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1 Johdanto

1.1 Aluksi

Nykypédivind yritykset toimivat hyvin kilpailluilla markkinoilla. Pérjitdkseen téssd
kilpailussa  yritysten  tulisi  erottua  edukseen  kilpailijoistaan.  Etenkin
immateriaalioikeuksien avulla yritys voi saada ratkaisevaa etua kilpailijoihinsa néhden.
Téstd syystd myds toiminimen suunniteluun ja valikoimiseen tulee kayttdad aikaa, silld
hyvd ja iskevd toiminimi jdd helposti kohdeyleison mieleen. Hyvin suunniteltu
toiminimi tukee myods yrityksen liiketoimintaa ja voi auttaa yrityksen brandin
rakentamisessa.! Keksinnollinen ja iskevé toiminimi lisiksi estdd tehokkaasti muita

elinkeinonharjoittajia kdyttdmasta sithen sekoitettavissa olevaa toiminimea.

Aika ajoin saattaa kuitenkin herétd kysymys siitd, loukkaako toisen kdyttdmé toiminimi
aikaisempaa toiminimioikeutta. Télloin tuomioistuin tai rekisteriviranomainen joutuu
arvioimaan sitd, missd méérin kaksi toiminimed ovat samankaltaisia. Talldin joudutaan
punnitsemaan kahta eri oikeutta. Paremman oikeuden omaavaa toiminimen haltijan
yksinoikeutta tulisi ldhtokohtaisesti suojata, mutta harkinnassa tulee ottaa huomioon
myOs vapaan kilpailun periaate. Vahvasti omaperdiselle toiminimelle tulee
luonnollisesti antaa suojaa, mutta heikosti yksildivélle toiminimelle ei vapaan kilpailun

periaatteen nimissé tule antaa kovin laajaa suojaa.

Kiinnostukseni toiminimiin ja immateriaalioikeuksiin ylipddtdén herdsi jo opintojeni
alkuvaiheessa. Immateriaalioikeuden peruskurssin suoritettuani minulle herdsi ajatus
siitd, ettd teen maisteritutkielmani nimenomaan immateriaalioikeuden alalta. Osin
kiinnostukseni ja osin puhtaan sattuman ansioista pdddyin vuonna 2011
tyoskentelemddn Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisteriin. Sielld kisittelin
pddasiassa eri yritysten perus- ja muutosilmoituksia. Tydssdni havaitsin nopeasti, etti

kaikkien vaikeimpia ja usein tulkinnanvaraisimpia ratkaisuja oli arvioida siti,

" Innanen & Jiske 2014, s.50.



loukkasiko haettu toiminimi aikaisempaa toiminimioikeutta. Tdstd minulle syntyi idea

siitd, ettd kasittelen maisteritydssdni yksinoikeutta toiminimeen.

1.2 Tutkimuskysymys, kdytetyt metodit ja tutkielman rakenne

Kuten tdmin maisteritydn nimestd kdy ilmi, aiheena tdsséd tutkielmassa on toiminimen
yksinoikeuden tutkiminen. Témén tutkielman tavoitteena on pyrkié selvittimaan, minka
laajuista suojaa toiminimi saa sekd sitd, milloin on kyse toiminimen loukkauksesta.
Tutkielman pddmédrdnd on siis tutkia, milloin kaksi toiminimed ovat siind méddrin
samankaltaisia, ettd ne ovat sekoitettavissa keskenddn. Tamén ohella tutkitaan lyhyesti,

milld edellytyksilld tavaramerkki ja verkkotunnus voivat loukata toiminimed.

Téssd maisteritutkielmassa kéytetdén péddasiassa lainopillista eli oikeusdogmaattista
tutkimusmenetelmdd. Oikeusdogmaattinen tutkimusmenetelmd perustuu voimassa
olevien oikeusldhteiden tutkimiseen ja siihen, ettd nditd ldhteitd kdytetddn etusija- ja
kayttojarjestyssddntdjen osoittamassa jérjestyksessd. Oikeusdogmatiikka pyrkii siis
selvittimiin, mikd on voimassa olevan oikeuden siséltd késiteltdvin oikeusongelman
osalta.® Lainopillisen tutkimusmenetelmin avulla tissi maisterityossd tutkitaan
pddasiassa toiminimilakia. Toiminimilaki on kuitenkin sééddetty verrattain abstraktilla
tavalla, joten monin paikoin tdssd tutkielmassa joudutaan turvautumaan myds

toiminimilain esit6ihin.

Lainopillista tutkimusmenetelmédéd téssd tutkielmassa tiydentdd ratkaisuempiirinen
menetelmd.  Tdhdn  ratkaisuun on  pdddytty osittain  kdytdnndén  syisti.
Toiminimioikeudesta on nimittdin kirjoitettu verrattain vdhén, joten toiminimioikeuden
siséltdod joudutaan tdssd tutkielmassa monin paikoin selvittdmédn oikeuskdytdnnon
kautta. Téssd esityksesséd kisitellddn pddasiassa korkeimman oikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisuja, mutta tietyissd kysymyksissdé on kisitelty myds
hovioikeuksien ja markkinaoikeuden ratkaisuja. Kun kéytetddn ylimpien
tuomioistuinten ratkaisuja, on kuitenkin syytd pitdd mielessd, ettd suomalaisessa
oikeusajattelussa niilld ei ole juridisesti sitovaa prejudikaattivaikutusta, vaan niilld on

ratkaistu aina jokin yksittiinen oikeustapaus.’

% Husa et al. 2010, s.20.
3 1bid., 5.60.



Tutkielma rakentuu kuuteen eri lukuun. Johdannon jélkeisessa toisessa luvussa kdyddin
ldpi toiminimen historiaa sekd toiminimioikeuden peruskasitteistod. Kolmannessa
luvussa puolestaan kasitellddn toiminimioikeuden syntyedellytyksid. Témé luku luo
my0s pohjaa myohemmille luvuille, silld kyseisessd luvussa kdydédédn lépi sitd, minka
tyyppisiin toiminimiin yksinoikeuden voi ylipdétdan saada. Kyseissd luvussa kasitellddn
my0s tyOtaustastani johtuen toiminimien rekisterdintid rekisteriviranomaisen

nikokulmasta.

Neljas luku siséltdd itse tutkielman ytimen. Siind kdydddn ldpi, milloin kahden
toiminimen on katsottu olevan sekoitettavissa toisiinsa. Neljdnnessd luvussa on pyritty
kdyméddn systemaattisesti ldpi niitd edellytyksid, jotka johtavat toiminimien
sekoittumiseen. Kyseisessd luvussa késitellddn asian laadusta johtuen myods paljon
oikeustapauksia, jotka koskevat toiminimien sekoittumista. Viidennessd luvussa
puolestaan késitelldéin toiminimen suhdetta tavaramerkkiin ja verkkotunnukseen.
Kuudes ja samalla tutkielman viimeinen luku késittdd yhteenvedon aiheesta seké aihetta

koskevat loppupohdinnat.



2 Toiminimesta

2.1 Toiminimen historia

Toiminimen juuret ulottuvat myohiiskeskiaikaan Pohjois-Italiaan. Kun liikemiehet
ryhtyivét harjoittamaan kauppaa yhdessd, oli tarpeen luoda apuviline, jonka avulla
kyettiin selvittimdin, minkd oikeustoimen liikemies oli tehnyt omissa nimissddn ja
minki yhtion lukuun. Tétd apuvilinettd alettiin kutsumaan toiminimeksi eli firmaksi.*
Tavaramerkkiin verrattuna kyseessi on siis suhteellisen nuoresta ilmidstd.” Toiminimi
sen nykyaikaisessa merkityksessd on puolestaan muodostunut vasta 1800-luvulla.
Téhin vaikutti erityisesti teollistuminen, joka johti valtavaan talouseldmén kasvuun ja
toisaalta yhd voimistuvaan kilpailuun.® Titd aikaisemminkin oli kéytetty toiminimi,
mutta niitd olivat kiyttdneet ldhinnd kauppayhtiot. Yksityiset kauppiaat esiintyivét
ldhinnd omalla nimellddn, mutta teollistumisen johdosta myds muut yhteenliittymat

kuin kauppayhtiot tunsivat tarvetta erityisen toiminimen kiyttimiseen.’

Teollistumisen johdosta eri maissa alettiin antaa sdddoksid kaupparekisteristd ja
toiminimestd. Saksassa kauppalaki tuli voimaan vuonna 1861. Tdmi laki puolestaan
uusittiin vuonna 1900 voimaan tulleella kauppalailla (Handelsgesetzbuch), johon
siséllytettiin  toiminimed koskevat sddnnokset ldhes muuttumattomina. Saksan
kauppalaki toimi mydhemmin myds Pohjoismaiden toiminimioikeutta koskevan
lainsdddédnnon esikuvana. Ruotsin lain kautta saksalaiset esikuvat vaikuttivat Suomessa

vuonna 1895 séddettyyn toiminimiasetukseen.®

Vuoden 1895 toiminimiasetus oli voimassa yli 80 vuotta. Sen korvasi vuonna 1979
voimaan tullut toiminimilaki (2.2.1979/128). Toiminimilain siditiminen katsottiin
tarkoituksenmukaiseksi, silld toiminimiasetus oli monin paikoin puutteellinen.

Toiminimiasetuksessa ei ndet oltu tarkemmin mdiéritelty toiminimen suoman

4 Haarmann 2014, s.409.

> Tavaramerkin juuret ulottuvat puolestaan antiikin aikaan. Merkkejd kéytettiin muun muassa ennen
ajanlaskun aikaa Kreikan ja Rooman saviruukuissa sekd mesopotamialaisissa ja egyptildisissd tiilissd ja
laatoissa. Ks. Palm 2002, s.13.

® Castrén 2008, s.8.

7 Ibid.

® Ant-Wuorinen 1933, 5.79.



yksinoikeuden sisdltod. Lisdksi asetuksesta puuttui sddnnokset sanktioista toiminimen
loukkaustilanteissa.” Timdn ohella toiminimiasetuksesta puuttuivat sadnnokset
oikeudesta toiminimeen vakiinnuttamisen perusteella.'’ Toiminimi ei siis
toiminimiasetuksen voimassaolon aikana nauttinut suojaa silld perusteella, ettéd
toiminimi oli tehokkaan kdyton ansiosta tullut yleisesti arvostetuksi ja tunnetuksi.
Vaikka toiminimiasetus kumottiin toiminimilain voimaantulessa, ei se ole vieldkddn
tdysin menettinyt merkitystddn. Esimerkiksi TNimiL 33 § 1 momentin 1 kohdan
mukaan toiminimen rekisterdinti, joka on tapahtunut ennen toiminimilain voimaantuloa,
voidaan kumota ainoastaan, mikéli se olisi ollut mahdollista myds toiminimiasetuksen
nojalla. Lisdksi toiminimiasetuksen aikaisella oikeuskdytdnnolld on edelleenkin oma

merkityksensa.

2.2 Toiminimilain mukaisia maaritelmia

2.2.1 Toiminimi

TNimiL 1 §n 1 momentin mukaan toiminimelld tarkoitetaan nimed, jota
elinkeinonharjoittaja kéyttdd toiminnassaan. Toiminimi on siis yritystd yksiloiva
tunnusmerkki.'' Lain sanamuodosta ilmenee, etti vain elinkeinonharjoittaja voi kayttiz
toiminimed. Lain  esitdissd  elinkeinonharjoittaja ~ on  maédritelty  laajasti.
Elinkeinonharjoittajana pidetdén fyysistd tai juridista henkildd, joka harjoittaa
ammattimaisesti taloudellista toimintaa. Ammattimaisuus ei edellytd taloudellisen
voiton tavoittelua, vaan toiminta voi olla pelkéstdin yleishyodyllista.
Elinkeinonharjoittajan oikeus kayttdd toiminimed ei my9skédn ole riippuvaista siitd, ettd
hénen toimintansa olisi tietyn laajuista. Taten hyvin lyhytaikainenkin liiketoiminta voi

olla elinkeinonharjoittamista.'”

Toiminimen  kdyttiminen  elinkeinotoiminnassa ~ on  monesti  pakollista.
Kaupparekisterilaki (2.2.1979/129) nimittiin velvoittaa elinkeinonharjoittajat tekeméan
niin sanotun perusilmoituksen kaupparekisteriin ennen elinkeinotoiminnan aloittamista.

Velvollisia tekemddn tdmén perusilmoituksen ovat kaikki ne toimijat, jotka on lueteltu

’ KM 1974:109, s.3.
' HE 238/1978, s.3.
" bid., s.16.

"2 Ibid.



KRekL 3 §:ssd. Tdméd perusilmoitus sisdltdd myds madrdyksen ilmoittaa
elinkeinonharjoittajan toiminimen. KRekL 3 § on hyvin kattava ja kdytdnnossd vain
yksityinen elinkeinonharjoittaja voi jattad perusilmoituksen tekemattd kaupparekisteriin.
Télloinkin tosin edellytetdédn, ettd elinkeinonharjoittajan toiminta tdyttdd elinkeinon
harjoittamisen oikeudesta annetun lain 5 §mn (27.9.1919/122) mukaiset ehdot.
Elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa luvallista elinkeinotoimintaa ilman kaupparekisteriin
tehtédvdd perusilmoitusta, mikéli elinkeinotoimintaa harjoitetaan ilman muita apulaisia
kuin aviopuolisoa tai suoraan etenevdd polvea olevia vajavaltaisia jilkeldisid, ja
elinkeinonharjoittaja ei pidd toiminnassaan liikehuoneistoa, konttoria tai erityistd
myyntipaikkaa. Perusilmoituksen kaupparekisteriin saa tosin KRekL 3 §:n 1 momentin
perusteella tehdd my0s tehdd sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei tdhdn ole
velvollisuutta. Monesti esimerkiksi yksityisen elinkeinonharjoittajan on kuitenkin
jarkevaad tehda tamé perusilmoitus, silld rekisterdinnilld saa yksinoikeuden toiminimeen
ja timin yksinoikeuden toteenndyttimiseksi ei silloin tdydy turvautua

vakiintumisndyttoon.

2.2.2 Aputoiminimi

TNimiL 1 §:n 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa
harjoittaa osaa toiminnastaan erityiselld nimelld eli aputoiminimelld. Mitéédn erillistd
oikeussubjektia aputoiminimen kiyttdonottamisella ei kuitenkaan synny. Aikaisemmin
aputoiminimen kayttd oli varattu ainoastaan osakeyhtidille, osuuskunnille ja
sadstopankeille. Vuonna 1993 oikeus aputoiminimeen laajennettiin koskemaan kaikkia
elinkeinonharjoittajia. Tamé koettiin tarpeelliseksi yhdenvertaisuussyistd, silld myds
muilla elinkeinonharjoittajilla katsottiin voivan olla tarve harjoittaa tiettyd osaa

.. e 13
toiminnasta aputoiminimen avulla.

Aputoiminimen kdyttdmiseen voi olla monia syitd. Ensinndkin aputoiminimen
kayttoonotto voi olla perusteltua silloin, kun yritys alkaa harjoittamaan liiketoimintaa
uudella toimialalla tai se laajentaa toimintaansa uudelle paikkakunnalle.'* Erityisesti
iskevilld omaperdiselld aputoiminimelld voidaan luoda yrityksen brindid ja vahvistaa

uuden toimintayksikon yrityskuvaa. Monesti aputoiminimen kdyttdonottaminen voi olla

S HE 246/1993, Yleisperustelut, 1. Nykytila ja muutostarpeet.
"* HE 238/1978, 5.16.



vaihtoehtona tavaramerkille. Mikéli yrityksen relevantit markkinat ovat Suomessa eiké
erilliselle kuva tai -yhdistelmétavaramerkille ole tarvetta, ajaa aputoiminimi samaa asiaa
kuin  sanatavaramerkki. = Aputoiminimelldi on kuitenkin etunsa  verrattuna
sanatavaramerkkiin. Aputoiminimi on kdytdnndssd ikuinen oikeus eikd sitd tarvitse
uusia. Ainoana edellytykseni tosin on, ettd aputoiminimed kiytetddn TNimiL 19 §:n 1
momentin 3 kohdan edellyttdmélld tavalla. Aputoiminimi on myds yritykselle
taloudellisesti edullisempi  vaihtoehto kuin tavaramerkki, silldi tavaramerkin

kasittelymaksut ovat korkeammat kuin aputoiminimen.

Aputoiminimi voi olla tarpeellinen myds fuusion yhteydessd. Fuusiossa sulautuva yhtio
lakkaa olemasta erillisend oikeussubjektina. Asiakassuhteiden jatkuvuuden takia
vastaanottavan yhtidn on monesti tarkoituksenmukaista ottaa kdyttoonsd sulautuvan
yhtién toiminimi aputoiminimena." Yrityskauppojen yhteydessi on myds mahdollista,
ettd liiketoiminnan ostava yritys ottaa aputoiminimeksi kaupankohteena olevan

yrityksen toiminimen sen nauttiman goodwill-arvon johdosta.'®

2.2.3 Rinnakkaistoiminimi

TNimiL 11 §:n mukaan toiminimi saadaan rekisterdida kaksi- tai useampikielisend, jos
erikieliset ilmaisut sisélloltddn vastaavat toisiaan. Rinnakkaistoiminimien kiyttéonotto
voi olla tarkoituksenmukaista, mikéli yritykselld liiketoimintaa eri maissa. Myds
Suomessa  asuvien  kielivdhemmistdjen = huomioiminen  voi  olla  syynd
rinnakkaistoiminimen kéytolle. Rinnakkaistoiminimeltd ei edellyteti sanatarkkaa
kdannostd, vaan riittdd, ettd vieraskielinen rinnakkaistoiminimi vastaa sisdlloltdan
suomen- tai ruotsinkielistd perustoiminimed. Muutoin sanatarkka kddnnds saattaisi olla
kankea ja titen huonosti vieraaseen kieleen soveltuva.'” Rekisteriviranomainen on
velvollinen  tarkastamaan, ecttd rinnakkaistoiminimi  vastaa kddnnoOkseltddn
perustoiminimed. Ruotsin- ja englanninkielisissd rinnakkaistoiminimissd kd&nnoksen
vastaavuus ei yleensd aiheuta tulkintaongelmia. Kun kyseessd on harvinaisempi kieli,
on kaupparekisterikdytinnossd yleensd vaadittu virallisen kielenkddntdjdn todistusta

siitd, ettd rinnakkaistoiminimi vastaa kddnnokseltddn toiminimea.

15 Ibid., s. 16.
16 Castrén 2008, s.45.
"7 HE 245/1978, s. 27.



Rinnakkaistoiminimen kayttdOnottaminen saattaa monesti olla myds viisasta IPR-
strategisista syistd. Tétd voidaan valaista seuraavalla kuvitteellisella esimerkilla.
Rakennusalan yhti6 haluaa rekisterdida toiminimekseen “Helsingin Rakennuspalvelut”.
Tédmin kaltaiset paikannimestd ja toimialaa kuvaavasta sanasta yhdistetyt toiminimet
nauttivat ldhtokohtaisesta heikkoa suojaa, silli niiden toiminimessd ei sindnsd ole
mitdén omaperdistd tai keksinnéllistd. Néin ollen ainakin nykyisen rekisterikdytdnnon
mukaan kyseisen toiminimen rinnalle voitaisiin rekisterdéidd esimerkiksi toiminimet
“Helsingfors Byggnadstjdnster” ja “Helsinki Building Services”. Jos esimerkin
elinkeinonharjoittaja ottaisi rekisterdintivaiheessa kdyttoon edelld mainitut ruotsin- ja
englanninkieliset rinnakkaistoiminimet, hin saisi toiminimelleen laajempaa suojaa, silld

myos rinnakkaistoiminimet otetaan huomioon toiminimien esteharkinnassa.

Toiminimilain esity6t eivét ota kantaa siithen, voidaanko rinnakkaistoiminimi ilmoittaa
rekisterditdvidksi my6s muilla kirjaimilla kuin ldnsimaisilla kirjaimilla, kuten
esimerkiksi kyrillisilld kirjaimilla tai vaikkapa kiinalaisilla kirjaimilla. Korkein hallinto-
oikeus on tulkinnut asiaa tapauksessaan.'® Kyseisessi tapauksessa yhti6 oli ilmoittanut
kaupparekisteriin ~ merkittdviaksi  yhtion  rinnakkaistoiminimen  kiinankieliseni
kiinankielisin kirjoitusmerkein. Patentti- ja rekisterihallitus evisi rekisterdinnin, silld se
katsoi, ettd kaupparekisteriin voidaan merkitd ainoastaan rinnakkaistoiminimi, joka
koostuu merkeistd, jotka sisdltyvdt suomalaiseen kirjaimistoon. Myds Patentti- ja
rekisterihallituksen valitusosasto hylkédsi pédédtoksestd tehdyn valituksen. Korkein
hallinto-oikeus puolestaan katsoi, ettei toiminimilaissa taikka missdin muussakaan
laissa oltu maddritty, etteikd rinnakkaistoiminimed saanut ilmoittaa rekisteroditdvéksi
muunlaisin  kuin Suomessa kidytettdvin kirjaimin. Téstd syystd Patentti- ja
rekisterihallitus ei olisi saanut evitd rekisterdintid. Korkein hallinto-oikeus palautti

asian Patentti- ja rekisterihallituksen uudelleen kasiteltavéksi.

2.2.4 Toissijainen tunnus

Elinkeinonharjoittajalla voi olla TNimiL 1 §:n mukaan toiminimen ohella my0s niin
sanottu toissijainen tunnus, johon voidaan lain 2 §:n nojalla saada yksinoikeus vain
vakiinnuttamalla. Toiminimelle voi ajan myo6td kdydé niin, ettd yleison keskuudessa

elinkeinonharjoittajan toimintaa tai sen osaa ryhdytdan nimittdméén jollakin toiminimen

¥ KHO 1983 11 167.



iskuosalla, lyhennykselle taikka vaannokselld.'” Tastd hyvind esimerkkinid on Oyj
Stockmann Abp, jonka toissijainen tunnus on ”Stokka”. Toisinaan on myds mahdollista,
ettei toissijaisella tunnuksella ole mitddn yhteyttd elinkeinonharjoittajan toiminimeen.
Téstd toimii esimerkkind Stockmannin jo historiaan jdényt toissijainen tunnus ”Sesto”,
jota se kiytti myymilitoiminnassaan.”® Toissijaisena tunnuksena voidaan pitis myos
visuaalisia ja akustisia tunnuksia. Visuaalinen tunnus voi olla erityisesti logo tai muu
visuaalisesti esitettdvd tunnusmerkki, esimerkiksi elinkeinonharjoittajan henkilokunnan
kiyttamé erityinen asuste. Akustisesta tunnuksesta mainittakoon esimerkkind Metro
Goldwyn-Mayerin karjuva leijona.”’ Toissijainen tunnus muistuttaa hyvin pitkalti
tavaramerkkid, etenkin kun on kyseessd visuaalinen taikka akustinen tunnus. Erona
kuitenkin on, ettd toissijainen tunnus viittaa elinkeinonharjoittajan toimintaan tai sen
osaan, kun taas tavaramerkin tarkoituksena on toimia tiettyjen elinkeinonharjoittajan

tuotteiden tai palveluiden tunnusmerkkini.*

2.3 Toiminimen funktiot

Toiminimen funktiot vaihtelevat eri elinkeinonharjoittajien vélilld. Yksityinen
elinkeinonharjoittaja toimii monessa tapauksessa ainoastaan omalla nimelldén taikka
omalla nimelld, johon on lisdtty paikannimi tai toimialaa kuvaava sana. Talloin
toiminimi on ainoastaan nimitys, jolla elinkeinonharjoittaja tekee sopimuksia ja toimii
suhteessa yksityisiin ja julkisiin tahoihin. Kuitenkin monet elinkeinonharjoittajat, jotka
harjoittavat aktiivista markkinointia, kayttdvdt toiminimed tavaramerkin tavoin
toiminnassaan. Taméd koskee etenkin toiminimid, jotka sisdltdvit fantasiasanan tai
muutoin epitavallisen nimen.” Monesti pienet ja keskisuuret yritykset kayttivitkin
toiminimed sellaisenaan tai sen iskuosaa tavaramerkinomaisesti liiketoiminnassaan.
Néissd tapauksissa toiminimen funktiot ovat hyvin yhtenevdiset tavaramerkin
funktioiden kanssa.®* Tistd syysti esityksessi kdydddn lipi lyhyesti myds

tavaramerkille tyypillisimmaét funktiot.

" HE 238/1978, 5.17.

2% Castrén 2008, 5.48.

I Essén et al. 2013, 5.34.

*2 Tbid.

* Ibid., 5.14.

** Haarmann 2014, 5.410-411.



2.3.1 Yksiloimisfunktio

Toiminimen keskeisimpéné funktiona voidaan pitdd yksiloimisfunktiota, joka ilmenee
TNimL 8 §:std, jonka mukaan toiminimen tulee yksildidd® haltijansa yritys.
Yksiloivyyteen kuuluu myds, etti toiminimi erottuu®® selvdsti muista toiminimista.
Toiminimelld on tirked merkitys yksiloimisvilineend my0s elinkeinonharjoittajan ja
kuluttajien vélisessd suhteessa. Kuluttaja usein 10ytyy toiminimen avulla juuri sen tietyn
elinkeinonharjoittajan, jonka palveluiden tai tavaroiden hyvédédn laatuun ja edulliseen
hintaan hén on tottunut.”” Yksiloimisfunktiolla on myds tirked roolinsa
julkisoikeudellisella tasolla. Toiminimi toimittaa sitd samaa virkaa kuin henkilon nimi,
silld se identifioi haltijansa eri yhteyksissd. Oikeudenkéynneissd, verotuksessa ja muissa
julkisoikeudellisissa suhteissa juridinen henkilo tunnistetaan nimenomaan toiminimen
perusteella.”® Yksiloimisfunktioon sisdltyy my&s niin sanottu totuusfunktio. Tdmin
totuusfunktion mukaan toiminimen on annettava todenmukainen informaatio

toiminimen haltijasta.”

2.3.2 Alkuperéfunktio

Toiminimed kéytetdén tavaramerkin tavoin tuotteissa usein myds siksi, ettd ne
mahdollistavat tietojen antamisen tuotteesta. Tavarat, joita ei ole merkitty toiminimelld,
pysyvit ostajille tuntemattomina. Toiminimelld varustettu tuotteen voidaan siis katsoa
antavan informaatiota kuluttajalle, etti kyseessd on sama tavara, jonka kuluttaja on
aikaisemmin ostanut, tai ettd kyseessd on ainakin sama tuottaja. Tdlloin toiminimen
funktiona on taata kuluttajalle toiminimelld varustetun tuotteen alkuperd.’® Toiminimi ei
kuitenkaan aina yksil6i mistd nimenomaisesta tuottajasta on kyse, vaan merkki voi

viitata myds niin sanottuun anonyymiin ldhteeseen.” Toiminimen haltija voi vapaasti

* Yksildivyydesti ks. jakso 3.3.2
*® Erottuvuudesta ks. jakso 3.3.1
*7 Castrén 2008, s.6.

*¥ Essén et al. 2013, s.15.

*% Castrén 2008, s.8.

%% Salmi et al. 2008, s.51.

! Ibid.

10



hyodyntdd yksinoikeuttaan ja se voidaan luovuttaa lisenssi- ja franchising-sopimusten

yhteydessi.*

2.3.3 Garantiafunktio

Toiminimen kdyttd tuotteiden tunnuksena kannustaa niiden haltijoita ylldpitdimdan ja
kehittdméédn tuotteidensa laatua, koska hyvilld laadulla elinkeinonharjoittaja pystyy
saavuttamaan etua, kun kuluttaja tekee valintaa kilpailevien tuotteiden wvalilla.
Tuotteeseen tyytymiton kuluttaja tuskin ostaa samaa tuotetta uudelleen, kun taas
tuotteeseen tyytyviinen kuluttaja usein ostaa samaa tuotetta vastaisuudessakin.®
Toiminimen niin sanotulla garantiafunktiolla tarkoitetaan siis sitd, ettd samalla
toiminimelld varustettu tuote on ldhtokohtaisesti tasalaatuista. Garantiafunktio ei
kuitenkaan milldén tavalla perustu lakiin, vaan yritykset usein pyrkivit sdilyttdmédn
tuotteiden ja palveluiden tasaisen laadun, joka puolestaan johtaa kuluttajien

. . 34
keskuudessa merkkiuskollisuuteen.

2.3.4 Kilpailufunktio

Toiminimen kilpailufunktiossa yhdistyvit kaikki edelld mainitut funktiot.®> Ensinnékin
markkinoilla on lukuisia vastaavia tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksid, ja kuluttaja
voi nimenomaan toiminimen avulla erottaa ne toisistaan. Kuluttajat odottavat, ettéd
tuotteet ovat perdisin samasta taloudellisesta alkuperdstd ja etti ne ovat laadultaan
samaa tasoa. Mikéli tuotteen ostanut henkild on tyytyvdinen ostettuun tuotteeseen, hin
ostaa sitd jatkossakin, jolloin hdnen merkkiuskollisuus syntyy, jota voidaan
markkinoilla yhd enemmén vahvistaa. Kaikesta tdstd syntyy siis kilpailufunktio.
Kilpailevan yrityksen on timéin jilkeen vaikea yrittdd muuttaa kuluttajan
ostokdyttdytymistd ja saada hdnet kiinnostumaan uudesta korvaavasta tuotteesta.
Toiminimi siis toimii tdssd tapauksessa symbolina, jonka avulla yritys pyrkii

edistimin tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia.

32 Haarmann & Mansala 2012, .42,
% Salmi et al. 2008, 5.53.

* Ibid.

3> Haarmann & Mansala 2012, .42,
3¢ Salmi et al. 2008, s.54.

11



3 Yksinoikeuden syntyminen

3.1 Vakiinnuttaminen

3.1.1 Vakiintumisen edellytykset

Vuoden 1895 toiminimiasetus ei tuntenut vakiinnuttamista toiminimen yksinoikeuden
syntytapana, vaikka toiminimi olisikin tehokkaan kdyton johdosta tullut yleisesti
arvostetuksi ja tunnetuksi. Kuitenkin rekister6iméttomén toiminimen katsottiin voivan
saada oikeussuojaa silloisen vilpillisen kilpailun ehkdisemiseksi annetun lain
yleislausekkeen nojalla. Sen mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka
elinkeinotoiminnassaan on ryhtynyt hyvin tavan vastaiseen tekoon, voitiin kieltda
jatkamasta tai toistamasta titd tekoa. Hyvidn tavan vastaisena tekona voitiin tietyissé

tapauksissa pitdd my6s vakiintuneen toiminimen loukkaamista kilpailumielessa.”’

Toiminimilain sddtdmisen yhteydessd vakiinnuttamisesta tehtiin toinen tapa
rekisterdinnin ohella saavuttaa yksinoikeus toiminimeen. Samalla sdédettiin, ettéd
toissijaiseen tunnukseen voidaan saada yksinoikeus ainoastaan vakiinnuttamalla. Pelkka
toiminimen kiyttdonotto ei kuitenkaan riitd synnyttdmdin yksinoikeutta. Tatd voidaan
perustella  oikeusvarmuusndkokohdilla. Jos toiminimioikeus syntyisi pelkilld
kayttoonotolla, voisi timinkaltainen toiminimioikeus olla hyvin rajoitetun henkilpiirin
tiedossa. Tédmi johtaisi puolestaan tahattomiin toiminimien loukkauksiin, jolloin
esimerkiksi rekisterdity tunnettu toiminimi joutuisi vdistymddn huonosti tunnetun,

mutta aiemmin kiyttoon otetun toiminimen tieltd.”®

Vakiinnuttamisen edellytyksistd sdddetdan TNimiL 2 §:n 3 momentissa, jonka mukaan
toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa,
joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. Elinkeinonharjoittajan toiminta
suuntautuu padasiassa asiakkaisiin, joita ovat kuluttajat tai tietty jakeluporras, kuten
esimerkiksi tukkukauppa tai véhittdiskauppa. Tamén ohella on selvéa, ettd yrityksen on
oltava tunnettu my6s muiden samalla alalla toimivien yrittdjien keskuudessa. My0s alan

jdrjestojen  kdsitykselld toiminimen tunnettavuudesta saattaa olla vaikutusta

3THE 238/1978, s.3.
38 Castrén 2008, s.59.
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vakiinnuttamista arvioitaessa. Se, ettd elinkeinonharjoittaja on yleisesti tunnettu” ei
kuitenkaan tarkoita sitd, ettd kaikkien asiakas- ja kilpailijapiirien tulisi tuntea kyseessd
olevan toiminimen. Riittdvdd onkin, ettd toiminimi on kdyton perustella saanut tietyn

goodwill-arvon.*

Vakiinnuttamista yksinoikeuden syntyperusteena on késitelty korkeimman oikeuden
tapauksessa.”’ Kyseisessd tapauksessa oli kyse siitd, oliko rekisterdity toiminimi
sekoitettavissa  vakiintuneeseen  toissijaiseen  tunnukseen.  Kantajana  ollut
Kalakomppania Oy katsoi, ettd vastaajayhtio6 Hyvd Apaja Oy loukkasi sen toissijaista
tunnusta, joka muodostui tyylitellystd kalankuvasta sekd sanoista “hyvd apaja”.
Kalakomppania Oy katsoi, ettd se oli kdyttdnyt kyseistd toissijaista tunnustaan laajasti ja
johdonmukaisesti elinkeinotoiminnassaan jo vuodesta 1978 siten, ettd sanat kuvineen
niiden keskuudessa, joihin yhtion toiminta suuntautui, tunsivat yhdistelmédn kantajan
toissijaisena tunnuksena. Tdmédn vuoksi vastaajan myohemmin rekisterdity toiminimi
Hyvd Apaja Oy tuli kumota. Korkein oikeus katsoi, ettd jutussa kuultujen todistajien
kertomusten ja oikeuteen toimitettujen kantajan liikeasiakirjojen ulkonddn perusteella
voitiin  katsoa ndytetyksi, ettd kantaja oli kéyttdnyt tyyliteltyd kalakuvioita
toiminnassaan jatkuvasti 1970-luvun lopulta asti. Yhtion toissijainen tunnus oli tdten
tullut yleisesti tunnetuksi niiden keskuudessa, joihin kantajan -elinkeinotoiminta
suuntautui. Téstd syystd korkein oikeus kumosi Hyvd Apaja Oy:n toiminimen

rekisterginnin.

Vakiinnuttaminen on rekisterdintiin verrattuna huomattavasti ty6ldampi ja hitaampi tapa
saavuttaa yksinoikeus toiminimeen. Vakiinnuttamisprosessin aikana toiminimi ei
nimittdin saa vield mink&édnlaista toiminimisuojaa. Vakiintumissuojaan pyrkivé
elinkeinonharjoittaja ottaa myds suuren riskin jittdessd toiminimen rekisteroimitta.
Kilpaileva elinkeinonharjoittaja voi nimittdin rekisterdidd toiminimen tai vakiinnuttaa
sen nopeammin. Télloin elinkeinonharjoittaja joutuu luopumaan haluamastaan
toiminimestd."'  Vakiinnuttaminen ei myoskdin automaattisesti synnyti koko
maankattavaa yksinoikeutta. Koska yrityksen toiminta saattaa olla sidottu tiettyyn
paikkakuntaan, yksinoikeus voidaan télloin katsoa syntyneen vain tietylle

talousalueelle. Esimerkiksi rakennusurakoitsija, joka toimii ainoastaan pdidkaupunki

3 HE 238/1978, s.18.
Y0 KKO 1988:130
41 Castrén 2008, s.66.
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seudulla, saattaa vakiinnuttamisella saada yksinoikeuden toiminimeen vain tdlla
alueella. Talloin ei ole estettd sille, ettd esimerkiksi Rovaniemelld toimiva
rakennusurakoitsija saa myds vakiinnuttamalla yksinoikeuden samaan toiminimeen.*’
Rekisterdimélld puolestaan saa ldhtokohtaisesti koko maan kattavan yksinoikeuden.
Rekisterdinti on vakiinnuttamiseen verrattuna myds varmempi tapa saavuttaa
yksinoikeus. Vakiinnuttamisessa elinkeinonharjoittajan tulee osoittaa
vakiinnuttamisndytolld toiminimioikeuden olemassaolo. Rekisteriviranomaisen on myds
kaytannossi mahdotonta valvoa vakiintuneiden toiminimien suojaa
rekisterdintiprosessissa. Tdmi johtuu siité, ettei vakiintuneista toiminimistd ole mitddn
keskitettyd rekisterid eikd rekisteriviranomaiselta voida edellyttdd tietimysti
vakiintuneista toiminimistd. Vakiintuneen toiminimen suojan valvominen jiékin

kokonaan elinkeinonharjoittajan itsensd varaan.

3.1.2 Lyhyesti Pariisin konventiosta

Vakiinnuttamisen siséllyttimiselld toiminimilakiin oli my6s kansainvilisoikeudellisia
syitd. Vaikka toiminimiasetus ei tuntenut vakiinnuttamista toiminimioikeuden
syntyperusteena, edellyttivit kansainviliset velvoitteet tunnustamaan
toiminimioikeuden syntymisen my0s ilman rekisterdintid. Suomi oli ratifioinut
teollisoikeuksia suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/1975), jota
nykyiin sovelletaan Tukholmassa 14.7.1967 tarkistetussa muodossa.*’ Kyseisen
yleissopimuksen 8 artiklaa edellyttdd, ettd toiminimen tulee olla suojattu ilman
hakemusta ja rekisterdintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, olipa se tehtaan- tai

kauppamerkin osana tai ei.

Miten Pariisin konvention 8 artiklan soveltamista tulee sitten tulkita? Riittddko, ettd
sopimusvaltiot itse maédrittelevdt tarkemmin toiminimioikeuden mydntdmisperusteet,
kunhan vain rekisterdintid ei vaadita? Bodenhausen ldhestyy titd kysymysti
yleissopimuksen 2 artiklan mukaisen kansallisen kohtelun periaatteen pohjalta, jonka
mukaan sopimusvaltion kansalaisen tai yhteison kuuluu saada muissa sopimusvaltioissa
samat etuudet kuin ndiden valtioiden lainsdédddnndssd myonnetéddn omille kansalaisille

tai yhteisoille. Néin ollen ulkomaisten yritysten toiminimille ei sopimusvaltioissa

2 HE 238/1978, s.18.
“ Ibid., s.3.
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tarvitse myontdd laajempaa suojaa kuin kotimaisille yrityksille.** Eberstein puolestaan
on katsonut, ettd yleissopimuksen 8 artiklan sanamuoto on muotoiltu niin viljésti, ettd
se oikeuttaa sopimusvaltiot itse tarkemmin midrddméadn toiminimisuojan

edellytyksista.*

Pariisin konvention 8§ artiklan soveltuvuutta on Suomessa kdsitelty korkeimman
oikeuden ratkaisussa vuodelta 1994.*° Tapauksessa oli kyse siité, tuliko Alankomaissa
rekisterdidylle toiminimelle antaa Suomessa suojaa Pariisin konvention 8 artiklan
nojalla. Alankomainen hydtyajoneuvoja valmistava Iveco Industrial Vehicles
Corporation N.V. (rekisterdity 9.1.1975) katsoi, ettd Suomessa rekisterdity toiminimi
Iweco Oy (rekisterdity 9.12.1977), jonka toimialana oli koneiden ja laitteiden
valmistaminen, on aiheuttanut sille haittaa, koska tuon toiminimen kiyttaminen oli
omiaan aiheuttamaan sekaannusta Iveco N.V:n rekisterdidyn toiminimen sekd
rekisterdityjen tavaramerkkien kanssa. Témén ohella Suomeen perustettu Iveco N.V:n
tytiryhtié oli jouduttu rekisterdiméédn toiminimelld International Vehicles Corporation
Finland Oy, koska Iweco Oy:n toiminimen rekisterdinti muodosti esteen tytdryhtion
toiminimen saattamiseksi yhdenmukaiseksi yhtyméin muiden maahantuojana toimivien
yhtididen toiminimien kanssa, joihin siséltyi iskuosana Iveco-sana. Iveco N.V:lle oli
aitheutunut haittaa ja taloudellista tappiota Iweco Oy:n rekisterdinnin johdosta, silld
Iveco N.V. ei voinut yhdenmukaistaa suomalaisen tytdryhtionsi toiminimed konserniin
kuuluvien muiden tytdryhtididen kanssa muotoon IVECO Finland Oy eikd voinut
Suomessa yhdenmukaisesti hyddyntdd konsernin sisdistd mainos-, informaatio- ja
tekstiaineistoa. Iveco N.V. ei voinut kuluttajiin ndhden mydskdén esiintyd konsernin
nimelld, mikd vaikeutti yhteydenpitoa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Liséksi
Iveco N.V. voinut edistid IVECO-konsernin yhdenmukaisen imagon vahvistamista
Suomessa. Tdmdn vuoksi Iveco N.V. vaati Iweco Oy:n toiminimen rekisterdinnin

kumoamista.

Korkein oikeus katsoi tapauksessa ensinnikin, ettd Iveco N.V. ja Iweco Oy toimivat
samankaltaisella toimialalla. Téstd johtuen toiminimet olivat sekoitettavissa toisiinsa,
silld nimissd oli ainoastaan yhden kirjaimen ero, jota ei edes lausuttaessa esiinny.

Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan sovellettavuuden osalta korkein oikeus lausui, etté

4 Bodenhausen 1971, s.115.
5 Eberstein 1957, 5.87. Ks. my6s Oesch 2010, s.40-41.
* KKO 1994:23.
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ulkomaisille toiminimille voidaan ldhtokohtaisesti antaa suojaa myds Suomessa, mikéli
alkuperdinen toiminimen rekisterdinti on tapahtunut jossain Pariisin yleissopimukseen
liittyneessd valtiossa. Kuitenkin saadakseen yleissopimuksen 8 artiklassa tarkoitettua
suojaa ulkomaisen toiminimen tulee olla myds Suomen asianomaisissa
elinkeinopiireissd ainakin jossain médrin tunnettu. Korkein oikeus katsoikin, ettd
alankomaisen Iveco N.V:n kansainvilisend tuotetunnuksena kéytetty sana “Iveco” on
ollut hyotyajoneuvojen merkkind myds Suomessa asianomaisella elinkeinoalalla melko
hyvin tunnettu jo ennen Iweco Oy:n kaupparekisteriin merkitsemistd koskevan
hakemuksen jittdmistd. Koska kyseessd olevien yhtididen toiminimet olivat hyvin
ldhelld toisiaan ja toimialat olivat siind médrin yhteneviisid, ei sekaannusvaaraa voitu
tapauksessa vélttdd. Tistd syystd korkein oikeus miérdsi Iweco Oy:n toiminimen

rekisterdinnin kumottavaksi.

Suomessa rekisterdidyn toiminimen kannalta edellinen tapaus osoittaa, ettei lopullista
varmuutta toiminimen pysyvyydestd ole. Tdmédn takia jo ennen toiminimen
rekisterdintid yrityksen tulisi mahdollisimman tarkasti selvittdd, voiko toiminimi
mahdollisesti loukata kansainvélisesti rekisterdityd toiminimed. Toisaalta Suomessa
toiminimensé rekisterdineen yrityksen ei mydskdén sokeasti kannata luottaa siithen, etté
sen toiminimi nauttii Pariisin konvention mukaista suojaa automaattisesti jokaisessa
jasenvaltiossa. Niin ollen yrityksen, joka téhtdd kansainvélisille markkinoille,
kannattaakin suojata toiminimensid tai toiminimen iskuosa eli firmadominantti myos

kansainviliselld tavaramerkilla.

3.2 Rekisterdinti

3.2.1 Yleisté rekister0innisti

Yleisin tapa saavuttaa yksinoikeus toiminimeen on rekisterdinti. Tdmi johtuu ennen
kaikkea siitd, ettd KRekL 3 §:n mukaan niin sanotun perusilmoituksen ovat velvollisia
tekeméddn kaikki yhti6t, osuuskunnat ja sdédstopankit sekd ne yksityiset
elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittavat toimintaansa pysyvéssd toimipaikassa tai joilla
on palveluksessaan véhintddn yksi muu tyontekijd kuin sddnnoksessd mainittu
lahiomainen. Rekisterdintipakko on siis enemméin sddntd kuin poikkeus. Tdstd johtuen
useimpien  elinkeinonharjoittajien  toiminimioikeutta suojataan  pakollisen

rekisterdintimenettelyn nojalla. Rekisterdinnin merkitystd padasiallisena yksinoikeuden
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saamiskeinona korostaa se, ettd myds aputoiminimi ja rinnakkaistoiminimi voidaan
rekisterdidd. Tamén lisdksi myds sellainen elinkeinonharjoittaja jolla ei ole
velvollisuutta tehdd perusilmoitusta kaupparekisteriin, saa sen tehdd, mikali katsoo

tdmiin tarkoituksenmukaiseksi.*’

Rekisterdinti on vakiinnuttamista huomattavasti varmempi ja helpompi tapa saavuttaa
yksinoikeus toiminimeen. Kun elinkeinonharjoittaja rekisterdi toiminimen, ei
toiminimen haltijan tarvitse toiminimen loukkaamista koskevassa riitatapauksessa
esittdd erityistd ndyttod toiminimioikeuden synnystd tai muusta vastaavasta seikasta,
vaan hin voi vedota rekisterdityyn toiminimeen oikeustosiasiana.*® IPR-strategisesta
ndkokulmasta katsottuna yrityksen tulisikin aina suosia rekisterdintid vakiinnuttamisen

sijaan.

3.2.2 Rekisterdintiprosessista lyhyesti

Toiminimen rekisterdinnisti Suomessa vastaa Patentti- ja rekisterihallitus, joka ylla
pitdd kaupparekisterid. Toiminimed koskeva perus- tai muutosilmoitus on yritys- ja
yhteisotietolain  (16.3.2001/244) 10 §:n mukaan jétettdvd joko Patentti- ja
rekisterihallitukselle tai Verohallinnon toimipisteeseen. Yksinoikeus toiminimeen
katsotaan TNimiL 12 §:n 1 momentin mukaan alkavan siitd pdivastd, kun ilmoitus on
saapunut jommallekummalle edelld mainituista viranomaisista. Poikkeuksen
toiminimen yksinoikeuden alkamispéivisti muodostaa niin sanottu
ennakkotietojdrjestelmd. Elinkeinonharjoittaja voi nimittdin saada ennakkotiedon
toiminimen rekisterditdvyydestd. Tadlloin yksinoikeuden katsotaan alkaneen siité
pdivastd, kun ennakkotietoa koskeva hakemus on jdtetty viranomaiselle. Tédmi
ennakkotietomenettely katsottiin toiminimilakia muutettaessa tarpeelliseksi, silld
toiminimen rekisterdintikelpoisuuden tutkiminen oli erds eniten aikaa vievistd
rekisterdintitoimenpiteista. Elinkeinonharjoittaja voi tarkistuttaa
ennakkotietomenettelyn — avulla  ennen  toiminimed  koskevan  perus- tai
muutosilmoituksen jattdmistd, onko aiottu toiminimi sellainen, ettd se voidaan merkiti
rekisteriin. Ennakkotietoa hakiessa hakijan tulee selkedsti ilmoittaa rekisterditdva

toiminimi ja myos silli harjoitettava toimiala. Toimialan ilmoittaminen

47 Castrén 2008, s.54.
3 Ibid.
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mahdollisimman tarkasti on tarkeda, silld ilmoitetulla toimialalla on ratkaiseva merkitys

etenkin toiminimen yksiloivyyttd ja sekoitettavuutta arvioitaessa.*’

Tosiasiassa ennakkotietoa ei ole mahdollista tdlld hetkelld saada, vaikka toiminimilaki
antaa niin ymmartdd. Ennakkotietomenettelyd ei ole nimittdin missdidn vaiheessa
saatettu voimaan kaytinnOssd. Itse asiassa késittelyjarjestelmdn muutoksen johdosta
toiminimen rekisterditdvyyden tutkiminen ei ole endd rekisterdintiprosessissa eniten
aikaa vievd toimenpide. Kuten jdljempidnd todetaan, nykyisen kasittelyjirjestelméin
puitteissa toiminimen hyvéksyttdvyys voidaan tutkia hyvinkin nopeasti. Silti on perin
kummallista, ettd hallinnon asiakkaalle luodaan mielikuva siitd, ettd toiminimen
rekisterditdvyys voitaisiin tarkistaa etukdteen. Vaikka toiminimen tutkiminen nykydin
onkin nopea toimenpide, voi hallinnon asiakkaalla silti olla perusteltu tarve saada tietd,
onko aiottu toiminimi hyvéksyttdvissd. Monesti “iskevd” toiminimi saattaa olla
oleellinen osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, jolloin hakemusvaiheessa ilmi
tuleva toiminimieste saattaa merkittdvasti hdiritd liikketoiminnan aloittamista.
Ennakkotietomenettely tulisikin saattaa my0s kéytdnndssd voimaan. Onhan se

toiminimilain mukaan ollut mahdollista jo ldhes 15 vuotta.

Kun kaupparekisteri-ilmoitus on vastaanotettu oikean tahon toimesta, sille annetaan
diaarinumero, jonka avulla ilmoitus voidaan tunnistaa. Tamén jdlkeen ilmoitus
ldhetetdin Postin konserniin kuuluvaan OpusCapita Oy:lle, joka optisesti skannaa
ilmoituksen sdhkodiseen muotoon. Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitus nimittdin
ryhtyi kisitteleméddn kaupparekisteri-ilmoituksia séhkoisesti. Tdmd mahdollisti myds
asiakkaille sdhkoisen ilmoittamisen kaupparekisteriasioissa. Samalla  vanha
kaupparekisterin kisittelyjarjestelma KATKA korvattiin REKKU
kisittelyjarjestelmélld. Uuden késittelyjdrjestelmdn etuina voidaan pitda sité, ettd se on
reaaliaikainen ja ettd toiminimid koskeva nimitutkimus voidaan suorittaa nopeasti,

kiytanndssd muutamassa minuutissa.

Kun ilmoitus on skannattu, se saapuu Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja
yhteisolinjan késiteltdvaksi. [lmoitukset pyritddn kisittelemddn saapumisjirjestyksessi,
mutta perustellusta syystéd ilmoituksen késittelyd voidaan kiirehtid. Ilmoitukselle timén
jalkeen maardtdan kasittelijd, joka ensinndkin tutkii, ettd kaupparekisterihakemuksen

muodolliset vaatimukset tayttyvét; kaupparekisteri-ilmoituksen on allekirjoittanut siithen

* HE 188/2000, Yksityiskohtaiset perustelut, 1.4. Toiminimilaki.
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oikeutettu henkild, ilmoitukseen on liitetty mukaan mahdolliset tarvittavat poytékirjat ja
ettd kaupparekisteri-ilmoituksesta on suoritettu médrdtyn suuruinen késittelymaksu.
Témin jilkeen kisittelija tutkii, onko toiminimen rekisterdinnille toiminimilain
mukaisia esteitd. Tdmd tapahtuu hyvéksikdyttdmilld niin sanottua nimitutkimusta
(NITU), joka vertailee haettua toiminimed jo rekisterissd oleviin toiminimiin ja

tavaramerkkeihin.

Mikali kisittelijd havaitsee, ettd kaupparekisteri-ilmoitus on puutteellinen tai ettd haettu
toiminimi ei ole jostain syystd rekisterditivissd, kisittelijin tulee KRekL 21 §:n 1
momentin mukaan asettaa kohtuullinen méérdaika, johon mennessd ilmoittajan tulee
poistaa asiakirjassa oleva puute tai antaa tarvittava lisdselvitys. Samalla on ilmoitettava,
ettd ilmoitus voidaan katsoa rauenneeksi, mikdli madrittyd madrdaikaa ei noudateta.
Kohtuullinen méiérdaika on aina késittelijin oman harkinnan varassa, mutta erdéinlaisena
nyrkkisddntond voidaan pitdd noin kuukauden médrdaikaa. Myos pidempi méirdaikaa
voidaan antaa, jos ilmoittaja antaa sithen perustellun syyn. Tdméankaltainen syy voi olla
esimerkiksi se, ettd selvitys joudutaan hankkimaan ulkomailta tai ettd selvityksen
saamiseksi  joudutaan kutsumaan osakeyhtion yhtiokokous koolle. Mikéli
rekisterdinnille on olemassa este senkin jilkeen, kun korjauskehotuksessa tarkoitettu
lausunto on annettu, rekisterdinti voidaan KRekL 21 §:n 3 momentin nojalla evéti.
Rekisteriviranomainen voi tarvittaessa antaa my0s uuden korjauskehotuksen, mikéli
sithen on tarvetta. Rekisterdinnin epddminen on rekisterikdytdnndsséd melko harvinaista.
Yleensd asiakkaat tdydentdvdt kaupparekisteri-ilmoituksiaan korjauskehotuksen
edellyttimilld tavalla tai laiminlyovét rekisteriviranomaisen korjauskehotukselle

asettaman maérdajan, jolloin ilmoitus raukeaa kaupparekisterilain nojalla.

Kaiken kaikkiaan toiminimien rekisterimenettely on nykyéén melko nopeaa ja sujuvaa.
Tétd on edesauttanut etenkin sédhkdisen asioinnin lisddminen ja uusi késittelyjdrjestelma
REKKU. Paperisen ilmoituksen késittely kestdd késittelytilanteesta riippuen noin
seitsemdn  arkipdivdd.  Sdhkoisessd  ilmoittamisessa  kisittelyaikaennuste  on

huomattavasti nopeampi, ainoastaan muutama arkipdivé.
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3.3 Rekisterdintiedellytykset

3.3.1 Erottuvuus

TNimiL 2 1:n 2 momentin mukaan toiminimi voidaan merkitd kaupparekisteriin, mikéli
se on tdmin lain mukainen ja selvidsti erottuu rekisterissd ennestdéin olevista
toiminimista. Erottuvuutta eli distinktiviteettia voidaan ensinndkin perustella
rekisterinpidollisilla syilld. Mikali kaupparekisteriin merkittdisiin identtisid toiminimii,
tamd voisi aiheuttaa rekisteriviranomaiselle kohtuuttomia rekisterinpidollisia
ongelmia.’® Toinen seikka, jolla erottuvuuden vaatimusta voidaan perustella, on normin
ennaltachkdisevé vaikutus toiminimien sekoitettavuusongelmiin nidhden. Jos rekisteriin
merkittdisiin identtisid tai hyvin toisiaan ldhelld olevia toiminimié, joiden haltijoiden
rekisteriin merkittavét toimialat eivét olisi samat tai samankaltaiset, mutta tosiasiallinen
toimiala olisi samankaltaista, voisi todellisuudessa elinkeinonharjoittajien vilille syntyé

sekoitettavuustilanteita.’!

Erottuvuutta arvioitaessa tulee painopiste asettaa toiminimien ulkonédlliseen
erilaisuuteen. Yleensd rekisterdintikdytdnndssi ollaan katsottu, ettd jo pieni eroavuus
toiminimien vélilli poistaa erottuvuusesteen toiminimen rekisterdintiharkinnassa.
Kuitenkin jos toiminimien vililld on vain pieni, ldhes merkitykseton eroavaisuus, on
erottuvuusesteen katsottu olevan olemassa. Esimerkiksi toiminimet “AP-palvelu” ja
”AP-palvelut” tai “Finworker” ja "Finworkers” eivit olisi rekisterditdvissad rinnakkain,
silld rekisterdintikdytdnnossd on katsottu, ettd pelkkd yksikko- tai monikkoero ei ole

erottuvuuden kannalta riittavia.

Oikeuskdytédntd erottuvuuden suhteen on aikaisemmin ollut suhteellisen tiukkaa.
Esimerkkeind voidaan mainita Patentti- ja rekisterihallituksen valitusosaston péétokset
vuodelta 1980. Ensimmiisessd tapauksessa’” valitusosasto katsoi, ettd toiminimi
”Ykkos-Markkinointi Oy” ei selvésti erottunut toiminimestd “Ykkosmarket Oy”.
Toisessa tapauksessa™ puolestaan valitusosasto hylkisi toiminimen Oy Huurre-Yhtymé

Ltd:n rekisterdinnin, silld sen ei katsottu selvésti erottuvan toiminimestd Huurre Oy.

> Castrén 2008, s.183.
> Tbid.
>? Patentti- ja rekisterihallituksen valitusosaston paitos 100/K/79.

>3 Patentti- ja rekisterihallituksen valitusosaston paitos 1/K/80.
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Mainitut tapaukset ovat kuitenkin suhteellisen vanhoja ja rekisterikdytintd on 1980-
luvulta muuttunut melkoisesti. Todenndkdistd onkin, ettd kyseisid toiminimid ei voitaisi

nykykéytdnnon mukaan hyléta erottuvuusesteeseen vedoten.

Erottuvuuden kannalta merkittdvini oikeustapauksena™ voidaan pitis korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisua vuodelta 2009. Téssd tapauksessa oli kyse siitd, olivatko
aputoiminimi Kata ja toiminimi Oy Cata Ab selvisti erotettavissa toisistaan. Korkein
hallinto-oikeus totesi, ettd erottuvuusharkintaan ei vaikuta vertailtavien yhtiéiden
toimialat. Harkinnassaan korkein hallinto-oikeus keskittyi vertailemaan toiminimien
Kata ja Cata visuaalista ja foneettista eroavaisuutta. Ensinnékin toiminimet Kata ja Cata
ovat jo ulkonidllisesti erilaiset toisistaan. Ensimmaéinen alkaa K-kirjaimella ja toinen C-
kirjaimella. Lisdksi automaattiset tietojenkisittelyjarjestelmét kykenevit erottamaan
ndmd toiminimet toisistaan, joten rekisteripidollista ongelmaa ndiden kahden
toiminimen rinnakkain rekisterdinnilld ei ole. Tdmin ohella sanan Cata déntyminen on
suomalaiselle epdselvdd. Tédllaisen vierasperdisen sanan voi suomalainen kadytdnndssa
lausua esimerkiksi sanana sata, kata tai kéta riippuen siitd, mihin kielelliseen kontekstiin
sen voidaan ymmartdd liittyvdn. Tastd syystd korkein hallinto-oikeus katsoi, ettd
toiminimet Kata ja Cata erosivat selvésti toisistaan TNimiL 2 §:n 2 momentin
tarkoittamalla tavalla. Ndin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen valitusosasto ei olisi
saanut hyldtd aputoiminimen Kata rekisterdintid. Asia palautettiin Patentti- ja

rekisterihallituksen uudelleen késiteltaviaksi.

3.3.2 Yksil6ivyys

Toiminimen tulee olla myds yksiloiva, jotta se voidaan rekisterdidd. Yksiloivyyttd
voidaan perustella paitsi elinkeinonharjoittajan tarpeella pystyd toiminimensd avulla
yksiloimdan yrityksensd, mutta my0s silld seikalla, ettei yhdelle elinkeinonharjoittajalle
tule kilpailuoikeudellisista seikoista johtuen antaa yksinoikeutta joihinkin yleisessé
kiytossd oleviin sanoihin.” Toiminimilakia edeltinyt toiminimiasetus ei tuntenut
yksiloitdvyyden késitettd. Tdmédn vuoksi toiminimiasetuksen voimassa olon aikana

onkin rekisterdity toiminimid kuten esimerkiksi "Nokia Oyj” ja “"Kone Oyj”, jotka

54 KHO 2009:1
3 HE 238/1978, s.23.
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nykykédytinnén ~ mukaan  olisivat  tdysin = yksiloiméattomia. Toiminimen

yksildivyysvaatimuksesta sdddetddn TNimiL 8 §:ssd. Kyseisen lainkohdan mukaan:

”Toiminimen tulee yksiloidd haltijansa yritys. Toiminimen yksiloivyyttd arvosteltaessa
on kiinnitettdvd huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimed, joka
ilmaisee vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen
nimityksen tahi yksistddn sisédltdd yleisesti kdytetyn paikannimen tai muun sellaisen
nimen, voidaan pitdd yksiloivdnd ainoastaan, milloin se on vakiintunut. Yksiloivyyttéd
lisadvéksi tekijéksi ei ole katsottava sellaista toiminimen osaa, joka ilmaisee ainoastaan

yritysmuodon.”

Yksilointivaatimus kattaa ensinndkin sen, ettd elinkeinonharjoittaja ei voi saada
yksinoikeutta sellaiseen toiminimeen, joka ainoastaan ilmaisee toiminnan laatua tai
tarjottavan tavaran tahi palveluksen nimitystd. N&in ollen rakennusalalla
yksiloiméttomand  toiminimend  voidaan  pitdd  esimerkiksi  toiminimed
“Rakennuspalvelu” ja elintarvikealalla toiminimed ”“Kahvi”. Myo0skddn sanan
lyhentdminen tai tavanomaisesta poikkeava jako tavuihin ei yleensd tee nimestd
yksiloivaa.”® Niin ollen edellisen esimerkin “Kah-vi” tuskin olisi hyviksyttivissi
toiminimeksi.  Sdhkoisen kaupankdynnin ja  internetin  kehittymisen takia
yksiloiméttomind toiminimind on rekisterikdytdnndssd pidetty myds toimialaa tai
myytévid tuotetta kuvaavia sanoja, joihin on lisdtty domain tunnuksen loppuosa kuten
.com tai .fi. Taten toiminimi “Rakennuspalvelu.fi” ei tiyttdisi yksiloivyyden vaatimusta
Samoin toiminimen eteen otetun sidhkdistd kaupankdyntid kuvaavan pienen e tai i-
kirjaimen ei ole katsottu tekevdn toiminimestd yksiloivdd. Koska Suomi on
kaksikielinen maa, on selvéa, ettd vastaavat ruotsinkieliset toiminimet ”Byggnadstjanst”
ja ”Kaffe” olisivat edelld mainituilla toimialoilla yksiloimattomid. Lain esityot eivit ota
kantaa siihen, onko myds muun kieliset toimialaa tai myytdvéa tuotetta taikka palvelua
yleisesti kuvailevat toiminimet yksiloimattomid. Rekisterikdytdnnossa on katsottu, etté
ainakin englanninkieltd voidaan pitdd erddnlaisena yleismaailmallisena kielend, jota
valtaosan ihmisistd voidaan katsoa ymmaértavéin. Tastd syystd englanninkieli rinnastuu
yksildivyysharkinnassa suomen- ja ruotsinkieleen. Muun kielisissd sanoissa
yksildivyysharkinta ei taasen ole niin helppoa. Niissd tapauksissa yksiloivyyttd tulee

tarkastella keskiverto tihmisen nidkokulmasta. Mikéli keskiverto ihminen ei mielld sanaa

56 Castrén 2008, s.176.
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toimialaa taikka myytdvdd tuotetta tai palvelua kuvaavaksi, yksildimisvaatimus

toiminimen osalta luultavammin téyttyy.

Yksiloivyys on hyvin joustava kisite. Yritysten ryhtyessd markkinoimaan uutta tuotetta
tai palvelua, saattaa syntyd usein tdllaista uutta toimintaa kuvaava sana, joka tuolloin
saattaa vaikuttaa yksiloivaltd. Lain esitydt mainitsevat tdméankaltaisena esimerkkind
termin “’korkobaari”, jolla viitataan suutaritoimintaan.’’ Téllaisten toimintaa kuvaavien
sanontojen esikuvina ovat usein sanat tai sanakuviot, jotka koskevat joitakin vanhempia
toimialoja. Taten kuvatunlaisia uusia toiminimié ei sellaisenaan yleenséd ole pidettdva
yksiloivind.>® Itse katson kuitenkin, ettd yksiloivyyttd ei tulisi tulkita
komiteanmietinndn mukaisesti kovin ahtaasti. Toki selvisti toimialaa kuvailevat sanat
kuten esimerkiksi “autotuonti” on syyti pitdd yksinoikeuden ulkopuolella. Jos kuitenkin
toiminimi ylittdd yksildivyyden kynnyksen, joka tulisi pitdd kohtalaisen matalana,

elinkeinonharjoittajalle mielestdni voidaan myontéé yksinoikeus toiminimeen.

TNimiL 8 § mukaan my0dskédn yleisesti tunnetut paikannimet eivét sellaisenaan kelpaa
toiminimeksi. Yksiloivind toiminimind ei voida pitdd esimerkiksi nimityksid “Lappi”,
”Eteld-Suomi” tai “Espoo”. Saman on katsottu rekisterikdytinndssd pitevin myos
ulkomaisiin paikannimiin. Yleisesti tunnetut kansainviliset paikannimet kuten New
York ja Rooma eivit sellaisenaan toiminimind olisi yksiloivid. Mydskddn pelkdstddn
paikkaa tai osoitetta yksinomaan kuvaavat nimitykset kuten Senaatintori” tai
“Liisankatu” eivit sellaisenaan tiytd yksildivyyden vaatimusta.” Toiminimilaki
edellyttdd, ettd paikannimen tulee olla yleisesti tunnettu. Nidin ollen keskivertoihmiselle

tuntemattomat pienet paikannimet lieneviét lain tarkoittamalla tavalla yksil6ivié.

Toiminimilain yksildivyyttd koskeva pykédld on sdddetty tavalla, joka antaa
rekisteriviranomaiselle hyvin laajan harkintavallan sen suhteen, miten toiminimien
yksildivyyttd on tulkittava. Lainsddtdja on katsonut, ettd ei ole aiheellista erikseen

pyrkid  yksityiskohtaisesti  sddntelemddn  yksildivyyden  arviointiperusteita.

" HE 238/1978, s.24.

> Komiteanmietinndssid mainitaan esimerkkeini ei-yksiloivistd toiminimistd sellaiset tapaukset, joissa
uuteen tavaran tai palvelumuotoon on liitetty sanonta: -liike, -ateljee, -puoti, - toimisto, -keskus, -varasto,
-vienti, -tehdas, -vilitys, -myynti, -halli, -talo, -teollisuus, -tuonti, -materiaali, -tuotteet, -tuotanto, -
korjaukset, -palvelu, -tavarat ja —korjaamo. Ks. KM 1969 B:102, s.147.

> HE 238/1978, 5.23.
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Lakiehdotukseen on kutenkin otettu joitakin esimerkkejd sellaisista toiminimistd, joita

ei voida pitad yksilivina,®’

Rekisterikdytdnnossd  rekisteriviranomainen on tulkinnut lainsdétdjan antaman
harkintavallan nojalla, etteivit muun muassa kirjain- ja numeroyhdistelmat, yleiset etu-
ja sukunimet®', verbit sekid adjektiivit eivitkd lausahdukset tai huudahdukset ole
sellaisenaan rekisterditdvissd. Niiltd on nimittdin katsottu puuttuvan yksildintikyky. Itse
katson kuitenkin, ettd rekisteriviranomaisen tulisi harjoittaa verrattain liberaalia
rekisterikdytintdd. Yleisten etu- ja sukunimien yksilointikyvyn puutetta voidaan toki
perustella  silld, ettei yhdelle elinkeinonharjoittajalle tulisi  pédédsdéantdisesti
kilpailuoikeudellista syistd antaa yksinoikeutta niihin. En kuitenkaan née esteitd sille,
miksi slogantyylisid lausahduksia ei voitaisi rekisterdidd toiminimiksi. Lainsdétdja on
perustellut kirjain- ja numeroyhdistelmien soveltumattomuutta toiminimeksi silld
seikalla, ettei niiti voida mieltid  elinkeinonharjoittajan  liikenimeksi.”?
Iskulauseenomaisesti kiytettyja huudahduksia tai lausahdusta ei ole toiminimilaissa tai
sen esitdissd nimenomaisesti kielletty ottamasta toiminimeksi. Silti rekisterikdytdnndssa
rekisteriviranomainen on suhtautunut timinkaltaisten toiminimien rekisterdimiseen
kielteisesti. Esimerkiksi rekisteriviranomainen on ratkaisukdytdnnossdin hyldnnyt

toiminimen “Why join the navy when you can be a pirate” rekisterdimisen.’

Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin saada yksinoikeuden myds yksiloiméttomaan
toiminimeen. Tdma todetaan TNimiL 8 §:ssd, jonka mukaan yksinoikeus voidaan
saavuttaa vakiinnuttamalla. Yleensd kyseessdé on tapaus, jossa alun perin
elinkeinonharjoittajan toiminimi on ollut yksiléivd, mutta ajan kuluessa jotkut osat
toiminimestd ovat jddneet pois. Télloin elinkeinonharjoittajan toiminimeksi on
véhitellen muodostunut taysin yksildiméton vain esimerkiksi paikan nimed tai tavaraa

kuvaava nimitys.** Esimerkkini voidaan mainita rekisterikaytinnosti®® Rahtikeskus Oy,

“Ibid., 5.6.

61 Rekisterikdytdnnossi etu- ja sukunimed on pidetty yleisend, mikili niitd on viestorekisteriin merkittyni
yli sata kappaletta. Jos nimien madrd on jadnyt timin kynnyksen alle, on etu- tai sukunimen katsottu
olevan yksiloiva.

62 HE 238/1978, s.24. My6s Huttunen on katsonut, ettd yksin numeroista ja kirjaimista muodostetut
toiminimet ovat vain harvoin yksildivid. Ks. Huttunen 1979, s.247.

63 Ks. kaupparekisteri-ilmoitus Dnro 2015/702573.

' HE 238/1978, 5.24.

6% Ks. kaupparekisteri-ilmoitus Dnro 2015/684758.

24



joka aiemmin tunnettiin nimelld Vantaan Rahtikeskus Oy. Kyseinen yritys kykeni
vakiintumisndyton perusteella osoittamaan, etti se tunnettiin yleisesti kuljetusalalla
nimelld “Rahtikeskus”. Vakiintumisndytdssd painoi erityisesti alan keskusjirjeston
SKAL (Suomen kuljetus ja logistiikka) ry:n lausunto, joka puolsi Rahtikeskus Oy

toiminimen hyvéksymista.

3.3.3 Toiminimi ei saa olla harhaanjohtava

Harhaanjohtavuuden kiellosta sdddetddan TNimiL 9 §:ssd, jonka mukaan toiminimi ei
saa olla omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Harhaanjohtavuuden kiellossa on kyse jo
edelld mainitusta totuusfunktiosta. Toiminimen totuudenmukaisuudella on erityinen
merkitys toiminimioikeudessa, silli toiminimi usein (tosin ei aina) sisdltdd tietoja
elinkeinonharjoittajasta ja  hinen toiminnastaan. Mikd tahansa vidhdinen
harhaanjohtavuus ei kuitenkaan johda rekisterdintiesteeseen. Toiminimi saattaa usein
liioitella elinkeinonharjoittajan toiminnan laatua, yleison kuitenkin ymmartiessd tdmén
eiki titen mielld toiminimed harhaanjohtavaksi.®® Harhaanjohtavuus onkin rekisteri- ja
oikeuskdytdnnossd kohtuullisen harvinaista, silli harhaanjohtavuuden puututaan

ainoastaan ilmeisissé tapauksissa.

Toiminimi voidaan katsoa harhaanjohtavaksi useasta eri syysti. Ensindkin toiminimi on
harhaanjohtava, mikéli kolmas henkild toiminimen muodon tai siséllon perusteella
luulee olevansa tekemisissd elinkeinonharjoittaja A:n yrityksen kanssa, vaikka
toiminimen haltija tosiasiassa onkin elinkeinonharjoittaja B. Tadmaénkaltaisissa
tapauksissa sekoitettavuus ja harhaanjohtavuus ovat vaikeasti toisistaan erotettavia
kasitteitd. Sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin pddsdéntoisesti vedota ainoastaan samaa
tai samankaltaista toimintaa harjoittavien toimijoiden wvililli. Tdmén ohella
sekoitettavuuskiellolla pyritddn suojaamaan elinkeinonharjoittajan  yksinoikeutta

toiminimeen, kun taas harhaanjohtavuuden kiellolla suojataan yleiso4.®’

Toiminimi voi olla harhaanjohtava myds sen takia, ettd siind on elinkeinonharjoittajan
toiminnan laatu tai laajuus ilmaistu tavalla, joka ei vastaa tosiasiallista olosuhdetta.’®

Niin on etenkin silloin, kun toiminimi viittaa aivan toisenlaiseen toimintaan, kuin mita

8 Castrén 2008, 5.189-190.
5T HE 238/1978, s.24.
8% Castrén 2008, 5.192-193.

25



elinkeinonharjoittaja tosiallisesti harjoittaa. Ei kuitenkaan ole vilttimatontd, ettd
elinkeinonharjoittaja jo toiminimen rekisterdintivaiheessa tai vélittomasti sen jélkeen
harjoittaa ilmoitettua toimintaa, jos kuitenkin aikomuksena on Kkyseessd olevan
toiminnan harjoittaminen tulevaisuudessa. Toiminimi ei myodskddn ole harhaanjohtava
silléd perusteella, etti se ei ilmaise kaikkia toiminnanhaaroja.®” Esimerkiksi Kyldkallion
mukaan kuljetusliikettd ja elokuvateatteritoimintaa harjoittava yritys voi kayttda
toiminimed “Pikavienti Oy”. Jos sen sijaan toiminimestd ilmenevé toiminnan laatu ei
lainkaan vastaa tosioloja, toiminimi voi olla harhaanjohtava. Néin on asianlaita ainakin,
jos toiminimesti totuudenvastaisesti ilmenee, ettd yritys on erikoistunut tietylle alalle tai
sen haltija on erityisesti patevoitynyt.”” Esimerkkini voidaan mainita toiminimi, jossa
liiketti viitetdén asianajotoimistoksi tai etti liikkeen haltijalla on asianajajan’’
pitevyys. Tdmaénkaltaisissa tapauksissa toiminimi on harhaanjohtava niin kauan, kuin
toiminimi ei vastaa tosiasiallisia olosuhteita. Tilanne korjaantuu, kun liikkeenhaltija
osoittaa asianajajan pitevyyden. Myds tietyn toimialaa kuvaavan sanan kéyttd saattaa
asianhaaroista riippuen olla omiaan luomaan yleisolle harhaanjohtavan kuvan
elinkeinonharjoittajan toiminnasta. Yleensd télldin kyseessd on erityislainsddddnnosta
johtava maddrdys, joka kieltdd kayttdmidstd tiettyji sanoja tai mainintoja
elinkeinonharjoittajan ~ toiminimessd.  Esimerkiksi ~ pankki-sanan  kdyttd6  on
luottolaitostoiminnasta annetun lain (8.8.2014/610) 2 luvun 4 §:n mukaan kiellettya
muilta kuin talletuspankeilta, ellei ole ilmeistd, ettei sanan “pankki” kdyttdminen

harhaanjohtavasti viittaa talletuspankkitoimintaa.”

3.3.4 Toiminimi ei saa olla hyvén tavan tai yleisen jérjestyksen vastainen

TNimiL 9 § kieltdd myos kdyttdméstd hyvédn tavan tai yleisen jérjestyksen vastaista

toiminimed. Hallituksen esityksen mukaan sdénnoksen tarkoituksena on yleison

%9 Kylikallio 1981, 5.127.

O HE 238/1978, 5.24.

"I Asianajajista annetun lain (12.12.1958/496) 11 §:n nojalla ainoastaan asianajaja saa kéyttia itsestidn
asianajajan ammattinimitystéi tahi toimistostaan nimitystd asianajotoimisto.

7* Erityislainsaadéntoon liittyvisti harhaanjohtavuudesta voidaan mainita myds ns. vaihtoehtorahastot.
Vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain (7.3.2014/162) 3 luvun 4 §:n mukaan ainoastaan lain
tarkoittama vaihtoehtorahaston hoitaja saa kéyttdd toiminimessddn nimitystd vaihtoehtorahasto,
vaihtoehtorahastojen hoitaja tai lyhenteitd AIF tai AIFM taikka muutoin luoda vaikutelmaa, etté silld olisi

oikeus hoitaa vaihtoehtorahastoja.
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suojaaminen. Hyvin tavan vastaisena on lain esitdiden mukaan pidettdvé siveellisyyttd
loukkaavaa toiminimed. Yleisen jérjestyksen vastaisesta menettelystd sdddetddn

7 Se mikd loukkaa siveellisyyttd, méirdytyy yhteiskunnassa

rikoslain 17 luvussa.
hallitsevien moraalikdsitysten mukaan. Selvdd on, ettd moraalikésityksid on
yhteiskunnassamme lukuisia. Mittapuuksi onkin asettava niin sanottu keskivertothmisen
moraalikisitys. Ldhtokohdaksi titen muodostuu se, miten keskivertoihminen kokee
toiminimen moraalisessa mielessid.’* Hyvén tavan vastaisuuden voidaan katsoa olevan
késilld ainakin silloin, kun toiminimelld halveksutaan jotain tietty kansanryhmai, se
siséltdd kirosanoja tai loukkaa sukupuolisiveellisyyttd. Yleisen jdrjestyksen vastainen
toiminimi on silloin, kun se viittaa rikolliseen toimintaan tai silld kehotetaan rikolliseen
tekoon. Oikeuskirjallisuudessa yleisen jarjestyksen vastaisiksi toiminimiksi on katsottu

ilmaisut “Pirtun Salakuljetus” ja ”Lahjontakonsultit”.”

Oikeuskdytinndssd on vain vidhdn tapauksia, joissa on kdsitelty toiminimen hyvén tavan
taikka yleisen jarjestyksen vastaisuutta.”® Syyni tihén on se, etti yleensi timénkaltaiset
toiminimet hyldtadn jo rekisterdintivaiheessa. Liséksi elinkeinonharjoittajat harvoin
haluavat yrityksensd nimen assosioituvan ilmaisuun, jonka yleisd saattaa kokea
loukkaavaksi tai hyvén tavan vastaiseksi. Hyvin tavan vastaisuutta on kuitenkin arvioitu
Helsingin hovioikeuden tapauksessa’’ vuodelta 2014. Tapauksessa oli kyse siiti, tuliko
vastaajan kédyttima aputoiminimi “Club Vatican!” mieltdd TNimiL 9 §:n tarkoitetulla

tavalla hyvén tavan tai yleisen jirjestyksen vastaiseksi.

Katolinen kirkko Suomessa (kantaja) katsoi, ettd Restindil & Co Oy:n (vastaaja)
kiyttaméd aputoiminimi oli hyvén tavan ja yleisen jdrjestyksen vastainen ja loukkasi
uskonta ja uskonvapautta. Tamén valittaja perusti ensinnékin sille, ettd kdytetty sana
”Vatican” sisélsi olennaisen uskontoreferenssin katolilaisille ja kuului titen katolisen
uskonnon arvomaailmaan. Tdmidn ohella aputoiminimi oli valittajan mukaan hyvén
tavan ja yleisen jérjestyksen vastainen, silli se loukkasi perustuslailla suojattua

uskonnon ja omantunnon vapautta. Valittaja katsoi, ettd tdssd kyseisessd tapauksessa

> HE 238/1978, 5.24.

™ Castrén 2008, 5.198.

7 Kylikallio 1981, 5.127.

7% Ruotsalaisesta oikeuskiytannosti voidaan mainita tapaus, jossa toiminimei ”Angeldust Promotions”
pidettiin hyvéin tavan ja yleisen jérjestyksen vastaisena, silld ”Angeldust” on slangisana, joka viittaa
huumausainevalmisteeseen. Ks. tapauksesta Essén et al. 2013, 5.93.

7 Helsingin HO 17.4.2014:858.
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ratkaisuperusteeksi tuli ottaa keskivertoihmisen moraalikdsityksen sijaan se, mité

uskontakunta itse pitdd pyhén.

Hovioikeus viittasi tapauksessa toiminimilain esitdihin ja oikeuskirjallisuuteen, jotka
puolsivat keskivertoihmisen késitysten kdyttod mittapuuna, kun arvioidaan toiminimen
hyvén tavan vastaisuutta. Hovioikeus tdmédn takia katsoikin, ettd toiminimi “Club
Vatican!” ei saata keskivertoihmisen ndkokulmasta katsottuna katolista uskontoa, sen
pyhind pitdmid arvoja tai uskonnan harjoittamista halveksunnan tai pilkan kohteeksi

eikd aputoiminimed ole timén vuoksi pidettavéd hyvén tavan vastaisena.

3.3.5 Muut toiminimilain mukaiset rekistergintiesteet

TNimiL 10 §:ssd luetellaan tiettyjd rekisterdintiesteitd, joilla pyritdén suojaamaan paitsi
yleis6d mutta myos tiettyjd yksityisid etuja. Téssd kohdin tdtd esitystd kasitellddn
ainoastaan listan kohdat 1-3, silld tunnusmerkkien suojaa kasitellddn tarkemmin

kappaleissa 4 ja 5. TNimiL 10 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
Toiminimessé ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla:

1) sellaista valtakunnallista tai kansainvélistd nimitystd tai nimen lyhennystd, jota lain
mukaan ei ole luvallista kayttdd -elinkeinotoiminnassa, eikd ilmaisua, joka on

sekoitettavissa sithen;

2) mitddn sellaista, joka voidaan késittdd toisen sukunimeksi, taiteilijanimeksi tai
vastaavanlaiseksi nimeksi, ellei nimi ilmeisesti tarkoita kauan sitten kuollutta henkiloa,
eikd mydskddn mitddn sellaista, joka voidaan késittdd sddtion tai yhdistyksen tai muun

sellaisen yhteison nimeksi;

3) mitddn sellaista, joka voidaan késittdd toisen suojatun Kkirjallisen tai taiteellisen
teoksen nimeksi, milloin nimi on omaperdinen, tai sellaista, joka loukkaa toisen

tekijdnoikeutta sanotunlaiseen teokseen; tai

4) mitddn sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen

tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

Ensinndkin TNimiL 10 §:n 1 kohdan mukaan on kiellettyd, ettd toiminimi sisdltdisi

mitdén sellaista, joka viittaisi Suomen valtioon ja titen olisi omiaan muodostamaan
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késityksen siitd, ettd toiminimen haltijan toiminta olisi viranomaistoimintaa. Téllaisista
kielletyistd nimityksistd voidaan mainita sana “valtion” kiytto, silld se ldhes aina viittaa
viranomaistoimintaan. Mikdédn ei luonnollisesti kuitenkaan estd sitd, ettd toiminimessi
kiytetddn sanaa “Suomi”.”® Kansainviliselld nimitykselld tarkoitetaan lain esitdiden
mukaan esimerkiksi sellaista nimitystd, josta sdddetddn erdiden kansainvilisesti

suojattujen tunnusten kéytostd annetussa laissa (21.12.1979/947). Kiellettya olisi titen

kéyttdd toiminimissd nimityksid Punainen Risti tai Punainen Puolikuu.”

TNimiL 10 §:n 2 kohta kieltdd myds toisen suku-, taiteilija- ja vastaavanlaisten nimien
kdyton. Toiminimilain esitdissd toisen sukunimen kéyton kieltdmistd ei ole perusteltu
millddn tavalla. Tavaramerkkilain (10.1.1964/7) 14 §:n 4 kohdan vastaavan sddnndksen
esitoistd®” kuitenkin ilmenee tarkoituksena olevan suojata toisen oikeutta nimeensi niin,
ettei sitd saa liittdd vieraan elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin ja siten synnyttda
luuloa, ettd sukunimen haltijalla on joitakin yhteyksid liikkeeseen, jonka yhteydessd
merkkid kédytetddn. Castrén on tosin katsonut, ettd sukunimikiellon perusteena on myds
yleisempi sukunimen haltijan oikeus saada sukunimelleen sille yhteiskunnassa kuuluvaa
kunnioitusta ja arvonantoa eli pieteettid.®' Vastaavanlaisena nimelld tarkoitetaan
nimimerkkejd, nimikirjaimia ja muita erityisid lempinimid, joita kdytetdén esimerkiksi
kuuluisista urheilijoista. Kielto ei kuitenkaan koske nimed, joka tarkoittaa kauan sitten
kuollutta henkil6d. Taitelijanimeltd ja vastaavalta nimeltd edellytetddn suojan
saamiseksi kuitenkin omaperdisyyttd ja tunnettuisuutta. Samoin sukunimisuoja ei estd

toiminimen rekisterdintid, mikali sille on arkikielessd jokin toinen merkitys.

Sukunimen kédyttdd toiminimessd on késitelty kahdessa korkeimman oikeuden
tapauksessa. Niisti tapauksista ensimmiisessi™ kyse oli siitd, oliko toiminimi
“Homer’s Bar” rekisterdity TNimiL 10 §:n 2 momentin vastaisesti. Tapauksessa
kantajana ollut Eila Homer katsoi, ettid yhtididen Homer’s Bar Maunula Oy ja Homer’s
Bar Pihlajaméki toiminimet tuli kumota, silld niihin oli oikeudettomasti otettu hénen
sukunimensd Homer. Lisdksi kantaja katsoi, ettd kyseessd olevat toiminimet loivat

yleisolle sen harhaanjohtavan vaikutelman, ettd kyseisten yhtididen taustalla olisi

"8 HE 238/1978, 5.25.
 Ibid.

S0KM 1960:2, 5.27.

81 Castrén 1998, s.611.
%2 HE 238/1978, 5.25.
8 KKO 1997:150
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Homer -niminen henkild. Vastaajayhtiot kiistivdit kanteen silld perusteella, ettéd
yhtidéiden toiminimi ei viitannut kenenkddn sukunimeen, vaan sarjakuvasankari Homer
Simpsonin etunimeen. Nimi Homer oli englanninkieliselld kielialueella yleinen etunimi.

Tavallinen kuluttaja ei tdten voinut mieltdd sanaa Homer kantajan sukunimeksi.

Asiaa ensiksi kasitellyt kdrdjdoikeus vahvisti kantajan véitteen, kun taas hovioikeus
padtyi asiassa vastaajan kannalle. Korkein oikeus pédtyi asiassa samaan ratkaisuun kuin
kirdjdoikeus. Se katsoi, ettd vastaajayhtididen toiminimeen oli oikeudettomasti otettu
Eila Homerin sukunimi. Se seikka, ettd nimi Homer oli mahdollisesti jossain muualla
kiytetty etunimi, ei vaikuttanut asiaan. Korkein oikeus ei my0Oskddn hyviksynyt
vastaajien ndkemystd siitd, ettd toiminimi asianyhteydessd viittasi ennemmin
piirroshahmo Homer Simpsonin etunimeen kuin kantajan Eila Homerin sukunimeen.
Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut tullut néytetyksi, ettd kyseessd oleva
piirroshahmo ja sen nimi olisivat tulleet Suomessa niin tunnetuiksi, ettd nimi Homer
yleisesti yhdistettdisiin sanottuun piirroshahmoon eikd timén vuoksi késitettiisi toisen

sukunimeksi.

Korkeimman oikeuden pédtostd voidaan pitdd verrattain ankarana. Katson, ettd tapausta
olisi tullut tulkita niin, kuten hovioikeus asiassa teki. Asiaa késitellyt hovioikeus
puolestaan ldhestyi asiaa pohtimalla, minkd vaikutelman toiminimi "Homer’s Bar” loi
yleisolle. Hovioikeus totesi, ettd Homer oli Suomessa sukunimend erittdin harvinainen
eikd nimi itsessddn ilmaissut, oliko kyse etu- vai sukunimesti. Téstd syystd sitd ei
késitetty yhtididen toiminimien osana toisen sukunimeksi eikd vélttimittd kenenkdén
todellisen henkilon nimeksi. Asianyhteydestéd pddtellen sana "Homer” tuli kasittaa tilla
hetkelld ja jo toiminimien rekisterdintihetkelld verrattain tunnettuun amerikkalaisen
televisiopiirrossarjan isdhahmon Homer Simpsonin etunimeksi. Hovioikeus katsoi
tapauksessa, ettd toiminimet eivit viitanneet liikkeen omistajaan tai muuhunkaan
todelliseen henkiloon eivitkd ne ndin ollen johtaneet yleisdd harhaan. Kuten edelld
mainittiin, tavaramerkkilaissa on vastaavanlainen sddnnds, joka kieltdd toisen
sukunimen kdyton tavaramerkin yhteydessd. Tavaramerkin osalta vastaavaa kysymysta
on késitelty verrattain tuoreessa tapauksessa, jota voidaan analogisesti soveltaa myds
nyt kyseessd olevaan Homer’s Bar tapaukseen. Tissid tapauksessa® korkein hallinto-
oikeus katsoi, ettei sukunimi Porkki muodostanut estettd tavaramerkin rekisteréinnille,

silld sukunimi oli siind mé&érin harvinainen, ettei se luonut keskivertokuluttajan

8 KHO 2015:81.
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keskuudessa mielikuvaa toisen sukunimestd. Nykyisen rekisterikdytinnén mukaan

toiminimelle "Homer’s Bar” ei olisi mitdédn estetta.

Toisessa sukunimed koskevassa tapauksessa® oli puolestaan kyse siitd, aiheuttiko
elinkeinonharjoittajan avioero ja tdtd seurannut sukunimen muutos sukunimiesteen
elinkeinonharjoittajan toiminimen osalta. Tapauksessa elinkeinonharjoittaja Tuula
Heinonen (entiseltd nimeltd Kyldvainio) oli avioliittonsa aikana vuonna 1965
rekisterdinyt toiminimen “Kyldvainion baarikahvila, omistaja Tuula Hilkka Tellervo
Kyldvainio”. Vastaaja ja asiassa kantajana ollut entinen aviomies oli tuomittu avioeroon
vuonna 1967. Tamén jédlkeen vastaaja oli mennyt uusiin naimisiin, jolloin hénen
uudeksi sukunimeksi oli tullut Heinonen. Vuonna 1992 elinkeinonharjoittaja oli
muuttanut toiminimensd muotoon “Kyldvainion baarikahvila, omistaja Tuula Hilkka
Tellervo Heinonen”. Entinen aviomies vaati tapauksessa, ettd toiminimen rekisterdinti
tuli kumota. Korkein oikeus katsoi, ettei sukunimiestetta ollut, silld toiminimessé olevaa
sukunimed ei voinut kisittdd toisen sukunimeksi. Tuomion perusteluihin on varmasti
vaikuttanut myos se seikka, ettd elinkeinonharjoittaja oli kiyttdnyt toiminimessddn
jatkuvasti sukunimed Kyldvainio vuosina 1965-1992, jolloin tuo toiminimi oli

varmuudella vakiintunut.

Rekisterikdytdnnossd sukunimiesteen on katsottu poistuvan, mikéli sithen on joku
asiallinen syy. Ensinndkin sukunimiestettd ei luonnollisestikaan ole, mikili yrityksen
taustalla toimii, joku kyseisen sukunimen omaava henkilé. Néin on ainakin katsottu,
kun kyseessd on itse elinkeinonharjoittaja, avoimen- ja kommandiittiyhtion
vastuunalainen yhtiomies tai osakeyhtion osakkeenomistaja. Témén ohella
sukunimiestettd ei ole, mikdli sanalla on selvd kaksoismerkitys suomen- tai
ruotsinkielessi.®® Rekisterikdytdnndssi on katsottu, ettd sukunimiesteen poistaa myds ne
sanat, joilla on kaksoismerkitys jollakin yleiselld eurooppalaisella sivistyskielelld.”’
Niin ikddn sukunimiestettd ei ole, mikdli nimi on tilan tai muun kiinteiston nimi ja
elinkeinotoimintaa harjoitetaan tdltd tilalta késin. Tdmd on yleistd etenkin

maataloustoiminnassa, jossa tilojen nimet ovat usein Suomessa voimassa olevia

% KKO 1994:110.

“ HE 238/1978, 5.25.
%7 Rekisteriviranomainen on muun muassa hyviksynyt toiminimen “Orsa Sport” rekisterdinnin
sukunimiesteestd huolimatta, silld hakija osoitti, ettd ”Orsa” tarkoittaa italiankielelld naaraskarhua. Ks.

kaupparekisteri-ilmoitus Dnro 2005/296729.
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sukunimid. Talloin selvitys siitd, ettd harjoitettava elinkeinotoiminta on yhteyksissa

tilan tai kiinteiston nimeen, on poistanut rekisterikdytanndssi sukunimiesteen.

Edelleen TNimiLL 10 §:n 2 kohdan mukaan toiminimi ei saa sisdltdd mitdin, mika
voitaisiin kdsittdd sdation, yhdistyksen tai muun yhteison nimeksi. Elinkeinotoimintaa
harjoittava sdétio tai yhdistys voi suojata toiminimeddn rekisterdimélld sen, jolloin
toiminimeen TNimiL 7 §:n mukaan siséltyy sdétion tai yhdistyksen vastainen nimi.
Sekoitettavuussuoja madrdytyy ndissd tapauksissa TNimiL 10 §:n 2 kohdan sijaan 4
kohdan mukaan.® Rekisterdidyn toiminimen ja yhdistyksen nimen kollisiota on korkein
oikeus kasitellyt oikeuskdytinnossaan.” Tapauksessa oli kyse siitd, loukkasiko
vastaajan toiminimi “Keski-Suomen Yrittdjdlehti” kantajan “Keski-Suomen Yrittéjét
r.y:n” nimed. Kyseisessd tapauksessa korkein oikeus katsoi, ettd toiminimi “Keski-
Suomen Yrittdjélehti” olennaiselta osaltaan viittasi aikaisemmin yhdistysrekisteriin
merkittyyn “Keski-Suomen Yrittdjdt r.y:n” nimeen. Téstd syystd toiminimi oli TNimiL
10 §:n 2 kohdan perusteella aiheuttanut sekaannusvaaran yhdistyksen nimeen. Korkein

oikeus kumosi tapauksessa vastaajan toiminimen rekisterdinnin.

Viimeiseksi toiminimilaki kieltdd my0s kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimen
ottamisen osaksi toiminimed. TNimiL 10 §:n 3 kohta tosin edellyttdad, ettd kirjallisen tai
taiteellisen teoksen nimi on omaperdinen. Teoksen nimi on suojattu niin kauan, kuin
tekijanoikeus teokseen on voimassa eli yleensd 70 vuotta tekijan kuolemasta. Kieltoa on
perusteltu silld, ettd usein suojattu teoksen nimi saattaa sisdltdd huomattavan
mainosarvon, jolloin sen hyviksi kéyttdminen elinkeinotoiminnassa voisi olla
sopimatonta. Suojan kohde ei kuitenkaan ole yksinomaan teoksen nimi, vaan myds
teoksessa esiintyvit muut erikseen keksityt nimet ja nimitykset, mikdli ne ovat siind
médrin omaperdisid, ettd ne nauttivat tekijinoikeudellista suojaa. N4&itd nimid voivat
olla paitsi henkildiden nimet myds esimerkiksi eldinten, paikkakuntien tai tiettyjen
elinympéristdjen nimet taikka tietyt mielikuvitusnimet. Lain esitdissd esimerkkeiné
tallaisista suojatuista, teoksiin sisdltyvistd nimityksistd mainitaan “Uppo-Nalle” ja

. ce .99 90
”Pihlamiini”.

% HE 238/1978, s.25.
8 KKO 1995:83.
" HE 238/1978, s.25.
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4 Yksinoikeuden loukkaus

4.1 Yksinoikeuden sisalto

Edelld on kisitelty toiminimioikeuden syntymisen yleisid edellytyksid. Seuraavaksi
késitellddn, mitd on pidettdvéd toiminimen loukkauksena. Pddsddntond onkin TNimiL 3
§:n 1 momentin mukaan, ettd yksinoikeus toiminimeen sisdltdd sen, ettd toinen
elinkeinonharjoittaja ei saa tdssd maassa kayttdd sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa
olevaa toiminimed, ellei ndytetd, ettd toiminimen haltija ei saata kérsid siitd vahinkoa.
Edelleen 2 momentin mukaan vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen
siséltdd sen, ettd toinen elinkeinonharjoittaja ei saa silld alueella, jolla toiminimi on

vakiintunut, kdyttad sithen sekoitettavissa olevaa toiminimed.

Mitd on sitten pidettdvd yksinoikeuden piiriin kuuluvana toiminimen kéyttond? Lain
esitydt eivit ota tdhdn juuri kantaa, mutta Castrén on katsonut, ettd yksinoikeus koskee
kaikenlaista toiminimen kéyttod. Nédin on katsottava, koska sdénnoksessd ei esitetd
tyhjentévisti lueteltuina eri toiminimen kéyttdmuotoja. Tyypillisimmilld4dn toiminimen
kayttd esiintyy joko kirjallisesti tai suullisesti, esimerkiksi mainostarkoituksessa,
kirjepapereissa, esitteissd tai ilmoituksissa. Tdma ei kuitenkaan tarkoita sitd, ettd kaikki
toiminimeen viittaaminen olisi késitettivd toiminimen loukkaukseksi. Toiminimeen
voidaan viitata, kun kyseessd on toiminimen haltijan identifiointi esimerkiksi erilaisissa

.. . . . .. . . 91
kaupallisissa hakemistoissa tai kaupallisissa tiedonannoissa.

TNimiL 3 §:n soveltuvuutta on kisitelty markkinaoikeuden tapauksessa’, jossa
markkinaoikeus joutui pohtimaan, oliko vastaajan kayttimdd hakukonemarkkinointia
pidettdvd TNimiL 3 §:n mukaisena toiminimen kayttond. Tapauksessa vastaajana ollut
Help-Lasi Oy oli kdyttdnyt Internet markkinoinnissaan niin sanottua Google AdWords -
mainontaa. Tdmid AdWords -mainonta toimii pdisdéntdisesti niin, etti mainostaja
méidrittelee tietyt avainsanat, mainostekstin, laskeutumissivut ja mahdolliset
uudelleenohjaukset. Kun Internetin kéyttdjd syottdd hakukenttddn jonkin asetetuista
avainsanoista, —mainostajan mainos tulee Googlen sivuilla ensimmaéiseksi

hakutulokseksi.”® Tapauksessa vastaaja oli asettanut yhdeksi avainsanoista kantajan Iti-
p 1 y 1]

1 Castrén 2008, s.74-75.
2 MAO:163/15.

%3 1bid., tuomion kohta 2.
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Helsingin Lasi Oy:n toiminimen siten, ettd hakukenttddn kirjoitettaessa “itd-helsingin
lasi”, hakutulokseksi oli tullut ”itd-helsingin lasi - 24h péivystys lasiliitkkeessdmme” ja
sen alle teksti “"www.helplasi.fi”’. Ensimméinen teksti on ollut hyperlinkki, jota
painamalla  Internetin  kiyttija on ohjautunut vastaajan  verkkosivuille.”!
Markkinaoikeus katsoi tapauksessa ensinndkin, ettd vastaaja oli kdyttdnyt kantajan
toiminimed AdWords -mainonnassa siten, etti toiminimi oli avainsanana pienelle
kirjoitettuna ilman Oy-péétettd. Tapauksessa oli selvad, ettd TNimiL 3 §:n 1 momentin
mukainen sekoitettavuusedellytys tdyttyi. Liséksi markkinaoikeus Kkatsoit, etté
toiminimed oli kéytetty lain tarkoittamalla tavalla. Téstd syystd vastaajan toiminta

loukkasi kantajan Iti-Helsingin Lasi Oy:n toiminimes.”

Toiminimi on myos siind mielessé territoriaalinen yksinoikeus, ettd toiminimen kayttd
rajoittuu ainoastaan Suomen alueelle. Tdméd kdy ilmi TNimiL 3 §:n sanamuodosta
’toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tissd maassa kdyttdd”. Tietyissd tapauksissa voi olla
vaikeata selvittdd, onko toiminimen loukkaaminen tapahtunut Suomessa vai ulkomailla.
Tédminkaltainen ongelma voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa
ulkomailla toimiva yritys kéyttdd Suomessa rekisterdityd toiminimed ulkomailta
Suomeen suuntautuvassa mainoskampanjassa. Mikéli markkinointi suuntautuu selvisti
suomalaiselle yleisdlle ja suomenkielelld, voidaan tapauksessa toiminimen loukkauksen

96
tapahtuneen Suomessa.

Yksinoikeus toiminimeen ei kuitenkaan ole tdysin ehdoton. Nimittdin TNimiL 3 §:n 1
momentin mukaan toiminimen loukkaus ei ole kyseessd, mikéli kyetdén ndyttdméén,
ettd toiminimen haltija ei saata kérsid siitd vahinkoa. Paddsddntond toki on, ettd
rekisterdidyn toiminimen suoja on voimassa koko maassa. Lain esitdissd todetaan, etti
on olemassa elinkeinonharjoittajia, joiden toiminta on puhtaasti paikallista, tietylle
rajoitetulle alueelle suuntautunutta. N&dméa elinkeinonharjoittajat eivét tarvitse
toiminimelleen koko maan kattavaa toiminimisuojaa.”’ Yksinoikeutta rajoittavaksi
perusteeksi muodostuu se vahinko, jonka toiminimen haltija saattaa kérsid siitd, ettd
toinen elinkeinonharjoittaja kéyttdd sekoitettavissa olevaa toiminimed. Tdmé merkitsee
kiytdnndssa sitd, ettd kaksi samankaltaista toisiinsa sekoitettavissa olevaa toiminimeéd

voivat olla kéytossd rinnakkain, mikdli vanhemman toiminimen haltija ei saata kérsié

4 1bid., tuomion kohta 3.

%% 1bid., tuomion kohdat 8-11.
% Castrén 2008, s.84.

" HE 238/1978, 5.18-19.
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tastd vahinkoa. Kdytinnossd aikaisemmin rekisterdidyn toiminimen suoja on hyvin
vahva. Ristiriitatilanteessa hdn ei ole velvollinen esittdiméddn ndyttod siitd, ettd
myO6hemmin rekisterdity toiminimi aiheuttaa hinelle vahingon. Vahingon ei tarvitse olla
viélittdmaésti rahassa mitattavissa olevaa, vaan myos muu sekoitettavuudesta aiheutuva
haitta on otettava huomioon. Todistus taakka onkin sdddetty toiselle
elinkeinonharjoittajalle ankaraksi. Hénen tulee kyetd osoittamaan, ettei hénen

kéyttiménsi toiminimi saata nyt eikd tulevaisuudessa aiheuttaa vahinkoa toiselle.”®

Edelld mainittua sdéntdéd sovellettaneen verrattain harvoin. Rekisterikdytdnndssé
kyseiselle sdddokselle ei ole annettu juuri arvoa. Tdhédn vaikuttaa ennen kaikkea se, etti
yritysten toimintaympéristd on muuttunut melkoisesti 1970-luvusta, kun toiminimilaki
saddettiin. Yhd useammat yritykset toimivat maanlaajuisesti, johon on vaikuttanut
ennen kaikkea tietoyhteiskunnan ja Internetin kehitys. Ennen hyvinkin paikalliset
elinkeinotoimialat, kuten esimerkiksi parturi-kampaamoliikkeet, saattavat nykyddn
verkkokauppojen yleistymisen vuoksi tarjota tuotteitaan maanlaajuisesti. Lisdksi on
otettava huomioon sekin seikka, ettd yrityksilld saattaa olla kasvupyrkimyksii, jolloin
aluksi tdysin paikallista toimintaa harjoittanut yritys mydhemmin laajentaa

harjoittamaan toimintaansa maanlaajuisesti.

4.2 Etuoikeuden méédrdytyminen

4.2.1 Aikaprioriteetti

Seuraavaksi tarkastellaan sitd, milld perusteella ratkaistaan kahden eri sekoitettavissa
olevan toiminimen vélinen ristiriitatilanne. P#&dsddntond toiminimien vélisessd
ristiriitatilanteessa on aikaprioriteettisdénto, joka ilmenee TNimiL 6 §:n 1 momentista.
Sen mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin
toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisimpaan
oikeusperusteeseen. Oikeusperuste voi olla joko rekisterdinti tai vakiinnuttaminen.
Kéaytdnnossd kysymys paremmasta oikeudesta toiminimeen voi tulla kyseeseen
esimerkiksi TNimiL 27 §:n mukaisessa vahvistuskanteessa. Talloin tuomioistuin joutuu
selvittimiin, kummalla toiminimen haltijalla on parempi oikeus toiminimeen.

Aikaprioriteettiperiaatteen mukaan yksinoikeus ei voi toteutua samanaikaisesti kuin

% Ibid., s.19.
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vain jommankumman toiminimen osalta. Rekisterdidyn toiminimen osalta harvoin
syntyy epdselvyyttd siitd, kummalla toiminimen haltijalla on parempi oikeus
toiminimeen. TNimiL 12 §:n 1 momentin mukaan rekisterdintiin perustuva yksinoikeus
toiminimeen on voimassa siitd pdivédstd, jona ilmoitus on saapunut yritys- ja
yhteisdtietolain 10 §:ssd mainitulle viranomaiselle.” Niin ollen se toiminimi, jota
koskeva hakemus on saapunut aikaisemmin viranomaiselle, saa paremman oikeuden
toiminimeen. Siind ddrettdmdn epdtodennidkoisessd tapauksessa, ettd sekoitettavissa
olevat ilmoitetaan rekisteroitdviksi samana pédivdnd, ei ole laissa eikd sen esitdissd
mitdén ohjeita. Télloin toiminimet muodostavat toisilleen esteen, ellei jompikumpi
elinkeinonharjoittaja anna suostumusta toiminimeensd sekoitettavissa olevan

C e . . we Lo« 100
toiminimen rekisterdintiin.

Vakiintuneen toiminimioikeuden osalta puolestaan yksinoikeus katsotaan alkavan siiti,

Ol Timi on Kisitettdvi viittaukseksi

kun vakiintuminen on tosiasiassa tapahtunut.
TNimiL 2 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, kun se
on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta
suuntautuu. Néin ollen heti kun vakiintuminen on tapahtunut tosiasia, on yksinoikeus
toiminimeen syntynyt. Vakiintuneen toiminimen syntyajankohta voi olla vaikeaa
tarkasti ndyttdd toteen. Mikili vakiintuneen toiminimen haltija ei kykene néyttiméaan
taitd ajankohtaa, saa rekisterdity toiminimi paremman oikeuden toiminimeen. Jo
aikaisemmin kisitellyssd korkeimman oikeuden tapauksessaloz, oikeus katsoi, ettd
kantaja oli kayttényt sanoista "Hyvéd Apaja” ja tyylitellystd kalakuviosta muodostunutta
toissijaista tunnusta jatkuvasti 1970-luvun lopulta asti ja kyseinen tunnus oli yleisesti
vakiintunut. Koska vastaajan toiminimi "Hyvéd Apaja Oy” oli rekisterdity my6hemmin
kuin vakiinnuttaminen oli tapahtunut, kumosi korkein oikeus vastaajan toiminimen
rekisterdinnin. Entd miten kahden samaan aikaan vakiintuneen toiminimen vélinen
kollisio ratkaistaan? Toiminimilaki vaikenee tdstd, mutta Essén on katsonut, etta talloin
etusija on annettava aiemmin kiyttoon otetulle toiminimelle.'” Tédmin kaltainen tapaus

on tosin hyvin harvinainen.

% Ks. tisti tarkemmin jaksossa 3.2.2
1% Castrén 2008, s.156.

"' HE 238/1978, s.21.

192 KKO 1988:130.

19 Essén et al. 2013, 5.78.
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4.2.2 Passiviteetti

Poikkeuksen aikaprioriteettisidinndstd muodostaa passiviteettisddntd. TNimiL 6§:n 2
momentin mukaan, jos toiminimi on vakiintunut eikd siihen sekoitettavissa olevan
vanhemman toiminimen haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myéhemmaén
toiminimen kdyton estimiseksi, pysyy oikeus vakiintuneeseen toiminimeen vanhemman
oikeuden rinnalla. Sdinnds on otettu lakiin 1&hinnd kohtuussyistd. Ei nimittdin olisi
tarkoituksenmukaista, ettd elinkeinonharjoittaja, jonka on sallittu hdiritsemattd kayttia
toiminimeddn niin laajalti, ettd se vakiintumisen perusteella nauttii goodwillia, ei

annettaisi toiminimisuojaa.'®

Aikaisemman toiminimioikeuden suoja voi siis syrjdytyd passiivisuuden johdosta.
Yleistd ohjetta siitd, missd ajassa vanhemman toiminimen haltijan tulee puuttua
myOhemmain toiminimen kdyttoon passiviteetin valttaimiseksi, ei voida antaa, vaan asia
tulee ratkaista tapauskohtaisesti. Erityisesti on kuitenkin kiinnitettivd huomiota
myOhemmin toiminimen kayton laajuuteen sekd vanhemman toiminimen haltijan
mahdollisuuksiin puuttua asiaan. Myds mydhemmaén toiminimen haltijan vilpilliselld
mielelld saattaa olla merkitystd arvioitaessa, mikd on kohtuullinen aika, ainakin jos

myShemmin toiminimen haltijan menettely on ollut ilmeisen vilpillistd.'*

Passiviteettia koskevassa sddnndksessd ei ole mainittu, minkélaisiin toimenpiteisiin
vanhemman toiminimen haltijan tulee ryhtyd, jotta hinen yksinoikeutensa toiminimeen
sdilyisi rajoituksetta. Voimakkaimmat vaikutuskeinot ovat luonnollisesti loukkaus -tai
kieltokanteen nostaminen myohemmaén toiminimen haltijaa vastaan. Riittdvind voidaan
pitdd myds muunlaista toimintaa, kuten esimerkiksi vastalauseen esittimistd asian
johdosta mySohemmaén toiminimen haltijalle. Jos my6hemmin toiminimen haltija néisté
toimenpiteistd huolimatta jatkaa sekoitettavissa olevan toiminimen kaytt6d, vanhemman
toiminimen on kohtuullisessa ajassa ryhdyttdvd voimakkaampiin toimenpiteisiin
estddkseen passiviteettivaikutuksen. Kdytdnnossd tdmi tarkoittaa kanteen nostamista

myShemmin toiminimen haltijaa vastaan asiassa.'*®

1Y HE 238/1978, s.21.
195 1bid., 5.21-22.
196 1bid., 5.22.
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Passiviteettivaikutusta on arvioitu julkisuudessakin olleessa Stockmannin ja Tokmannin
vilisessd nimikiistassa.'”’ Oyj Stockmann Abp oli harjoittanut kulutustavaroiden
vahittdiskauppaa toiminimelld Stockmann vuodesta 1862 ldhtien. Samalla
véhittdiskaupan alalla toimiva Savonlinnan Varastovalinta Oy oli rekisterdinyt 9.9.1992
aputoiminimekseen “Kauppahuone Tokmanni”. Kantajana ollut Stockmann katsoi, ettd
vastaajan toiminimi “Kauppahuone Tokmanni” sekd toissijainen tunnus “Tokmanni”
loukkasivat sen toiminimioikeutta. Kantaja oli saanut tiedon vastaajan aputoiminimesta
helmikuussa 1995. Kanteen vireille paneminen asiassa tapahtui 1&hes kahden vuoden ja
yhdeksdn kuukauden kuluttua siitd, kun kantaja oli saanut vastuksen ensimmadiseen
yhteydenottoonsa vastaajaan. Hovioikeuden mukaan vastaajalla oli perustelu aihe
olettaa, ettd kantaja oli hyvédksynyt ne perusteet, joilla se oli torjunut kantajan
vaatimukset. Vastaaja oli siis vajaan kolmen vuoden ajan héiritseméttd kayttényt
aputoiminimed “Kauppahuone Tokmanni” ja vakiinnuttanut sen Itd-Suomen l&&nin
alueella. Koska kantaja ei ollut kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin vastaajan
aputoiminimen kayton estdmiseksi, hovioikeus hylkédsi kantajan vaatimukset

aputoiminimen kumoamiseksi ja toissijaisen tunnuksen kadyton kieltdmiseksi.

4.3 Toimialan merkityksesta

4.3.1 Toiminnan on oltava samaa tai samankaltaista

Toiminimien sekoitettavuuteen voidaan TNimiL 5 §:n 1 momentin mukaan
padsddntoisesti vedota ainoastaan, mikidli toiminimien haltijat harjoittavat samaa tai
samankaltaista toimintaa. Kysymys toiminimien sekoitettavuudesta voi tulla kyseeseen
jo rekisterdintivaiheessa tai my6hemmin tuomioistuinprosessissa. Milloin toiminimien
haltijoiden toiminta on sitten katsottava samaksi tai samankaltaiseksi? Lain esitoissd'”®
samaksi tai samankaltaiseksi toiminnaksi on katsottu muun muassa hotelliala ja
ravintola-ala sekd huolintaliikkeen ja kuljetusliikkeen harjoittamista. Samankaltaisuutta
el valttdmattd kuitenkaan luo se seikka, ettd molemmat toiminimen haltijat toimivat
esimerkiksi konsultointialalla. Jos toinen harjoittaa teollisuuden konsultointia ja toinen
puolestaan on erikoistunut viihdetoiminnan konsultointiin, sekoitettavuuden vaara on

talloin 1dhes olematon.

17 Helsingin HO 15.11.2000:3202.
"% Ibid, s.21.
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Toimialojen samankaltaisuutta on arvioitu Helsingin hovioikeuden tapauksessa'®’, jossa
kantajana ollut Toimialapalvelu, Kaisla and Co katsoi, ettd Karjalan Toimialapalvelu
Oy loukkasi sen toiminimed. Vastaaja kiisti loukkauksen tapauksessa, vedoten muun
muassa siihen, ettd yritykset eivit harjoittaneet millddn tavalla samaa tai samankaltaista
toimintaa. Kantajan toimialana oli kaupparekisterimerkinndn mukaan harjoittaa
tyovoiman vuokrausta sekd lisdksi toimistossaan suorittaa kirjeenvaihto- ja
konekirjoitus ynnd muita toimistotehtdvid. Vastajaa puolestaan harjoitti tili- ja
isanndintipalvelua, laskutusta, perintdd, palkanlaskentaa ja lakiasianpalvelua.
Hovioikeus hylkési kantajan vaatimukset, perustaen ne siithen tosiseikkaan, ettei

toiminimilld harjoitettu samaa tai samankaltaista toimintaa.

Yritykset toimivat jatkuvasti muuttavassa toimintaympiristossd. Tastd syystd harvan
yrityksen toimiala sdilyy muuttumattomana yrityksen elinkaaren ajan. Tdma heijastuu
myo0s vadjadmattd rekisterikdytdntoon. Yrityksen pyrkivit ennakoimaan mahdolliset
kasvupyrkimyksensd ja ilmoittavat toimialansa kaupparekisteriin varsin valjdsti. Tésti
syystd kaupparekisteriin ilmoitettu toimiala saattaa olla hyvinkin laaja, joka ei vastaa
yrityksen sen hetkistd tilannetta. Yritykset saattavat my0s ilmoittaa toimialansa
pelkkénd yleistoimialana. Hallituksen esityksen mukaisesti sekoitettavuusharkinnassa

110 . .. .
Rekisteriviranomaisen

tulisi ottaa huomioon vain tosiasiallisesti harjoitettu toiminta.
on kuitenkin ldhes mahdotonta tietdd, milld toimialalla yritys tosiasiallisesti toimii.
Témid on ongelma, johon rekisterdintiprosessissa tormitdén jatkuvasti. Niissd
tapauksissa rekisteriviranomaisella ei kdytdnndssd ole muuta mahdollisuutta, kuin evété
rekisterdinti.  Evitty toiminimi voidaan kuitenkin mahdollisesti hyvdksyd, mikéli

toimialaa tarkennetaan siten, ettei toiminimien katsota toimivan samalla tai

samankaltaisella alalla.

4.3.2 Kodak-suoja

Toiminimien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin vedota niin sanotun Kodak-suojan'"'

nojalla silloinkin, kun toiminimilld ei harjoiteta samaa tai samankaltaista toimintaa.

1% Helsingin HO 3.6.1987:291.
"YHE 238/1978, 5.21.

" Kodak-suoja on alun perin muodostunut tavaramerkkioikeudessa, josta se omaksuttu myds
toiminimioikeuteen. Kodak-suojaa koskeva oppi juontaa juurensa Englantiin. Sen ldhtokohtana on

oikeustapaus Eastman v. Griffiths Cycle Corporation vuodelta 1895, jossa kantajan valikoimaan
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TNimiL 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sekoitettavuuteen voidaan myds vedota
toiminimen hyviéksi, joka on erittdin hyvin vakiintunut ja on yleisesti tunnettu, mikéli
tahdn katsoen toisen samankaltaisen toiminimen kiyttdminen tietdisi ensiksi mainitun
toiminimen lifkearvon sopimatonta hyviksikadyttod. Hallituksen esityksessa' ">
tehostettua Kodak-suojaa on perusteltu toiminimen nauttiman goodwill-arvon
suojaamisella. Mikali tillaista tehostettua suojaa ei olisi, toinen elinkeinonharjoittaja
voisi kéyttdmailld edelliseen sekoitettavissa olevaa toiminimed hankkia kohtuutonta
etua, vaikka toimisikin eri toimialalla. Kodak-suojaa annetaan siis tietyissd tapauksissa
siitd riippumatta, toimivatko kyseessd olevat yritykset samalla tai samankaltaisella
alalla. Suojan edellytyksend on, ettd Kodak-suojaa nauttiva toiminimi on erittdin hyvin
vakiintunut ja yleisesti tunnettu. Poikkeuksellisen vahvan Kodak-suojan saaminen
edellyttdd, ettd kéytdnnollisesti katsoen jokainen henkild siind piirissd, johon
toiminimen haltijan toiminimen. Lisdksi edellytetéén, ettd toiminimi on laajalti yleison
keskuudessa koko maassa. Téten toiminimi, joka on vakiintunut ainoastaan paikallisesti,
ei voi saada Kodak-suojaa. Jotta toiminimi saisi Kodak-suojaa, on siltd yleensd
edellytetty my6s suurta omintakeisuuta.'’> Niin ollen tavanomaiset esimerkiksi
toimialaa kuvaavasta sanasta ja paikannimestd muodostuvat toiminimet harvoin voivat

saada Kodak-suojaa.

Kodak-suojaa sovelletaan verrattain harvoin. Ensinndkin Kodak-suojan saaminen
edellyttdd toiminimeltd korkeaa tunnettavuutta. Lisdksi lain sanamuoto edellyttid, ettd
toisen samankaltaisen toiminimen kayttdminen tietdisi ensiksi mainitun toiminimen
litkearvon sopimatonta hyvéksi kayttdd. Kodak-suojan edellytyksien voidaan katsoa
tayttyvédn ainakin silloin, kun kyse kaikkien tuntemasta monikansallisesta yrityksesti,
kuten Apple, Toyota tai IBM. Myds kansallisen yrityksen toiminimi voi nauttia Kodak-

suojaa, edellyttden, ettd se tunnetaan laajalti yleison keskuudessa.

Toiminimen nauttimaa Kodak-suojaa on késitelty Helsingin hovioikeuden
tapauksessa' ', jossa oikeus joutui arvioimaan, nauttiko Fonecta Oy:n toiminimi Kodak-
suojaa. Tapauksessa virolainen yrityksen Fonecta Osaiihingin (jdljempénd Osaiihing),

toiminta Suomessa oli perustunut osakehuoneistojen vuokraukseen ja myyntiin.

kuuluivat muun muassa Kodak-merkkiset valokuvauskoneet. Vastaajaa kiellettiin kdyttdmastd merkkid
Kodak polkupyoériensd ilmentéjénd. Ks. Drockila 1985, s.35-36.

" HE 238/1978, 5.21.

'3 Castrén 2008, s.141.

"4 Helsingin HO 26.10.2007:3442.
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Osaitihing oli myynyt Suomessa sijanneita litkehuoneistoja siten, ettd urakoitsijat olivat
luulleet olleensa tekemisissi Fonecta Oy:n kanssa. Sopimusneuvotteluissa
vastaajayhtion hallituksen jidsen V oli esiintynyt Fonectan edustajana. Myynti-
ilmoitusten yhteystietoithin oli merkitty ainoastaan sana FONECTA ilman
yhtiétunnusta. Fonecta Oy on suomalainen yritys, jonka toimialana on puolestaan
yhteystietojen vélittdminen. Tapauksessa syyttdjd oli vaatinut rangaistusta tahallisesta
toiminimen loukkauksesta sekd virolaiselle yhtidlle ettd V:lle. V oli kiistidnyt syytteen
tahallisesta toiminimen loukkauksesta itsensd ja Osatihingin puolesta. Tétd V perusteli
muun muassa silld, ettd Osaiihing ja Fonecta Oy toimivat tdysin eri aloilla, jolloin
sekaannusvaara ei voinut syntyd. Tapauksessa hovioikeus katsoi, ettd toiminimen
loukkaus oli tapahtunut. Oikeus totesi perusteluissaan, ettd Fonecta-toiminimi oli
vakiintunut, Suomessa yleisesti tunnettu ja V:n voitiin olettaa tienneen toiminimesta.
Oikeus ei antanut merkitys arvioinnissaan sille, ettd yhtiot toimivat eri aloilla. Néin
ollen Fonecta Oy nautti asiassa Kodak-suojaa. Tapauksessa Kodak-suojaa annettiin
ennen kaikkea sen takia, etti toiminimien iskuosat olivat identtiset. Lisdksi asiaan
vaikutti vastaajan tarkoitusperdt. Vastaaja katsottiin tahallisesti hyvéksi kéyttdneen

Fonecta Oy:n goodwill-arvoa.

4.3.3 Rotanmyrkkyoppi

TNimiL 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan
myo0s vedota toiminimen hyviksi, joka on vakiintunut, milloin toiminnan erityiseen
laatuun ndhden toisen samankaltaisen toiminimen kdyttiminen ilmeisesti vdhentdisi
ensiksi mainitun litkearvoa. Pohjoismaisessa oikeuskédytdnnossd kyseinen sdantd
tunnetaan rotanmyrkkyoppina. Kuten Kodak-suoja, my0s rotanmyrkkyoppi on
omaksuttu toiminimilakiin tavaramerkkioikeudesta. Rotanmyrkkyopin mukaista suojaa
on perusteltu silld, ettd tiettyjen toiminimien maine saattaa olla hyvin helposti
haavoittuvaa, kuten esimerkiksi elintarvike- tai terveydenhoitoalalla.
Tyyppiesimerkkind voidaan mainita tapaus, jossa hajuvesivalmistajan toiminimed

kéytettdisiin rotanmyrkkyé valmistavan elinkeinonharjoittajan toiminimena.''

Rotanmyrkkyopin mukaista suojaa voivat saada ainoastaan ne toiminimet, jotka ovat

vakiintuneet. Toiminimeltd ei siis vaadita Kodak-suojaa nauttivien toiminimien tavoin,

'S HE 238/1978, s.21.
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ettd se olisi erittdin hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu. Rotanmyrkkyoppia
sovelletaan vain poikkeustapauksissa. Tdma kdy ilmi lainkohdan sanamuodosta, joka
edellyttdd, ettd vakiintuneen toiminimen liikearvon tulee ilmeisesti vdhentyd
samankaltaisen toiminimen kéyton johdosta. Sekoitettavuusarviointiin vaikuttaa
rotanmyrkkyopin mukaisissa tapauksissa samantapaiset seikat, joita sovelletaan Kodak-
suojan kannalta. Erityisesti arviointiin vaikuttaa suojatun toiminimen tunnettuisuus, ja
ovatko vertailtavat toiminimet tai niiden iskuosat keskenddn identtisid tai ldhes

identtisiz.''®

4.4 Toiminimien sekoitettavuuden arviointi

Sekoitettavuuden arviointi tulee kyseeseen, kun kahdella toisiaan muistuttavalla
toiminimelld harjoitetaan samaa tai samankaltaista toimintaa. Toiminimilaki ei sisélld
ohjeita siitd, minkd mukaan tulisi arvioida tilannetta, jossa kaksi toiminimed ovat
mahdollisesti sekoitettavissa toisiinsa. Tdmd on kuitenkin tidrked kysymys, johon
rekisteriviranomainen tai tuomioistuin joutuu ottamaan kantaa. Mitd kaikkea sitten tulee
sekoitettavuusharkinnassa ottaa huomioon? Hallituksen esityksen ldhtdkohtana on, ettd
sekoitettavuusarvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. On
luonnollisesti selvdi, ettd identtiset toiminimet ovat aina sekoitettavissa toisiinsa. Myos
toiminimen osan samankaltaisuus, koskipa se sitten ulkondkodd (visuaalinen
samankaltaisuus), merkitysti (semanttinen samankaltaisuus) tai d44ntdmistd (foneettinen
samankaltaisuus), saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden.''” Sekoitettavuusarvioinnissa on
kuitenkin ennen muuta otettava huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat

kun niité vertaillaan keskendén.

Toiminimilain esitdissd ei sen sijaan oteta kantaa, minkd henkil6tahon nidkokulmasta
sekoitettavuutta tulisi arvioida. Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan kisityksen mukaan
sekoitettavuuskysymysten  ratkaiseminen perustuu  hypoteesille  siitd, miten
rekisteriviranomainen tai tuomioistuin kuvittelee keskivertohenkilon tavallisesti

kayttaytyvan. Mikili normaalilla huolellisuudella varustettu henkil6 tulisi sekoittamaan

116 Castrén 2008, s.146-147.
"7 HE 238/1978, s.20.
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toiminimet, jos hén joutuisi niiden kanssa tekemisiin esimerkiksi ostoksia tehdessd, ovat

toiminimet sekoitettavissa keskeniin.''®

Hallituksen esityksen mukaan erityistd painoarvoa on pantava toiminimen iskuosalle eli
firmadominantille, jota kéytetdiin usein erddnlaisena lyhennettynd toiminimend.
Iskuosaa tdydentdvit usein toiminnan laatua tai toiminta-aluetta méérittelevét lisdykset,
jotka tosin usein putoavat pois jokapdiviisessd kéytossd. Ndin ollen, jos kahden
toiminimen iskuosat ovat toisiinsa sekoitetavissa, on toiminimid yleensd pidettdva
toisiinsa sekoitettavissa olevina siitd huolimatta, ettd niissd olisi my0s erottavia
aineksia.'"” Iskuosa eli firmadominantti voi olla tiysin keksitty nimi, joka ei tarkoita
milldén kielelld yhtddn mitddn. Toisaalta iskuosa saattaa olla hyvinkin arkipéivdinen
sana, joka kuitenkin voidaan katsoa keksinnolliseksi toiminimen haltijan toimialalla.
Téstd hyvind esimerkkind toimii Angry Birds pelisarjaa tuottava Rovio Entertainment
Oy. Sana rovio on arkipdivdnen sana, jonka kielitoimiston sanakirja maédrittelee
poltettavaksi kootuksi puukasaksi. Firmadominanttina titen kyseisen yhtion osalta

toimii sana rovio, silld kyseinen sana ei millddn tavalla liity ohjelmistoalaan.

Useat elinkeinonharjoittajat harjoittavat toimintaa toiminimelld, joka koostuu varsin
arkipdivdisistd sanoista. Toiminimi voi muodostua esimerkiksi paikkakunnan nimesté ja
toimintaa kuvailevasta sanasta. Tadmaédnkaltaisten deskriptiivisten toiminimien
sekoitettavuutta kuitenkin arvostellaan lievemmaén mittapuun mukaan. Sindnsd timi on
luonnollista, silld ndissd toiminimissd ei ole mitdédn omaperdistd tai keksinno6llisté, eika
niille titen vapaan kilpailun periaatteen takia tule antaa laajaa suojaa. Seuraavaksi
kisitellddn, miten toiminimien sekoitettavuutta on arvioitu oikeuskdytinnossa. Ensiksi
kisitellddn deskriptiivisten eli toimintaa kuvaavien toiminimen suojaa. Témin jilkeen

arvioidaan oikeuskdytdnnon valossa keksinnéllisten toiminimen suojaa.

8 Castrén 2008, s.112.
"9 HE 238/1978, s.20.
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4.5 Deskriptiivisen toiminimen suoja

4.5.1 Kehitien Autovalinta Oy v. Kehidtien Autotalo Oy

Tapauksessa' >’ kantajana ollut Kehitien Autovalinta Oy oli merkitty kaupparekisteriin
vuonna 1974 ja oli siitd saakka harjoittanut kéytettyjen ja uusien moottoriajoneuvojen
kauppaa Vantaalla. Vastaaja Kehdtien Autotalo Oy, joka myds harjoitti autokauppaa, oli
merkitty kaupparekisteriin myohemmin vuonna 1983. Vastaajan liitke sijaitsi
Helsingissd vain muutaman kilometrin pdéssd kantajan liikkeestd. Kantaja katsoi, etté
yhtididen toiminimien samankaltaisuus oli johtanut sekaannuksiin muun muassa
rahaliikenteessd ja postin kulussa. Kehdtien Autotalo Oy:n toiminimen kéytto oli siis
omiaan aiheuttamaan kantajalle vahinkoa. Tédmin takia kantaja vaati, ettd Kehitien

Autotalo Oy:n rekisterdinti kumotaan.

Kehitien Autotalo Oy vastusti kannetta. Vastaaja katsoi, ettd toiminimien valilld oli
jonkin verran samankaltaisuutta, mutta samankaltaisuus ei ollut suurempaa kuin mité
autoalalla on tavallista. Lisdksi vastaaja on véittdnyt, ettei asiakaskunta voi erehtyd
liikkkeistd, koska ostospddtoksessd on middrdavand tekijdnd auton merkki ja liikkeet
kauppasivat erimerkkisid autoja. Ndin ollen toiminimet eivit voineet olla sekoitettavissa

keskendin.

Tapauksessa oli selvid, ettd yhtiot harjoittivat samaa tai samankaltaista toimintaa. Néin
ollen oikeus joutui arvioimaan, sekoittuvatko toiminimet keskenddn. Korkein oikeus
katsoi, ettd yksinoikeus, joka seuraa toiminimen merkitsemisestd kaupparekisteriin, ei
estd muita elinkeinonharjoittajia kdyttimidsta suomen kielen tavallisia ilmaisukeinoja.
Sanat ”Kehétie” ja "auto” siséltyvit yleiskieleen. Ne kuvaavat paikkaa ja tuotetta ja ovat
sen takia tyypiltddn sanoja, jotka usein otetaan toiminimen osaksi. Tédmin ohella
korkein oikeus katsoi, ettd autoalalla myytdvit tuotteet ovat kalliita, joita ei osteta
hetken mielijohteesta. Néin ollen ei vaadita kovin merkittivdd erottavaa osaa, jotta
toiminimet kdytdnndssé erottuvat toisistaan. Korkein oikeus paityi ratkaisussaan siihen,

b

ettd toiminimien iskuosat eli sanat “valinta” ja talo” johtivat siihen, ettd

sekoitettavuutta ei toiminimien valilla ollut.

120 KK0:1985-11-145.
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4.5.2 Suomen Sokeri Oy v. Suomen Nestesokeri Oy

Deskriptiivisen toiminimen suojaa on késitelty myds Suomen Sokeri Oy:n ja Suomen
Nestesokeri Oy:n vilisessi nimikiistassa.'*' Kantajana ollut Suomen Sokeri Oy katsoi,
ettd vastaajan Suomen Nestesokeri Oy loukkasi sen yksinoikeutta toiminimeen.
Toimintansa aikana Suomen Sokeri Oy katsoi saaneen vakiintuneen aseman
sokerituotteiden valmistajana ja myyjénd ja téstd syystd sen toiminimi oli tullut yleisesti
tunnetuksi. Tapauksessa raastuvanoikeus ja hovioikeus katsoivat toiminimen
loukkauksen tapahtuneen. Kantajan toiminimen katsottiin olevan erittdin hyvin
vakiintunut ja yleisesti tunnettu. Elinkeinonharjoittajien toiminimet olivat kirjoitettuina
ja adnnettyind sanayhdistelmind sekd merkityksensd huomioon ottaen sekoitettavissa
keskendén ja vastaajayhtion menettely tiesi kantajayhtion toiminimen liikearvon

sopimatonta hyvéksikayttoa.

Korkein oikeus puolestaan tuli ratkaisussaan sithen lopputulokseen, ettei toiminimen
loukkauksesta ollut kyse. Korkein oikeus katsoi, ettd yhtididen toiminimet molemmat
sisdltivdt saman maantieteellisen nimen sekd toimialaa kuvaavan sanan. Kysymys
ndiden toiminimien sekoitettavuudesta oli siten ratkaistava sen kokonaisvaikutelman
perusteella, jonka toiminimet herdttdvit alan tuotteiden kanssa tekemisissd olevien
henkildiden keskuudessa. Korkein oikeus katsoi, ettd kantajalla oli hallitseva asema
sokerin jalostuksen ja sokerituotteiden valmistuksen alalla. Kantajan toiminimi oli tullut
niin yleisesti tunnetuksi, ettei Suomen Nestesokeri Oy:n toiminimi, jonka asiakaspiirin

muodostavat toiset elinkeinonharjoittajat, voinut ollut siithen sekoitettavissa.

Eri  mieltd olleet korkeimman oikeuden jdsenet tosin katsoivat, ettd
elinkeinonharjoittajien  toiminimet  sekoittuivat. Jdsenet perustelivat eridvéa
mielipidettddn kantajan toiminimen vakiintumisella. Toiminimi Suomen Sokeri oli ollut
Suomessa hallitseva asema sokerin jalostuksessa ja sokerituotteiden valmistuksessa.
Tédmin johdosta kantajan toiminimi oli tullut vakiintuneeksi ja erittdin hyvin tunnetuksi
yhti6té tarkoittavana tunnuksena sen toiminimen olennaisena osana. Niisséd olosuhteissa
vastaajan toiminimen kédyttdminen oli omiaan heikentdméén kantajan toiminimen

erottumiskykya ja taten loukkasi kantajan yksinoikeutta toiminimeen.

21 KK0:1985-11-62.
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4.5.3 Limousine Service Oy Ltd v. Lacara, L. Georgsson

Kyseisessd tapauksessa'*” oli kyse siiti, minki laajuisen yksinoikeuden palvelun laatua
kuvaileva vieraskielinen toiminimi tuottaa haltijalleen. Tapauksessa vastaajana ollut
Lars Georgsson oli kdyttinyt toiminnassaan toiminimed Lacara, L. Gerogsson. Tdmédn
ohella vastaaja oli kdyttdnyt mainonnassaan kantajan toiminimeen sekoitettavissa olevia
ilmaisuja Limousine Service tai Limousine Services. My0s yrityksen tyontekijand
toiminut henkild oli puhelinkeskusteluissa kayttdnyt ilmaisua Limousine Service

kuvaamaan yrityksen liitketoimintaa.

Korkein oikeus katsoi, ettd Lars Georgssonin oli kéyttinyt painotuotteissaan ja
suullisesti oman toiminimensd yhteydessd ilmaisuja Limousine Service ja Limousine
Services. Vastaajan kéyttdimdt ilmaisut olivat siten sekoitettavissa kantajan
rekisterdityyn toiminimeen. Georgssonin katsottiin loukanneen Limousine Service Oy

Ltd:n toiminimea.

Keskeinen oikeudellinen kysymys tidssd tapauksessa oli, minka laajuisen yksinoikeuden
palvelun laatua kuvaileva toiminimi tuottaa haltijalleen. Korkein oikeus totesi
perusteluissaan: “Kysymyksessd olevat englanninkieliset sanat kuvaavat nykyisin
Suomessakin, mutta varsinkin ulkomailla autonvuokrausalalla kéytossd olevaa
palvelumuotoa. Puheena olevan toiminnan laatua kuvailevan toiminimen rekisterdinti ei
tuota sellaista yksinoikeutta, ettd sen perusteella voitaisiin kieltdd toista
elinkeinonharjoittajaa ~ kuvaamasta tarjoamaansa palvelua kéyttden kyseistd
palvelumuodon ilmausta, jos palvelujen tarjoajan oma toiminimi ilmenee asiayhteydesti
silld tavoin selkedsti, ettei toiminimien sekaantumisen vaaraa ole eikd ilmausta kéasitetd
palvelujen tarjoajan toiminimeksi tai osaksikaan siitd.” Oikeus katsoi siis, etti
toiminimen kanssa identtistenkin ilmaisujen kdyttd voi sinénsd olla sallittua, mikéli
sekoitettavuuden vaaraa ei ole.'> Kyseisessi tapauksessa kiytto oli kuitenkin sellaista,
ettd sekoitusvaara aiheutui, joten vastaajaa kiellettiin kdyttdmaistd ilmaisuja Limousine
Service tai Limousine Services elinkeinotoiminnassa hénen toiminimensi sijasta, sithen

liitettyné tai valittomasti sen yhteydessa.

122 KKO 1998:154.
'2 Niin on katsottu myds tapauksessa KKO 1992:183. Kyseisen ratkaisun mukaan padasiassa
liikketoiminnan laatua kuvaavan yleisluonteisen ilmauksen “ompelukonekeskus” rekisterdiminen
toiminimen osaksi ei estinyt toista elinkeinonharjoittajaa kdyttdmédstd sanottua ilmaisua, kunhan

toiminimet muutoin erosivat toisistaan.
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Timonen on tapauksen kommentaarissa'>* katsonut, etti saman toimialaa kuvaavan
ilmauksen rekisterdiminen toiminimeksi esimerkiksi elinkeinonharjoittajan nimen tai
muunlaisen selvésti erottuvan lisdosan osana on mahdollista. Tdltd kannalta ei voi olla
ratkaisevaa, onko palvelumuodon nimitys suomeksi vai jollakin Suomessa yleisesti
osatulla vieraalla kielelld. Timosen tavoin on tulkittu vieraankielisen toimialaa
kuvaavan toiminimen suojaa my0s rekisterikdytdnnossd. Itse asiassa nykyisen
kdytannon mukaisesti toiminimi Limousine Service Oy Ltd tuskin edes olisi TNimiL 8
§:n tarkoittamalla tavalla yksiloivd. Rekisterdintihetkelld vuonna 1981 asia on ollut
luonnollisesti eri. Tuolloin anglismit on katsottu yksildiviksi. Nykyédén englanninkieliset
toimialaa kuvaavat ilmaisut ovat rinnastettavissa suomen kieleen. Mikéli timénkaltaisia

ilmaisuja on rekisterdity, saavat ne verrattain heikkoa toiminimisuojaa.

4.5.4 Meklaritalo Oy v. Meklaritalo Pohjola Oy

Tdssd  tapauksessa'”  markkinaoikeus joutui ottamaan kantaa toiminimen
keksinno6llisyyteen. Tapauksessa aiemmin rekisteriin merkitty Meklaritalo Oy vaati, ettid
Meklaritalo Pohjola Oy:n rekisterdinti kumotaan, silli kantaja katsoi toiminimien
olevan sekoitettavissa keskenddn. Meklaritalo Oy kuului samaan konserniin AIM
Meklaritalo Oy:n kanssa, jonka entinen tyontekijd oli perustanut Meklaritalo Pohjola
Oy -nimisen yrityksen. Kantajan mukaan Meklaritalo Pohjola Oy harjoitti Meklaritalo
Oy:n ja sen omistajayhtididen AIM Meklaritalo Oy:n, Eteld-Savon Meklaritalo Oy:n ja
Gallela Meklaritalo Oy:n kanssa samaa toimintaa maantieteellisesti ldhelld kyseisid
yhtiditd. Kantaja katsoi tapauksessa, ettd sana “meklaritalo” oli siind méérin
keksinndllinen, ettei nimitys ollut ainakaan alan yleistermi vakuutusmeklaritoiminnassa.
Lisdksi Meklaritalo Pohjola kéytti Meklaritalo Oy:n mainetta ja brindin goodwill-arvoa
sopimattomasti hyvékseen, josta aiheutui vahinkoa liiketoimintaa harjoittavalle
Meklaritalo Oy:lle ja wvilillisesti myds sen omistajayhtidille. Kantajan mukaan
Meklaritalo Pohjola Oy:n on tdytynyt olla tietoinen aiheuttamastaan haitasta, kun
otetaan huomioon Meklaritalo Pohjola Oy:n perustajan aiempi tydsuhde AIM

Meklaritalo Oy:ssa.

124 Timonen 1999, s.454.
125 MAO:489/14.
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Vastaajana ollut Meklaritalo Pohjola Oy vastusti kannetta. Se katsoi, ettd yksi
elinkeinonharjoittaja ei voi saada yksinoikeutta yleisnimeen, kuten asianajotoimisto tai
designtalo. Yksinoikeutta ei titen myoskddn voi olla yleisnimeen kuten “meklari” tai
“talo”. Lisédksi vastaaja katsoi, ettd sana “meklaritalo” oli vakiintunut mediassa ja my0s
lakimiesten keskuudessa yleiskielen sanaksi. Nailla perusteilla Meklaritalo Pohjola
katsoi, ettei kyseessd ollut toiminimen loukkaus eikd vastaaja muutoinkaan kéyttanyt

Meklaritalo Oy:n briandin goodwill-arvoa tai mainetta hyvikseen.

Perusteluissaan markkinaoikeus léhti siitd, ettd Meklaritalo Oy:n ja Meklaritalo Pohjola
Oy:n toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa ldhtOkohtana on toiminimien
samankaltaisuus ja siitd syntyvd yleisvaikutelma. Arvioinnissa oli kiinnitettiva
huomiota toiminimen ulkoasuun, merkityssisdltoon  ja lausuntatavan
samankaltaisuuteen.  Arvioitaessa, oliko toiminimi Meklaritalo Pohjola Oy
sekoitettavissa toiminimeen Meklaritalo Oy, oli otettava myds huomioon Meklaritalo
Oy:n toiminimen yksildivyys. Markkinaoikeus katsoi, ettd yleissanasta muodostuva
toiminimi Meklaritalo Oy oli kokonaisuutena arvioiden vakuutusasiamiesten ja
vilittdjien toiminnan laatua kuvailevaa, ja tdménkaltaisen toiminimen rekisterdinnin
antama suoja on suppeaa, silli yksinoikeus ei voi ulottua yleisessd kiytossd oleviin
sanoihin. Téillaisen toiminnan laatua kuvailevan sanan kéyttimiseen toisen
elinkeinonharjoittajan toiminimessé ei ole esteitd, mikéli viimeksi mainittu toiminimi
siséltdd aiemmin rekisterdidystd toiminimestd erottuvan osan. Jo pieni eroavaisuus
toiminimien vililld on riittdvdad erottamaan ne toisistaan. Téstd syystd markkinaoikeus
katsoi, ettei toiminimi Meklaritalo Pohjola Oy ole sekoitettavissa kantajan

. P 126
toiminimeen.

4.6 Keksinnollisen toiminimen suoja

4.6.1 Interdesign, Maire Revell & Co v. Tapiovaara Oy

Sisustuspalveluita harjoittava liike oli rekisterdinyt toiminimekseen Kommandiittiyhtio
Interdesign, Maire Revell & Co. Suomessa ja ulkomailla sisustusarkkitehtuuritehtdvié
hoitava Tapiovaara Oy oli myohemmin alkanut kiyttdd oman toiminimensé yhteydessé

sanaa Interdesign. Kantajana ollut kommandiittiyhtié katsoi, ettd Tapiovaara Oy:n

126 1bid., tuomion kohdat 5, 7, 8.
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toiminnasta oli aiheutunut sekaannusta ja hiiriotd, silli molemmat yritykset toimivat
samankaltaisella alalla. Tapauksessa'>’ korkein oikeus joutui arvioimaan iskuosan

Interdesign suojaa.

Korkein oikeus piti asiassa riidattomana, ettd kommandiittiyhtiolld oli parempi oikeus
sanaan Interdesign. Tapiovaara Oy oli alkanut kéyttimddn toiminimenddn,
kaupparekisteriin merkitystd poiketen, Interdesign Tapiovaara Oy. Sanan Interdesign
osalta korkein oikeus totesi, etti sanan etuosa “inter” saattoi johtaa ajatukset muun
muassa englanninkielen sanoihin interior ja international, mutta sellaisenaan sana
interdesign ei ilmaissut toimialaa tai muuta kantajayhtion toimintaan liittyvié eikd ollut
myoOskddn ndytetty, ettd sana interdesign voitaisiin katsoa ammattipiireissd yleisesti
kiytettdviksi ammattitermiksi. Tdmén vuoksi korkein oikeus katsoi, ettd toiminimet
olivat sekoitettavissa sekoitettavissa toisiinsa. Tapiovaara Oy:td kiellettiin kéyttimasta

sanaa Interdesign toiminimensi yhteydessa.

4.6.2 Cafe Daily v. Daily Ravintolat Oy

Kyseisessd tapauksessa'”® Patentti- ja rekisterihallitus oli hylinnyt Varsa Oy:n
hakemuksen, jolla yhtié pyrki muuttamaan toiminimensd muotoon Daily Ravintolat Oy.
Patentti- ja rekisterihallitus evési toiminimen muutoksen, silld se katsoi, ettd haettu
toiminimi sekoittui samalla toimialalla toimivan Hotelliyhtymd Oy:n aputoiminimeen
Cafe Daily. Varsa Oy oli vaatinut markkinaoikeudelle osoitetussa valituksessaan, etté
Patentti- ja rekisterihallituksen paédtds kumotaan ja ettd yhtion kaupparekisteri-ilmoitus
toiminimen muuttamisesta Daily Ravintolat Oy:ksi hyvéksytddn. Vaatimuksiaan
valittaja oli perustellut muun muassa silld, ettei toiminimien Daily Ravintolat Oy ja

Cafe Daily vililld ollut sekoitettavuusriskia.

Markkinaoikeus totesi valituksesta, ettd késilld olevassa asiassa on ensinnédkin kysymys
siitd, harjoittavatko wvalittaja ja aputoiminimen Cafe Daily haltija samaa tai
samankaltaista toimintaa, ja jos harjoittavat, onko haettu toiminimi Daily Ravintolat Oy

katsottava olevan sekoitettavissa aiemmin rekisterdityyn aputoiminimeen Cafe Daily.

27KKO 1979 11 117.
128 MAO:440/14.
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Toimialan osalta markkinaoikeus totesi, ettd Varsa Oy:n toimiala siséltdd muun ohella
ravitsemisliikkeen harjoittamisen. Aputoiminimelld Cafe Daily puolestaan harjoitetaan
ravitsemistoimintaa. Néin ollen markkinaoikeus katsoi, ettd Varsa Oy:n ja
aputoiminimen Cafe Daily haltija harjoittivat samaa tai samankaltaista toimintaa. Itse
toiminimen sekoitettavuuden osalta markkinaoikeus katsoi, ettd Varsa Oy:n
muutosilmoituksessa ilmoitettu toiminimi Daily Ravintolat Oy ja aputoiminimi Cafe
Daily molemmat muodostuivat pelkéstdin heikosti erottamiskykyisistd osista.
Molemmat toiminimet sisélsivit iskuosana sanan daily seka lisdksi ainoastaan toimialaa
kuvaavan sanan, toisessa ravintolat ja toisessa cafe. Kun otettiin huomioon, ettd
toimialaa kuvaavat sanat cafe ja ravintolat viittaavat samanlaiseen toimintaan, katsottiin
toiminimen Daily Ravintolat olevan sekoitettavissa aiemmin kaupparekisteriin
merkittyyn aputoiminimeen Cafe Daily. Téstd syystd markkinaoikeus hylkési Varsa

Oy:n valituksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu osoittaa sen asian, ettd toiminimen iskuosa voi muodostua
hyvinkin yksinkertaisesta sanasta. Englanninkielinen sana daily tarkoittaa suomeksi
pdivittdistd tai jokapdivdistd. Selvdd on, ettei sanaa daily voida pitdd kovin
keksinnollisend iskuosana toiminimelle. Silti sen voidaan katsoa nauttivan
toiminimioikeudellista suojaa, silld sitd ei voida pitdd yleisend ammattitermind

ravitsemusalalla.

4.6.3 Onnibus.com Oy v. OnniExpress

Markkinaoikeus antoi keviilli 2016 ratkaisun'>’ bussiyhtididen pitkddn kestineessi
nimikiistassa, jossa oikeus arvioi, olivatko toiminimet Onnibus ja OnniExpress
sekoitettavissa keskenddan. OnniExpress toiminimed ja tavaramerkkid alkoivat kdyttda
nelja Onnibus-konsortioista eronnutta bussiyhtiotd. Toiminimi OnniExpress oli
rekisterdity Keskimatkat Oy:n aputoiminimeksi, mutta my6s muut Onnibus-
konsortiosta eronneet liikennditsijit kayttivdt sitd toiminnassaan. Tapauksessa olikin
havaittavissa selvid merkkeja siitéd, ettd vastaajayhtiot pyrkivét kayttdmain hyvikseen

kantajayrityksen toiminimen ja brindin goodwill-arvoa.

Markkinaoikeus ldhti sekoittuvuusarvioinnissaan liikkeelle siitd, ettdi huomioon oli

otettava muun ohella toiminimien ulkondkdon, merkitykseen ja déntdmiseen perustuva

122 MAO 234/16.
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samankaltaisuus sekd toiminimien niitd vertailtacssa antama yleisvaikutelma.
Olennaista merkitystd ei ole kuitenkaan yhteisdtyyppid osoittavilla osilla, kuten ”Oy”.
Sekoitettavuusarvioinnissa on myds merkitystd toiminimen yksiloimis- eli
erottamiskyvylla."”® Toiminimien sekoitettavuusarvioinnissa markkinaoikeus viittasi
suoraan sithen, miten oikeus oli ratkaissut tavaramerkkien ONNIBUS ja OnniExpress

131
sekaannusvaaran.

Ensinndkin oikeus katsoi, ettd toiminimet olivat ulkoasultaan samanlaisia siltd osin,
kuin niiden molempien alkuosa muodostui sanasta “onni”. Toiminimien loppuosat
”bus” ja “express” puolestaan muodostuivat selvisti eri kirjaimista ja ne myds erosivat
toisistaan pituuden osalta. Toiminimien loppuosat erosivat selvésti toisistaan myds
ddntdmistavan osalta. Toiminimien merkityssiséllon osalta oikeus katsoi, ettd
molempien vertailtavien toiminimien alkuosan muodosti sana “onni”, joka viittaa
ensinnékin positiivisiin tunteisiin tai mahdollisesti etunimeen Onni. Vaikka kohdeyleiso
saattoi mahdollisesti mieltdd sanan “onni” my0s suggestiiviseksi viittaukseksi linja-
autoa tarkoittavan, mahdollisesti osassa Suomea yhd kdytdssd olevaan vanhahtavaan
suomen kielen sanaan “onnikka”, ei sana “onni” sellaisenaan kuitenkaan suoraan
viitannut kysymyksessd oleviin palveluihin eli linja-autoliikenteeseen. Toiminimien
loppuosien osalta markkinaoikeus totesi, ettd sana “bus” merkitsee englannin kielelld
linja-autoa, minka liséksi linja-autoa kutsutaan yleisesti bussiksi my0s suomen kielella.
Sana “express” puolestaan merkitsee englannin kielelld pikavuoroa tai pikalinja-autoa ja
on my0s Suomessa yleisesti henkilo- ja tavaraliikenteessd nopeaa kuljetusta kuvattaessa
kiytettdva sana. Sanojen “bus” ja “express” merkityssisdllot erosivat toisistaan, mutta
ne viittasivat samoihin kysymyksessd oleviin kuljetuspalveluihin. Tastd syysté
markkinaoikeus katsoi, ettd toiminimet olivat merkityssisdlloltddn  hyvin

.. 132
samankaltaisia.

Toiminimien Onnibus ja OnniExpress vélistd sekaannusvaaraa koskevan
kokonaisarvioinnin osalta markkinaoikeus totesi, ettd linja-autoliikennepalvelujen
kohdeyleis6on kuuluva keskivertokuluttaja késittdd merkit yleensd kokonaisuutena ja
kiinnittdd huomiota ensisijaisesti toiminimien erottamiskykyisiin ja hallitseviin osiin.

Molempien toiminimien hallitseva osa muodostui sanoista “onni”, mille on
b

30 Ibid., tuomion kohta 94.

31 1bid., tuomion kohta 95.

32 Ibid., tuomion kohdat 49-52.
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sekaannusarvioinnissa siten annettava suurempi painoarvo kuin toiminimien palveluja
kuvaileville loppuosille ”bus ja “express”. Tastd syystd markkinaoikeus katsoi, ettd

toiminimet olivat sekoitettavissa keskeniiin.'>>

4.7 Poikkeukset toiminimen yksinoikeudesta

4.7.1 Suostumus

Toiminimiyksinoikeuden loukkausta ei ole luonnollisestikaan kyse, mikili toiminimen
kiytolle on asianmukainen suostumus. Suojattu toiminimi voidaan suostumuksella ottaa
toisen elinkeinonharjoittajan toiminimen osaksi. Tdma kdy ilmi my6s TNimiL 10 §:n 4
kohdasta, jonka mukaan toiminimessd ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla
mitdén sellaista, joka voi olla sekoitettavissa toisen suojattuun toiminimeen.
Suostumuksella rekisterdidyn toiminimen tulee kuitenkin selvésti erottua aiemmin
rekisteriin merkitysti toiminimestd.'** Suostumuksen muodosta ei ole lain esitdissd
mainittu, mutta rekisterikdytdnndssd on vaadittu kirjallista ja allekirjoitettua
suostumusta. Aikaisemmin kisitellyssi markkinaoikeuden tapauksessa'’” oikeus ei
hyviksynyt selvitykseksi suostumuksesta allekirjoittamatonta sdhkOpostiviestid, jolla

suostumus toiminimen rekisterdintiin oli annettu.

Voidaanko suostumus antaa rajoitettuna, esimerkiksi médrdaikaisena? Téhinkddn
toiminimilaki tai lain esityot eivét ota kantaa, mutta oikeuskdytinndssd timéa on katsottu
mahdolliseksi. Korkeimman oikeuden ratkaisussa'’® kyse oli tavaramerkin
kiyttamisestd toiminimen yhteydessd yhteistyosopimuksen nojalla. Vaikka kyseisessd
tapauksessa oli kyse suostumuksesta kayttdd tavaramerkkid toiminimen osana, soveltuu
tapaus analogisesti myds toiminimen kdyttoon toisen toiminimen osana. Tapauksessa
tavaramerkin haltijalla Oy Dentaldepot Ab:lla ja suostumuksen saaneella yhtiolld oli
yhteistoimintasuhde, jonka puitteissa yhtiolld oli oikeus rekisteréidd toiminimekseen
tavaramerkin haltijan tunnus Finndent. Kun tdmi yhteistydsopimus oli paittinyt, vaati
tavaramerkin haltija, ettd Finndent Oy:n rekisterdinti tuli kumota. Tapauksessa korkein

oikeus katsoi seuraavasti: “Finndent Oy:n valmistamien potilastuolien myynnistd

33 Ibid., tuomion kohdat 54 ja 96.
3% Huttunen 2002, 5.45.

B35 MAO:440/14.

BOKKO 1987:13.
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2.6.1976 tekeméllddan sopimuksella sanottu yhtid ja Oy Dentaldepot Ab ovat
médrdnneet Finndent-tunnuksen kdytostd vain sopimuksen voimassaolon ajaksi. Tdmédn
tunnuksen kdytostd sen jilkeen ei ole sovittu. Sallimalla Finndent Oy:n sovitun
yhteistyon aikana kdyttdd toiminimensd osana Oy Dentaldepot Ab:n suojattua
tavaramerkkis viimeksi mainittu yhtid ei ole suostunut rinnakkaiskdyton jatkamiseen
sopimussuhteen lakattua ja olosuhteiden muututtua eikd menettinyt oikeuttaan
muuttuneessa tilanteessa yksinoikeutensa perusteella kieltdd Finndent Oy:ltd sanotun
tunnuksen kéyttod. Finndent Oy:n ja sittemmin Oriola Oy:n 2.6.1981 jélkeen jatkama
Finndent-tunnuksen kéyttd on néin ollen loukannut Oy Dentaldepot Ab:n oikeutta sen

tavaroiden tunnusmerkkiin ja aiheuttanut Oy Dentaldepot Ab:lle haittaa.”

Edelld mainitussa tapauksessa suostumuksen miérdaikaa ei oltu tarkasti miiritelty,
mutta korkein oikeus péétyi siihen, ettd yhteistydsuhteen padttyminen merkitsi sité, ettd
toiminimen kdyttiminen ei endd ollut sallittua. Toiminimen rajoitettu kayttdoikeus voi
kdydéd ilmi my0s suoraan osapuolten vélisestd sopimuksesta. Helsingin hovioikeuden
tapauksessa’ osapuolien vililld oli kauppasopimus, joka rajoitti toiminimen kiytto.
Sopimukseen siséltyneen lausekkeen mukaan vastaajalla oli toiminimen Hogfors
Valimo kéyttdoikeus viiden vuoden ajan kaupantekopdivésté lukien. Kun tuo médrdaika
oli mennyt umpeen, hovioikeus katsoi vastaajan loukanneen kantajan toiminimioikeutta.
Suostumusta toiminimen kdyttdon voidaan rajoittaa muutoinkin kuin ajallisesti.
Helsingin hovioikeus katsoi tapauksessaan'*®, etti oikeus toiminimen kiyttéon voitiin
rajoittaa maantieteellisesti. Tapauksessa kantajana ollut aputoiminimen Mustapdrssi
haltija oli sopinut vastaajan kanssa, ettd vastaajalla oli oikeus kdyttdd toiminimié
Mustaporssi elinkeinotoiminnassaan vain tietyssd toimipaikassa Kuopion kaupungissa.
Kun vastaaja oli kdyttanyt sanottua aputoiminimii elinkeinotoiminnassaan myds muissa
toimipisteissd, hovioikeus kielsi vastaaja uhkasakon nojalla kéyttimédstd toiminimed

muualla kuin sopimuksessa sovitussa toimipisteessa.

4.7.2 Toiminimen kdyttdméttomyys

Toiminimiyksinoikeus voidaan TNimiL 19 §:n 3 kohdan mukaan kanteesta kumota,

mikdli toiminimed ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kéytetty eikd

7 Helsingin HO 13.12.1996:6605.
1% Helsingin HO 24.10.1990:1467.
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toiminimen haltija osoita sithen hyvaksyttavdd syytd. Tavanomainen kiyttd edellyttda
hallituksen esityksen mukaan sitd, ettd toiminimi esiintyy esimerkiksi yrityksen
mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissd. Pelkéstdin se
seikka, ettd elinkeinonharjoittaja suorittaa méérityin védliajoin tiettyjd laissa sdddettyja
toimenpiteitd, kuten laatii tilinpddtoksen tai antaa veroilmoituksen, ei vield osoita
toiminimen olleen kdytdssd, jollei niistd ilmene, ettd toimintaa on tosiasiallisesti
harjoitettu. Aputoiminimen osalta tosiallinen kiyttd edellyttdd, ettd aputoiminimed
kiytetddn ilmoitetulla toimintalohkolla tai -alueella. Mikili ndin ei ole, voidaan

rekisterdinti kanteesta kumota.'>’

Vaikka toiminimed ei ole kdytetty toiminimilain tarkoitetulla tavalla viimeiseen viiteen
vuoteen, toiminimen haltija voi torjua toiminimen kumoamiskanteen, mikéli hdn
kykenee osoittamaan sithen hyvidksyttivin syyn. Niin saattaa olla esimerkiksi
tapauksissa, joissa toiminimi on hyvissd ajoin rekisterdity suunnitteilla olevaa
litkketoimintaa silmilld pitden, mutta tuo toiminta ei ole jostain syystd vield pddssyt
kdyntiin. Sitd vastoin ainoastaan niin sanotun pdytilaatikkoyrityksen rekisterdinti, jonka
tarkoituksena on muiden samankaltaisten toiminimien rekisterdimisen ehkdiseminen tai
padyhtion toiminimen suojan laajentaminen, ei ole toiminimilain tarkoittama

hyviksyttivi syy.'*’

Miten sitten toiminimen kadyttdmattomyyttad on arvioitu oikeuskdytinndssa? Vastauksen
tahdn antaa markkinaoikeuden ratkaisu,'*' jossa kantajana ollut Lounea Oy vaatii JMS
Group Oy:lle rekisterdidyn aputoiminimen Lounet kumoamista silld perusteella, ettei
vastaajayhtio ollut tosiasiallisesti kéyttdnyt sanottua aputoiminimed viimeisen viiden
vuoden aikana. JMS Group vastusti kannetta, silld se katsoi, ettd aputoiminimed oli
tosiasiallisesti kéytetty. Liséksi vastaajayhtid katsoi, ettd aputoiminimen toimialan
muutos oli tosiasiallisesti merkinnyt uutta rekisterdintid, josta oli alkanut uusi viiden
vuoden ajanjakso. Markkinaoikeuden tuli siis arvioida ensinndkin, mikd merkitys
aputoiminimen toimialan muutokselle tuli antaa ja alkoiko tdstd muutoksesta uusi viiden
vuoden ajanjakso. Tdmén ohella oikeuden tuli arvioida, oliko aputoiminimed

tosiasiallisesti kiytetty.

39 HE 238/1978, s.31.
0 1bid., 5.32.
41 MAO:353/15.
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Aputoiminimen muutoksen osalta markkinaoikeus totesi, ettd toimialan muutosta
rekisterdidessd on luonnollisesti tarpeen tutkia rekisterdintiesteiden olemassaolo
toimialan muutetuilta osin. Tdmad ei kuitenkaan valttimattd tarkoita sitd, ettd
kysymyksessd olevan aputoiminimen rekisterdintid olisi toimialan muutoksen johdosta
pidettdvd uutena rekisterdintind. Markkinaoikeus katsoikin, ettdi JMS Groupin
aputoiminimi oli pysynyt toimialamuutoksesta huolimatta samana eiké titen toimialan
muutosta koskeva rekisterdinti ole muuttanut aputoiminimen rekisterdintipdivda. Viiden
vuoden ajanjakson katsottiin siis alkavan alkuperdisesti rekisterdinnisti 4.10.2007 eikd
toimialan muutosta koskevan rekisterdinnistd 26.8.2014. Muu tulkinta toiminimen
kayttaméattomyydestd olisikin toiminimilain hengen vastaista. Tadlloin olisi mahdollista,
ettd tosiasiallisesti kdyttdméton toiminimi voisi pelkén sddnnollisin viliajoin tehtdvin
toimialan muutoksen perusteella saada suojaa ja olisi vastaavasti uusien toiminimien

rekisterinnin esteeni kiytdnndssi rajoittamattoman ajan.'*

JMS Group oli myods katsonut, ettd aputoiminimed oli kiytetty toiminimilain
edellyttdmailld tavalla, silld aputoiminimed Lounet oli kdytetty JMS Groupin emoyhtién
Elisan laskujen yhteydessd. Sana “lounet” oli kuitenkin esiintynyt kyseisissd laskuissa
vain laskutettujen palvelujen nimien yhteydessd. Muualla laskuissa sanaa “lounet” ei
esiintynyt. Liséksi laskut oli lahettédnyt Elisa, joka oli my0s ilmoitettu laskuissa maksun
saajaksi. Laskuissa oli kéytetty Elisan logoa ja ilmoitettu my6s Elisan yhteystiedot.
Laskuista ei milldén tavalla ilmennyt aputoiminimen haltija JMS Groupin toiminimi
eivitkd sen yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoi tapauksessa, ettd sanaa “lounet” oli
kaytetty laskuissa ainoastaan Elisan palvelujen tunnuksena eikd laskuista ilmennyt
mitdén sellaista, jonka perusteella sanaa “lounet” olisi voinut katsoa kdytetyn JMS
Groupin aputoiminimend. Tédten laskut eivdt miltddn osin osoittaneet Lounet

aputoiminimen kayttod.'*

Edelleen markkinaoikeus katsoi, etti asiassa ei oltu nidytetty, ettd JMS Group olisi
ylipddtdin myynyt mitdén palveluja aputoiminimelld Lounet rekisterdinnin jilkeisind
viitend vuotena. Kantaja kykeni tapauksessa osoittamaan JMS Groupin tilikausia 2009-
2013 koskeviin tilinpdétoksiin vedoten, ettei yhtidlla ollut minkdénlaista litkevaihtoa
kyseisten tilikausien osalta. Asiassa JMS Group ei kyennyt osoittamaan, ettd

aputoiminimelld olisi harjoitettu sen toimialan mukaista toimintaa asian kannalta

"2 Ibid., tuomion kohdat 42-43 ja 45-46.
'3 Ibid., tuomion kohdat 47-50.
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merkityksellisend aikana. JMS Group ei myoskdin edes viittinyt, ettd se olisi ryhtynyt
valmisteleviin toimiin aputoiminimen Lounet kdyttdon ottamiseksi. Téstd syystd

. . . . .. . e e . 144
markkinaoikeus katsoi, ettd aputoiminen Lounet rekisterdinti oli kumottava.

4.7.3 Toiminimen degeneroituminen

Toiminimilaki ei tunne termid degeneroituminen, mutta silld tarkoitetaan
tavaramerkkioikeudessa tilannetta, jossa merkki on menettinyt kykynséi erottaa merkin
haltijan tavarat tai palvelut muiden tavaroista tai palveluista muuttumalla niiden
yleisnimitykseksi.'*® Samoin kuin tavaramerkki, myos toiminimi voi ajan myotd
degeneroitua eli vesittyd. Toiminimi on saattanut toiminimioikeuden syntyhetkelld olla
hyvinkin yksildivd, mutta ajan myotd se on muuttunut alan yleisnimitykseksi. Naissé
tapauksissa ei ole tarkoituksenmukaista pitdd ylld toiminimen haltijan yksinoikeutta,

silld vesittyneelle toiminimelle ei tulisi antaa laajaa suojaa.

Toiminimen degeneroitumista joudutaan etenkin rekisterdintiprosessissa jatkuvasti
pohtimaan. Télloin joudutaan arvioimaan, onko toiminimi itsessdén tai sen iskuosa
menettinyt yksiloimiskykynsd. Selvdd on, ettd tdysin toimialaa tai myytdvédd palvelua

146 yaikeammin arvioitavia ovat tilanteet, joissa

kuvaavat toiminimet vesittyvit helposti.
toiminimi sisdltdd alan erikoistuotteen -tai palvelun nimityksen. Esimerkiksi
korkeimman oikeuden tapauksessa'*’ oikeus joutui ottamaan kantaa, oliko sanasta
“turvaura”  tullut  yleiskielen  ilmaisu, joka  kuvasi  auton tuulilasiin
tuulilasinpyyhkijoiden puhdistamiseksi tehtyd uraa. Tapauksessa oli pddosin kyse
tavaramerkin degeneroitumisesta, mutta kantaja vaati kyseisessd tapauksessa
vahingonkorvauksia my0s toiminimen loukkauksen perusteella. Kantajan ollut Turvaura
Oy katsoi, ettd vastaaja Suomen Autokatsastus Oy loukkasi sen tavaramerkkid ja

toiminimed kéyttimadlld markkinoinnissaan ilmaisua turvaura. Toiminimioikeuden

loukkauksen osalta korkein oikeus totesi, ettd sana turvaura oli muuttunut yleiskielen

144 Ibid., tuomion kohdat 52-54.
"> Salmi et al. 2008, 5.601.

'4¢ Esimerkiksi ratkaisussaan Helsingin hovioikeus katsoi, etti kantajan toiminimen “Toimialapalvelu
Kaisla & Co” iskuosa ja toissijainen tunnus “toimialapalvelu” oli vesittynyt toimialaa osoittavaksi
yleissanaksi. Tdmd huomioon ottaen vastaajan toiminimi “Toimialapalvelu Clerical” ei ollut

sekoitettavissa kantajan toiminimeen. Ks. Helsingin HO 3.6.1987:290.
“TKKO 2005:118.
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ilmaisuksi. Suomen Autokatsastus Oy:114 oli titen oikeus kéyttdd sanaa liikketoimintansa

. v - . 148
laatua kuvaavana yleisend ilmaisuna.

' Ibid., tuomion kohta 39.
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5 Toiminimen suhde tavaramerkkiin ja verkkotunnukseen

5.1 Toiminimi ja tavaramerkki

5.1.1 Keskindinen suhde

Tavaramerkit voidaan mieltdd tunnusmerkeiksi, joita yritykset kayttdvit erottamaan
myytéviksi tarkoitetut tavarat ja/tai palvelut toisten yritysten vastaavista tavaroista ja/tai
palveluista.'* Laillisen madritelmin tavaramerkille antaa TMerkkiL 1 §:n 2 momentti,
jonka mukaan tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdé
graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut
tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkind voi olla erityisesti sana mukaan lukien
henkilonnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen péillyksen muoto.
Tavaramerkkilain luettelo ei ole tyhjentdvd, vaan mikd tahansa graafisesti esitettiva
merkki voi toimia tavaramerkkini. Tavaramerkin ominaisuudet on katsottu olevan myds

esimerkiksi ddnelld, musiikilla seka varilla.

Tavaramerkin ja toiminimen suhde on hyvin ldheinen, mutta niilld on myds eronsa.
Kuten edelld todettiin, tavaramerkin tarkein funktio on erottaa tavaramerkin haltijan
tavarat ja/tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja/tai palveluista. Toiminimen
padasiallinen funktio puolestaan on yksiloidd elinkeinonharjoittaja. Yrityksen
kaupparekisteriin merkitylld toiminimelld on térked hallinnollinen merkitys yrityksen
erottamiseksi muista yrityksistd esimerkiksi sopimuksissa, viranomaistoiminnassa ja
niin edelleen. Yritys kayttdd lisdksi toiminimeddn toiminnassaan esimerkiksi
laskutuksessa, sopimuksissa, lomakkeissa, asiakirjoissa sekd tuotteiden pakkauksissa

osoittamassa valmistajaa.'>°

Siponen on katsonut, ettd tavaramerkki ja toiminimi ovat sisarkdsitteitd, jotka

kummatkin ovat kaupallisia tunnusmerkkejd eli joilla on tunnusmerkillinen

151

erottamistehtdva. ° Etenkin pk-yritykset kdyttdvét toiminnassaan lyhyitd ja iskevid

toiminimed. Ndma ovat usein niin sanottuja fantasianimid, joita kdytetddn tavaramerkin

149 Salmi et al. 2008, s.43.
150 1bid., 5.46-47.
1 Siponen 1983, 5.56.
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tapaisesti etenkin markkinoinnissa. Lyhyt ja omintakeinen toiminimi siten erottaa ja
yksiloi sekd yrityksen ettd sen tuotteet ja palvelut.'’> Tistd johtuen samankaltaisen

tavaramerkin'>’ ja toiminimen rinnakkaiskiytto saattaa aiheuttaa ongelmia.

5.1.2 Toiminimen sekoittuminen tavaramerkkiin

Kuten edelld mainittiin toiminimen padsddntdisend tehtdvind ei ole erottaa tuotteita
vaan identifioida tietty elinkeinonharjoittaja. Mikidli toiminimed kaytetddn tété
laajemmin, niin kuin yrityksilld usein on tapana, saattaa kyseessd olla tavaramerkin
loukkaus. Talloin toiminimend suojattua tunnusmerkkid kéytetdén tuotteen tai palvelun
tunnuksena eli erottamis- ja alkuperétarkoituksessa. Tdminkaltainen tilanne on kyseessé
esimerkiksi silloin, kun yritys kédyttdd toiminimensd iskuosaa eli firmadominanttia
mainonnassaan, jossa esitelldéin yrityksen myytdvid tuotteita. Télloin kuluttajat voivat
assosioida mainoksen samaan tai samankaltaiseen tavaramerkkiin, jota toinen

elinkeinonharjoittaja kiyttd4 samalla alalla.'™*

TNimiL 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessi ei saa ilman asianmukaista suostumusta
olla mitddn sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun tavaramerkin kanssa.
Kyseessd on siis relatiivinen rekisterdintieste, joita rekisteriviranomainen myds
toiminimioikeuksia myontdessd valvoo. Toiminimen luonteesta johtuen toiminimen ja
tavaramerkin  vélisessd  sekoitettavuusarvioinnissa  tulee  kyseeseen  ldhinnd
sanatavaramerkit sekd kuvasta ja sanasta muodostuvat yhdistelmdmerkit. Téten
kysymys tavaramerkin ja toiminimen sekoitettavuuden osalta ei voi heritd siltd osin,
kun tavaramerkki koostuu sellaisesta kuviosta, joka ei ratkaisevasti koostu tyylitellyista

kirjaimista vaan jostakin muusta.'”

156

Pokela on katsonut ™, ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd kdyttdmaéstd identtistd tai

sekoitettavissa olevaa toiminimed, mikéli seuraavat neljd edellytysté tayttyvit:

"2 Ibid.
'35 Tavaramerkilli tarkoitetaan tissd yhteydessi Suomessa rekisterdityd tavaramerkkii, Madridin
poytakirjan mukaista Suomessa voimassa olevaa tavaramerkkid sekd koko Euroopan unionin alueella
voimassa olevaa yhteison tavaramerkkia.

" Pokela 2010, 5.53.

1% Castrén 2008, 5.134.

156 pokela 2010, s.53-54.
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1. toiminimed kdytetddn elinkeinotoiminnassa (elinkeinotoimintakriteeri)

2. toiminimed  kdytetddn  ilman  tavaramerkin  haltijan  suostumusta
(suostumuskriteeri)

3. toiminimed kdytetddn samoja tavaroita ja/tai palveluita varten kuin ne tavarat
ja/tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity (kriteeri toimialan ja
tuotelajin yhtendisyydestd)

4. toiminimen kiyttd haittaa tai se on omiaan haittamaan tavaramerkin tehtévii ja
erityisesti sen keskeisintd tehtdvdd, joka on taata kuluttajille tavaroiden tai

palveluiden alkuperd (tunnusmerkkikriteeri).

Néistd ensimmiinen kriteeri eli elinkeinotoimintakriteeri tdyttyy Suomessa
rekisterdidyn toiminimen osalta helposti. TNimiL 1 §:n mukaan toiminimelld
tarkoitetaan nimed, jota elinkeinonharjoittaja kayttdd toiminnassaan. N&in ollen
toiminimid l&dhtokohtaisesti kéytetdén elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkin kayton
toiminimessd oikeuttaa kuitenkin asianmukainen suostumus. Korkein oikeus on
ratkaisussaan kaésitellyt identtisen toiminimen ja tavaramerkin suostumuskriteerid.
Kyseissd ratkaisussa korkein oikeus katsoi, ettd suostumalla toiminimen kéyttoon
rinnakkain tavaramerkin kanssa yhteistoiminnan kestéessé, tavaramerkin haltija ei ollut
suostunut sellaiseen kiyttoon yhteistoiminnan lakattua ja olosuhteiden muututtua.'’

Tapaus osoittaa, ettd suostumus tavaramerkin kdyttoon koskee ldhtokohtaisesti vain

sopimuksen voimassaoloaikaa, vaikka tista ei olisikaan nimenomaisesti sovittu.

Toiminimi ja tavaramerkki ovat lahtokohtaisesti sekoitettavissa vain, jos niitd kiytetdin
samoja tavaroita ja/tai palveluja varten. Poikkeuksen muodostavat TMerkkiL 6 §:n 2
momentin mukaiset laajalti tunnetut tavaramerkit, joita suojataan tavaralajista
riippumatta. Tavaramerkin ja toiminimen toimialan samankaltaisuutta on arvioitu muun
muassa korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa,'>® jossa ITEM Profiili oy ab oli
hakenut Patentti- ja rekisterihallitukselta Aluflex Systems -aputoiminimen
rekisterdintid. PRH oli hyldnnyt hakemuksen, silld haettu toiminimi oli sekoitettavissa
samanlaiseen toimialaan rekisterdidyn ALU FLEX -tavaramerkin kanssa. Haetun
toiminimen toimiala oli ollut alumiiniprofiilijdrjestelmid ja koneenosat, kun taas

tavaramerkki oli rekisterdity luokkaan 6 autotalli- ja teollisuusovet.

ST KKO 1987:13.
138 KHO 8.1.2007:3.
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Aputoiminimed hakenut yhtid tarkensi aputoiminimen toimialaa siten, ettd
aputoiminimelld  harjoitettiin =~ koneenosien ~ ja  alumiiniprofiilijarjestelmien
vahittdismyyntid koneenrakennuksen kayttoon. Toimialan tarkennuksesta huolimatta
PRH:n valituslautakunta epési aputoiminimen Aluflex Systems rekisterdinnin. Korkein
hallinto-oikeus ndki asian kuitenkin eri tavalla. Toiminimilain 10 §: 4 kohdan

esitoistd’

ilmenee, ettd toiminimen ja tavaramerkin vilinen sekoitettavuusharkinta
tulee rajata molempia koskevaan yhteiseen toimialaan. Kun otettiin huomioon valittajan
tekemd tarkennus toimialaan sekd se, ettd PRH luokittelee vidhittdismyynnin Nizzan
luokkaan 35, oikeus katsoi, ettei toiminimi ja tavaramerkki olleet sekoitettavissa
keskendén. Tidstd syystd rekisterdityd tavaramerkkid ei voitu pitdd esteend

aputoiminimen rekisterdinnille.

Tunnusmerkkikriteerin osalta EUT on ratkaisukdytinndssddn tarkentanut, ettd
tavaramerkkioikeudellinen kielto-oikeus ei ulotu toisen merkin kiyttéon, jollei se
haittaa tai ole omiaan haittamaan tavaramerkin tehtdvid ja erityisesti sen kaikkein
keskeisintd tehtdvad, joka on taata kohderyhmdlle tavaroiden tai palveluiden alkupera.
Tunnusmerkkikriteerin mukainen haitta ilmenee siten, ettd kolmas kéyttdd merkkid
tavaroitaan tai palveluitaan varten silld tavoin, ettd kohderyhmé voi mieltdd merkilld
osoitettavan tavaroiden ja palveluiden alkuperdd eli tdlloin merkin kéyttdo tdyttda
erottamis- ja alkuperdfunktion. Arvioidessa toiminimen sekoitettavuutta tavaramerkkiin,
on siis tutkittava, loukkaako toiminimen k&yttd tavaramerkin tehtévid. Toiminimen
tavaramerkkifunktion ja tdten tunnusmerkkikriteerin tdyttymisen voidaan katsoa olevan
kasilld, kun kolmas kiinnittdd toiminimestddn tai firmadominantista muodostuvan

merkin tuotteisiin, joita hin myy.'®

Tunnusmerkkikriteerid on arvioitu korkeimman oikeuden tapauksessa'®', jossa oli kyse
tSekkildisen oluen valmistajan Budéjovicky Budvarin (myShemmin BB) ja
yhdysvaltalaisen Anheuser-Buschin (myohemmin AB) kiistasta. AB katsoi, ettd BB:n
kdyttdméd toiminimen englanninkielinen k&dnndés Budweiser Budvar loukkasi sen
rekisterdityd tavaramerkkida BUDWEISER. Vastaajana ollut BB oli kdyttdnyt muun
muassa olutpullojen etiketeissé (ks. kuva alla) ilmaisua "Budéjovicky Budvar". Tdmén

ohella etiketissd oli kéytetty ilmaisua: “Brewed and Bottled by the brewery

159 HE 238/1978, s.26.
160 pokela 2010, s.56.
161 KKO 2005:143.
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BUDWEISER BUDVAR national enterprise Ceské Budéjovice (Budweis) Czech
Republic".

SREWED AND BOTTLED BY THE EFZNERY

BUDWEISER BUDVAR

natienal enlerprise
CESKE BUDEJIVICE (SUDMEIS) GZECH REPUBLIC

BB kiisti AB:n viitteet siitd, ettd toiminimen englanninkielisen kdénnoksen kiyttdminen
loukkasi AB:n rekisterdityjd tavaramerkkejd. Tamén lisdksi BB katsoi, ettd silld oli
aikaisempi oikeusperuste toiminimen kéyttdmiselle. BB:n toiminimi oli rekisterdity
TSekkoslovakian  kaupparekisteriin = vuonna 1967, kun puolestaan vastaajan
ensimmaéinen tavaramerkkihakemus oli laitettu vireille Suomessa vasta vuonna 1980.
Tdten vastaaja katsoi, ettd toiminimen k&dnnds nautti Suomessa Pariisin
yleissopimuksen 8 artiklan mukaista suojaa, jonka mukaan toiminimen tulee olla
suojattu ilman hakemusta ja rekisterdintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, olipa se
tehtaan- tai kauppamerkin osana tai ei. Lisdksi vastaaja katsoi Suomen
elintarvikelainsdddannon edellyttévén, ettd elintarvikkeiden pakkauksessa tuli olla muun
muassa valmistajan, pakkaajan tai Suomessa toimivan myyjdn nimi. Kun vastaajan
valmistamaa olutta tuotiin Suomeen agenttisopimuksen perusteella, ja kun pakkaaja
sekd valmistaja olivat sama taho, ainoa mahdollisuus oli merkitd olutpullojen etikettiin
valmistajan toiminimi "Budweiser Budvar, National Enterprise" tai "Budweiser Budvar,
National Corporation", jotka olivat rekisterdidyt englanninkieliset versiot yhtion

toiminimesta.
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Korkeimman oikeuden tuli siis tapauksessa arvioida ensinndkin sitd, nauttiko vastaajan
toiminimi Suomessa Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaista suojaa sekd siti,
loukkasiko vastaajan toiminimi kantajan tavaramerkkid. Ensinnékin aikaprioriteetin
osalta tuomioistuin katsoi, ettd saadakseen Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaista
suojaa, toiminimen tulee olla asianomaisissa elinkeinopiireissd ainakin jossain méairin
tunnettu.'”® Asiassa oli kuitenkin jadnyt niyttimittd, etti vastaajan toiminimen
englanninkielinen kdidnnds olisi vuonna 1980 ollut asianomaisissa elinkeinopiireissa
ainakin jossain médrin tunnettu. Tastd syystd toiminimelld ei katsottu olevan etusijaa

.. . 163
tavaramerkkiin ndhden.

Itse tunnusmerkkien sckoitettavuuden osalta korkein oikeus totesi, ettd
tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei
saa kieltdd toista kdyttdmastd elinkeinotoiminnassa omaa nimedén tai osoitettaan, jos
niitd kdytetddn hyvdd liikketapaa noudattaen. Yhteis6jen tuomioistuin on
ennakkoratkaisussaan'®® linjannut, etti viittaus omaan nimeen tarkoittaa tissi
yhteydessd myos toiminimed. Tavaramerkkilaissa vastaavaa sdannostd ei ole, joten

tuomioistuin sovelsi tapauksessa direktiivid suoraan.'®

Itse tunnusmerkkien sekoitettavuuden ja hyvin liiketavan osalta korkein oikeus totesi,
ettd olutpullon etiketissd tavaran pédasiallisena tunnuksena oli kdytetty toiminimen
tSekinkielistd iskuosaa, kun taas etiketin alareunassa esiintyvd englanninkielisen
toiminimen iskuosa esiintyy toissijaisena tunnuksena, johon huomio kiinnittyy selvisti
vihemmién kuin etiketin yldosassa olevaan tunnukseen. Tdmén ohella etiketin
keskiosaan on nédkyvilld tavalla painettu sanat "Original Czech Lager". Etiketin
alareunasta ilmenee liséksi, ettd valmistajayhtion kotipaikka Ceské Budéjovice on
vieraskieliseltdi nimeltddn "Budweis". Etiketistd siten vilittyi pédasiallisen tSekin
kielisen tunnuksen ohella muutoinkin vaikutelma siité, ettd etiketissd oli pikemminkin
pyritty korostamaan seké oluen tSekkildistd maantieteellistd alkuperéa ettd tdhén liittyvid
oluen laatuominaisuuksia kuin hyddyntdméén mielleyhtymdi kantajan tavaramerkkiin.
Kokonaisuus huomioon ottaen korkein oikeus katsoi, ettd toiminimed ei kéytetty tdssé
tapauksessa tavalla, joka olisi ollut omiaan luomaan kohderyhméssi sen késityksen, etté

vastaajan oluella olisi yhteys amerikkalaisen oluen tunnuksena tunnettuun

162 1bid., tuomion kohta 36.

163 Ibid., tuomion kohta 39.
1% Asia C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budgjovicky Budvar, narodni podnik, tuomion kohdat 77-81.

165 KKO 2005:143, tuomion kohdat 40-42.
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BUDWEISER-merkkiin ja sen haltijaan, tai joka muutoin olisi hyvin tavan vastaista.
Koska vastaajan menettely kanteessa tarkoitetun olutpullon etiketin osalta ei ollut hyvin
likketavan vastaista, tavaramerkkiin "BUDWEISER" perustuva yksinoikeus ei siten

luonut Anheuser-Buschille oikeutta estii sellaista kayttoa.'

Yhteisdjen tuomioistuimen ratkaisu oli merkittivd. Se antoi raamit sille, miten
tavaramerkin ja toiminimen sekoitettavuutta tuli arvioida. Tavaramerkin haltija ei siis
voi kaikissa tapauksissa estdd tavaramerkkiin sekoitettavissa olevan toiminimen kayttoa,
mikali toiminimed kdytetddn hyvén liiketavan mukaisesti. Yhteisdjen tuomioistuimen
tulkintaa tavaramerkkidirektiivin soveltamisesta toiminimien suhteen on myds

kritisoitu. Kur'®’

on katsonut, ettd tulkinta saattaa vaarantaa tavaramerkkioikeuden
perustavanlaatuisia periaatteita. Samankaltaisen toiminimen ja tavaramerkin rinnakkain
kiyttaminen saattaa saada kohdeyleison luulemaan, ettd toiminimelld ja tavaramerkilld
on jokin liiketaloudellinen yhteys. Télloin toiminimen kédyttdminen voi héiritd

tavaramerkin keskeisintd funktiota eli erottamis- ja alkuperétehtavaa.

5.1.3 Tavaramerkin sekoittuminen toiminimeen

My®ds tavaramerkki voi sekoittua toiminimeen. TMerkkilL 3 §:n 3 momentin mukaan
tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimed tai toiminimed. Tavaramerkkiin ei myoskddn
saa ottaa toisen aputoiminimed tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin niiltd puuttuu
erottamiskyky, tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista. Tamén lisdksi
TMerkkiL 14 §:n 1 momentin 6 kohta kieltidd rekisterdimistd tavaramerkkid, jos se on
sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen taikka
sellaiseen aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen. Sekoitettavuuteen voidaan
vedota ainoastaan, mikéli tavaramerkki ja toiminimi ovat joko identtiset tai muutoin
hyvin samankaltaisia. Lisdksi sekoitettavuudelta edellytetddn, ettd kysymyksessd on

sama toimiala tai tavaralaji.

Toiminimen ja tavaramerkin vilisessd sekoitettavuusarvioinnissa sovelletaan PRH:n ja
tuomioistuinten tulkintaratkaisujen valossa lievempdd tulkintaa, josta seuraa, ettéd
toiminimet eivdt nauti aivan yhtd vahvaa suojaa kuin aikaisemmat tavaramerkit.

Toiminimen loukkaukselta on yleensé edellytetty, ettd tavaramerkki on oltava erityisen

' Ibid., tuomion kohdat 51 ja 52.
"7 Kur 2004.
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ldhelld toisen suojattua toiminimed. T&lloin tavaramerkki on hyvin samankaltainen

8 Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on

toiminimen firmadominantin kanssa.'®
ratkaisussaan'® katsonut, ettd kuviomerkki Skan Pack (ks. kuva alla) oli sekoitettavissa

toiminimeen Scanpack Oy.

Skan Q‘; Pack

Edelld mainitussa tapauksessa oli kyse myo0s siitd, oliko toiminimen toimialaa ja
tavaramerkin tavaraluokkaa pidettdvd samankaltaisina. Valittajana ollut tavaramerkin
hakija katsoi, ettei toiminimi ja tavaramerkki voineet sekoittua, silld ne kisittivit eri
tavaroiden valmistamista. Scanpack Oy:n toimialana oli elintarvikepakkauksien
valmistaminen, jonka katsotaan kuuluvan tavaramerkkiluokkaan 21 ja osittain myds
luokkaan 20. Tavaramerkki puolestaan kisitti postipakettien valmistusta, jonka
katsotaan kuuluvan tavaramerkkiluokkaan 16. Valittajan mukaan se seikka, etti
elintarvikepakkauksia voidaan ldhettdd myds postitse, ei ole riittivd peruste
tavaramerkkioikeudelliselle samankaltaisuudelle. Korkein hallinto-oikeus hylkési
tavaramerkin hakijan valituksen. Oikeus katsoi, ettd rekisterdidyn toiminimen toimialaa
ei kuitenkaan ollut rajoitettu siten, etteikd se vois késittdd myos kuljetustarkoitukseen

valmistettavia, tavaramerkkiluokkaan 16 kuuluvia pakkauksia.

Laajasti ilmoitettu toiminimen toimiala saattaa siis johtaa siihen, ettd tavaramerkin
katsotaan loukkaavan toiminimed. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettd joissain
tapauksissa toiminimi saattaa nauttia kohtuuttoman laajaa suojaa tavaramerkkiin
nihden. Nidin on etenkin silloin, kun toiminimen toimiala on ilmoitettu
kaupparekisteriin esimerkiksi yleistoimialana. T&lldin toiminimen suoja-ala ylittdd
toiminimen haltijan todellisen suojan tarpeen ja vaikeuttaa tarpeettomasti muiden
mahdollisuuksia saada merkkején rekisterditya.'”® Esimerkiksi Tuominen on katsonut,

ettd TNimiL 19 §:84 tulisi muuttaa siten, ettd toiminimen osittaiskumoaminen tulisi

168 Salmi et al. 2008, .409.
199 KHO 2013:168.
170 Salmi et al. 2008, 5.410-411.
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mahdolliseksi niisséd tapauksissa, joissa toiminimed ei tosiasiallisesti kdytetd ilmoitetulla

toimialalla.'”!

5.2 Toiminimi ja verkkotunnus

5.2.1 Keskindinen suhde

Internetistd on muodostunut maailmanlaajuinen markkinapaikka, jossa yritykset voivat
myydd ja markkinoida tuotteitaan sekd palveluitaan. Monille kuluttajille se on
ensisijainen ldhde, josta etsid kohdeyritystd koskevaa informaatiota. Yrityksille onkin
tamén takia tdrkedd, ettd ne voivat kdyttdd elinkeinotoiminnassaan toiminimen kanssa
yhteneviistd verkkotunnusta. Verkkotunnuksen tunnusmerkkioikeudellinen asema on
epaselvd. Ne voidaan mieltdd teknisluontoiseksi osoitteeksi, jonka avulla internetin
kayttdja 10ytdd haluamalleen kotisivulle. Toisaalta  verkkotunnuksilla on
tunnusmerkinomainen luonne, silld ne tiyttdvit nykyaikaisessa verkkomarkkinoinnissa

2 Oikeudellisen mairitelmin

hyvin pitkilti samoja tehtivid kuin toiminimet.'
verkkotunnukselle antaa tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917),'” jonka 3 §n 35
kohdan mukaan verkkotunnuksella tarkoitetaan kirjaimista, numeroista tai muista
merkeistd taikka niiden yhdistelmistd muodostuvaa internet-verkossa kéytettdvad fi-

maatunnuksen ja ax-maakuntatunnuksen alaista nimimuotoista osoitetietoa.

Verkkotunnus voi tietyissd tapauksissa loukata toiminimen haltijan yksinoikeutta. Néin
on etenkin niissd tapauksissa, joissa on selvidsti kyse verkkotunnuspiratismista tai
typosquatting toiminnasta. Verkkotunnuspiratismilla'’* tarkoitetaan tissd yhteydessi
toisen toiminimioikeutta loukkaavan verkkotunnuksen rekisterdimistd ja kayttoad
vilpillisessd mielessd siten, ettd toiminnalla tavoitellaan joko taloudellista hyGtyé tai

pyritddn vahingoittamaan toiminimen haltijaa siten, ettei timd pysty kayttdmédn

! Tuominen 2007.

'72 Pihlajarinne 2007, s.43.
173 Tietoyhteiskuntakaari on sen 351 §:n 1 momentin voimaantulosddnnoksen mukaan tullut voimaan
1.1.2015. Sanotun pykidldn 2 momentin 5 kohdan mukaan tietoyhteiskuntakaaren voimaantulolla on
kumottu verkkotunnuslaki. Pykdlin 4 momentin perusteella verkkotunnuslakia kuitenkin sovelletaan
4.9.2016 asti ja tietoyhteiskuntakaaren verkkotunnuksia koskeva 21 luku tulee voimaan 5.9.2016. Tassa

esityksesséd verkkotunnuksia kasitellddn syksylla 2016 sovellettavan lain osalta.

7 Pihlajarinne 2007, s.46.
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toiminimen kanssa yhteneviistd verkkotunnusta. Typosquatting termilld'” puolestaan
viitataan verkkotunnuksiin, jotka on muodostettu muokkaamalla suojattua toiminime#
internetin kayttdjien yleisesti tekemien Kkirjoitusvirheiden perusteella. Seuraavaksi
késitellddn kotimaisen oikeuskdytinnon valossa, minkélainen verkkotunnuksen kaytto

merkitsee toiminimen loukkausta.

5.2.2 Toiminimen ja verkkotunnuksen kollisio

Toiminimilaista ei 16ydy sdédnnoksié siitd, miten toiminimen ja verkkotunnuksen vélinen
kollisio  tulisi ratkaista.  Tietoyhteiskuntakaaren 21 luvussa on sdddetty
verkkotunnuksista, josta 10ytyy myds oikeusohjeet toiminimen ja verkkotunnuksen
vélisen kollision ratkaisemiseen. Tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n mukaan verkkotunnus
ei saa merkitsemishetkelld 1) vastata toisen suojattua nimed tai merkkid, ellei
verkkotunnuksen kayttdja pysty esittimddn hyviksyttivdd perustetta verkkotunnuksen
merkitsemiselle tai 2) muistuttaa toisen suojattua nimed tai merkkid, jos verkkotunnus
merkitddn ilmeisessd hyOtymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Suojatulla nimelld
tarkoitetaan puolestaan lain 3 §:n 21 kohdan mukaan kaupparekisteriin merkittyé

toiminimed, vakiintunutta toiminimeé seki toissijaista tunnusta.

Kuten edelld todettiin verkkotunnus ei saa merkitsemishetkelld vastata toisen suojattua
toiminimed, ellei verkkotunnuksen kiyttdja pysty esittimiédn hyvéksyttdvdd perustetta
verkkotunnuksen merkitsemiselle. Mikili verkkotunnuksen merkitsemishetkelld ei ole
ollut vastaavaa toiminimed, ei myShempi toiminimen rekisterdinti padsaéntoisesti johda
verkkotunnuksen poistamiseen. Toiminimen ja verkkotunnuksen vilisessd suhteessa
sovelletaan siis aikaprioriteettiperiaatetta. Toiminimi saa suojaa siitd pdivastd ldhtien,
kun rekisterdintihakemus on tullut vireille patentti- ja rekisterihallituksessa. Vakiintunut
toiminimi puolestaan saa suojaa siitd ldhtien kun vakiintuminen on tosiasiassa
tapahtunut eli silloin kun toiminimi on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin

elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu.'”®

Lain esitdiden'”” mukaan tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n 2 momentin 1 kohdan

tarkoituksena on estdd suojatun toiminimen loukkaaminen ja tdméin vuoksi

'3 Pihlajarinne 2009, s.187.
'7¢ Pihlajarinne 2007, s.54.
" HE 221/2013, 5.160.
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verkkotunnuksen kéyttdjan tulee aktiivisesti selvittdd, loukkaako haettava verkkotunnus
rekisterdityd tai vakiintunutta toiminimed. Hyviaksyttaviksi perusteeksi on lain esitdissé
katsottu esimerkiksi se, ettd tunnuksen haltijalla on verkkotunnuksen hakuhetkelld
rekisterditynd toiminimi, joka sisdltdd verkkotunnukseksi rekisterdidyn nimen.
Hyviksyttivdd syytd on muun muassa késitelty korkeimman hallinto-oikeuden
tapauksessa,'"® jossa kantajana ollut Finder Oy katsoi, etti Fonecta Oy:lle rekisterdity
verkkotunnus finder.fi tuli peruuttaa ja siirtdd Finder Oy:lle, silld kyseinen
verkkotunnus oli sen suojattu toiminimi. Fonecta Oy vastusti tdtd katsoen, ettd silld oli
verkkotunnuksen rekisterdinnille hyvéksyttdvd syy. Fonecta Oy:n mukaan Finder oli
ollut yhtion vakiintunut tavaramerkki viimeistddn vuonna 2003, jolloin verkkotunnus
finder.fi oli myonnetty. Tdmén ohella yhtid ilmoitti, ettd sille oli rekisterdity
aputoiminimi “Profinder” sekd tavaramerkki “Keltainen Finder”. Tapauksessa korkein
hallinto-oikeus katsoi ensinndkin, ettei tavaramerkki Finder ollut vakiintunut vield
syksylld 2003, jolloin verkkotunnus oli rekisterdity. Tdten Fonecta Oy ei voinut
perustaa hyvéksyttdvdd syytd vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Sen sijaan korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettd verkkotunnukseen ndhden aikaisempi aputoiminimi
Profinder ja tavaramerkki Keltainen Finder muodostivat hyvéksyttivin perusteen
verkkotunnuksen finder.fi rekisterdintiin. Téstd syystd korkein hallinto-oikeus hylkasi

Finder Oy:n vaatimuksen verkkotunnuksen peruuttamisesta.

Tietoyhteiskuntakaaren 166 §:n 2 momentin 2 kohta kieltdd kayttdmastad
verkkotunnusta, joka muistuttaa toisen suojattua toiminimed, jos verkkotunnus
merkitdin ilmeisessi hydtymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Lain esitoissd'
hyotymistarkoituksen on katsottu olevan késilld, kun verkkotunnuksen rekisterdijan
tavoitteena on ollut saada hyoOtyd toisen suojatun toiminimen maineesta tai
tunnettavuudesta eli goodwill-arvosta. Vahingoittamistarkoituksesta voidaan katsoa
olevan kyse puolestaan silloin, kun verkkotunnuksen rekisterdinti on omiaan
haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoitus voi olla kysymyksessd myds
silloin, kun verkkotunnuksen rekisterdijin ainoana motiivina on estdd toiminimen

haltijaa saamasta verkkotunnusta itselleen.

78 KHO 4.1.2011:17.
' HE 221/2013, 5.160.
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Tietoyhteiskuntakaaren mukaista hyotymis- ja vahingoittamistarkoitusta on késitelty
korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa'*’, jossa oikeus vahvisti viestintiviraston
kannan, jonka mukaan verkkotunnukset hs24.fi ja helkinginsanomat.fi oli hankittu
ilmeisessd hyoOtymistarkoituksessa. Tapauksessa oli selvdd, ettd verkkotunnukset
muistuttivat Sanoma News Oy:n suojattuja tunnusmerkkejd HS sekd Helsingin
Sanomat. Ilmeistd oli my0s, ettd verkkotunnuksella helkinginsanomat.fi pyrittiin
tavoittamaan lyOntivirheitd tekevid internetin kayttdjid eli kyseessd oli tyypillinen

typosquatting tapaus.

130 KHO 17.12.2012:3547.
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6 Lopuksi

Toiminimi luo haltijalleen verrattain laajan yksinoikeuden. Yksinoikeus toiminimeen
pitdd sisdlladn sen, ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa kiyttdd suojattuun toiminimeen
sekoitettavissa olevaa toiminimed. Sekoitettavuuden arvioiminen ei kuitenkaan aina ole
yksinkertaista. Ensinnékin toiminimen loukkaukselta edellytetiin padsdintdisesti siti,
ettd vertailtavilla toiminimilld harjoitetaan samaa tai samankaltaista toimintaa.
Toimialayhteyden méérittdminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. N&in on etenkin
tapauksissa, joissa toiminimelld harjoitettu toimiala on ilmoitettu hyvin laajasti tai
pelkkéni yleistoimialana. Tama on ongelma etenkin toiminimen
rekisterdintiprosessissa. Vaikka sekoitettavuusarvioinnissa tulisi 1dhtokohtaisesti ottaa
huomioon ainoastaan tosiasiallisesti harjoitettu toiminta, on rekisteriviranomaisen
kuitenkin 1dhes mahdotonta tietdd, milld toimialalla yritys tosiasiallisesti toimii. Tésti
seuraa se, ettd yleistoimialalla toimivan yrityksen toiminimi on tarpeettomasti esteend
muille samankaltaisille toiminimille, vaikka tosiasiassa ne eivét toimisikaan samalla tai

samankaltaisella toimialalla.

Aikaisemmin kaupparekisterikdytdnndssé ei ollut sallittua ilmoittaa yrityksen toimialaa
yleistoimialana. Muutoksen tdhén aiheutti uusi osakeyhtiolaki (21.7.2006/624), joka
mahdollisti toimialan ilmoittamisen yleistoimialana.'®' Tami puolestaan heijastui myos
muihin yhtiomuotoihin. Tatd voidaan pitdd virheend, silld yleistoimiala tarpeettomasti
vaikeuttaa samankaltaisten, mutta eri aloilla toimivien yrityksien toiminimien
rekisteroimistd. Katsonkin, ettd elinkeinotoimintaa vaikeuttamatta toiminimien
rekisterdintikdytdntdd tulisi muuttaa siten, ettd toimialat maédriteltdisiin riittivin
laajoiksi, mutta kuitenkin sellaisiksi, ettd niistd kévisi selvésti ilmi milld toimialalla

yhti6 tosiasiallisesti toimii.

Toiminimilain 3 § ei mdidrittele sitd, milld perusteilla toiminimien ulkoista
sekoitettavuutta tulisi arvioida, vaan sekoitettavuusarvioinnissa tulee ottaa huomioon
kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Tdten huomioon on otettava toiminimien visuaalinen,
foneettinen ja semanttinen samankaltaisuus. Liséksi sekoitettavuudessa on otettava
huomioon se, voisiko normaalilla huolellisuudella varustettu keskivertohenkilo
sekoittaa toiminimet keskendin. Selvaa on, ettd identtiset tai ldhes identtiset toiminimet

ovat aina sekoitettavissa keskendén. Erityistd painoarvoa on sekoitettavuusarvioinnissa

"SI HE 109/2005, Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset saannokset.
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pantava etenkin toiminimen iskuosalle eli firmadominantille, jota kéytetddn usein
erddnlaisena lyhennettynd toiminimend. Téssi tutkielmassa olen pyrkinyt késittelemiin
toiminimien sekoitettavuutta sekd deskriptiivisen eli kuvailevan toiminimen etté
keksinnollisen toiminimen nédkokulmasta. Lahtokohtaisesti voidaan todeta, ettd
deskriptiiviset toiminimet saavat heikkoa suojaa, silld vapaan kilpailun periaatteen
nimissd heikosti yksildiville toiminimille ei tule antaa kovin laajaa suojaa. Asia on
kuitenkin toisin niiden keksinndllisten toiminimien osalta, jotka siséltdvit vahvan
iskuosan eli firmadominantin. Kuten olen tuonut esiin, firmadominantti voi olla tdysin
keksitty fantasiasana tai muutoin toiminimen haltijan alaan liittymé&ton sana. Rajanveto
deskriptiivisen ja keksinndllisen toiminimen vililld ei aina kuitenkaan ole
yksiselitteistd. Esimerkiksi markkinaoikeuden tapauksessa'®> Meklaritalo Oy vastaan
Meklaritalo Pohjola Oy oikeus pédtyi katsomaan, ettd sana meklaritalo oli péddosin
toimialaa kuvaileva sana, johon ldahtokohtaisesti ei voi saada yksinoikeutta. Itse olin
kyseisessi tapauksessa hieman eri mieltd. Selvdi on, ettei sanaa meklaritalo voida pitda
ddrimmadisen  keksinnollisend. Se  ei  kuitenkaan  suoranaisesti  kuvaa
elinkeinonharjoittajan toimialaa eli vakuutusmeklaritoimintaa, joten kyseisessd
tapauksessa katson, ettd sanaa meklaritalo olisi tullut suojata. Edelld mainittu tapaus

osoittaa, ettd toiminimien sekoittumisen arvioiminen ei aina ole yksiselitteista.

Témin maisterityon tarkoituksena oli késitelld myds toiminimen suhdetta
tavaramerkkiin ja verkkotunnukseen. Kuten olen téissd tutkielmassa tuonut esiin,
toiminimelld ja tavaramerkilld on I&htokohtaisesti eri tarkoitukset. Toiminimelld
pyritdin yksildiméén elinkeinonharjoittajan, kun puolestaan tavaramerkin tarkoituksena
on erottaa haltijan tuotteet ja/tai palvelut kilpailijjoiden vastaavista tuotteista ja/tai
palveluista. Toiminimed saatetaan kuitenkin usein kdyttdd laajemmin kuin pelkéstidn
yksiloimistarkoituksessa. Tdlloin toiminimi saattaa joutua kollisioon tavaramerkin
kanssa. Toiminimen ja tavaramerkin sekoittumiselta on oikeuskdytdnndssd vaadittu
yleensd sitd, ettd tunnusmerkit ovat identtisid tai ldhes identtisid. Liséksi edellytetédén,
ettd toiminimen toimiala ja tavaramerkin suojellut tavaraluokat késittdvit samoja tai
samankaltaisia tavaroita ja/tai palveluita. Myds toiminimen ja tavaramerkin vélisessd
suhteessa toiminimen yleistoimiala aiheuttaa ongelmia. Toiminimen voidaan katsoa
saavan kohtuuttoman laajaa suojaa, silld toiminimi, joka on rekisterdity yleistoimialaa

kéayttden, kattaa kiytannossd kaikki mahdolliset tavarat ja palvelut sekd toiminnat. Néin

32 MAO 489/14.
71



asiaa on tulkittu my0s Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkiosaston ja

kaupparekisterin toimesta.

Verkkotunnuksien osalta noudatetaan péddosin “first come, first served” -periaatetta,
jonka mukaan ensiksi verkkotunnusta hakeneella on sithen etuoikeus. Toiminimen
haltijalle saattaa olla markkinointisyistd tirkedd, ettd elinkeinotoiminnassa voidaan
kiyttdd toiminimen kanssa yhteneviistd verkkotunnusta. Siksi lainsddtdjd onkin
katsonut, ettd toiminimen haltijan yksinoikeutta tulee suojella myds verkkotunnuksia
myoOntdessd. Télld hetkelld verkkotunnuksia sddtelee verkkotunnuslaki, jonka korvaa
syksylld 2016 voimaantuleva tietoyhteiskuntakaari. Lain muutoksella ei kuitenkaan ole

merkittdvad vaikutusta toiminimen haltijan asemaan.

Loppupditelmdnd voidaan todeta, ettd toiminimen suoja on toteutettu Suomessa
verrattain hyvin. Toiminimi saa suojaa niin toiminimilain, tavaramerkkilain kuin
tietoyhteiskuntakaaren nojalla. Toiminimen suojan laajuuteen vaikuttaa kuitenkin ennen
kaikkea se, kuinka omaperdisestd ja keksinnollisestd toiminimestd on kyse.
Keksinndllisen firmadominantin siséltdvin toiminimen suoja on huomattavasti paljon
vahvempi  verrattuna  deskriptiivisen  toiminimen  suojaan.  Tédstd  syystd
elinkeinonharjoittajan kannattaakin miettid tarkkaan toiminimen valitsemista. Vahvan
firmadominantin  sisdltivdd toiminimed nimittdin suojataan tehokkaasti eri

tunnusmerkkien loukkauksilta.
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