tavaramerkin haltijalla on intressi kieltdd kaikenlaisten upcycling-tuotteiden myynti,
jotka vahingoittavat tavaramerkin tehtdvid, kuten alkuperdfunktiota, laatufunktiota tai kommu-
nikaatiofunktiota. Esimerkiksi ylellisyystuotteiden tavaramerkin haltijalla on intressi kieltdd
upcycling-tuotteiden myynti sen nojalla, ettd upcycling-tuotteet saattavat vahingoittaa yleison

mielikuvaa ja odotuksia kyseiselld tavaramerkilld varustetuista tuotteista.

Arvioitaessa sitd, loukkaako upcycling-tuote tavaramerkin haltijan yksinoikeutta, tulee tarkas-
tella myos sitd, voidaanko kdytto oikeuttaa erityisten rajoitussdénndsten perusteella. Ensinnikin
tavaramerkin kdyttd muuten kuin tavaramerkinomaisesti jdi yksinoikeuden piirin ulkopuolelle.
Merkin kédyton katsotaan olevan muuta kuin tavaramerkinomaista esimerkiksi silloin, kun sité
kéytetddan alkuperda tai tavaran ominaisuutta kuvailevasti.?’> Esimerkiksi upcycling-tuotteiden

valmistaja voi kéyttda toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkkié ilmoittaessaan tavaramerkin

271 HE 201/2018 vp. s. 84.
272 Pihlajarinne 2010, s. 82-85.
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haltijan ja omien tuotteiden yhteensopivuudesta. Lisdksi tavaramerkin kdyttd upcycling-tuot-
teessa voitaisiin katsoa olevan tavaran ominaisuutta kuvailevaa. Néin ollen upcycling-tuottei-
den valmistajalla voitaisiin katsoa olevan oikeus kdyttda tavaramerkkid edelld mainituissa tar-
koituksissa. Rajoitussdéntojen avulla pyritdén sovittamaan yhteen tavaramerkin haltijan yksin-
oikeutta ja vapaata kilpailua koskevat intressit. Upcycling-tuotteet eivit vélttdmétta suoranai-
sesti kilpaile tavaramerkilld varustettujen tuotteiden kanssa, joten on mahdollista, ettd arvioita-
essa rajoitussdéntdjen soveltumista tavaramerkin haltijan intresseille annetaan suurempi paino-

arvo arvioinnissa.

Tutkielmassa esitdn, ettd upcycling-tuotteiden valmistaminen voitaisiin oikeuttaa tavaramerkin
antaman yksinoikeuden sammumisen eli sammumisdoktriinin nojalla. Tavaramerkin yksinoi-
keuden katsotaan sammuvan silloin, kun tavaramerkin haltija itse tai joku muu hénen suostu-
muksellaan myy tavaramerkilld varustetut tuotteet tai niiden omistusoikeus muutoin vaihtuu
Euroopan talousalueen sisélld. Periaatteessa upcycling-tuotteiden myynti voitaisiin oikeuttaa
siis sen nojalla, ettd tuotteen materiaalina kéytetty tavara on alun perin myyty tai sen omistus-
oikeus on vaihtunut Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan toimesta tai timén suostu-
muksella. Sammumisdoktriini on sen perinteisessd muodossa kuitenkin suhtautunut melko
kriittisesti tavaroiden ulkoasuun tai laatuun tehtidviin muutoksiin, joten kyseisen doktriinin so-
veltuminen upcycling-tuotteisiin on ollut epaselvdd.?’ Tutkielmassa kasitellystd EUT:n oikeus-
kaytannostd havaitsen, ettd tavaramerkin antaman yksinoikeuden katsotaan sammuneen 1&hinni

rinnakkaistuontia tai jédlleenmyyntid koskevissa asioissa.

Tutkielmassa pdédyn sithen johtopédétokseen, ettd ssmmumisdoktriinia ei sovelleta tutkielmassa
esitetyn madritelmén mukaisiin upcycling-tuotteisiin. Néin ollen yksinoikeuden sammumisen
periaate sen perinteisessd muodossa voi olla omiaan aiheuttamaan ristiriidan perinteisen imma-
teriaalioikeudellisen, oikeuden haltijan intressejd, painottavan tulkintaperiaatteen ja kestivéin
kehityksen vililld.>’* Tutkielmassa esitin, ettd tietynlainen upcycling-toiminta voisi olla mah-
dollista oikeuttaa sammumisdoktriinin nojalla. Esimerkiksi upcycling-toiminta voisi olla sal-
littua sammumisdoktriinin nojalla silloin, kun tuotteen elinkaarta pidennetdén ja laatua paran-
netaan huolto- ja korjaustdilld ilman, etti tuotteen ulkomuotoon tehddan merkittavid muutoksia.

Talloin tavaramerkilld varustetun tuotteen identiteetti ei muutu, eikéd kyseessi ole tdysin uusi

273 Pihlajarinne 2021a, s. 32.
274 Pihlajarinne 2021a, s. 32.
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tuote. Tdmaén osalta on kuitenkin tirkedd huomioida, ettd tavaramerkin haltijalla voi olla yksin-
oikeuden sammumisesta huolimatta perusteltua aihetta kieltdd myds téllaisten upcycling-tuot-

teiden myynti.

Tutkielman pééasiallisena tarkoituksena on selvittdd, milloin tavaramerkin haltijalla on perus-
teltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myShempda kaupan pitdmistd. Tavaramerkkidi-
rektiivin 15.2 artiklassa ja tavaramerkkilain 9.2 §:ssd sdddetystd seuraa, ettd sammumisdoktrii-
nia ei sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden mydhem-
pdd kaupan pitdmistd, erityisesti silloin, kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu.
Sanalla “erityisesti” viitataan vain esimerkinomaisesti tilanteeseen, jossa merkin haltijalla on
perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden my6hempééd kaupan pitdmistd. Tutkielmassa kasitel-
lyssd EUT:n oikeuskédytdnndsséd on arvioitu tavaramerkin haltijan perustellun aiheen olemassa-
oloa etenkin silloin, kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu, muutoksesta on aiheu-
tunut vahinkoa tavaramerkin haltijalle, muutoksesta on aiheutunut haittaa tavaramerkin mai-
neelle tai muutos on omiaan antamaan virheellisen mielikuvan tavaramerkin haltijan ja tuotteen

jélleenmyyjén vélisestd taloudellisesta yhteydesta.

Tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden myyntid silloin,
kun alkuperdiseen tuotteeseen on tehty merkittdvid muutoksia. Tavaroiden kunnon muuttami-
nen pitdd sisdlldan tavaran kunnon muutoksen parempaan sekd huonompaan.?’> Néin ollen olen
sitd mieltd, ettd tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuot-
teen myyntid, vaikka alkuperdiseen tavaramerkilld varustettuun tuotteeseen tehtyjen muutosten
myoOtd alkuperdisen tavaran kéyttoikd pitenisi, laatu paranisi ja arvo nousisi. Liséksi haltijan
perustellun aiheen vastustaa upcycling-tuotteiden myyntid voidaan katsoa olevan késilla silloin,
kun tuote ei muuntelun tai muun prosessoinnin jélkeen vastaa alkuperdistd tuotetta sen teknisilta

tai esteettisilti ominaisuuksiltaan.2’¢

Vaikka tutkielmassa esitetdén, ettd huolto- ja korjaustyo-
hon voitaisiin soveltaa sammumisdoktriinia, tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltua aihetta
vastustaa huonosti huollettujen tai korjattujen tuotteiden myShempdd kaupan pitdmistd. Tut-
kielmassa havaitsen, ettd tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa sellaisten tuot-
teiden myyntid, joihin on tehty mittavia muutoksia tavaran olennaisissa osissa siten, etti tuot-

teen kéyttotarkoitus ja esteettiset ominaisuudet muuttuvat.?’’ Néin ollen tavaramerkin haltijalla

275 Grigoriadis 2014, s. 336.
276 Pihlajarinne 2010, s. 204.
277 Grigoriadis 2014, s. 384-387.



67

voidaan katsoa olevan suurella todennékdisyydelld perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuot-
teiden myyntid, koska upcycling-tuotteet eroavat usein merkittavasti kayttotarkoitukseltaan

seki esteettisiltd ominaisuuksiltaan alkuperdisesti tuotteesta.

Tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myohempdi kaupan
pitdmistd my0s silloin, kun toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin kéyttd aiheuttaa tavara-
merkin haltijalle vahinkoa. Tutkielmassa totean, ettd upcycling-tuotteiden osalta on vaikea
osoittaa, ettd téllaisesta toiminnasta aiheutuisi tavaramerkin haltijalle taloudellista vahinkoa.
Kuten todettua, upcycling-tuotteet eroavat usein niin kayttdtarkoitukseltaan kuin kohderyhmaél-
tadn siitd, mihin tarkoitukseen ja kenelle alkuperdinen tuote oli suunnattu. Tavaramerkin halti-
jalle ei todennékoisesti aiheutuisi vahinkoa sen takia, ettd haltijan oma kohderyhma siirtyy os-
tamaan haltijan tavaroiden sijasta upcycling-tuotteita. Korjattujen ja huollettujen tuotteiden
osalta on kuitenkin mahdollista, ettd tavaramerkin haltijalle koituu taloudellista vahinkoa,
koska kuluttaja ostaa tdllaisen huolletun tai korjatun tuotteen uuden alkuperdisen tuotteen si-
jasta. Lisidksi esimerkiksi ylellisyystuotteiden osalta on mahdollista viittda, ettd tavaramerkin
haltijalle koituu upcycling-toiminnasta taloudellista vahinkoa, koska kuluttajien mielikuva ta-
varamerkilld varustetuista tuotteista muuttuu ja sen takia he lopettavat kyseisten tuotteiden os-

tamisen.

Tavaramerkin haltijalla voisi olla perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myohempdi kaupan
pitdmistd myds silloin, kun tillainen tavaramerkin kdytt vahingoittaa tavaramerkin mainetta.
Tutkielmassa esitdn, ettd upcycling-tuotteet voisivat osaltaan parantaa alkuperiisen tuotteen ta-
varamerkin mainetta siten, ettd kuluttajat yhdistdvéat tavaramerkin kestdvaa kehitystd tukevaan
litketoimintaan. Upcycling-toiminta ei luultavasti aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle sil-
loin, kun upcycling-tuotteita valmistava taho toimii lojaalilla tavalla tavaramerkin haltijan in-
tresseihin ndhden ja ilmoittaa selkedsti, ettd kyseessd on kierritetty tuote ja siité, ettd upcycling-
tuotteen valmistajalla ei ole taloudellista yhteyttd tavaramerkin haltijaan. Toisaalta olen sitd
mieltd, ettd ylellisyystuotteiden osalta upcycling-toiminta voi olla vahingollista tavaramerkin
maineelle siten, ettd niiden ylellisyyttd tai arvokkuutta osoittava mielikuva katoaa. Tavaramer-
kin maineen vahingoittumista arvioidaan hyvin tapauskohtaisesti. Yleiso, jonka keskuudessa
maineelle aiheutunutta haittaa arvioidaan, on kyseisten tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja

kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja.?’® Niin ollen on mahdollista
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viittdd, ettd valistunut, tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja suhtautuisi positiivisesti upcy-
cling-toimintaan, jonka ansiosta alkuperdisen tuotteen kiyttoika pitenee ja arvo nousee. Télloin
upcycling-toiminta ei luultavasti aiheuttaisi haittaa tavaramerkin maineelle. Upcycling-toimin-
nasta aiheutuva tavaramerkin maineen vahingoittuminen edellyttdd kuitenkin aina tapauskoh-
taista arviointia, jossa otetaan huomioon tavaramerkilld varustetun tuotteen ja upcycling-tuot-
teen laji sekd upcycling-tuotteiden toimialla tavanomaisesti noudatettavat toimintatavat. Niin
ollen on vaikea antaa yksiselitteistd vastausta sille, milloin upcycling-tuotteiden voidaan katsoa

vahingoittavan tavaramerkin mainetta.

Tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myohempad kaupan pité-
mistd myds silloin, kun toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkin kéytdstd aiheutuu virheelli-
nen mielikuva tavaramerkin haltijan ja elinkeinonharjoittajan vélisestd taloudellisesta yhtey-
destd. Mikali upcycling-tuotteeseen jétetddn tavaramerkin haltijan merkki nikyville paikalle,
voi kuluttajalle syntyd virheellinen mielikuva osapuolten vélisestd taloudellisesta yhteydesta.
Tavaramerkin haltijalla ei katsota olevan perusteltua aihetta vastustaa upcycling-tuotteiden
myyntid pelkdstdéin sen nojalla, ettd upcycling-tuotteen valmistaja hyotyy tuotteeseen nékyville
paikalle jitetystd tavaramerkistd. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voisi kuitenkin kieltda
tallaisen toiminnan aikaisemmin luvussa 3 esitetylld tavalla. Tutkielmassa esitdn, ettd ainoa
keino vélttya tdllaiselta virheelliseltd mielikuvalta on se, ettd upcycling-tuotteen tuotetiedoissa
tai mainonnassa ilmoitetaan selkeélld tavalla, ettd upcycling-tuotteen valmistajalla ei ole talou-

dellista yhteyttd tavaramerkin haltijaan.

Tavaramerkkioikeudessa painotetaan perinteisesti tavaramerkin haltijan intressejd ja vapaata
kilpailua, kun taas muille yhteiskunnallisille intresseille, kuten kestéville kehitykselle ei anneta
tulkinnassa juurikaan painoarvoa. Tulen tutkielmassa sithen johtopédétokseen, ettd on perustel-
tua suojella tavaramerkin haltijaa kaikilta sellaisilta toimilta, jotka vahingoittavat tavaramerkin
tehtévid ja tavaramerkin tunnettuuden eteen tehtyd investointeja. Toisaalta yhdyn oikeuskirjal-
lisuudessa esitettyyn kannanottoon, jonka mukaan arvioitaessa sitd, onko tavaramerkin halti-
jalla oikeutta kieltdd upcycling-tuotteiden myynti, tulisi antaa painoarvoa myos sille, ettd upcy-
cling-tuotteilla maksimoidaan tuotteen tai materiaalin elinikd ja niiden pysyminen kierrossa.?”®
Télloin tavaramerkilld varustettuihin tuotteisiin voitaisiin tehdd myds merkittdvid muutoksia

edellyttiden, ettd muutokset ovat parantaneet tuotteen laatua ja pidentéineet niiden kéyttoikaa.
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Téma tulkintatapa olisi myds linjassa kestdvén kehityksen ja siten myds EU:n perussopimusten
kanssa. Liséksi esitdn, ettd upcycling-tuotteiden sallittavuuden arvioinnissa voitaisiin tietyiltd
osin soveltaa BMS-kriteeristod. Vaikka KKO katsoi tuoreessa ratkaisussaan, ettei kyseinen kri-
teeristo sovellu tutkielman aiheen mukaiseen tilanteeseen®’, voisi kriteeriston ohjeellisesta
noudattamisesta olla hyotyd upcycling-toiminnassa. Talloin mahdollista tavaramerkkilouk-
kausta arvioitaessa upcycling-toiminta voitaisiin sallia silloin, kun upcycling-tuotteesta tai sen
pakkauksesta kivisi selkeésti ilmi tuotteen valmistajan nimi ja materiaalina kdytetyn tavara-
merkin haltijan nimi sekd ilmoitettaisiin, ettd osapuolten vililld ei ole taloudellista yhteytti,
koska télldin kohdeyleisolle ei luultavimmin syntyisi virheellisid mielikuvia tavaran alkupe-
ristd tai osapuolten vélisestd yhteydestd. Tutkielmaa kirjoittaessa EUT:ssa ei ole arvioitu tut-
kielman méairitelmin mukaisen upcycling-toiminnan sallittavuutta. Néin ollen EUT:lla on mah-
dollisuus oikeuskdytinnon kautta vaikuttaa siihen, ettd kestiville kehitykselle annettaisiin ja-

lansijaa tavaramerkkiloukkausta koskevassa arvioinnissa.

Tutkielmassa havaitsen, ettid on tarve saada oikeuskdytdnnon avulla varmuutta upcycling-toi-
minnan sallittavuuteen tavaramerkkioikeudellisesta ndkdkulmasta. EUT:n yksinoikeuden sam-
mumista ja tavaramerkin haltijan perusteltua aihetta koskeva oikeuskéytiantd on melko vanhaa.
Esitdn, ettd syynd tuoreemman oikeuskdytdnndn puutteelle voi olla ensinnékin se, ettd asian-
osaiset sovittelevat mahdollisen tavaramerkkiloukkauksen keskendén tuomioistuimen ulkopuo-
lella ja toiseksi se, ettd upcycling-toiminta on usein niin pienimuotoista, etti tavaramerkin hal-
tija el valttamattd ole edes tietoinen siitéd, ettd hinen tavaramerkkiénsa kadytetddan mahdollisesti
yksinoikeutta loukkaavalla tavalla. Kiertotalouden valtavirtaistuessa on todennikoistd, ettd
myo0s upcycling-toiminta yleistyy. Talloin syntyy my®ds tarve selvittdd upcycling-toiminnan sal-
littavuus tavaramerkkioikeudellisesta nidkokulmasta. Tutkielmassa esitettyjen johtopédétdsten
valossa jadn mielenkiinnolla seuraamaan, tullaanko tavaramerkkioikeudellista sddntelyd ja sen
tulkintaa muuttamaan siten, ettd se mahdollistaisi kestdvin kehityksen tavoitteiden tdysiméa-

riaisen toteutumisen.
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