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Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi seki tavara-
merkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyviksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksessd ehdotetaan sdddettdviksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan ta-
varamerkkilain ja yhteismerkkilain. Lailla pantaisiin tdytdntoon Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd. Tavaramerkki-
laissa sééddettéisiin tavaramerkkid koskevan yksinoikeuden sisdllostéd ja edellytyksistd, tavara-
merkin rekisterdinnistd ja vditemenettelystd, tavaramerkkiin kohdistuvista esineoikeuksista ja
tavaramerkin luovuttamisesta, tavaramerkin menettimisestd ja mititdinnistd, tavaramerkin
loukkauksesta johtuvista seuraamuksista, yhteiso- ja tarkastusmerkeistd sekd kansainvalisista
rekisterdinneista.

Liséksi ehdotetaan, ettd eduskunta hyviksyisi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen so-
pimuksen, joka on kansainvilisesti voimassa. Esitykseen sisdltyy lakichdotus sopimuksen
lainsédddénnon alaan kuuluvien méérdysten voimaansaattamisesta. Singaporen sopimuksella
yhdenmukaistetaan kansallisia tavaramerkin rekisterdintimenettelyjé etenkin tavaramerkin ha-
kemiseen liittyen.

Esityksessd ehdotetaan sdéddettdviksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettimis- tai
mitétdintimenettelystd ja toiminimen hallinnollisesta kumoamismenettelysté Patentti- ja rekis-
terihallituksessa. Tavaramerkki- ja toiminimilailla sidédettéisiin hallinnollisen menettelyn ja
tuomioistuinmenettelyn vélisestd suhteesta ja korostettaisiin tuomioistuinmenettelyn 1dhtokoh-
taista ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn ndhden. Kanteen nostaminen johtaisi hallin-
nollisen menettelyn raukeamiseen tai tutkimatta jattimiseen Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Esityksesséd ehdotetaan tavaramerkkilaissa sdddettaviksi myds erdiden tavaramerkkien tavara-
ja palveluluettelojen tdsmentdmisté koskevasta menettelystd. Tésmentdmismahdollisuus kos-
kisi Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon kattavia tavaramerkkejd, jotka olisi haettu
ennen 1 pdivad lokakuuta 2012 seké tavaramerkkejd, joiden tavara- ja palveluluettelossa viitat-
taisiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Tasmentdminen tulisi tehdd viimeistddn silloin, kun
tavaramerkin voimassaolo ensimmaéisen kerran uudistettaisiin tdmén lain voimaan tulon jal-
keen. Ehdotuksella pyritddn muun muassa selkeyttiméén tavaramerkkirekisterid ja yhdenmu-
kaistamaan sen tulkintaa.

Esityksessd ehdotetaan toiminimilakia muutettavaksi siten, ettd toiminimi olisi mahdollista
kumota my0s osittain vain jonkin toimialan osan osalta. Esityksessd ehdotetaan lisdksi, ettéd
toiminimen haltijan tulisi tietyin edellytyksin osoittaa tavaramerkkid koskevissa véite- ja mité-
tdintimenettelyissa toiminimensé tosiasiallinen kaytto.

Esityksessd ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sddntelyn ja
mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sdéntelyn osalta. Lakeja tismennettiisiin si-
ten, ettd kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat sddnnokset kattaisivat myos Euroopan unio-
nin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos voimassaolevaan tava-
ramerkkilakiin verrattuna ehdotetaan tehtévin my0s uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirik-
komusta koskevaan sddnnokseen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kaikilta osin 1 péivéni tammikuuta 2019, lu-
kuun ottamatta Singaporen sopimusta koskevaa lakia, jonka voimaantulosta sdddettéisiin ase-
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tuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun sopimus tulee voi-
maan Suomen osalta.
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YLEISPERUSTELUT
1 JOHDANTO

Tavaramerkki on merkKki, jota elinkeinonharjoittaja kayttda erottamaan tavaransa tai palvelun-
sa toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Nimestddn huolimatta tavaramerkkid kdytetdan
yksiloimédn tavaroiden lisdksi myds palveluja. Tavaramerkin avulla kuluttaja voi tunnistaa
tuotteen tulevan tietystd alkuperdstd, mikd helpottaa valinnan tekemisté kilpailevien tuotteiden
vililld. Kuluttaja voi ottaa ndin ollen harkinnassaan huomioon eri tavaramerkeilld tarjottujen
tuotteiden hintaa, laatua ja muita ominaisuuksia koskevat eroavaisuudet. Tavaramerkki voi
usein olla myds olennainen osa tuotteeseen liittyvistd mielikuvista ja yrityksen brandista.

Oikeus tavaramerkkiin antaa haltijalleen yksinoikeuden tiettyyn rekisterdityyn tai vakiintunee-
seen merkkiin. Tdméd yksinoikeus siséltdd myo0s kielto-oikeuden, joka tarkoittaa, ettd tavara-
merkin haltija voi tietyin edellytyksin kieltdd muita kéyttiméstd samaa tai samankaltaista
merkkid. Tavaramerkki on osa elinkeinonharjoittajan omaisuutta ja sitd voidaan hyddyntda
kaupallisesti esimerkiksi luovutuksen, panttauksen tai lisensoinnin avulla. Tunnetuimmilla ta-
varamerkeilld on huomattava kaupallinen arvo.

Tavaramerkit ovat alueellisia oikeuksia eli ne saavat suojaa ainoastaan niilla alueilla, joissa ne
on erikseen suojattu. Suomessa yksinoikeus tavaramerkkiin voi perustua kansalliseen tavara-
merkkihakemukseen, Suomeen kohdennettuun kansainvéliseen rekisterdintiin, Euroopan
unionin tavaramerkkiin, Euroopan unioniin kohdennettuun kansainvéliseen rekisterdintiin tai
Suomessa vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Patentti- ja rekisterihallituksen ylldpitiméssé tava-
ramerkkirekisterissd on noin 220 000 vireilld olevaa tavaramerkkihakemusta tai voimassa ole-
vaa tavaramerkkid tai kansainvélistd rekisterdintid. Tavaramerkkejd haetaan rekisterditaviksi
vuosittain Suomessa noin 3 000 kappaletta.

Kansallisten lakien yhdenmukaistamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet ta-
varamerkkejd koskevia direktiivejd. Lisdksi tavaramerkkeihin liittyy useita kansainvilisid so-
pimuksia.

2 NYKYTILA
2.1 Kansainvilinen kehitys sekéd ulkomaiden ja Euroopan Unionin lainséidanto
2.1.1 Kansainviliset sopimusjarjestelmat

Suomi on osapuolena useassa tavaramerkkejd koskevassa kansainvélisessd sopimuksessa.
Vuonna 1883 tehty teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus
(SopS 5/1921, jéljempidnd Pariisin yleissopimus) siéntelee teollisoikeuksien suojan vdhim-
maéissisdltod ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimusta hallinnoi maailman
henkisen omaisuuden jérjestd (World Intellectual Property Organization, jaljempéana WIPO) ja
se on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 1967. Suomi liittyi Pariisin yleissopimukseen vuonna
1921.

Suomea sitoo myods Maailman kauppajirjeston (World Trade Organisation, jdljempénd WTO0)
perustamissopimuksen (SopS 5/1995) liite 1C Sopimus teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvistd ndkokohdista (jaljempéana TRIPS-sopimus). Sopimus on tehty vuonna 1994 ja Suomi
on liittynyt TRIPS-sopimukseen vuonna 1995. Sopimus sisdltdd muun muassa sdannoksii ta-
varamerkkien vihimmaéissuojasta ja oikeuksien tdytintdonpanosta.
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Tavaramerkkien kansainvilistd rekisterdintid koskevaan Madridin sopimukseen liittyva poy-
takirja (SopS 12/1996, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the Interna-
tional Registration of Marks, jéljempana Madridin péytikirja) allekirjoitettiin vuonna 1989 ja
sitd on muutettu v.2006 ja 2007. Suomi liittyi Madridin pdytékirjaan vuonna 1996 (SopS
12/1996). Madridin pdytékirjan sopimuspuolia on syyskuussa 2018 yhteensd 101. Madridin
poOytikirjan luomassa jarjestelmassa kansainviliselld hakemuksella voidaan saada suojaa use-
ammassa nimetyssd maassa. Hakemus kuitenkin edellyttdd voimassa olevaa kansallista tai
alueellista tavaramerkkirekisterdintid tai -hakemusta. Madridin pdytékirjan soveltamissidén-
noisséd (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Re-
gistration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement) sddnnellddn kansainvélistd
hakemusta ja rekisterdintié koskevista yksityiskohdista ja WIPO:n toiminnasta niihin liittyen.

Tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten kos-
kevassa Nizzan sopimuksessa (SopS 53/1973, jaljempéand Nizzan sopimus) madratdan tavara-
merkin rekisterdinnissd noudatettavasta tavaroiden ja palveluiden luokituksesta. Nizzan sopi-
mus on tehty vuonna 1957 ja sitéd on tarkistettu viimeksi Genevessd 1977. Suomi liittyi sopi-
mukseen vuonna 1973. WIPO hallinnoi Nizzan sopimusta.

Vuoden 1994 tavaramerkkilainsddddnndn harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty, jil-
jempénd TLT 1994) ja sitd seurannut vuoden 2006 tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen
sopimus (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, jdljempénd Singaporen sopimus tai so-
pimus) tahtadvit tavaramerkkilakien harmonisointiin. TLT 1994 tuli kansainvélisesti voimaan
1 pdivand elokuuta 1996. Tamén jilkeen WIPO:ssa jatkettiin kattavaa ty6té kansainvélisen ta-
varamerkkioikeuden kehittdmiseksi. Singaporen sopimus allekirjoitettiin Singaporessa pide-
tyssd diplomaattisessa konferenssissa maaliskuussa 2006 ja se tuli kansainvilisesti voimaan
16 pdivand maaliskuuta 2009. Sopimukseen voivat liittyd kaikki WIPO:n jasenvaltiot sekd
erdat kansainviliset jérjestot.

Kuten TLT 1994 my6s Singaporen sopimus on rajoitettu koskemaan rekisterdintimenettelyité,
eikd siihen siten sisdlly aineellista tavaramerkkioikeutta koskevia méaarayksid. Joistakin yhta-
laisyyksistd huolimatta Singaporen sopimus ja TLT 1994 ovat itsendisid sopimuksia ja ne rati-
fioidaan tai niihin liitytd4n erikseen. Suomi on allekirjoittanut TLT 1994:n 27. heindkuuta
1995, mutta se ei ole ratifioinut sitd. Singaporen sopimuksen Suomi allekirjoitti 3 péivéna lo-
kakuuta 2006. Syyskuuhun 2018 mennessé Singaporen sopimuksen on ratifioinut tai sithen on
liittynyt 46 valtiota. Euroopan unioni (jéljempéana E£U) ei ole sopimuksen osapuoli.

Singaporen sopimus ei velvoita osapuolia liittymédn muihin kansainvilisiin sopimuksiin, mut-
ta se edellyttdd teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen sekd Nizzan
sopimuksen noudattamista. Singaporen sopimuksella on edeltdjaansd TLT 1994:44 laajempi
soveltamisala, minkd vuoksi se huomioi teknisen kehityksen paremmin. Se soveltuu sopi-
musosapuolten lainsddddnndn mahdollistamien kaikkien tavaramerkkityyppien rekisterdintei-
hin ja sen sdénnokset ovat lisdksi joustavampia teknisen kehityksen huomioimisessa esimer-
kiksi tiedoksiantomuotoihin liittyen. Sopimus on ensimméinen kansainvélinen lainsdddantdin-
strumentti, jossa huomioidaan myds ei-tavanomaiset tavaramerkit. Néin ollen sekéd hologram-
mit, kolmiulotteiset merkit ettd muut kuin nidkdaistein havaittavat merkit, esimerkiksi déni-
merkit, kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan. Fi-graafisten merkkien esittdmisestd hakemuk-
sissa annetaan ohjeita sopimuksen soveltamissddnndisséd (Regulations under the Singapore
Treaty on the Law of Trademarks).

Sopimus sisdltdd madraykset oikeussuojakeinoista tilanteissa, JOlssa tavaramerkin hakija tai

haltija on laiminlyonyt médrdaikojen noudattamisen. Soplmus my0s antaa osapuolille vapau-
den piéttdd menettelyissé kaytettdvistd viestintitavoista. Néin ollen osapuoli saa itse péattad,
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hyviksyyko se fyysiset (paperiset), sdhkoiset tai muut viestintdtavat. Tlld on merkitystd ha-
kemusten muotovaatimusten kannalta.

WIPO on katsonut, ettd Singaporen sopimuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kansallisia re-
kisterdintimenettelyjd modernilla ja dynaamisella tavalla. Tarkoituksena on erityisesti helpot-
taa ja selkeyttdd menettelyitd, yksinkertaistaa tavaramerkkien ylldpitdmistd ja hallinnoimista
sopimusvaltioissa sekd edistdd ulkomaisia investointeja ja talouskasvua. Yhdenmukaistamisen
tarkoituksena on lisdksi vdhentdd rekisterdintikuluja ja lisdtd oikeusvarmuutta tavaramerkin
hakijoiden ja haltijoiden ndakokulmasta.

Sopimuksessa on médritelty ne rekisterdintimenettelya koskevat seikat, joita sopimuksen osa-
puolet voivat vaatia tavaramerkkirekisterointid hakevalta. Sopimuksen méaédraykset jattavat
kuitenkin tietyiltd osin litkkkumavaraa kansallisille jarjestelmille. Sopimuksen sdannokset kos-
kevat erityisesti hakemuksen sisdlt6d, hakemispaivad, hakemuksen ja rekisterdinnin jakamista,
hakemukseen ja rekisterdintiin tehtdvid muutoksia, oikaisuja, tiedoksiantoja, rekisterdinnin
uudistamista, toimenpiteitd méérdaikojen noudattamatta jattdmisen yhteydessa seké lisenssien
merkitsemista.

2.1.2 Euroopan unionin lainsdddanto ja kaytanto
2.1.2.1 Tavaramerkkidirektiivi

Ensimmadinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon
lahentdmisestd annettiin 21 pdivand joulukuuta 1988, ja sen sddnndkset saatettiin osaksi Suo-
men oikeutta lailla 39/1993. Tavaramerkkidirektiivistd on sittemmin annettu uusi versio, Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 pdividné lokakuuta 2008,
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon ldhentdmisestd (jaljempéand vanha tavaramerkkidi-
rektiivi). Direktiivin sisdlto ei téssd yhteydessd kuitenkaan muuttunut. Direktiivi on uudistettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilld (EU) 2015/2436 jésenvaltioiden tavaramerk-
kilainsdddannon lahentdmisestd (jaljempanad uusi tavaramerkkidirektiivi, tavaramerkkidirektii-
vi tai direktiivi), joka annettiin 16 pdivana joulukuuta 2015. Uusi tavaramerkkidirektiivi tuli
saddosteknisesti voimaan 14 pdivand tammikuuta 2016 ja se on saatettava kansallisesti voi-
maan pédosin viimeistdéin 14 pédiviand tammikuuta 2019. Vanha tavaramerkkidirektiivi on
edelleen voimassa ja sen voimassaolo paéttyy viidentendtoista pdivand tammikuuta 2019.

Merkin esittiminen

Vanhan tavaramerkkidirektiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkind voi olla miki tahansa
merkki, joka voidaan esittdéd graafisesti. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan,
jotta rekisterin kéyttéjille olisi mahdollista tavaramerkin rekisterdinnin perusteella mééritella
tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissé olevan graafisen esityksen on oltava selvé, téis-
madllinen, itsessddn tdydellinen, helposti saatavissa, ymmarrettdva, kestdvd ja objektiivinen
(tuomio 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748). Uuden tavaramerkkidirektiivin 3
artiklassa ei enédd edellytetd merkin olevan graafisesti esitettavissé, vaan artiklan mukaan tava-
ramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, tai
kuviot, kirjaimet, numerot, vérit, tavaroiden tai niiden paillyksen muoto tai dénet, jos merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja
merkki voidaan lisdksi esittda rekisterissa tavalla, joka mahdollistaa sen, ettd toimivaltaiset vi-
ranomaiset ja yleis0 voivat madrittdd sen haltijan saaman suojan selkedn ja tdsmillisen koh-
teen. Direktiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleessa todetaan, ettd on myos tarkedd vaatia,
ettd merkki voidaan esittd tavalla, joka on selked, tdsmillinen, riippumaton, helposti saatavil-
la, ymmarrettdva, kestdvé ja objektiivinen. Télld ilmaisulla viitataan kéytdnnossd Euroopan
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unionin tuomioistuimen asiassa C-273/00 (Sieckmann) antamaan ratkaisuun. Lisdksi peruste-
lukappaleen mukaan merkki olisi voitava esittdd missd tahansa asianmukaisessa muodossa
yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa kdyttdmalld eikd siten vélttdméttd graafisella tavalla.

Tavaramerkin hylkéys- ja mitdtointiperusteet

Uusi tavaramerkkidirektiivi sisdltdd pddosin vanhaa tavaramerkkidirektiivid vastaavat sddn-
nokset tavaramerkin hylkdysperusteista. Uutta direktiivissd on mm. se, ettd hylkdysperusteet
on ryhmitelty ehdottomiin ja suhteellisiin hylkdysperusteisiin, minké lisdksi sdédnnosten sisél-
t0d on tietyiltd osin tdsmennetty.

Direktiivin 4 artikla sisdltdd luettelon ehdottomista hylkdys- ja mitédtointiperusteista. Artiklan
1 kohdan mukaan kyseisid merkkeja ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julis-
tettava mitittdmiksi. Artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, ettd merkkeji, jotka eivét voi
olla tavaramerkkeind, ei saa rekisteroidd. Talld viitataan 3 artiklan mukaiseen sddnndkseen,
jossa on edelld mainitun tavoin séédetty siitd, miké voi olla tavaramerkkiné. Artiklassa tarkoi-
tettuja muita hylkéysperusteita ovat muun muassa tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky
(b alakohta); merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaroiden luonteenomaisesta muodosta
tai muusta ominaispiirteestd, teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttdiméattomaisti tavaroiden
muodosta tai muusta ominaispiirteestéd tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tava-
roiden muodosta tai muusta ominaispiirteestd (e alakohta). Uudella ilmaisulla ”muu ominais-
piirre” muun muassa otetaan huomioon se, ettd jatkossa tavaramerkkind voi olla sellainenkin
merkki, jota ei voida esittdd graafisesti. Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut vanhan
tavaramerkkidirektiivin vastaavan siséltoistd sdannosté niin, ettei tdllainen merkki voi koskaan
saavuttaa erottamiskykyd kayttonsd johdosta ja siten tulla rekisterdimiskelpoiseksi (tuomio
18.6.2002, C-299/99 Philips, EU:C:2002:377, 75 kohta). Artiklassa tarkoitettuja merkkeja
ovat my0s tavaramerkit, jotka ovat yleisen jirjestyksen tai hyvin tavan vastaisia (f alakohta);
tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleiso4 harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelu-
jen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperén suhteen (g alakohta); tavaramerkit, jotka
muodostuvat aiemmasta kasvin lajikenimestd (I alakohta) sekd tavaramerkit, jotka on jatetty
rekisterdinnin ulkopuolelle alkuperdnimitysten tai maantieteellisten merkintdjen, viinejd kos-
kevien perinteisten merkintdjen tai aitojen perinteisten tuotteiden suojaa koskevan unionin tai
kansallisen lainsédddénnon tai kansainvélisten sopimusten nojalla (i—k alakohta).

Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkki on julistettava mitdttoméksi, jos hakija on tavaramer-
kin rekisterdintihakemuksen tehdessddn toiminut vilpillisessd mielessd. Jasenvaltio voi myds
sddtad, ettd tdllaista tavaramerkkid ei saa rekisterdidd. Artiklan 3 kohdan mukaan jésenvaltio
voi sdatad, ettd tavaramerkkid ei saa rekisteroida tai, jos se on rekisterdity, ettd se on julistetta-
va mitittdméksi muun muassa, jos tavaramerkin kdytto voidaan kieltdd muun lainsdddannon
nojalla (3 a alakohta) tai; tavaramerkki siséltdd merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista
arvoa (3 b alakohta). Artiklan 4 kohdan mukaan tavaramerkilti ei saa evétd rekisterdintid
muun muassa kuvailevuuden perusteella, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopaivad kaytossa tullut erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkid ei myoskédan saa julistaa mitét-
tomaksi ndiden samojen perusteiden mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen mitéttémyysvaa-
timuksen tekopdivéd kaytossa tullut erottamiskykyiseksi. Artiklan 5 kohdan mukaan jésenval-
tio voi sdétédd, ettd 4 kohtaa sovelletaan my0s, jos tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi
rekisterdintihakemuksen tekopéivén jalkeen mutta ennen rekisterdintipdivaa.

Direktiivin 5 artikla sisdltdd luettelon suhteellisista hylkdys- ja mitdtointiperusteista. Naissi
tapauksissa tavaramerkki voidaan paasditoisesti esteestd huolimatta rekisterdidd, jos aikai-
semman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myo-
hemmén tavaramerkin rekisterdintiin, miké todetaan myds artiklan 5 kohdassa. Artiklan 1
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kohdan mukaan tavaramerkkié ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitdttdmaksi, muun muassa, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai
palvelut, joita varten tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkié suojataan (a alakohta) tai, jos ylei-
son keskuudessa on sekaannusvaara sen vuoksi, ettd tavaramerkki on sama tai samankaltainen
kuin aikaisempi tavaramerkki ja kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat
samoja tai samankaltaisia (b alakohta). Artiklan 2 kohdassa tdsmennetdén, ettd *aikaisemmilla
tavaramerkeilld’ tarkoitetaan EU-tavaramerkkid, EU-tavaramerkkihakemusta, jdsenvaltiossa
rekisterdityjd tavaramerkkejd ja tavaramerkkihakemuksia sekd kansainvélisid rekisterdintejd
edellyttéen, ettd niiden hakemis- tai etuoikeuspéivé on aikaisempi kuin tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen hakemis- tai etuoikeuspdiva. Lisdksi aiemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan
EU-tavaramerkkejd, joilla on aiemmuus sekd merkkeja, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin
yleissopimuksen 6a artiklan mukaisesti.

Artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkkid ei saa rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, se on
julistettava mitéttomaiksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, ta-
varalajien samankaltaisuudesta riippumatta, kun aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu
jasenvaltiossa, tai EU-tavaramerkin tapauksessa, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu
unionissa. Suoja edellytyksend on, ettd my6hemmain tavaramerkin aiheeton kdyttd merkitsisi
epdoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystd tai mai-
neesta taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Artiklan 4 kohdan mukaan jdsenvaltio voi lisdksi muun muassa sdétéd, ettd tavaramerkkid ei
saa rekister6ida tai se on julistettava mitdttdméksi, jos se loukkaa oikeutta vakiintuneeseen ta-
varamerkkiin, tai jos tavaramerkin kayttd voidaan kieltdd muun aikaisemman oikeuden nojal-
la, erityisesti silloin, kun kyseessd on oikeus nimeen, oikeus omaan kuvaan, tekijdnoikeus tai
teollisoikeus. Jésenvaltio voi sddtdd hylkdys- ja mitdtdintiperusteesta myos siind tapauksessa,
ettd tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin, edel-
lyttéen, ettd hakemuksen tekopéivénd hakija toimi vilpillisessé mielessa.

Direktiivin 8 artiklassa kuvataan tilanteita, joissa tavaramerkkid ei voida mitdtoidd aiempaan
tavaramerkkiin kohdistuneen erityisen seikan, kuten puuttuneen erottamiskyvyn perusteella.
Sadnnds on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uusi.

Tavaranmerkin antamat oikeudet

Uuden tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa séddetddn tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista.
Sadntely vastaa padosin vanhan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa. Suoja voidaan késittaa
kolmitasoiseksi. Ensinnékin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suos-
tumustaan kayttémaésti elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja jota
kiytetdéin samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tava-
ramerkki on rekisterdity (nk. kaksinkertainen samuus eli double identity, ks. tuomio
22.9.2011, C-323/09 Interflora, EU:C:2011:604). Oikeuskdytanndssid on katsottu, ettd tdhin
perusteeseen vetoaminen edellyttdd, ettd kayttd voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin
tehtdvistd (C-323/09, Interflora, 34 kohta). Toiseksi kielto-oikeus koskee merkkid, joka sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltda
myos vaaran merkin ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaisti. Sekaannusvaara on olemassa,
jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (tuomio 29.9.1998, C-39/97
Canon, EU:C:1998:442, 29 kohta). Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille annettava suoja. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman
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hénen suostumustaan kayttdmaésté elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sama tai samankal-
tainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on,
eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisterdity.
Tama kuitenkin edellyttdd, ettd merkin aiheeton kdyttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epédoikeutettua hyvéksi kdyttamisté taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle
tai maineelle. Vastaavan sisiltdinen saannos siséltyi vanhaan tavaramerkkidirektiiviin, mutta
sen soveltaminen oli jdsenvaltiolle vapaaehtoista. Euroopan unionin tuomioistuin aiemmasta
ratkaisukdytdnnostd, ks. mm. tuomio 9.1.2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; tuomio
23.10.2003, C-408/01, Adidas-Salomon; EU:C:2003:582 ja tuomio 27.11.2008, C-252/07, In-
tel, EU:C:2008:655. Artiklan 3 kohdassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkinhaltijalla on
erityisesti kielto-oikeus. Kohdassa mainitaan jonkin verran enemmén téllaisia erityistilanteita
kuin vanhassa tavaramerkkidirektiivissd. Tavaramerkkidirektiivin 11 artiklassa séddetddn
valmistelutoimien kiellosta, 12 artiklassa tavaramerkkien esittdmisestd sanakirjoissa ja 13 ar-
tiklassa asiamiechen nimiin rekisterdidyn tavaramerkin kéyton kiellosta, jotka ovat vanhaan ta-
varamerkkidirektiiviin verrattuna myds uusia sddnnoksia.

Kauttakuljetus

Vanhan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin haltijan kielto-
oikeus késittdd oikeuden kieltid muun muassa tavaroiden maahantuonti tai maastavienti
merkkid kdyttden. Vanhaan tavaramerkkidirektiiviin ei sisélly nimenomaista sadnndstd tava-
ramerkin haltijan kielto-oikeuden ulottumisesta kauttakulkuun. Toisaalta, 3 kohdan lista on
tarkoitettu ei-tyhjentéiviksi, mikd kdy ilmi “muun muassa” -muotoilusta. Euroopan unionin
tuomioistuin késitteli tavaramerkkidirektiivin yksinoikeuden sisdltod kauttakuljetukseen liitty-
en ratkaisussa Montex v. Diesel (tuomio 9.11.2006, C-281/05, EU:C:2006:709). Euroopan
unionin tuomioistuin katsoi, ettd kauttakuljetus voitiin kieltdd ainoastaan, jos tavarat joutuvat
ulkoisessa passitusmenettelyssé ollessaan jonkin sellaisen toimen kohteeksi, joka merkitsisi
niiden liikkeelle laskemista kyseisessé kauttakulkujésenvaltiossa. Euroopan unionin tuomiois-
tuin katsoi ratkaisussa C-446/09 ja C-495/09 (tuomio 1.12.2001, yhdistetyt asiat C-446/09 ja
C-495/09, Phillips ja Nokia, EU:C:2011:796) ettd kolmansista maista perdisin olevia tavaroita,
jotka ovat unionissa tavaramerkkioikeudella suojatun tuotteen jiljitelmié tai unionissa tekijén-
oikeudella, ladhioikeudella tai mallioikeudella suojatun tuotteen jdljenndksid, ei voida pitda
asetuksissa tarkoitettuina védrennettyind tavaroina tai laittomasti valmistettuina tavaroina pel-
késtdén siitd syystd, ettd ne on tuotu unionin tullialueelle suspensiomenettelyssd. Euroopan
unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettd téllaiset tavarat voivat loukata mainittuja oikeuksia
ja niitd voidaan pitdd vadrennettyind tavaroina tai laittomasti valmistettuina tavaroina, jos niy-
tetddn, ettd ne on tarkoitettu saatettaviksi myyntiin unionissa. Téallaisesta tarkoituksesta voi-
daan Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan pitdd nadyttona sitd, ettd kyseisid tavaroita on
myyty tai markkinoitu asiakkaalle unionissa tai jos muuten kdy ilmi, ettd ne on tarkoitus kier-
rattdd kuluttajille unionissa. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, ettd tulliviranomainen voi
lykétéd tavaroiden luovuttamista tai ottaa ne haltuun, kun silléd on viitteitd, joiden perusteella
voidaan epiillé téllaista loukkausta. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan téllaisena viit-
teend voidaan pitdd mm. sitd, ettei tavaroiden madranpéata ole ilmoitettu, ettd tavaroiden val-
mistajan tai ldhettdjin nimed tai osoitetta koskevat tiedot puuttuvat, ettei tulliviranomaisten
kanssa tehdd yhteistyoti tai ettd 10ytyy viitteitd (asiakirjoja, kirjeenvaihtoa tms.) siitd, ettd ta-
varat saatetaan kierréttad kuluttajille unionissa.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa sdddetdén tavaramerkin antamista oikeuksista.
Artiklan 5 kohtaan liséttiin uudet sddnndkset tavaramerkkiin kuuluvan yksinoikeuden sisallos-
td kauttakuljetustapauksissa. Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus estdd kaikkia
kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessd tavaroita jdsenvaltioon, jossa
tavaramerkki on rekisterdity, luovuttamatta niité sielld vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset ta-
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varat, mukaan lukien niiden paéllykset, tulevat kolmansista maista ja niissi on ilman lupaa ta-
varamerkki, joka on sama kuin tavaramerkki, joka on rekisteroity téllaisia tavaroita varten, tai
jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisesté tavaramerkisté, sanotun kuiten-
kaan rajoittamatta ennen rekisterdidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivié saatuja hal-
tijoiden oikeuksia. Edelld mainittu tavaramerkin haltijalle kuuluva yksinoikeus kuitenkin rau-
keaa, jos sen menettelyn kuluessa, jossa ratkaistaan, onko rekisterdityd tavaramerkkid loukat-
tu, ja joka on kédynnistetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013
mukaisesti, tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittdd nadyttda siitd, ettd rekisterdidyn
tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdé tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka
on niiden lopullinen méérdnpad. Sddnndkseen liittyviat myos direktiivin johdanto-osan 21-25
perustelukappaleet.

Tavaramerkkien kdyttdminen

Uuden tavaramerkkidirektiivin 16 artiklassa sdddetddn tavaramerkkien kéyttémisestd. Jos ta-
varamerkin haltija ei ole ottanut tavaramerkkid tosiasialliseen kdyttoon tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn padttymi-
sestd, tai jos téllainen kayttd on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend, eikd kaytta-
méttomyydelle ole pitevid syitd, tavaramerkkiin sovelletaan muualla direktiivissd kayttdmat-
tomyyden johdosta aiheutuvia rajoituksia. Téllaisia ovat muun muassa mahdollisuus vedota
kayttdmattomyyteen loukkausta koskevassa menettelyssd (17 artikla), mahdollisuus merkin
menettdmiseen kdyttdiméttomyyden perusteella (19 artikla), mahdollisuus vedota kéyttdmat-
tomyyteen kiistimisperusteena véitemenettelyssa (44 artikla) ja mitétdintimenettelyssé (46 ar-
tikla). Artiklan 2 kohdan mukaan viiden vuoden jakso lasketaan péivéstd, jona tavaramerkkid
vastaan ei voida endd esittdd véitteitd tai, jos vdite on esitetty, pdivastd, jona vditemenettelyn
lopettavasta padtoksestd on tullut lopullinen tai viite peruutettu. Viiden vuoden jakson alka-
mispdivd merkitddn rekisteriin. Artiklan 5 kohdassa sdddetdén erdistd kéyttGtavoista, jotka
tayttévit tavaramerkin kayttod koskevat edellytykset. Tavaramerkin haltijan suostumuksella
tapahtuva kéytto rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin kayttoon.

Tavaramerkit omistusoikeuden kohteina

Uuden tavaramerkkidirektiivin 2 luvun 5 jaksossa sdddetddn tavaramerkeistd omistusoikeuden
kohteina. Luvussa sdddetddn tavaramerkkien luovutuksesta (22 artikla), esineoikeuksista (23
artikla), pakkotdytintdonpanosta (24 artikla) ja kéyttoluvista eli lisensseistd (25 artikla). Di-
rektiivin 25 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin voidaan antaa kdyttdlupa, joka koskee
joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, ja asian-
omaisen jasenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Kdyttdlupa voi olla yksinomainen tai
ei-yksinomainen. Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin an-
tamiin oikeuksiin sellaista kdyttdluvan haltijaa vastaan, joka rikkoo kéytt6lupasopimuksen
médrdyksid sopimuksen keston, rekisterdinnin suojaaman muodon, kiyttoluvan kattamien ta-
varoiden tai palvelujen laajuuden, kdyttoalueen tai tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laadun
osalta. Kohdat 1 ja 2 vastaavat padasiassa vanhaa tavaramerkkidirektiivin 8 artiklaa. Kohdat
3-5 ovat sen sijaan vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uusia. Artiklan 3 kohdan mu-
kaan kéyttoluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkid koskevan louk-
kauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta kayttolupasopimuksen mééraysten soveltamista. Yksinomaisen kdyttoluvan haltija voi
kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen
saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa. Artiklan 4 koh-
dan mukaan kéyttoluvan haltija on oikeutettu yhtymédidn tavaramerkin haltijan aloittamaan
loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kérsiméstddn
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vahingosta. Artiklan 5 kohdan mukaan jasenvaltioissa on oltava kdytGssd menettelyt, joiden
mukaisesti kdyttoluvat merkitddn jasenvaltioiden rekistereihin.

Direktiivin 26 artiklan mukaan edelld olevia 22-25 artiklaa sovelletaan my0s tavaramerkkejé
koskeviin hakemuksiin, mikd on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uutta. Esimer-
kiksi panttaus tai lisenssi voidaan ndin ollen merkitd jo tavaramerkkihakemukseen, ei vasta
rekisterdityyn tavaramerkkiin.

Takuu- ja tarkastusmerkit sekd yhteisomerkit

Uuden tavaramerkkidirektiivin 2 luvun 6 jakso koskee takuu- ja tarkastusmerkkejé seké yhtei-
somerkkejd. Sddntely on uudessa direktiivissa kattavampaa kuin vanhan tavaramerkkidirektii-
vin 15 artiklassa. Direktiivin 27 artikla siséltdd takuu- ja tarkastusmerkin seké yhteisomerkin
médritelmit. Artiklan a alakohdan mukaan ’takuu- tai tarkastusmerkilld’ tarkoitetaan tavara-
merkkid, joka on tilld tavalla nimetty hakemusta jitettéiessé ja joka voi erottaa tavaramerkin
haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen
tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta tavaroista ja palveluista,
joita ei ole varmennettu tilla tavalla. Artiklan b alakohdan mukaan “’yhteisomerkilld” tarkoite-
taan tavaramerkkid, joka on télld tavalla nimetty hakemusta jatettdessa ja joka voi erottaa tava-
ramerkin haltijana olevan yhteenliittymén jasenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tava-
roista tai palveluista.

Direktiivin 28 artiklan 1 kohdan mukaan jésenvaltiot voivat sddtdd takuu- tai tarkastusmerkki-
en rekisterdinnistd. Artiklan 2 kohdan mukaan kaikki luonnolliset tai oikeushenkil6t, mukaan
lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jattdd takuu- tai tarkastus-
merkkejd koskevan hakemuksen, edellyttden, ettd asianomainen luonnollinen tai oikeushenki-
16 ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palve-
lujen tarjoaminen. Jdsenvaltiot voivat liséksi sddtdd siitd, ettd takuu- tai tarkastusmerkkié ei
rekisterodidd, ellei hakija ole toimivaltainen varmentamaan niitd tavaroita tai palveluja, joita
varten merkki aiotaan rekisterdidd. Artiklan 3 kohdan mukaan jdsenvaltiot voivat sditié rajoi-
tetusti lisdedellytyksistd takuu- ja tarkastusmerkkien rekisterdinnille. Artiklan 4 kohdan mu-
kaan jésenvaltiot voivat sddtdd, ettd merkit tai merkinndt, joita voidaan kayttdé elinkeinotoi-
minnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellisti alkuperéd, voivat olla takuu-
tai tarkastusmerkkeind. Tédllainen takuu- tai tarkastusmerkki ei kuitenkaan anna haltijalle oi-
keutta kieltdd kolmatta osapuolta kéyttdmaésté elinkeinotoiminnassa tillaisia merkkejé tai mer-
kint6jd, jos kyseinen kolmas osapuoli kdyttdd niitd hyvda liiketapaa noudattaen. Artiklan 5
kohdan mukaan merkin kdyttod koskevat vaatimukset tayttyvit, jos sellainen henkild, jolla on
oikeus takuu- tai tarkastusmerkin kdyttoon, kayttad merkkia tosiasiallisesti.

Direktiivin 29 artiklan 1 kohdan mukaan jdsenvaltioiden on sdddettdvé yhteisomerkkien rekis-
teroinnistd. Yhteisomerkeistd sddtdminen tulee néin ollen pakolliseksi, toisin kuin vanhassa
tavaramerkkidirektiivissa oli. Artiklan 2 kohdassa sdddetdan vahimmaisedellytykset niisté ta-
hoista, jotka voivat jattdd yhteisomerkkid koskevan hakemuksen. Yhteisomerkkid koskevan
hakemuksen voivat jéttda valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteen-
liittymét, joilla niihin sovellettavan lainsdédénndn mukaan on kelpoisuus omissa nimissdén
hankkia oikeuksia ja tehdd sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoi-
missa ja esiintyd kantajana ja vastaajana oikeudenkédynneissé, samoin kuin julkisoikeudelliset
oikeushenkil6t. Artiklan 3 kohdan mukaan jasenvaltiot voivat sddtdd, ettd merkit tai merkin-
nét, joita voidaan kayttdé elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantie-
teellistd alkuperdd, voivat olla yhteisomerkkeind. Tdllainen yhteisomerkki ei kuitenkaan anna
haltijalle oikeutta kieltéd kolmatta osapuolta kéyttémaésti elinkeinotoiminnassa téllaisia merk-
kejé tai merkintojd, jos kyseinen kolmas osapuoli kdyttdd niitd hyvédd liiketapaa noudattaen.
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Tallaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta osapuolta vastaan, jolla on oikeus kéyt-
tdd maantieteellistd nimea.

Lisdksi yhteisomerkkejd koskevaa sdéntelya siséltyy direktiivin 30-36 artikloihin. Direktiivin
30 artikla sisdltdd sdédnnoksid kayttomaardyksistd, 31 artiklassa sdddetdéin yhteisomerkkejé
koskevista erityisistd hylkdysperusteista, 32 artiklassa yhteisomerkin kéytostd, 33 artiklassa
kayttomadrdysten muuttamisesta, 34 artiklassa yhteisomerkin loukkauskanteen ajamiseen oi-
keutetuista henkildistd, 35 artiklassa yhteisomerkkid koskevista tdydentdvistd menettdmispe-
rusteista ja 36 artiklassa tdydentdvistd mitdttomyysperusteista. Tarkastusmerkkien osalta sdén-
tely on suppeampaa ja kattaa vain edelld selostetun 27 artiklan mééritelmén ja 28 artiklan.

Tavaramerkkihakemus

Uuden tavaramerkkidirektiivin 3 luku koskee menettelyjd rekisteriviranomaisessa. Vanhassa
tavaramerkkidirektiivissé ei ollut vastaavaa sdéntelyd. Direktiivin 37 artiklan mukaan tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen taytyy sisdltdd véhintddn rekisterdintipyynto, hakijan tunnis-
tetiedot, luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisterdintié haetaan seké tavaramerkin
kuvaus, joka tdyttdd 3 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset. Artiklan 2 kohdan mu-
kaan tavaramerkkid koskevasta hakemuksesta on suoritettava asianomaisen jasenvaltion maa-
rddma maksu. Direktiivin 38 artiklan mukaan tavaramerkin hakemispdiva on pdivéd, jona haki-
ja jéttad 37 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot siséltdvét asiakirjat keskusvirastolle. Artiklan 2
kohdan mukaan jésenvaltiot voivat lisdksi sdétéd, etti hakemispdivin saaminen edellyttdd
maksun suorittamista.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Uuteen tavaramerkkidirektiiviin liséttiin sddnnokset tavaramerkkien luokituksesta. Direktiivin
39 artiklan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haetaan, on
luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjirjestelmén mukaisesti (1 kohta). Haki-
jan on ryhmiteltdva tavarat ja palvelut luokkien mukaan ja esitettdvd ne numerojarjestyksessi
(6 kohta). Hakijan on yksiloitdva tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittdvan selkedsti
ja tasmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkdstddn talla
perusteella maarittdd haetun suojan laajuuden (2 kohta). Yleisten termien, mukaan lukien Niz-
zan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, kdyton on tulkittava kattavan kaikki nimik-
keen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat ja palvelut. Téllaisten
termien tai nimikkeiden kéyton ei saa tulkita siséltidvin sellaisia tavaroita tai palveluita koske-
vaa vaatimusta, joita ei voida ymmartda tdssd merkityksessd (5 kohta). Artiklan mukaan tava-
roita ja palveluja ei voida pitdd samankaltaisina silld perusteella, ettd ne esiintyvit Nizzan luo-
kituksen samassa luokassa, tai erilaisina silld perusteella, etté ne esiintyviét eri luokissa (7 koh-
ta). Tavaramerkkien luokitusta koskee myds uuden tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 37
perustelukappale, jonka mukaan oikeusvarmuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuksien so-
veltamisalan osalta ja tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseksi tavaramerkkihakemuksen
kattamien tavaroiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olisi sovellettava samoja sdén-
toja kaikissa jasenvaltioissa, ja sddnndt olisi yhtendistettdva EU-tavaramerkkeihin sovelletta-
vien sddntdjen kanssa. Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voisivat maérittad
pelkdstdain hakemuksen perusteella haettavan tavaramerkkisuojan laajuuden, tavarat ja palve-
lut olisi nimettdva riittdvén selkedsti ja tdsmaillisesti. Yleisnimikkeiden kayttod olisi tulkittava
siten, ettd se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkedsti kattamat tavarat ja
palvelut.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan luokituskdytdnt6d koskevien sddnndsten taustalla
on Euroopan unionin tuomioistuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskenut IP
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TRANSLATOR -tapaus (tuomio 19.6.2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorne-
ys; EU:C:2012:361). Euroopan unionin tuomioistuin totesi ensinnékin, ettd vanhan tavara-
merkkidirektiivin mukaan hakijan on yksil6itévé tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuoja
haetaan, riittdvén selkedsti ja tdsmdillisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset
toimijat voivat pelkéstéédn tdlld perusteella maérittdd tavaramerkin antaman suojan laajuuden.
Toiseksi vanha tavaramerkkidirektiivi ei ole esteend Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden
yleisnimikkeiden kayttdmiselle niiden tavaroiden tai palvelujen yksildimiseksi, joille tavara-
merkkisuojaa haetaan, edellyttden ettd kyseinen yksildinti on riittdvan selvad ja tdsmaéllista.
Kolmanneksi, jos Nizzan luokituksen kaikkia yleisnimikkeitd kdytetéén tavaroiden tai palvelu-
jen yksildimiseksi, on tismennettivid, koskeeko hakemus kaikkia kyseisen luokan aakkoselli-
sessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjé tavaroita tai palveluita. Jos
hakemus koskee vain tiettyji néisté tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus tdsmen-
tdd, mitd mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan. Tapauksessa
Euroopan unionin tuomioistuin ndin ollen vahvisti, ettd yleisnimikkeiden kayttoa olisi tulkit-
tava siten, ettd se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat
ja palvelut.

Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
(jaljempana vanha EU-tavaramerkkiasetus) luokitussddntojen tulkintaa on sittemmin arvioitu
LAMBRETTA-EU-tavaramerkkia koskevassa asiassa (tuomio 16.2.2017, C-577/14, Brand-
concern v. EUIPO ja Scooters India, EU:C:2017:122). Euroopan unionin tuomioistuin katsoi,
ettd ennen [P TRANSLATOR-tapausta (C-307/10) luokassa 12 luokkaotsikolla rekisterdidyn
EU-tavaramerkin voitiin katsoa kattavan luokkaotsikon mukaiset tavarat ja kaikki luokan 12
Nizzan aakkosellisessa luettelossa esiintyvét tavarat. Lisdksi vanhan tavaramerkkiasetuksen
luokitussdantojen tulkintaa arvioitiin asiassa C-501/15 (tuomio 11.10.2017, C-501/15, P
CACTUS, EU:C:2017:750). Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa, ettd tuomion IP
TRANSLATOR (C-307/10), sellaisena kuin yhdessd Brandconcern ja asiassa C-418/02 (tuo-
mio 7.7.2005, C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, EU:C:2005:425) annetuista
tuomioista ilmenee, néissé tuomioissa annettu oikeuskiytdntd ei voi vaikuttaa ennen ndiden
tuomioiden julistamista rekisteréidyn tavaramerkin suojan laajuuteen, koska kyseiset tuomiot
koskevat vain uusia EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksia. Euroopan unionin tuomiois-
tuimen ratkaisu LAMBRETTA (C-577/14) ja P CACTUS-asioissa (C-501/15) koskevat edella
mainituin tavoin vanhan EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti rekisterdityjen EU-
tavaramerkkien tulkintaa.

Viitemenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jdsenvaltioiden on saddettiva te-
hokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysté, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa
esitettiessd vditteitd tavaramerkkihakemuksen rekisterdintid vastaan. Vanhasta tavaramerkki-
direktiivistd poiketen sddntely on jésenvaltioille pakollista. Artiklan 2 kohdassa séddetddn
henkil6isté, joilla vdhintdén tulee olla mahdollisuus tehdd véite tavaramerkin rekisterdintié
vastaan. Viite tavaramerkin rekisterdintid vastaan voidaan tehdd yhden tai useamman aikai-
semman oikeuden perusteella edellyttden, etti ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle, ja kaikki-
en niiden tavaroiden tai palvelujen tai osan niisté perusteella, joita varten aikaisempi oikeus on
suojattu tai joita varten sitd on haettu. Viite voidaan kohdistaa kaikkia niité tavaroita tai palve-
luja tai osaa niistd vastaan, joita varten kiistanalaista tavaramerkkid on haettu. Artiklan 3 koh-
dan mukaan véitteiden tekijélle ja hakijalle on niiden yhteisestd pyynndstd myonnettiva vii-
temenettelyn yhteydessd vahintddn kaksi kuukautta aikaa, jotta heilld on mahdollisuus paésté
keskenddn asiassa sovintoratkaisuun.
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Uuden tavaramerkkidirektiivin 44 artikla koskee tavaramerkin kdyttimatta jattamistd kiista-
misperusteena viitemenettelyssd. Artiklan 1 kohdan mukaan, jos viiden vuoden jakso, jonka
kuluessa aikaisempi tavaramerkki on tdytynyt ottaa tosiasiallisesti kdyttoon, on pééttynyt
myohemmaén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivénd, aikaisemman tavaramerkin haltijan,
joka on tehnyt véitteen myohemmén tavaramerkin rekisterdintié vastaan, on toimitettava haki-
jan pyynnosté todisteet siitd, ettd aikaisempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti kayttoon
myO6hemmaén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivad edeltdvin viiden vuoden jakson aika-
na, tai siitd, ettd kdyttdmatta jattdmiseen oli patevét syyt. Jos nditd todisteita ei esitetd, viite
hyldtdén. Artiklan 2 kohdan mukaan, jos aikaisempaa tavaramerkkid on kdytetty ainoastaan
joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pide-
tddn véitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.
Artiklan 3 kohdan mukaan artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan myds, jos aikaisempi tavara-
merkki on EU-tavaramerkki. Talloin EU-tavaramerkin tosiasiallinen kdyttd on maéritettava
EU-tavaramerkkiasetuksen EU 2017/1001 18 artiklan mukaisesti.

Hallinnollinen menettidmis- tai mitdtointimenettely

Direktiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jasenvaltioiden on sdddettdva tehokkaasta ja nopeas-
ta hallinnollisesta menettelysti, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavara-
merkin menettdmisti tai julistamista mitdttoméaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuol-
ten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Téllaisen menettelyn perustamisen edellyttdmi-
nen on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uutta. Artiklan 2 kohdan mukaan hallin-
nollisessa menettdmismenettelyssd on sééddettivé, ettd tavaramerkki julistetaan menetetyksi
silld perusteella, ettd merkkié ei ole otettu tosiasiallisesti kdyttoon 19 artiklan mukaisesti tai et-
ta tavaramerkki on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaisuksi 20 artik-
lan mukaisesti. Artiklan 3 kohdan mukaan hallinnollisessa mitdttomaksi julistamista koske-
vassa menettelyssd on liséksi sdddettdva, ettd tavaramerkki julistetaan mitéttomaksi ainakin
seuraavilla perusteilla: a) tavaramerkkié ei olisi pitényt rekisterdidd, koska se on vastoin 4 ar-
tiklassa sdddettyjd ehdottomia hylkéys- ja mitétdintiperusteita sekd b) tavaramerkkid ei olisi
pitanyt rekisterdidd suhteellisia hylkdys- ja mitdtointiperusteita koskevan 5 artiklan 1-3 koh-
dassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolon vuoksi. Direktiivin 45 artiklan 4 koh-
dassa sdddetddn vahimmaisvaatimukset henkildistd, joiden vdhintddn on voitava jattda menet-
tdmisté tai mitdtointid koskeva hakemus. Menettdmisté voi direktiivin mukaan vaatia luonnol-
linen henkilo tai oikeushenkild seké jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien,
kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittyma tai elin, joka siihen sovellettavan lainséaa-
ddnnon mukaan voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenkdynneissd. Samoilla tahoilla on
oltava oikeus tehdd mitdtdintiéd koskeva hakemus direktiivin 4 artiklan mukaisten ehdottomien
hylkdys ja mitittomyysperusteiden perusteella. Mitétdintid koskevan hakemuksen voi tehdé
ailemman oikeuden perusteella my0s aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkild, jolla on asi-
aankuuluvan lain nojalla oikeus kéyttdé 5 artiklan 3 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetusta suoja-
tusta alkuperdnimityksestd tai maantieteellisestd merkinndstd johtuvia oikeuksia. Artiklan 5
kohdan mukaan menettdmisti tai mitdtdintid koskeva hakemus voidaan kohdistaa kaikkiin nii-
hin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niist4, joita varten kiistanalainen tavaramerkki on rekis-
teroity. Artiklan 6 kohdan mukaan mititdintid koskeva hakemus voidaan jattda yhden tai use-
amman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttéen, ettd ne kaikki kuuluvat samalle haltijal-
le.

Direktiivin 46 artiklassa sdddetddn tavaramerkin kayttamatta jattamisestd kiistimisperusteena
mitdtdintimenettelyssd. Kun on kyse aikaisempaan rekisterdityyn tavaramerkkiin perustuvasta
mititdintimenettelystd, aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettivd myohemman tavara-
merkin haltijan pyynndstd todisteet siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti
kéytetty mitétointivaatimuksen tekopéivdé edeltavén viiden vuoden jakson aikana niiden tava-
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roiden tai palvelujen yhteydessd, joita varten se on rekisterdity ja joilla vaatimusta perustel-
laan, tai vaihtoehtoisesti osoitettava, ettd kdyttamatta jattdimiseen on patevit syyt, edellyttien,
ettd aikaisemman tavaramerkin rekisterdintimenettely on saatu péitokseen véhintdén viisi
vuotta ennen mitdtdintivaatimuksen esittdmisajankohtaa. Jos viiden vuoden jakso, jonka kulu-
essa aikaisempi tavaramerkki oli tdytynyt ottaa tosiasiallisesti kéyttoon 16 artiklan mukaisesti,
oli paittynyt ennen myohemmaén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivéd, aikaisemman ta-
varamerkin haltijan on esitettdva edelld mainittujen todisteiden liséksi todisteet siitd, ettéd tava-
ramerkki oli otettu tosiasiallisesti kdyttoon hakemis- tai etuoikeuspdivdd edeltdneen viiden
vuoden jakson aikana, tai siitd, ettd kdyttdmattd jattimiseen oli patevét syyt. Artiklan 3 kohdan
mukaan aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva mitétdintid koskeva hakemus on hylattavai,
ellei edelld mainittuja todisteita esitetd. Jos aikaisempaa tavaramerkkid on kéytetty ainoastaan
joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd on pi-
dettdvd mitdtointivaatimuksen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan ndiden tavaroiden tai
palvelujen osalta (4 kohta). Artiklan 5 kohdan mukaan artiklan 1-4 kohtia sovelletaan my®s,
jos aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. Télloin EU-tavaramerkin tosiasiallinen
kayttd on madritettidva asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan mukaisesti.

Direktiivin 47 artiklassa todetaan menettdmisen ja mitdtdinnin vaikutukset. Artiklan 1 kohdan
mukaan rekisterdidylld tavaramerkilld ei katsota olleen menettdmistd koskevan hakemuksen
tekemispédivéstéd alkaen tavaramerkkidirektiivissé tarkoitettuja vaikutuksia siltd osin, kuin hal-
tijan oikeudet on kumottu. Menettdmisvaatimusta koskevassa péétoksessd voidaan toisen osa-
puolen pyynnéstd vahvistaa aikaisempi péivé, jona jokin menettdmisperuste on ilmennyt. Ar-
tiklan 2 kohdan mukaan rekisterdidylld tavaramerkilld ei katsota alun perin olleen tavara-
merkkidirektiivissd tarkoitettuja vaikutuksia niiltd osin, kuin tavaramerkki on julistettu mitét-
toméksi.

2.1.2.2 EU-tavaramerkkiasetus

Euroopan unionin tavaramerkistd (jaljempénd EU-tavaramerkki) sdddetdén yhteisoén tavara-
merkistd annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Asetusta on muutettu asetuksella
(EU) 2015/2424 yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja
yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytént6onpanosta an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekd maksuista sisimarkkinoilla
toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2869/95 kumoamisesta. Tavaramerkkiasetuksen muutokset tulivat voimaan 23 pii-
vand maaliskuuta 2016. Muutosasetuksen 4 artiklassa lueteltuja sddnndksid sovelletaan kui-
tenkin vasta 1 pdivastd lokakuuta 2017 ldhtien. Tavaramerkkiasetuksesta on sittemmin annettu
uusi versio, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/1001, annettu 14 paivéana ke-
sdkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistéd (jdljempénd EU-tavaramerkkiasetus). Kodifi-
oitua asetusta sovelletaan 1 paivéstd lokakuuta 2017 lahtien. Asetuksen sisélto ei tidsséd yhtey-
dessé kuitenkaan muuttunut suhteessa aiempiin sdadoksiin.

EU-tavaramerkkiasetuksessa sdddetdin kansallisista tavaramerkkijirjestelmisti erillisestd EU-
tavaramerkistd. EU-tavaramerkki on tavaramerkkiasetuksen perusteella voimassa yhtendisin
oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella. Yksinoikeus voi perustua ainoastaan rekisterdintiin, jo-
ta haetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (jdljempénd EUIPO). Tavaramerkki-
laissa sddnnelty kansallinen ja toisaalta EU-tavaramerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen
tavaramerkkijarjestelma ovat toisistaan riippumattomia, rinnakkaisia jarjestelmid. Muutosase-
tuksen johdanto-osan 5 perustelukappaleessa todetaan, ettd yhteison tavaramerkkijérjestelmas-
td sen perustamisesta ldhtien saatu kokemus on osoittanut, ettd yritykset EU:sta ja kolmansista
maista ovat hyvéksyneet jérjestelmén, josta on tullut onnistunut ja elinkelpoinen tdydentijé ja
vaihtoehto jésenvaltioiden tasolla saatavilla olevalle tavaramerkkien suojalle. Liséksi johdan-
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to-osan 6 perustelukappaleessa todetaan, ettd kansalliset tavaramerkit ovat edelleen tarpeellisia
yrityksille, jotka eivét halua tavaramerkeilleen suojaa EU:n tasolla tai jotka eivdt pysty saa-
maan EU:n laajuista suojaa, vaikka kansallisen tason suojan saannille ei ole esteitd. Kunkin
tavaramerkkisuojaa hakevan henkilon olisi voitava pdittié, haetaanko suojaa vain kansallisena
tavaramerkkind yhdessid tai useammassa jésenvaltiossa vai vain EU-tavaramerkkind vai mo-
lempina.

2.1.3 Lainsdadanto ja kaytantd erdissd Euroopan Unionin jisenmaissa
Ruotsi

Ruotsissa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus vuonna 2011. Uusi tavaramerkkilaki
(Varumaérkeslagen, 2010:1877) tuli voimaan 1 pdivand heindkuuta 2011, ja siind yhdistettiin
aikaisemmin voimassa ollut tavaramerkkilaki (1960:644) ja yhteismerkkilaki (1960:645). Uu-
distuksen tavoitteena oli selkeyttéd lakia sekd saada aikaan ymmaérrettdvé ja johdonmukainen
kokonaisuus. Kokonaisuudistuksen yhteydessi saatettiin voimaan my0s Singaporen sopimus.
Uusi laki jaettiin lukuihin, joiden sisélld pykéldinti on juokseva. Selkeyttd liséttiin myds otsi-
koimalla jokainen pykild erikseen, kuten aiemmin jo Tanskan tavaramerkkilaissa oli tehty.
Uusin merkittdvd muutos viime vuosilta oli tavaramerkkejd koskevien tapausten keskittdmi-
nen Patentti- ja markkinatuomioistuimelle (Patent- och marksnadsdomstolen) 1 paivésta syys-
kuuta 2016 alkaen. 1 péivénd syyskuuta 2016 toimintansa aloittanut Patentti- ja markkinatuo-
mioistuin késittelee kaikki maan tapaukset ja asiat, jotka liittyvdt immateriaalioikeuteen, kil-
pailuoikeuteen ja markkinointioikeuteen. Tuomioistuimen paitoksistd voidaan valittaa Patent-
ti- ja markkinaylituomioistuimeen (Patent och marknadséverdomstolen), joka aloitti toimin-
tansa samaan aikaan. Ruotsin hallitus asetti 7 pdivdna toukokuuta 2015 tyéryhmén selvitta-
méén tavaramerkkilakia koskevia muutostarpeita uuden tavaramerkkidirektiivin taytint6on
panemiseksi. Tyoryhmé antoi selvityksestd muistion SOU 2016:79, jossa se ehdotti tavara-
merkkilain ja muiden tunnusmerkkioikeuksiin liittyvien lakien uudistamista. Muistion perus-
teella 7 kesdkuuta 2018 annettiin hallituksen esitys 2017/18:267. Sisélldllisesti monet ehdote-
tut muutokset liittyvit voimassa olevan tavaramerkkilain modernisointiin ja yksinkertaistami-
seen sekd uuden direktiivin asettamien vaatimusten taytdnt6on panoon.

Ruotsissa tavaramerkkia ei rekister6ida, mikali sille on olemassa ehdoton tai suostumuksenva-
rainen este. Ruotsin patentti- ja rekisteriviranomainen (patent- och registreringsverket, PRV)
tutkii ehdottomat ja suostumuksenvaraiset esteet viran puolesta (ex officio) ja hylkda rekiste-
roinnin, jos kyseisenlainen este on olemassa.

Tavaramerkkirekisterdinnin kumoamista voidaan Ruotsissa hakea joko tuomioistuimelta tai
PRV:Itd hallinnollisessa menettelyssd. Hallinnollista kumoamista koskevasta menettelysté
sddnnellddan Ruotsin tavaramerkkilain 3 luvussa. Hallinnollista kumoamista haetaan hakemuk-
sella, jossa tulee esittdd kumottava merkki, hakijan tiedot ja perustelut kumoamiselle. Hakijan
tulee suorittaa hakemusmaksu (450 SEK). PRV ldhettdd timén jdlkeen tavaramerkin haltijalle
lausumapyynnén, jossa se kehottaa tavaramerkin haltijaa antamaan vastineensa. Mikéli ku-
mottavan tavaramerkin haltija ei anna vastinetta tai hin hyviksyy kumoamisen, tavaramerkki-
rekisterdinti kumotaan hakemuksen perusteella. Haltija voi myos hyvaksyd kumoamisen, jol-
loin PRV tekee tdmédn mukaisen paatoksen.

Jos kumottavan tavaramerkin haltija vastustaa kumoamista kokonaan tai edes joltain osin,
PRYV ei anna asiassa ratkaisua. PRV ilmoittaa kumoamisvaatimuksen esittdjdlle tavaramerkin
haltijan vastustamisesta ja asia voidaan kumoamisvaatimuksen esittdjan pyynnostd vieda pa-
tentti- ja markkinaoikeuteen. Pyynto asian siirtdmisestd patentti- ja markkinaoikeuteen esite-
tddn PRV:lle, joka toimittaa asiakirjat tuomioistuimelle. Asian siirtdmistd tuomioistuimeen
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koskevasta pyynnosti tulee suorittaa maksu. Jos asian siirtoa oikeuteen ei pyydetd maarityssi
ajassa, PRV jattdd asian sillensa.

Tavaramerkin haltija, jonka merkki on kumottu PRV:ssd, voi hakea takaisinsaantia. Takaisin-
saantihakemus toimitetaan PRV:lle ja se tulee tehdd kuukauden kuluessa rekisterdinnin ku-
moamispddtoksestd. PRV tarkastaa takaisinsaantihakemuksen, ja jos se on kunnossa, siirtdi
asian patentti- ja markkinaoikeudelle, joka ratkaisee asian. Edelld kuvattuun menettelyyn ei
ole vireilld olevassa hallituksen esityksessd esitetty muutoksia, vaan PRV kasittelisi edelleen
vain niin sanotusti riidattomat kumoamisasiat hallinnollisessa menettelyssa.

Ruotsi liittyi Singaporen sopimukseen vuonna 2011. Singaporen sopimus edellyttda, ettd ja-
senvaltio valitsee jonkin sopimuksessa esitetyn vaihtoehdon, miten hakija voi saada hakemuk-
sensa takaisin vireille tilanteissa, joissa hakija ei ole noudattanut sille asetettua méaardaikaa.
Ruotsissa vilipaatokseen vastaamatta jattdmisen takia sillensd jatetyn hakemuksen kisittelya
jatketaan, mikéli sitd pyydetdéin PRV:Itd kahden kuukauden sisdlld alkuperdisen méérdajan
paéttymisestd. Pyynnon yhteydessd hakemus tulee tdydentdd ja puutteet korjata. Ruotsin kéyt-
tdmé tapa vastaa sopimuksen vaihtoehtoa ii. Késittelyn jatkaminen on mahdollista useamman
kerran. Ruotsissa on katsottu, ettd Singaporen sopimus ei mahdollista sitd, ettd uudelleenkésit-
tely rajattaisiin vain yhteen kertaan hakemusta kohden. Siti vastoin rajaus voisi olla mahdol-
lista yhteen kertaan mééridaikaa kohden, mutta tdllaiseen rajaukseen Ruotsissa ei katsottu ole-
van tarvetta. Késittelyn jatkaminen on mahdollista vélipaétoksistd, jotka on annettu hakemuk-
sen muodollisista puutteista, varsinaisista rekisterdintiesteisté tai rekisterdinnin uudistamises-
ta. Ruotsissa on huomautettu, ettd Singaporen sopimus ei koske Ruotsiin kohdennettuja kan-
sainvilisid rekisterdintejd, minkd vuoksi niiden osalta uudelleenkésittelymahdollisuutta ei ole.
Kansainvilisissd tavaramerkkihakemuksissa (alkuperimaana Ruotsi) uudelleenkésittely on
kuitenkin mahdollista, jos PRV on antanut kansainviliseen hakemukseen liittyen vélipa&tok-
sen.

Norja

Norjassa asetettiin 1990-luvun lopulla tyoryhmé ottamaan osaa pohjoismaalaiseen tavara-
merkkilain uudistushankkeeseen. Tyoryhméan (Varemerkeutredningen II) mietinté NOU
2001:8 johti hallituksen esitykseen tavaramerkkilain uudistamiseksi. Norjan uusi tavaramerk-
kilaki (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) tuli voimaan 1 péivéni
heindkuuta 2010. Uuden lain esikuvana oli joiltain osin Tanskan tavaramerkkilaki vuodelta
1992. Norjan uudistuksella pyrittiin ajanmukaistamaan ja selkeyttdmian lain systematiikkaa,
mutta lakiuudistus ei sisdltdnyt suuria materiaalisia muutoksia olemassa olevaan lainsdadén-
toon. Tavoitteena oli lisdksi tayttdd Singaporen sopimuksen vaatimukset, jotta sopimukseen
voitaisiin tdmén jalkeen liittyd. Tavaramerkkilakia on muutettu uudistamisen jalkeen 2014 ja
2015. Viimeisin muutos annettiin 19 paivina kesékuuta 2015 ja se tuli voimaan 1 péivéni lo-
kakuuta 2015. Muutokset olivat suurilta osin lakiteknisid. My6s Norjan markkinointilaki (Lov
om kontroll med markedsfaring og avtalevilkdr mv. Markedsferingsloven, LOV-2009-01-09-
2) ja toiminimilaki (Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. Fore-
taksnavneloven, LOV-1985-06-21-79) tidydentdvit tavaramerkkejd koskevaa lainsdddantoa.
Norjassa on vireilld tavaramerkkilain muutos, jossa tiytéintoonpantaisiin tavaramerkkidirektii-
vi, modernisoitaisiin ja selkeytettdisiin lakia ja ratifioitaisiin Singaporen sopimus. Muutoseh-
dotuksesta on ollut mahdollista lausua 14 syyskuuta 2018 asti (18/2638).

Norjassa Patentstyret tutkii ehdottomat ja suostumuksenvaraiset rekisterdintiesteet viran puo-
lesta (ex officio) ja se hylkda merkin rekisterdinnin, mikéli esteitd on olemassa.

18



HE 201/2018 vp

Norjassa tavaramerkki voidaan hakemuksesta siirtdd tai poistaa sekd hallinnollisesti kumota
tai mitdt6idd. Merkki voidaan poistaa rekisteristd, jos on epaselvdd, onko merkin haltijaa enda
olemassa tai jos hénen osoitteensa on tuntematon. Merkin poistoa haetaan hakemuksella ja sii-
té tulee suorittaa maksu. Ennen poistoa Patentstyret pyytdd haltijaa ilmoittautumaan siédetys-
sd ajassa. Tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti voidaan myds siirtéé toiselle, jos tima osoit-
taa oikeutensa merkkiin. Rekisterdinti voidaan hallinnollisesti kumota, jos myShemmin teh-
dyn tavaramerkkihakemuksen etuoikeuspdivé olisi aiempi kuin kumottavan merkin hakemis-
pdiva ja tima hakemus olisi siis muodostanut esteen kumottavan merkin rekisterdinnille. Kyse
on siis 1&hinné tilanteesta, ettd estemerkki on virheellisesti jdéinyt esteharkinnassa huomioimat-
ta. Patentstyret voi myds omasta aloitteestaan poistaa rekisterdinnin, rekisteréinnin uudistami-
sen tai muutoksen, jos téllainen on tehty selvésté virheestd johtuen. Tavaramerkin haltijalle
annetaan mahdollisuus lausua asiasta ennen poistoa.

Tavaramerkkirekisterdinnin hallinnollista kumoamista voi hakea henkild, jolla on oikeudelli-
nen intressi asiassa. Kumoaminen voidaan laittaa vireille véiteajan ja mahdollisten véitekasit-
telyjen lainvoimaisten péatosten jélkeen. Viiteaika on kolme kuukautta rekisterdinnistd. Ku-
moamisen hakijan tulee todisteellisesti toimittaa ilmoitus kumoamisvaatimuksesta myds rekis-
teriin merkityille lisenssinsaajille. Patentstyret voi kutsua osapuolet suulliseen kisittelyyn ja
tietyin edellytyksin asian osapuolet voivat vaatia suullista kisittelyd myos itse. Patentstyret
voi velvoittaa hdvinneen osapuolen korvaamaan toisen kuluja. Tdmai ei kuitenkaan ole auto-
maattista, vaan Patentstyret:1ld on korvauksien méairdamisessé harkintavaltaa. Patentstyret:n
padtoksistd voi  valittaa  valituslautakuntaan. Norjassa hallinnollisia ~ kumoamis-
/mitittdmyystapauksia on noin 65-100 kpl vuodessa. Sielld valtaosa kumoamisasioista laite-
taan vireille merkin kayttamattomyyden perusteella (arviolta 90 %).

Jos hallinnollinen kumoamisasia on kasiteltdvani Patentstyret:ssa, hakija ei saa laittaa saman-
aikaisesti vireille kannetta kumoamisesta tai mitdtdinnistd tuomioistuimessa. Asiaa ei myos-
kédén voida tuoda Patentstyret:n hallinnolliseen menettelyyn, ennen kuin mahdolliset tuomiois-
tuinkésittelyt on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos asia on laitettu vireille tuomioistuimessa ennen
kuin Patentstyret on antanut asiassa paitdksensd, Patentstyret odottaa tuomioistuimen lain-
voimaista ratkaisua.

Norja ei ole ratifioinut vield Singaporen sopimusta, mutta lausunnoilla olleen ehdotuksen mu-
kaan olisi liittymaéssé sithen. Lausunnoilla olevan ehdotuksen mukaan ratifiointi ei edellyttéisi
suuria muutoksia Norjan voimassaolevaan tavaramerkkilakiin. Léhinnd oikeuden palauttamis-
ta koskevaa mairdaikaa pidennettiisiin, jotta sopimuksen vaatimukset sen osaltakin tdyttyisi-
vit. Norjassa sillensd jatetyn hakemuksen késittelya jatketaan, mikéli sitd pyydetddn kahden
kuukauden sisdlld alkuperdisen madrdajan paattymisestd. Pyynnon yhteydessa tulee suorittaa
maksu sekéd hakemus tulee tdydentéd ja puutteet korjata. Témé vastaa sopimuksen vaihtoehtoa
ii, kuten Ruotsilla. Tdmédn luonteinen késittelyn jatkaminen on mahdollista vain kerran. Nor-
jassa on késittelyn jatkamisesta liséksi sdéddetty, ettd jos hakija tai haltija on kérsinyt oikeu-
denmenetyksen sen vuoksi, ettei ole noudattanut madrdaikaa, mutta toiminut niin huolellisesti
kuin olosuhteet vaativat, saa hin kuitenkin asiansa késiteltdviksi. Tdméa vastaisi 1dhinnéd Sin-
gaporen sopimuksen vaihtoehtoa iii. Vaikka Norjan tavaramerkkilaissa on lueteltu poikkeuk-
sia, joissa oikeuksien palauttaminen ei ole mahdollista, se on mahdollista esimerkiksi tilanteis-
sa, joissa rekisterdinnin uudistamiselle asetettua méadrdaikaa ei ole pystytty noudattamaan.

Tanska
Tanska toteutti ensimmaéisend Pohjoismaana tavaramerkkilakinsa kokonaisuudistuksen. Uusi

laki (Varemarkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) tuli voimaan 1 pdivdnd tammikuuta 1992.
Tanskan tavaramerkkilaki oli ensimméinen pohjoismaisista tavaramerkkilaeista, joka saatettiin
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vastaamaan vanhan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia. Lakia on sittemmin muutettu uudes-
taan esimerkiksi vuonna 1999, 2009 ja 2012. Uusin merkittdvd muutos tanskalaiseen tavara-
merkkilainsédddéntoon oli uuden erikoisyksikon perustaminen Tanskan Patentti- ja tavara-
merkkiviraston (patent- og varemerkestyrelsen) yhteyteen, ]onka tehtévénd on vahvistaa tais-
telua védrentdmistéd ja piratismia vastaan. Yksikko toimii myds kontaktina, johon kuluttajat,
yritykset ja viranomaiset voivat ottaa yhteyttd saadakseen tietoa ja ohjausta immateriaalioike-
uksien tdytdntoonpanosta. Pyynnostd ja maksua vastaan yksikko voi antaa myds kirjallisen
lausuman. Yksikon tehtdvana on lisdksi avustaa poliisia ja syyttdjaa tapauksissa, jotka koske-
vat piratismia ja védrentdmistd. Muutos annettiin joulukuussa 2016 ja sen tarkoituksena on pa-
rantaa immateriaalioikeuksien suojaa ja laillista hyddyntdmistd. Uudet sdénnokset astuivat
voimaan 1 pdivind tammikuuta 2017. Tanskan tavaramerkkejd sdételee myds asetus tavara-
merkkien ja yhteisomerkkien hakemisesta sekd rekisterdimisestd (Bekendtgerelse om anseg-
ning og registrering m.v. af varemerker og fellesmaerker, BEK nr 364 af 21/05/2008
Geaeldende). Tanskassa on vireilld lakimuutos tavaramerkkidirektiivin taytdntodnpanemiseksi.
Ehdotus oli lausuttavana 25.6 — 3.8.2018 vilisend aikana (ref 16/00393) ja siind ehdotetaan
mm. lain lukujen 1-5 seké 8 korvaamista uusilla sédnndksilla.

Patentti- ja tavaramerkkivirasto tutkii tavaramerkin rekisterdinnin ehdottomat ja suostumuk-
senvaraiset esteet. Ehdottomista rekisterdintiesteistd ldhetetddn hakijalle valipdatds. Suostu-
muksenvaraisista rekisterdintiesteisti virasto laatii tutkimusraportin hakijalle. Raportti on kui-
tenkin vain informaatiota varten, silld rekisterdintid ei hylétd suostumuksenvaraisten esteiden
vuoksi. Vaikka suostumuksenvaraisia esteitd siis olisi olemassa, voi hakija valita rekiste-
r6iddénko merkki siitd huolimatta. Tutkimusraportti voi kuitenkin kannustaa hakijaa vetdmééan
hakemuksensa takaisin tai muuttamaan tavaroiden ja palveluiden luokittelua.

Tanskassa merkin poistosta ja kumoamisesta sddnnellddn hyvin samaan tapaan kuin Norjassa.
Patentti- ja tavaramerkkivirasto voi itse poistaa rekisterdinnin tai rekisteriin tehdyn muutoksen
kolmen kuukauden ajan, jos merkinté tai rekisterdinti on tehty selvéstd virheesté. Jos tavara-
merkin haltijan olemassa oloa on syyté epiilld tai hidnen osoitteensa on tuntematon, kuka ta-
hansa, jolla on oikeudellinen intressi, voi pyytdd merkin poistoa rekisteristd. Jos hal‘uja ei il-
moittaudu madraajassa, merkki poistetaan.

Tavaramerkkirekisteréinnin kumoamista voi hakea kuka tahansa, jolla on asiassa oikeudelli-
nen intressi. Kumoamista voi hakea my0s tuomioistuimelta, eikd hakemusta hallinnollista
kumoamista varten voi jittdd, mikéli asia on vireilld tuomioistuimessa. Patentti- ja tavara-
merkkivirasto my6s odottaa tuomioistuimen ratkaisua, jos asia on samanaikaisesti vireilld
tuomioistuimessa ja hallinnollisena menettelynd. Virasto antaa kumoamispyynnon tiedoksi
merkin haltijalle ja tilld on mahdollisuus lausua asiasta. Viraston paétoksestd voidaan valittaa
valituslautakunnalle.

Tanska on ratifioinut Singaporen sopimuksen vuonna 2008. Tanskassa on valittu Singaporen
sopimuksen vaihtoehto i eli sielld myOnnetdan pyynnostd madrdajanpidennys. Tanskassa ha-
kemusta ei jatetd sillensd, jos vilipdatokseen ei vastata, vaan heidan hallintolakinsa edellyttaa,
ettd he antavat nimenomaisen paatoksen asiasta. Tdméan vuoksi Patentti- ja tavaramerkkiviras-
to odottaa aina maéirdajanpidennyspyynnon esittdmiselle varatun ajan (2 kuukautta), ennen
kuin he esimerkiksi hylkéddvat hakemuksen. Tanskassa méérdajanpidennys alkuperdisen maé-
rdajan paéttymisen jilkeen on mahdollista myds kansainvélisissé rekisterdinneissé.

2.2 Lainsaidinto ja kiytinto

2.2.1 Tavaramerkkilaki
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Tavaramerkeistd sdddetddn tavaramerkkilaissa (7/1964) ja tavaramerkkiasetuksessa
(296/1964). Nykyinen tavaramerkkilaki tuli voimaan 1 péivénéd kesékuuta 1964. Lakiin on
tehty useita osittaisuudistuksia, jotka ovat padosin olleet seurausta Suomen liittymisestd kan-
sainvilisiin sopimuksiin. Hieman suurempi osittaisuudistus tehtiin vuonna 2016 lailla
616/2016, kun erityisesti lain 1 lukua muutettiin vastaamaan paremmin vanhan tavaramerkki-
direktiivin vaatimuksia ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnt6d. Muutoksessa
selkeytettiin mm. lain soveltamisalaa seké tavaramerkin ja sen erottamiskyvyn maaritelmaa.

Yksinoikeus

Tavaramerkkilain 1 luku sisdltdd yleisid médrdyksid tavaramerkkioikeudesta, esimerkiksi tava-
ramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta ja sekoitettavuudesta. Lain 1 §:n méaéri-
telman mukaan tavaramerkki on tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa kaytettava
merkki. Lain 2—4 a §:ssd sdddetddn siitd, minkélainen merkki voi olla tavaramerkkind, ja miten
yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisterdin-
nilld tai vakiinnuttamalla tavaramerkki. Tavaramerkki voi olla miké tahansa elinkeinotoimin-
nassa kdytettdvé erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Vakiinnuttamisel-
la voidaan saada yksinoikeus muuhunkin kuin erottamiskykyiseen tai graafisesti esitettdvéén
merkkiin. Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoi-
minnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Unionin tuomioistuin on asiassa C-299/99 (tuomio
18.6.2002, C-299/99, Philips, EU:C:2002:377) antamassaan tuomiossa todennut, etté tavara-
merkin erottamiskykyéi on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten ta-
varamerkin rekisterdintid on haettu. Haettuja tavaroita tai palveluita tai niiden ominaisuuksia
kuvailevaa merkkii ei katsota erottamiskykyiseksi. Yksinoikeutta ei myOskédan voi saada sel-
laiseen merkkiin, joka muodostuu ainoastaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttdimattomasta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §).
Lain 5 a §:ssé kielletdén toisen nimen tai toiminimen ottaminen tavaramerkkiin seké aputoi-
minimien tai toissijaisen tunnuksen ottaminen merkkiin tietyin edellytyksin.

Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista sdddetddn 6 §:ssd. Suoja voidaan kasittdd kolmitasoi-
seksi. Ensinndkin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan
kayttamastd elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita suojattu tava-
ramerkki (nk. kaksinkertainen samuus). Toiseksi kielto-oikeus koskee merkkid, joka sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran. Kolman-
neksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Laa-
jalti tunnetun tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayt-
tamasta elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu
tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivit ole samankaltaisia kuin
ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaaraa ei ndin ollen edel-
lytetd. Laajalti tunnetun merkin suojan saamiseksi edellytetdén kuitenkin, ettd merkin aiheeton
kaytté merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviaksi kayttimista
taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Yleisesti edelld mainittu kiel-
to-oikeus koskee merkin kiytt6d nimenomaisesti elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnuk-
sena.

Tavaramerkkilain 6 §:ssd luetellaan myds merkin kédyttotapoja, jotka kuuluvat yksinoikeuden
piiriin. Kiellettyd on mm. merkin paneminen tavaroihin tai niiden paéllyksiin, tavaroiden tar-
joaminen tai liikkeelle laskeminen tai tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkié kéyt-
tden taikka merkin siséltdvien tavaroiden kauttakuljetus.
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Lain 7 §:ssé sdddetddn yksinoikeuden rajoituksista. Yksinoikeus tavaramerkkiin ei esté toista
kayttdmastd elinkeinotoiminnassa hyvén liiketavan mukaisesti mm. omaa nime#dn, toi-
minimeddn, aputoiminimedén, toissijaista tunnustaan tai osoitettaan tai erottamiskyvytontd,
tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintdd. Toisen tavaramerkkid saa lisaksi kdyttad, jos
sen kdyttdminen on tarpeen tavaran kdyttotarkoituksen osoittamiseksi. Euroopan unionin tuo-
mioistuimen mukaan hyvélld liiketavalla tarkoitetaan 1dhinnd velvollisuutta toimia lojaalisti
tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin ndhden.

Tavaramerkkilain 1 luvussa sééddetddn liséksi aikaisemman oikeuden etusijasta, oikeuksien
sammumisesta Euroopan talousalueella ja tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksista
myohemmin haettuun tavaramerkkiin ja tavaramerkin kéyttdmisestd sanakirjoissa ja muissa
painotuotteissa.

Rekisterdintiesteet

Lain 2 luvussa sdddetddn tavaramerkkien rekisterinnistd. Rekisterdinnin esteet on lueteltu
lain 13 ja 14 §:ssd. Tavaramerkkié ei saa rekister6idd, jos se ei ole erottamiskykyinen lain 3
§:n mukaisesti. Rekisterdinnistd ei kuitenkaan voi kieltiytyé, jos merkki on ennen rekisterdin-
tihakemuksen tekopdivad tullut kdyton kautta erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkid ei myos-
kain rekisterdida, jos se muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttimattomasta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §).

Lain 14 §:ssé on lueteltu muita rekisterdintiesteitd, joista ns. absoluuttisia eli ehdottomia rekis-
terdintiesteitd ovat tavaramerkin lain, yleisen jarjestyksen tai hyvin tavan vastaisuus seké har-
haanjohtavuus. Niin sanotuissa relatiivisissa eli suostumuksenvaraisissa rekisterdintiesteissé
tavaramerkkié ei rekister6idd sen vuoksi, ettd se esimerkiksi sisdltdd toisen nimen, toiminimen
tai aputoiminimen, toisen teoksen nimen, valokuvan tai loukkaa tekijanoikeutta. Liséksi rekis-
teroinnistd tulee kieltdytyd, jos merkki aiheuttaa sekaannusvaaran mm. toiminimeen tai apu-
toiminimeen, kasvilajikkeen lajikenimeen tai maantieteelliseen merkintéén. Oikeuskéytdnnos-
sd korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa KHO 2003:7, ettd toiminimen ja tavaramer-
kin vilinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitd toimialoja, jotka ovat molemmille yh-
teiset, eli toiminimen ja tavaramerkin vélisen sekaannusvaaran arvioiminen edellyttdé tavara-
merkin tavara- ja palveluluettelon sekéd toiminimen toimialan vertailua (tuomio 8.1.2003/7,
KHO, Aluflex system). Tavaramerkkié ei lisdksi rekisteréidd, jos aiemman tavaramerkin halti-
jalla on yksinoikeus merkin kdyttdmiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Tamé
viittaa lain 6 §:44n, jossa on todettu tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisdlté kielto-
oikeuksineen. Rekisterdinnista tulee siis kieltdytyd mm., jos on jo olemassa aiempi identtinen
merkki samoille tavaroille ja palveluille taikka sama tai samanlainen merkki samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita varten, mikd aiheuttaa sekaannusvaaran. Tavaramerkki voidaan rekiste-
r6idd néistd 14 §:n mukaisista suostumuksenvaraisista rekisterdintiesteisté huolimatta, jos ha-
kija toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle suostumuksen toisen toiminimen, tavaramerkin,
teoksen tai muun oikeuden haltijalta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkia ei rekisterdida, jos ta-
varamerkin hakija on tehnyt rekisterdintihakemuksen vilpillisessd mielessd. Sddnnoksen tar-
koituksena on muun muassa estéé toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen kaytto vilpillisessi
mielessd, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisterdinnin tai vakiinnutta-
misen perusteella. Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkai-
sukdytanndssddn (C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, EU:C:2009:361, tuomio
11.6.2009, 53 kohta) tuonut esiin, ettd arvioitaessa sitd, onko hakija ollut V11p1111sessa mieles-
sd, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvét
merkitykselliset tekijét, jotka olivat olemassa jétettdessd hakemusta merkin rekisterdimiseksi.
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Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, ettd hakija tietdd tai hénen pitdisi tietdd, ettd
kolmas kayttdd vahintddn yhdessé jasenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa
merkkid tai samankaltaista merkkié, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisterdimisté
haetaan. Kansallisessa oikeuskdytinnossd sovellettaessa tavaramerkkilain vilpillisen mielen
sddnndstd on jo vanhastaan katsottu, ettd tavaramerkin kéyttond on pidetty myds ulkomailla
tapahtunutta kayttod (KHO 1971 A 11 96).

Rekisterdintimenettely

Tavaramerkin rekisterdintimenettelystd safdetdén tavaramerkkilain 1620 §:ssd. Tavaramer-
kin rekisterdintid haetaan kirjallisella hakemuksella PRH:sta. Hakemuksen vireilletulon edel-
lytyksend on, ettd hakemus siséltdd hakijan nimen, haettavan merkin sekd tavarat ja luokat,
jotka merkki késittdd. Hakemuksen vireilletulon edellytyksend on lisdksi suoritettu hakemus-
maksu. Tavaramerkkiasetuksen 17 §:ssd sdddetddn tarkemmin hakemuksen tiedoista. Jos haki-
jalla tai mySohemmin tavaramerkin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hénelld tulee olla
Euroopan talousalueella asiamies, joka voi olla myds yhteiso (31 §).

Jos hakija ei ole noudattanut hakemusta koskevia sddnndksia tai jos PRH havaitsee rekiste-
roinnille olevan muita esteitd, PRH:n on ensin vilipdéatokselld kehotettava hakijaa korjaamaan
puutteellisuus hakemuksessa tai antamaan lausumansa vilipdatokseen. Jollei hakija valipda-
toksessd madratyn ajan kuluessa ryhdy toimenpiteisiin korjatakseen puutteellisuuden, josta
hintd on huomautettu, tai anna lausumaansa, rekisteriviranomainen jéttda hakemuksen sillen-
sd. Sillenséjéttopadtoksesté voidaan valittaa markkinaoikeuteen.

Kansallisia tavaramerkkihakemuksia laitettiin vuonna 2017 vireille 3 347 kpl. Vuonna 2017
noin 85,5 % hakemuksista jatettiin sdhkoistd hakemuslomaketta kdyttden. Sahkoisen hake-
muksen hakemusmaksu on paperista versiota edullisempi ja hakulomake ohjaa hakijaa merk-
kityyppien ja tavaroiden ja palveluiden valitsemisessa. PRH tutkii hakemukset sdhkdisesti ja
laatii vélipaétokset sdhkoiselld késittelyohjelmalla, mutta paétokset ldhetetddn tdlld hetkelld
kirjattuina kirjeind. Hakijoiden tulee vastata vélipaétoksiin kirjallisesti, esimerkiksi sdhkopos-
titse. Vastausta ei voi toimittaa vield PRH:n sdhkoisessé jarjestelméssd. Hakemusten kasittely-
aika PRH:ssa oli vuonna 2017 keskimiérin 2,6 kuukautta. Hakemuksista noin 16 % jéé sillen-
sd ja 2-3 % peruutetaan.

Siind tapauksessa, ettd vield hakijan antaman lausuman jilkeenkin on olemassa este rekiste-
roinnille ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestd, PRH hylkdi hakemuksen,
jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta valipadatostd. Jos hakemus tayttda sddadetyt rekisteréinnin
edellytykset, PRH:n on merkittdva haettu yksinoikeus tavaramerkkirekisteriin ja samalla kuu-
lutettava rekisterdinnistd tavaramerkkilehdessa. Rekisterdintiin on vuonna 2017 johtanut noin
76 % hakemuksista ja hylkdykseen noin 4 % hakemuksista. Rekisterdinti on voimassa 10
vuotta rekisterdintipdivastd lukien ja voimassaolo voidaan uudistaa 10 vuoden jaksoissa ha-
kemuksesta tai pelkilld maksulla. Rekisterdinnin uudistamista voidaan hakea sidhkdisesti ja
noin 87 % vuonna 2017 jatetyistd uudistamishakemuksista jatettiinkin sdhkoisesti.

Viitemenettely

Tavaramerkkiyksinoikeuden rekisteriin merkitseminen tapahtuu siiné vaiheessa, kun PRH kat-
soo, ettd hakemus tayttdd rekisterdinnin edellytykset ja tekee paatoksen hakemuksen hyvak-
symisestd. PRH:n suorittamasta hakemuksen hyviksymistd koskevasta kuuluttamisesta, joka
suoritetaan julkaisemalla rekisterdinti Tavaramerkkilehdessd, alkaa kuitenkin kulua erityinen
niin sanottu véiteaika. Kyseisend viiteaikana, joka on kaksi kuukautta, on mahdollista tehdi
viite PRH:lle tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Viitteesti tulee suorittaa maksu.
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Viitemenettelystd sdddetddn tavaramerkkilain 20 ja 21 §:ssd. Viitemenettelyn tarkoituksena
on varmistaa kaikkien esteiden tuleminen otetuksi huomioon jo yksinoikeuden myontdmisvai-
heessa ennen kuin PRH:n suorittama yksinoikeuden mydntémisté tarkoittava rekisterdinti tu-
lee lopulliseksi. Viitemenettelyssd viitteentekijd voi tuoda rekisteriviranomaisen tietoon sel-
laisen seikan, jota PRH ei ole hakemusta késitellessdéin omissa tutkimuksissaan joko havain-
nut tai voinutkaan havaita, ja jolla viitteentekijin mielestd on merkitysté rekisterdinnin pysy-
vyyden kannalta.

Viite on vapaamuotoinen kirjelma, jossa yksildiddan mitd rekisterdintid ja rekisterdinnin kat-
tamia tavaroita tai palveluita véite koskee, ilmoitetaan viitteen perustelut ja véitteentekijin
nimi ja osoitetiedot. Jos viitteentekijilld ei ole kotipaikkaa Suomessa, véitteentekijélld tulee
olla asiamies Euroopan talousalueelta, joka edustaa véitteentekijad véiteasiassa. Viitteen voi
tehda padsdantdisesti kuka tahansa minké tahansa ehdottoman tai suostumuksenvaraisen rekis-
terdintiesteen perusteella. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin ratkaisussaan 2010:75 (tuomio
3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote) katsonut, ettd valittajalla ei ollut oikeutta vedota
suostumuksenvaraiseen rekisterdintiesteeseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuu-
lunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittinyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeuspe-
rustetta. Korkein hallinto-oikeus arvioi, ettd lain 14 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetut,
yleistd etua turvaavat ehdottomat esteperusteet ovat eri asemassa kuin mainitun momentin
muissa kohdissa tarkoitetut rekisteréinnin suostumuksenvaraiset esteet. Myods markkinaoikeu-
den 26 péivéini kesdkuuta 2014 antamassa ratkaisussa (tuomio 26.6.2014, Ma0:470/14, Gulf)
arvioitiin valitusoikeutta ja katsottiin, ettd konsernisuhde yhteisén tavaramerkin haltijaan ei
sellaisenaan ollut riittdva oikeusperuste.

Viitemenettelyssa PRH antaa viiteosapuolille tiedoksi lausumia niin kauan kuin osapuolet
lausuvat asiassa jotain. Vaikka véitteentekijd peruuttaa viitteen, asia voidaan tutkia, jos siihen
on erityisid syitd. Kaikkien lausumien ja viitteen tutkimisen jalkeen PRH kumoaa rekisterdin-
nin siltd osin kuin on olemassa este rekisterdinnille tai hylkéda viitteen, jos rekisterdinnille ei
ole estett.

Vaikka tavaramerkin rekisterdintia vastaan tehdédén viite, rekisterdinti pysyy tehdysta véittees-
td huolimatta voimassa vditteen késittelyn ajan. Siind tapauksessa, ettd rekisterdinti tehdyn
viitteen johdosta kumotaan, myonnetty yksinoikeus menettdd vaikutuksensa niin kuin se ei
olisi lainkaan syntynyt.

PRH:Ile tehtiin vuonna 2017 yhteenséd 97 viitettd. Véite kohdistui siis noin kolmeen prosent-
tiin kaikista hyvéksytyistd rekisterdinneistd. Vuonna 2017 annettiin 83 kansallista tavaramerk-
kirekisterdintia koskevaa vaitepddtostd, joista 23kpl eli n. 27,7% johti rekisteréinnin ku-
moamiseen kokonaan tai osittain.

Rekisterdinnin julistaminen menetetyksi tai mitattomaéksi

Tavaramerkkirekisterdinti voidaan julistaa tuomioistuimessa mitittomaksi, jos tavaramerkki
on rekisterdity vastoin tavaramerkkilakia (25 §). Tavaramerkki voidaan lisdksi menettdd, jos
merkki on rekisterdinnin tai vakiintumisen jilkeen menettényt erottamiskykynsé tai muuttunut
harhaanjohtavaksi, lain tai yleisen jérjestyksen vastaiseksi tai hyvén tavan vastaiseksi. Rekis-
terdity tavaramerkki voidaan liséksi menettdd, jos merkkid ei ole kdytetty viimeisten viiden
vuoden aikana eikd kayttimatta jattamiselle ole ollut hyvaksyttavaad syytd (26 §). Jos tosiasial-
linen merkin kaytto aloitetaan uudelleen jo todetun viisivuotiskauden tultua tdyteen, mutta en-
nen esitettyd vaatimusta merkin julistamisesta menetetyksi, ei tavaramerkkid voida julistaa
menetetyksi. Jos kdyttd on aloitettu kuitenkin enintdén kolme kuukautta ennen merkin menet-
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tdmisvaatimusta, ja vasta kun merkin haltija on tullut tietoiseksi siitd, ettd vaatimus mahdolli-
sesti esitetddn, voidaan kayttdiméattomyyteen vedota menettdmisperusteena.

Tavaramerkin menetetyksi tai mitéttdméksi julistamista haetaan markkinaoikeudelle osoitetul-
la kanteella. Kannetta saa ajaa jokainen, joka kérsii haittaa rekisterdinnisté seké tietyissd tapa-
uksissa myds virallinen syyttdjd tai asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja
valvova yhteis6. Markkinaoikeuden oikeudenkdyntimaksu on tdlld hetkelld yhteiséille 2 000
euroa ja yksityishenkildille 500 euroa. Mink&énlaista hallinnollista vaihtoehtoa tavaramerkin
kumoamiseksi ei tdlld hetkelld ole.

Tavaramerkin luovutus ja esineoikeudet

Tavaramerkkilain 5 luvussa sdddetddn tavaramerkin luovuttamisesta, kayttdoikeuksista ja
panttauksista. Lain 32 §:n mukaan tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle joko kokonaan tai
osittain. Liikkeenluovutuksen yhteydessa tavaramerkki seuraa liikettd, ellei toisin ole sovittu.
Tavaramerkin luovutus voidaan pyynnostd merkitd tavaramerkkirekisteriin. PRH kuitenkin
kieltédytyy rekisterimerkinnéstd, jos luovutuksen nojalla tapahtuva tavaramerkin kéyttiminen
ilmeisesti olisi omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Sellainen luovutus, jota ei ole merkitty re-
kisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka on saanut vilpittdmassd mielessd oikeuden
merkKkiin.

Panttaus tavaramerkkiin syntyy merkinnélld tavaramerkkirekisteriin. Panttauksen merkitse-
mistd pyydetddn PRH:Ita. Panttauksesta on my0s sovittava kirjallisesti. Tavaramerkkioikeutta
ei saa ulosmitata, ellei sithen ole perustettu panttioikeutta. Konkurssissa tavaramerkkioikeus
kuuluu konkurssipesaén.

Tavaramerkin haltija voi antaa tavaramerkkiinsi kayttolupia eli lisenssejé. Lisenssit voivat ol-
la alueellisesti rajattuja tai koskea vain joitakin rekisterdinnin kattamista tavaroista tai palve-
luista. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eksklusiivinen tai rinnakkainen eli lisenssinhaltijoita
on useita. Lisenssistd tehdddn luovutusta vastaavalla tavalla pyynnostd merkinta rekisteriin ei-
ki sellainen lisenssi, jota ei ole rekisteriin merkitty, ole voimassa kolmatta kohtaan, joka on
vilpittdmassd mielessd saanut oikeuden merkkiin. Lisenssi voidaan merkité vain rekisterdityyn
tavaramerkkiin. Lisenssin merkitsemisesté voidaan kieltdytyé, jos lisenssiin perustuva merkin
kdyttaminen olisi ilmeisesti omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Lisenssinsaaja ei saa luovuttaa
oikeuttaan edelleen, ellei toisin ole sovittu.

Kiellot ja tavaramerkkioikeuden loukkaukset

Tavaramerkkilain 6 luvussa sédédetédn harhaanjohtavien tavaramerkkien kdyton kieltdmisesta.
Lain 36 §:n mukaan tuomioistuin voi kieltdd kayttdméstd merkkid, jos tavaramerkki luovutuk-
sen tai kdyttdluvan antamisen jédlkeen tulee harhaanjohtavaksi uuden haltijan tai kdyttoluvan
saajan kdyttimana. Merkin kayttd voidaan kieltdd myds, jos merkki on harhaanjohtava tai sita
kaytetddn silld tavoin, ettd yleisd6d johdetaan harhaan. Tuomioistuin voi kiellon lisdksi mééara-
ta, ettd kiellon vastaisesti esimerkiksi tavaraan, paéllykseen tai mainokseen laitettu merkki on
poistettava tai sitd on muutettava tai ettd merkitty omaisuus hévitetdén tai muutetaan. Ennen
téllaista maédrdystd omaisuus voidaan ottaa takavarikkoon (37 §). Kannetta harhaanjohtavan
merkin kdyton kieltimiseksi voi ajaa jokainen, joka kérsii haittaa merkin kdyttamisestd seké
asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteiso.

Tavaramerkin loukkauksesta, loukkaavan teon jatkamisen ja toistamisen kieltimisesti ja nii-

den johdosta maérattiavistd vahingonkorvauksista ja hyvityksestd sédddetddn lain 38 §:ssé. Ta-
varamerkin haltijalla on oikeus saada kohtuullinen hyvitys tavaramerkin oikeudettomasta
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kayttamisestd. Hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kdrsineensé tappiota teon
johdosta. Hyvityksen liséksi tavaramerkin haltijalla on oikeus saada korvaus kaikesta kérsi-
méstédn vahingosta, jos tavaramerkin loukkaus on tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa.
Hyvityksen ja vahingonkorvausoikeuden vanhentumisesta sdédetédn lain 40 §:ssé, jonka mu-
kaan hyvitysté ja vahingonkorvausta voidaan vaatia vain viiden viimeisen vuoden ajalta ennen
kanteen vireillepanoa.

Tuomioistuin voi myds maaritd loukkaustilanteessa, ettd esimerkiksi tavaraan, paillykseen tai
mainokseen laitettu tavaramerkki on poistettava tai muutettava tai merkitty omaisuus hévitet-
tdvéd tai muutettava. Merkitty omaisuus voidaan my6s luovuttaa loukatulle. Tdllainen omai-
suus voidaan myos takavarikoida (41 §). Tuomioistuin voi lisdksi kantajan vaatimuksesta
maaratd vastaajan korvattavaksi kustannukset lainvoimaisen tuomion julkistamisesta (41 a §).

Loukkauskannetta kasitellessddn tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta mééra-
té vilittdjand toimivan palvelun tarjoajan keskeyttdméén tavaramerkkié loukkaavaksi véitetyn
kiyton. Keskeyttdmisméairdys voidaan antaa tietyin edellytyksin myds jo ennen kanteen nos-
tamista tai viliaikaisena véitettyd loukkaajaa kuulematta (48 a §).

Tavaramerkkirikkomuksesta sdddetddn lain 39 §:ssd. Tavaramerkkihaltijan oikeuksia loukkaa-
va voidaan tuomita tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon, jos teko ei ole rangaistava rikoslain
mukaisena teollisoikeusrikoksena. Tavaramerkkirikkomus on asianomistajarikos. Teollisoi-
keusrikossyytteet kasitellddn Helsingin kérdjaoikeudessa (43 §).

Kansainviliset hakemukset ja rekisterdinnit

Kansainvilisistd rekisterdinneistd ja rekisterdintihakemuksista sdddetddn tavaramerkkilain 10
luvussa. Kansainviliselld rekisterdinnilld tarkoitetaan WIPO:n kansainvélisen toimiston suo-
rittamaa tavaramerkin rekisterdintid, joka on toimitettu Madridin pdytakirjan mukaisesti. Mad-
ridin pdytékirjan mukainen rekisterdinti voi perustua voimassa olevan kansallisen rekisterdin-
tiin tai vireilld olevaan kansalliseen hakemukseen. PRH saa WIPO:Ita ilmoituksen Suomeen
kohdennetusta kansainvilisesti rekisterdinnistd, minké jdlkeen PRH tutkii kansainvélisen re-
kisteroinnin rekisterdintiesteet vastaavalla tavoin kuin kansallisissa tavaramerkkihakemuksis-
sa. Mahdollisista rekisterdintiesteistdi PRH ilmoittaa WIPO:lle, joka toimittaa kieltdytymisil-
moitukset kansainvélisen rekisterdinnin haltijoille. Haltijalla on kéytettdvissd samat oikeus-
keinot kuin kansallisilla tavaramerkin hakijoilla. Jos kansainvélisen rekisterdinnin haltijalla ei
ole kotipaikkaa Suomessa ja hian haluaa antaa lausuman PRH:lle, hédnelld tulee olla Euroopan
talousalueella asuva asiamies. Jos rekisterdintiesteitd ei ole, PRH kuuluttaa kansainvélisen re-
kisterdinnin Tavaramerkkilehdessé, mistd alkaa kahden kuukauden viiteaika kuten kansallisil-
la tavaramerkeilld. Kansainvilinen rekisterdinti saa suojaa kansainvélisen toimiston kansain-
viliselle rekisterdinnille antamasta péivéstd alkaen. Tavaramerkkirekisterisséd on noin 36 000
Suomeen kohdennettua kansainvilistd rekisterdintid. Suomeen kohdennettuja kansainvélisid
rekisterdinteja tuli vuonna 2017 vireille 1 276 kpl. Kansainvalisistd rekisteréinneissd hyvak-
syntddn on johtanut keskiméérin 87 %.

Kansainviliset rekisterdintihakemukset, jotka perustuvat suomalaiseen tavaramerkkihakemuk-
seen tai -rekisterdintiin, tehddin englanniksi PRH:lle. PRH tarkistaa, ettd kansainvélinen re-
kisterdintihakemus vastaa hakijan suomalaista hakemusta tai rekisterdintié ja toimittaa hake-
muksen WIPO:lle, joka tarkistaa hakemuksen mm. luokituksen osalta. WIPO rekisterdi kan-
sainvilisen hakemuksen, antaa sille rekisterdintipdivén ja ldhettdd hakemuksessa ilmoitetuille
kohdemaille ilmoituksen kansainvilisestd rekisteroinnistd. Kansainvilisid hakemuksia, joissa
Suomi on alkuperédmaana, jitettiin PRH:lle vuonna 2017 yhteensé 141 kpl.
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Tavaramerkkilain 56 g—56 j §:ssé sdddetdéin liséksi kansallisen rekisterdinnin korvaamisesta
kansainvéliselld rekisterdinnilld, kansainvélisen rekisterdinnin poistamisen ja voimassaolon
lakkaamisen seurauksista.

2.2.2 Yhteismerkkilaki

Yhteisomerkeistd sdéddettiin alun perin tavaramerkkilain 10 luvussa. Lailla 795/1980 yhteiso-
merkkejd koskenut 10 luku kumottiin ja sdddettiin oma lakinsa yhteismerkeistd. Saatamalla
tavaramerkkilaista erillinen yhteismerkkilaki saatettiin tavaramerkkilainsdddénnon rakenne
yhdenmukaiseksi muiden Pohjoismaiden tuolloisen lainséédénnon kanssa, miké helpotti poh-
joismaisen yhtendisyyden sdilyttdmistd ja tavaramerkkilainsdddénnon edelleen kehittdmista.
Sittemmin pohjoismaissa yhteismerkkisddntelyd on siséllytetty takaisin tavaramerkkilakiin,
kuten edelld 2.1.3 on kuvattu. Yhteismerkkilain (795/1980) 2 §:ssd sdddetdén, ettd jollei laista
muuta johdu, yhteismerkkeihin sovelletaan soveltuvin osin tavaramerkkilain sdannoksié.

Yhteismerkkilain mukaan yhteismerkkejd ovat yhteisomerkit ja tarkastusmerkit. Lain 1 §mn 1
momentin mukaan yhteisomerkkejé ovat merkit, jotka on aiottu kéytettdviksi yhteison jdsen-
ten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Haltijayhteison edellytetdén siis olevan jonkinlainen
elinkeinonharjoittajien yhteenliittym4, jolla on jdsenid, kdytdnnossd esimerkiksi yhdistys tai
osuuskunta.

Yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan “viranomainen, yhteis0 tai sdétid, jonka tehtavéina
on tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai valvominen taikka niitd koskevien méérdysten
antaminen, saa rekisterdinnilld yksinoikeuden erityiseen merkkiin kaytettdvéksi tarkastuksen
tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten (tarkastusmerkki).” Tarkastusmer-
kin voi saada ndin ollen tdlld hetkelld vain rekister6innilld, ei vakiinnuttamalla. Tarkastus-
merkkid kéytetddn yksiloiméén tavaroita ja palveluja, jotka tayttdvéat tarkastusmerkin haltijan
asettamat laatuvaatimukset tai méardykset. Tarkastusmerkkid voi kdyttdd kuka tahansa elin-
keinon- tai ammatinharjoittaja edellyttden, ettd tdmin tahon valmistamat tai markkinoimat
tuotteet tayttavat tarkastusmerkin asettamat vaatimukset.

Lain 3 §:n mukaan yhteismerkin rekisterdintihakemukseen on liitettdva ote yhdistys-, kauppa-
tai sdétiorekisteristd taikka muu selvitys hakijan toiminnan laadusta. Lisdksi hakemukseen on
liitettdvd haltijayhteison sdédnnot ja madrdykset merkin kdyttdmisen edellytyksistd. Yhteis-
merkkid koskeva hakemus tehdddan PRH:lle. Vuosina 2014-2017 yhteisomerkkihakemuksia
tuli vireille 33 kpl ja tarkastusmerkkihakemuksia 1 kpl. Suomeen on kohdennettu kansainvali-
sid yhteiso- tai tarkastusmerkkejd vuosina 2014-2017 10 kpl. Tavaramerkkirekisterissa oli 22
paivand helmikuuta 2018 vireilld olevia tai rekisteroityja kansallisia yhteisomerkkejd yhteensa
190 kpl ja tarkastusmerkkeja 29 kpl. Suomeen kohdennettuja kansainvilisii vireilld olevia tai
rekisterdityjé yhteisomerkkejé tavaramerkkirekisterissé oli 23 kpl ja tarkastusmerkkejé 21 kpl.

Lain 4 §:n mukaan yhteismerkki voidaan luovuttaa kuten tavallinen tavaramerkkikin. PRH voi
estdd luovutuksen, jos sen seurauksena merkki olisi siirronsaajan kdyttdmand omiaan johta-
maan yleis6d harhaan.

Yhteismerkkilain 5 §:ssé sdddetdén yhteismerkkien kumoamisesta. Yhteismerkkeihin soveltu-
vat tavaramerkkejd koskevat, tavaramerkkilain 26 §:ssd mainitut kumoamisperusteet. Niiden
lisdksi yhteismerkin rekisterdinti voidaan kumota, jos merkinhaltijan toiminta on lakannut tai
jos merkinhaltija sallii merkkid kéytettdvin maérdysten vastaisesti tai jos kéyttomaardysten
muutoksesta ei ole ilmoitettu rekisteriviranomaiselle. Kumoamiskannetta saa a]aa ]okalnen
joka kérsii rekisterdinnistd haittaa seké syyttdjd, tyo- ja elinkeinoministerion maérddma viran-
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omainen sekd asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien taikka kuluttajien etua val-
vova yhteiso.

Yhteismerkkilain 6 §:n mukaan yhteismerkin loukkaustapauksissa asianomistajaksi katsotaan
ainoastaan yhteismerkin haltija. Tdéméa voi ajaa korvauskannetta myds vahingosta, joka on ai-
heutunut muulle yhteismerkin kaytt6on oikeutetulle.

2.2.3 Toiminimilaki

Toiminimelld tarkoitetaan nimed, jota elinkeinonharjoittaja kdyttdd toiminnassaan (toiminimi-
lain, 128/1979, 1 §). Yks1n01keuden toiminimeen voi saada vakiinnuttamalla tai rekister6imal-
13 toiminimen PRH:n ylldpitdmééan kaupparekisteriin (2 §). Toiminimilaissa on tavaramerkki-
lakia vastaavasti sdddetty ns. aikaprioriteettisidnnostd kahden toiminimen vilisen kollision
ratkaisuperusteena. Siten mm. sekoitettavissa olevia toiminimid koskevassa rekisterdintikay-
tdnnossd tai tdllaisia toiminimié koskevaa riitaa ratkaistaessa etusija annetaan toiminimelle,
jonka osalta on olemassa aikaisempi oikeusperuste. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonhar-
joittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityiselld nimelld (1 §mn 2 momentti). Aputoi-
minimeen sovelletaan, mité laissa on sdddetty toiminimestd (1 §:n 3 momentti).

Yksinoikeus rekisterdityyn toiminimeen sisiltdd sen, ettd toinen elinkeinonharjoittaja ei saa
kéyttdad toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimed, ellei niytetd, ettd toiminimen haltija ei
saata karsid siitd vahinkoa (3 §:n 1 momentti). Toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota
vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa (5 §:n 1 momentti).
Mikali sekoitettavuuteen vedotaan konkreettisessa riitatilanteessa, on ratkaiseva merkitys tosi-
asiallisesti harjoitetulla toiminnalla. Rekisteréityjen toiminimien osalta yksinoikeuden toteu-
tumista varmistetaan osin rekisteriviranomaisen suorittamalla estetutkimuksella, jossa tutki-
taan haetun toiminimen lainmukaisuus ja otetaan huomioon mm. se, ettei toiminimessi saa
ilman asianmukaista suostumusta olla mitéén sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun
toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa (10 §:n 4 kohta). Toiminimilain
mukainen sekoitettavuusarviointi otetaan huomioon myds tavaramerkkien estetutkimuksessa.
Tavaramerkkid ei rekisteroida, jos se aiheuttaa vaaran, etti yleiso sekoittaa sen toisen elinkei-
nonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, ettd sekoitettavuu-
teen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla (tavaramerkkilain 14 §:n 6 kohta). Tavara-
merkki- ja kaupparekisterin estetutkimuksessa toiminimiin liittyvé sekoitettavuuden arviointi
perustuu toiminimen osalta kaupparekisteriin merkittyyn toimialaan. Osakeyhtididen toimiala
on vuoden 2006 osakeyhtiolain kokonaisuudistuksen jilkeen voitu yhtidjarjestyksessd ilmoit-
taa ns. yleistoimialana kattamaan “’kaiken laillisen liiketoiminnan” (ks. HE 109/2005 vp., s.
44).

Toiminimen rekisterdinti voidaan kumota, jos se on rekisterdity toiminimilain tai muiden toi-
minimed koskevien sddnndsten vastaisesti tai jos se on rekisterdinnin jélkeen tullut lainvastai-
seksi (19 §). Toiminimi voidaan lisdksi kumota, jos sitd ei ole viimeksi kuluneiden viiden
vuoden aikana kéytetty eikd toiminimen haltija osoita kadyttimattomyydelle hyvaksyttavaa
syytd. Mahdollisuutta kumota toiminimen rekisterdinti kayttaméattomyyden perusteella on pe-
rusteltu tarpeella puuttua siithen, ettd kéiyttéméittéméit toiminimet voivat muodostaa rekisterdin-
tiesteen uusille toiminimille. Lain esitdissd on myds todettu, ettd niin sanotun paperiyhtion re-
kisterdinti, jonka pddasiallisena tarkoituksena on muiden samankaltaisten toiminimien rekiste-
réimisen ehkiiseminen tai padyhtion toiminimen suojan laajentaminen, ei ole hyvaksyttava
syy toiminimen kéyttimattomyydelle. Esitoiden mukaan toiminimen kaytto edellyttas, ettd
toiminimi on esiintynyt esimerkiksi mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa
yhteyksissd. Oikeuskirjallisuudessa (Martti Castrén: Toiminimi, 2008, s. 288) on katsottu, ettd
toiminimen rekisterdinnin kattaessa useampia toimialoja reklsterommn kumoaminen estyy, jos
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toiminimed on kaytetty yhdelldkin rekisterdinnin kattamalla alalla. Jollei aputoiminimed tosi-
asiallisesti kdyteta ilmoitetulla toimintalohkolla tai alueella, sen rekisterdinti on esitdiden mu-
kaan kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa (HE 238/1978 vp s. 31).
Aputoiminimen kayttdméttomyyttd on arvioitu mm. markkinaoikeuden 22 pdivéna toukokuuta
2015 antamassa Lounet -ratkaisussa 352/15, dnro 2014/749.

Kanteen toiminimen kumoamiseksi tuomioistuimessa saa nostaa jokainen, jolle aiheutuu re-
kisterdinnistd haittaa. Kannetta saa ajaa my0s tyo- ja elinkeinoministerion maarddma viran-
omainen seké tietyissd tapauksissa asianomaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhteisd
(20 §). Kun rekister6innin kumoamista koskeva tuomio on saanut lainvoiman, PRH poistaa
toiminimen rekisteristd. Tuomioistuin voi kuitenkin méarita, ettd toiminimi saa olla rekisteris-
sd uuden toiminimen rekisteriin ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen médraajan (21 §).

2.2.4 Rikoslaki

Teollisoikeusrikoksesta sdddetién rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentissa. Sddnnoksen mukaan
se, joka loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin tavaramerkkilain sddnndsten vastaisesti ja siten,
etti teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden halti-
jalle, on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintdan kahdeksi vuodek-
si. Kyseistd sddnnostd on muutettu 1 pdivand syyskuuta 2016 voimaan tulleella lailla
617/2016. Talloin 1 kohdan ilmaus oikeutta tavaran tunnusmerkkiin” muutettiin muotoon
’yksinoikeutta tavaramerkkiin”. Muutosta perusteltiin silléd, ettd viittaus yksinoikeudesta tava-
ramerkkiin vastaisi paremmin tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa. Tavaramerkkid koskevan
yksinoikeuden sisdltoni on, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tdmén suostumusta
kéayttdd elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena tavaramerkkilain 6 §:ssd tarkoitetulla
tavalla sitd loukkaavaa tunnusta. Yksinoikeuden suoja on tavaramerkkilain 6 §:n mukaisesti
kolmitasoista ja lain 7 §:ssd sédéddetddn siihen liittyvisté rajoituksista.

Rikoslain 49 luvun 2 § edellyttdd sanamuotonsa mukaan sité, ettd loukkaus on tavaramerkki-
lain sd@dnnosten vastaista. Tavaramerkkioikeuden sisdllon taikka oikeudenloukkausten seuraa-
musten osalta ei kuitenkaan sdddetd siitd, ettd sddntely ulottuisi EU-tavaramerkkiin. Korkein
oikeus on todennut H20O MOP- tuomiossaan (tuomio 26.4.2018/868, KKO:2018:36), ettei ri-
kosoikeudellinen vastuu rikoslain 49 luvun 2 §m 1 momentin perusteella ulotu EU-
tavaramerkin ja yhteisomallin loukkauksiin. Kantojansa korkein oikeus perusteli rikosoikeu-
dellisella laillisuusperiaatteella, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen
teon perusteella, joka tekohetkelld on laissa nimenomaan siddetty rangaistavaksi. Korkein oi-
keus katsoi laillisuusperiaatteen edellyttdvén sité, ettd rikoslain 49 luvun 2 §:44 on tulkittava
sen sanamuodon mukaisesti siten, ettd rangaistavaa voi olla vain tavaramerkkilaissa sdddetyn
yksinoikeuden tavaramerkkiin ja mallioikeuslaissa sdddetyn kansallisen mallioikeuden suojan
loukkaaminen. Syytetyn vahingoksi ei mydskéan voitu tulkinnallisesti laajentaa oikeutta tava-
ramerkkiin tai mallioikeutta kasittdméan lisdksi EU-tavaramerkin tai yhteisomallin.

2.3 Nykytilan arvio

Nykyinen tavaramerkkilaki on vuodelta 1964 ja siihen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia.
Tavaramerkkilain uudistustarpeita on selvitetty vuonna 2011 julkaistussa selvityksessd tava-
ramerkkilain muutostarpeista (Katja Weckstrom, TEM julkaisuja 10/2011) sekd tavaramerkki-
lainsdddannon uudistamista selvittdneen tydoryhmén loppuraportissa Muistio tavaramerkkilain
uudistamisesta (TEM julkaisuja 38/2012). Edelld mainittujen selvityksien sekd sidosryhmilta
saadun palautteen perusteella voidaan arvioida, ettd tavaramerkkilaki ei vastaa kaikilta osin
vanhaa tavaramerkkidirektiivid ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskaytantod. Liséksi
on selvad, ettd joulukuussa 2015 annettu uusi tavaramerkkidirektiivi edellyttdd muutoksia

29



HE 201/2018 vp

voimassaolevaan lakiin. Tavaramerkkilain on katsottu olevan myds lukuisten osittaisuudistus-
ten seurauksena ja oikeuskaytdnnon kehityksen johdosta laajemman kokonaisuudistuksen tar-
peessa. Kokonaisuudessaan lakia tulee kieleltddn modernisoida ja sddanndksid uudelleenjérjes-
telld. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessd on my0s uudelleen arvioitava ja jér-
jestettdva, misti asioista sdddetdén lain tasolla, mistd tavaramerkkiasetuksessa. Tavaramerkki-
lakia on viimeksi uudistettu lailla 616/2016, jolloin tavaramerkkilain 1 lukua muutettiin vas-
taamaan vanhaa tavaramerkkidirektiivid ja sitd koskevaa Euroopan unionin tuomioistuimen
oikeuskéytintdd. Uudesta tavaramerkkidirektiivistd aiheutuu muutoksia myos 1 luvun sédén-
noksiin, minka liséksi lain rakenteen muuttuessa muutoksia aiheutuu myds kyseisiin sddnnok-
siin. Edelld esitetyn vuoksi ehdotetaan lain kokonaisuudistusta niin, ettd lain rakennetta samal-
la muutetaan vastaamaan paremmin uutta tavaramerkkidirektiivia.

Merkin esittiminen

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkkind voi olla mikd tahansa elinkeinotoiminnassa
kéytettdva erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Kdytdnnossé graafisen
esittdmisen vaatimus tarkoittaa sité, ettd merkki tulee voida esittéd paperilla, yksiselitteisesti
kirjoitetussa tai piirretyssd muodossa tai muutoin yksildityind (esim. nuotteina). Uuden tava-
ramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaisesti tavaramerkilta ei jatkossa endé voida edellyttdd graa-
fista esitettdvyyttd. Sen sijaan direktiivissd edellytetddn, ettd merkilld voidaan erottaa yrityk-
sen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja ettd merkki voidaan esit-
téd rekisterissd tavalla, joka mahdollistaa sen, ettd toimivaltaiset viranomaiset ja yleiso voivat
médrittdd sen haltijan saaman suojan selkeén ja tdsméllisen kohteen. Direktiivin johdanto-osan
13 perustelukappaleessa todetaan liséksi, ettd on myos tirkedd vaatia, ettd merkki voidaan esit-
tad tavalla, joka on selked, tdsmallinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmarrettava, kesta-
v ja objektiivinen. Merkki olisi sen vuoksi voitava esittdd missd tahansa asianmukaisessa
muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikka kéyttdmalld eikd siten valttdmattd graafisella ta-
valla, kunhan esitystapa tarjoaa mainittujen paémaérien kannalta tyydyttévit takeet.

Graafisen esittimisen vaatimuksesta luopuminen mahdollistaa merkin esittimisen nykytek-
niikkaa hyddyntden. Muutos huomioi paitsi nykyisin jo kéytettdvissd olevat uudet keinot mer-
kin esittdimiseksi myds tulevan teknisen kehityksen. Esimerkiksi hologrammien rekisterdinti
tavaramerkeiksi helpottuu kehityksen myotd. Merkin esittdminen graafisesti on vield muutok-
sen jélkeenkin yleisin tapa esittdd merkki tavaramerkkihakemuksissa. Télld hetkelld muutos
palvelee erityisesti ddnimerkkejé, jotka voidaan esittdd tulevaisuudessa pelkéstiddn hakemuk-
siin liitettdvind ddnitiedostoina sekd liikkkuvia merkkejd tai multimediamerkkeja, joiden osalta
riittdisi litkkeen esittdva tiedosto. Tahédn asti merkkiin liitetyt ddnitiedostot tai liikkkeen esitta-
vt tiedostot ovat olleet periaatteessa lisdtietoa merkin graafiselle esitykselle. Jatkossa tillai-
nen tiedosto voisi itsesséddn toimia merkin kuvauksena. Koska merkin on jatkossakin oltava
esitettivissd rekisterissd, rajoittaa merkin esitettdvyyttd se, millaisia tiedostomuotoja viran-
omainen voi ottaa vastaan ja esittdd rekisterissddn. Tiedostomuodoista ei sdddettdisi erikseen,
vaan viranomainen paittdisi esittdmistavoista tekniikan tason ja omien mahdollisuuksiensa
puitteissa. Muutos ei vaikuta myoOskéan itse tavaramerkilld suojattavan merkin késitteeseen
muilta osin, jolloin Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnat todennikoisesti sdilyvat muil-
ta osin muuttumattomana. Niin ollen esimerkiksi ideaa tai pelkkdd tavaran ominaisuutta ei
voitaisi suojata tavaramerkkind jatkossakaan (esim. C- 321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of
Trade Marks, EU:C:2007:51, tuomio 25.1.2007).

Yksinoikeuden sisélto ja rajoitukset

Tavaramerkkilain 6 §:ssé sdddetééin tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisdllosté
ja lain 7 §:ssé yksinoikeuden rajoituksista. Kansallista séédntelyéd tdsmennettiin vanhan tavara-
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merkkidirektiivin mukaisesti lailla (24/2016). Uudessa tavaramerkkidirektiivissd yksinoikeu-
den sisdltoa ja rajoituksia koskevaa sddntelyd tdsmennettiin erdiltd osin. Periaatteellisesti mer-
kittdva muutos koskee kauttakuljetusta. Tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan
merkin kdyttdmiseksi, jonka tavaramerkin haltija voi kieltdd, katsotaan mm. tavaroiden maa-
hantuonti tai maastavienti merkkié kéyttden taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan
kuljetettavaksi. Uudessa tavaramerkkidirektiivissd kauttakuljetuksen katsotaan ldahtokohtaises-
ti kuuluvan tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden piiriin (10 artiklan 4 kohta). Tavaramerkin
haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta kuitenkin rajoitettiin kauttakuljetustapauksissa niin, ettd yk-
sinoikeus raukeaa, jos tulliselvitysmenettelyn kuluessa tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden hal-
tija esittdd ndyttod siitd, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd tava-
roiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen mééranpad. Merkin haltija
ei siis voi kieltda kauttakuljetusta, jos hanellé ei ole yksinoikeutta tavaramerkkiin tavaroiden
maaranpaassa.

Yksinoikeuden rajoituksia koskevaa tavaramerkkilain 7 §:44 muutettiin 1 pdivénd syyskuuta
2016 vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa vastaavasti niin, ettd oman nimen kiytt6d kos-
keva kohta kattaa myds toiminimen kéyton. Uudessa tavaramerkkidirektiivissd yksinoikeuden
rajoitusta koskevaa 14 artiklaa tdsmennettiin siten, ettd oman nimen kaytt6d koskeva yksinoi-
keuden rajoitusperuste koskee jatkossa vain luonnollisia henkilditd. Direktiivin muutoksen
johdosta yksinoikeuden rajoitusta koskevaa sdintelyad on siksi muutettava.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Nykyinen tavaramerkkilaki siséltda tavaroiden ja palvelujen luokituksesta hyvin suppeat sdan-
nokset. Lain 16 §:ssd on todettu vain, ettd tavaramerkki rekisterdidddn yhteen tai useampaan
tavaraluokkaan ja ettd luokituksen vahvistaa PRH. Lain 17 §:ssd todetaan, ettd tavaramerkki-
hakemuksessa tulee ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki késittdd. Tavaramerkkiasetuksen
9 §:ssé on sdddetty hieman yksityiskohtaisemmin, etté tavaramerkkihakemuksen tulee sisdltdé
ilmoitus niisté tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetddn rekisterditéviksi, seké
siitd luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestd on luokiteltava.
Tavarat ja palvelut on jaettu niin sanotussa Nizzan luokituksessa 45:een eri luokkaan, joista
kullakin on luokkaotsikko, jossa luetellaan esimerkkeja luokkaan kuuluvista tavaroista tai pal-
veluista. Nizzan luokitusjérjestelmédn kuuluu luokkaotsikoiden liséksi ns. aakkosellinen luet-
telo, jossa on lueteltu joitakin kuhunkin luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluita. Tavara- tai
palveluluokkaan voi lisdksi kuulua paljon muita tavaroita, joita ei ole mainittu kyseisen luokan
luokkaotsikossa tai Nizzan aakkosellisessa luettelossa. PRH on antanut paatdksen
(PRH/2397/01/2012) luokituksessa noudatettavasta Nizzan tavara- ja palveluluettelon kulloin-
kin voimassa olevasta painoksesta.

Uuteen tavaramerkkidirektiiviin lisdttiin yksityiskohtaiset sdannokset tavaramerkkien luoki-
tuksesta. Direktiivin 39 artiklan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekiste-
rointid haetaan, on luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjérjestelmédn mukai-
sesti, hakijan on ryhmiteltdva tavarat ja palvelut luokkien mukaan ja esitettdvd ne numerojar-
jestyksessd. Direktiivi tuo ndin ollen hakijalle hieman lisda velvollisuuksia tavara- ja palvelu-
luettelon esittdmisessd tavaramerkkilakiin verrattuna. Kyseinen artikla on myos tdytdntdon-
pantava kansallisesti.

Direktiivin 39 artiklan mukaan hakijan on yksilditdva tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan,
riittdvan selkedsti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat
pelkastiin talld perusteella méarittdd haetun suojan laajuuden. Yleisten termien, mukaan luki-
en Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, kéyton on tulkittava kattavan kaikki
nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat ja palvelut. Tallais-
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ten termien tai nimikkeiden kdyton ei saa tulkita sisédltidvin sellaisia tavaroita tai palveluita
koskevaa vaatimusta, joita ei voida ymmartda tassd merkityksessd (5 kohta). PRH on noudat-
tanut kdytdnnossién vastaavanlaista tulkintaa ja menettelyd 1 lokakuuta 2012 alkaen. Direktii-
vin 39 artiklan 7 kohdan mukaan tavaroita ja palveluja ei voida pitdd samankaltaisina silld pe-
rusteella, ettd ne esiintyvét Nizzan luokituksen samassa luokassa, tai erilaisina silld perusteel-
la, ettd ne esiintyvt eri luokissa.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan luokituskdytdnt6d koskevien sddnndsten taustalla
on edelli selostetuin tavoin Euroopan unionin tuomioistuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin
tulkintaa koskenut [P TRANSLATOR -tapaus (C-307/10), jossa Euroopan unionin tuomiois-
tuin totesi mm., ettd vanhan tavaramerkkidirektiivin mukaan hakijan on yksilditidva tavarat ja
palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan, riittdvan selkedsti ja tdsmaéllisesti, jotta toimivaltai-
set viranomaiset ja taloudelliset toimivat voivat pelkastddn tilld perusteella maérittda tavara-
merkin antaman suojan laajuuden, ja ettd yleisnimikkeiden kéyttda olisi tulkittava siten, ettd se
kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat ja palvelut.

Ennen I[P TRANSLATOR -tapausta (C-307/10) PRH tulkitsi tavara- ja palveluluettelon katta-
van kaikki luokkaotsikon mukaiseen luokkaan hakemushetkella sisdltyneet tavarat tai palvelut,
jos ennen 1 pdivédné lokakuuta 2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon siséltyi
luokkaotsikko kokonaisuudessaan. Tami vastasi EUIPO:n pddjohtajan paatostd 4/03, jonka
mukaan EUIPOkin tulkitsi aiemmin luokkaotsikon sisdltdvin tavaramerkkihakemuksen suoja-
alan kattavan kaikki kyseiseen luokkaan menevét tavarat ja palvelut. 1 péivéstd lokakuuta
2012 alkaen PRH:ssa ryhdyttiin tulkitsemaan tavara- ja palveluluetteloja [P TRANSLATOR -
tapauksen (C-307/10) mukaisesti, sanamerkityksen mukaisesti. Ajalla 1.10.2012-31.12.2013
oli PRH:ssa kuitenkin kéyténto, jonka mukaan hakija sai sisillyttdd tavaraluetteloon luokkaot-
sikon lisdksi maininnan “’kaikki muut tavarat/palvelut, jotka siséltyvit tdhdn luokkaan Nizzan
luokituksen aakkosellisessa luettelossa". Jos luokkaotsikon lisdksi hakemuksessa oli mainittu
tdmé fraasi, rekisterdinti kattoi luokkaotsikon sanamerkityksiin sisdltyvét kyseiseen luokkaan
kuuluvat tavarat ja palvelut seka liséksi kaikki hakemushetkelld voimassa olleeseen aakkosel-
liseen luetteloon kyseisessa luokassa sisdltyneet tavarat tai palvelut. Tavaramerkkirekisterissa
oli 20 paivanad helmikuuta 2018 rekisterdityja tavaramerkkeja tai edelleen vireilld olevia tava-
ramerkkihakemuksia, joissa kyseistd fraasia oli kdytetty, yhteensd 1906 kpl. Tdmén fraasin
kaytosté luovuttiin 31 péivénd joulukuuta 2013 ja 1 péivéstd tammikuuta 2014 alkaen tavara-
merkkihakemuksessa on tullut luetella nimenomaisesti kaikki ne tavarat ja palvelut, joille suo-
jaa haetaan.

Aiemmin PRH hyviksyi myds sen, ettd tavaramerkkihakemuksissa ilmoitettiin vain luokka-
numero eikd luokkaotsikoidenkaan tavaroita tai palveluita siis lueteltu hakemuksessa tai rekis-
teroinnisséd. Kyseisesté rekisterikdytdnnostd luovuttiin tavaramerkkilain muutosten tultua voi-
maan 1 pdivdnd huhtikuuta 1996 (laki 1715/1995). Tavaramerkkirekisterissd oli 8 péivéna
syyskuuta 2017 téllaisia voimassa olevia rekisterdintejd, joissa on mainittu pelkét luokkanu-
merot, 5211 kpl.

IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) tai muut PRH:n tulkintakdytdntdjen muutokset eivét
ole vaikuttaneet misséén vaiheessa PRH:n kaytdnnossi taannehtivasti aiempien rekisterdintien
tai hakemusten suoja-alaan. Vanhojen, ennen 1 péivéa lokakuuta 2012 jitettyjen hakemusten,
jotka sisdltdvat luokkaotsikon, tulkitaan edelleen kattavat kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet
tavarat tai palvelut. Myo0s siis sellaiset tavarat, jotka eivét sisélly kyseisen luokan aakkoselli-
seen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen.

Edelld esitetyn perusteella tavaramerkkirekisterissd on rekisterdintejd, joiden saama suoja
médrittyy eri tavoilla. Lain voimaantulon jélkeen rekisterdityihin merkkeihin sovellettaisiin
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uutta lakia ja sitd edeltdviin tavaramerkkeihin sovellettaisiin ldahtokohtaisesti hakemishetkelld
voimassa olleita sddnnoksid. Sivullisen olisi tutustuttava Nizzan sopimuksen mukaiseen, tava-
ramerkin hakemispéivin mukaiseen painokseen ja selvitettdvd, mitéi tavaroita tai palveluja ky-
seiseen luokkaan on tuona ajankohtana kuulunut. Uusia tavaramerkkejd hakevien kannalta ta-
varamerkkirekisterin selkeys on oleellista, silld sen avulla voidaan vilttéé aiheettomia kustan-
nuksia siitd, ettd haetulle tavaramerkille 10ytyy rekisterdintieste, jolloin uutta tavaramerkkié ei
rekisteroida. Rekisterin selkeys olisi tiarkedd myds sivullisten kannalta, ettei elinkeinotoimin-
nassa tahattomasti kéytettdisi esimerkiksi sellaisia nimityksié, kuvia tai muotoja, jotka louk-
kaisivat toisen tavaramerkkid. Rekisterin selkeys suojaa my0s tavaramerkin haltijaa. Kun tava-
ramerkkilakiin lisdtddn uutta tavaramerkkidirektiivid koskevat sddnnokset tavaramerkkien
luokituksesta, sivulliselle syntyy helposti kuva, etti rekisterdityjen tavaramerkkien saama suo-
ja madrittyisi kyseisten sddnndsten mukaisesti. Jaljempana jaksossa 3.2 toteuttamisvaihtoehdot
on arvioitu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tavaramerkkien luokitusta voitaisiin tdsmentda
myos aikaisempien rekisterdintien osalta.

Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

Tavaramerkkilaki ei sisdlld sddntelya sillensd jitetyn hakemuksen osittaisesta sillensd jaami-
sestd tai uudelleen vireille saattamisesta. Talld hetkelld, jos PRH havaitsee tavaramerkkihake-
muksessa puutteita tai rekisterdintiesteitd, néistd ldhetetddn hakijalle valipaatos. Jos hakija ei
vastaa vilipadtokseen, hakemus jidé kokonaisuudessaan sillensé, eli sen késittely pédttyy. Sil-
lenséjattopaatoksestd voi valittaa markkinaoikeuteen.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa todetaan, ettd jos tavaramerkin rekisteréinnin hyl-
kaysperusteet tai mitdttdomyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, rekiste-
roinnin hylkddminen tai mitdttdomyys koskee vain niité tavaroita tai palveluja. Uuden tavara-
merkkidirektiivin mydtd hakemuksen jéttdminen sillensd kokonaisuudessaan ei siis ole enéé
mahdollista tilanteissa, joissa puute koskee vain osaa hakemuksesta. Sillensé jadminen tulee
koskemaan hakemusta vain niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joista on huomautettu vé-
lipadtoksessd. Singaporen sopimuksen 14 artiklassa médrdtdan médrdajan pidennyksistd seké
toimenpiteistd madraajan padttymisen jalkeen. Singaporen sopimus asettaa my0s vahimmais-
maaraaikoja vilipadtokseen vastaamiselle. Singaporen sopimukseen liittyneen jasenvaltion on
tarjottava jokin tai joitakin artiklassa mainituista vaihtoehdoista tavaramerkin hakijalle tai hal-
tijalle timén pyynnosté tilanteissa, joissa timaé on jattdnyt noudattamatta hakemusta tai rekis-
terdintié koskevaan menettelyyn siséltyvid méadrdaikaa. Vaihtoehtoina on i) noudattamatta ja-
tetyn médrdajan pidentiminen soveltamissddnndissd maaritylld ajanjaksolla; ii) késittelyn jat-
kaminen; tai iii) oikeuksien palauttaminen, jos virasto toteaa, ettd kyseisen méadrdajan noudat-
tamatta jattdminen tapahtui huolimatta siitd, ettd hakija tai haltija noudatti olosuhteiden edel-
lyttdméa huolellisuutta, tai ettd noudattamatta jéttdminen oli tahatonta. Suomen liittyessé so-
pimukseen on tavaramerkkilakiin lisdttiva sdédnnokset hakemuksen osittaisesta raukeamisesta
sekd rauenneen hakemuksen kisittelyn jatkamisesta tietyin edellytyksin.

Viitemenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jdsenvaltioiden on séddettavé te-
hokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysté, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa
esitettdessd vditteitd tavaramerkkihakemuksen rekisterdintia vastaan 5 artiklassa sdédetyin
suostumuksenvaraisten hylkdys- ja mitdtointiperustein, joihin kuuluvat mm. sekoitettavuus ai-
empiin tavaramerkkeihin tai muihin oikeuksiin. Direktiivin 43 artiklan 2 kohdassa sdddetddn
siitd, kenelld vahintdén tulee olla mahdollisuus jittaa véite seké viiteoikeuteen liittyvistd yksi-
tyiskohdista. Tavaramerkkilaki siséltdd nykyisellddn sdéinnokset viditemenettelystd. Tavara-
merkkilaki siséltdd laajemmat véiteperusteet kuin mité direktiivissd nimenomaisesti mainitaan
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véiteperusteina, silld vdite voidaan tavaramerkkilain perusteella jattda minkd tahansa ehdotto-
man tai suostumuksenvaraisen rekisterdintiesteen perusteella. Vaikka direktiivin 43 artiklan 1
kohdassa viitataan suostumuksenvaraisia hylkdys- ja mitétdintiperusteita koskevaan 5 artik-
laan, sdénndksen sanamuodon ei katsota estédvin kansallista sdéntelyd viitteen jéattdmisesté eh-
dottominkin hylkdys- ja mititdintiperustein. My0ds 43 artiklan 2 kohdan ja johdanto-osan 38
perustelukappaleen sanamuoto siitd, kenen ainakin on voitava jattda viite, jattavat jasenvalti-
oille kansallista harkintavaraa. Kansallinen harkintavalta todetaan myos direktiivin johdanto-
osan 9 perustelukappaleessa, jossa todetaan, ettd unionissa on tarpeen yhtendistdd keskeiset
menettelysdédnnot, mutta kansallisen lainsédéddénnon mukaisten menettelyjen osalta riittdd, kun
vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jasenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sidéntdja.
Mahdollisuus jattdd viite ehdottomillakin hylkdys- ja mitdtdintiperusteilla on lisdksi proses-
siekonomisesti jarkevédd, jotta asia tulisi késiteltyd heti viiteaikana, rekisterdinnin ollessa vielé
ehdollinen, kuin etti rekister6innin kumoamiseksi tulisi nostaa kanne tai laittaa vireille hallin-
nollinen mitdtdintid koskeva hakemus. Vaitemenettely, jossa véite voitaisiin tehdd sekd ehdot-
tomin ettd suostumuksenvaraisin hylkdys- ja mititdintiperustein olisi néin ollen direktiivin 43
artiklan 1 kohdassakin vaaditun mukaisesti tehokas ja nopea. Direktiivin 43 artiklan perusteel-
la ei ole nédin ollen tarvetta muuttaa sitd, milld perusteilla véite voidaan jéttaa.

Direktiivi edellyttdd, ettd véite tavaramerkin rekisterdintid vastaan voidaan tehdd yhden tai
useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttden, ettd ne kaikki kuuluvat samalle hal-
tijalle. Tavaramerkkilaki ei ole sisdltédnyt kyseisenlaista rajoitusta véitteen tekijille kuuluvista
oikeuksista. Viitteen on voinut tehdd padsaéntoisesti kuka tahansa. Korkein hallinto-oikeus on
kuitenkin mm. ratkaisussa 2010:75 (tuomio 3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote) kat-
sonut, ettd valittajalla ei ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisterdintiesteeseen
sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut
esittdnyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta. Oikeustila vastaa niin ollen tlti osin di-
rektiivi.

Direktiivin 43 artiklan 3 kohdan mukaan véitteen tekijélle ja tavaramerkin hakijalle on niiden
yhteisestd pyynndstd myonnettdva vditemenettelyn yhteydessd vahintddn kaksi kuukautta ai-
kaa, jotta heilld on mahdollisuus pééstd keskenddn asiassa sovintoratkaisuun. Téllaisesta so-
vintoneuvotteluille varatusta harkinta-ajasta ei ole sdddetty tavaramerkkilaissa. Kaytdnnossa
osapuolet ovat kuitenkin ennen véitteen vireillepanoa ja véitemenettelyn aikana voineet neu-
votella sovinnosta.

Direktiivin 44 artiklassa sdddetddn tavaramerkin kayttamatta jattamisestd kiistimisperusteena
vaitemenettelyssd. Sddnnoksen mukaan viitteentekijan on toimitettava tavaramerkin hakijan
pyynnosta todisteet siitd, ettd aikaisempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti kayttoon myo-
hemmén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivééd edeltdvén viiden vuoden jakson aikana,
tai siitd, ettd kéyttdmattd jéttdmiseen oli patevit syyt, jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa
aikaisempi tavaramerkki on tiytynyt ottaa tosiasiallisesti kdyttoon, on padttynyt myShemmaén
tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivana. Jos ndité todisteita ei esitetd, viite hyldtdan. Ta-
varamerkkilaissa ei ole kyseisenlaista sddnndstd. Tavaramerkin haltijan tulee kayttdd tavara-
merkkid uhalla, ettd sen voi muuten menettdd (tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentti), mutta
PRH ei ole vditemenettelyssé arvioinut véitteen perusteena olevan aiemman merkin kayttoa.
Merkin kdyttdimisen arvioiminen ja mahdollinen menettdminen on toteutettu tuomioistuinme-
nettelyssa.

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

Tavaramerkkilaki ei sisélld sddnnoksid hallinnollisesta menettdmis- tai mitdtointimenettelysta.
Talld hetkelld tavaramerkkirekisterdinti voidaan julistaa mitdttoméksi tai menetetyksi ainoas-
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taan tuomioistuimessa. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jdsenvaltioiden
on saddettdva tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystd, jota noudatetaan niiden
keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettdmisté tai julistamista mitdttoméksi, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Direktiivi
edellyttdd, ettd menettely on tehokas ja nopea, kuitenkaan yksildimattd tarkemmin, millaista
tehokkuutta ja nopeutta edellytetddn. Komissio on perustellut sddnnoksen tarvetta hallinnolli-
sen menettelyn nopeudella ja sen vihdisemmilld kustannuksilla tuomioistuinmenettelyyn ver-
rattuna. Lisdksi komissio on viitannut tavaramerkin hakijan oikeuksiin, kun vditemenettelyssa
on tehty véite sellaisen aikaisemman tavaramerkin perusteella, joka mahdollisesti olisi kumot-
tavissa (COM(2013) 162 final s. 11). Kansallisesti menettelyn kéyttoonottoon vaikuttaa muun
muassa se, etté osapuolelle aiheutuvia kuluja markkinaoikeudessa voidaan pitdd korkeina, jol-
loin yhdessé oikeudenkéyntiin liittyvén kuluriskin kanssa ne muodostavat kiytidnndssé esteen
asian kdsittelylle, ellei asian taloudellinen intressi ole huomattavan suuri. Hallinnollinen me-
nettely mahdollistaisi asioiden késittelyn huomattavasti pienemmalla kasittelymaksulla. Hal-
linnollisessa menettelyssd vaatimuksen esittdjilld olisi myos huomattavasti pienempi kuluris-
ki, silld oikeudenkéyntikulut tulevat hallinnollisessa menettelysséd valitusvaiheessa tuomiois-
tuimessakin korvattavaksi vain rajoitetusti (hallintolainkéyttdlaki 586/1996 74-75 §). Nykyi-
sin tuomioistuinmenettelyssd vaatimuksen esittdjalld on huomattavasti suurempi kuluriski,
mika saattaa nykyisin kdytdnnossa rajoittaa menettelyn kayttod. Toisaalta direktiivin edellyt-
tdmén uuden hallinnollisen menettelyn kiyttdala on tuomioistuinmenettelyd suppeampi.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkki tulee voida julistaa
menetetyksi hallinnollisessa menettelyssé silld perusteella, ettd tavaramerkkié ei ole tosiasial-
lisesti kdytetty 19 artiklan mukaisesti tai ettd merkki on 20 artiklan mukaisesti muuttunut ylei-
seksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi. Tavaramerkkilaki sisdltda talla hetkelld
vastaavan tapaiset, mutta hieman laajemmat sddnndkset tavaramerkkioikeuden menettimisesti
(26 §). Menettimisperusteita koskevaa sddntelyd on ndin ollen tarve tarkistaa vastaamaan di-
rektiivid. Tavaramerkkilain mukaan tuomioistuin pééttdd menettdmisesta.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 4 artiklassa sdddetdén ehdottomista mititdintiperusteista, jotka
jasenvaltioiden taytyy sisdllyttdd lainsdddantoonsd. Kyseiset mitdtdintiperusteet vastaavat pit-
kélti tavaramerkkilain 25 ja 14 §:ssé télld hetkelld olevia mitdtdintiperusteita. Merkin mité-
tointid voisi vaatia mm. silld perusteella, ettd merkki on erottamiskyvyton tai kyse on sellai-
sesta muodosta tai ominaispiirteesti, jota ei suojata tavaramerkkind. Direktiivi jittda jasenval-
tion harkintaan, soveltaako se muita 4 artiklan mukaisia hylkéys- ja mitdtdintiperusteita (4 ar-
tiklan 3 kohta). Téllaisia perusteita ovat muun muassa tavaramerkin kayton kieltiminen muun
lainsdddannon nojalla sekd tunnukset joihin siséltyy vertauskuvallista arvoa (esim. uskonnolli-
set tunnukset). Tavaramerkkilaki ei tdlla hetkelld sisélld sddannostd vertauskuvallista arvoa si-
saltdvien merkkien suojaamisesta.

Direktiivin 5 artiklassa séédetddn suhteellisista mitétdintiperusteista, jotka jésenvaltion on si-
sillytettdvé lakiinsa. Pddosin ndmi mitdtdintiperusteet sisdltyvét jo nyt tavaramerkkilakiin.
Tavaramerkki voitaisiin mitidtdidd mm. aikaisemman tavaramerkin, alkuperdnimityksen tai
maantieteellisen merkinnén perusteella. Taysin uusi sdénnds tavaramerkkilakiimme verrattuna
on direktiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohta, joka koskee tilannetta, jossa asiamies hakee
merkin rekisterdintié ilman haltijan lupaa. Direktiivin 45 artiklan 6 kohdan mukaan mititdintid
koskeva hakemus voidaan jéttad yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edel-
lyttden, ettd ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle. Tallaista sddnnostd oikeuksien haltijasta ei
ole sisdltynyt tavaramerkkilakiin.

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa on liséksi lueteltu hylkédys- ja mitétdintiperusteita, joiden
osalta direktiivi jattdd jasenvaltion harkintaan, sdatdfko se niistd hylkdys- ja mitétdintiperus-
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teina. Téllaisia perusteita ovat esimerkiksi muut aikaisemmat oikeudet, erityisesti oikeus ni-
meen tai omaan kuvaan, muut tekijin- tai teollisoikeudet seké sekoitettavuus ulkomailla suo-
jattuun tavaramerkkiin, jos hakija on ollut vilpillisessd mielessd. Tavaramerkkilaissa tdlla het-
kelld mitétointiperusteena voi olla oikeus nimeen tai kuvaan, tekijénoikeus tai mallioikeus.
Laki ei sisélld sdédnnoksid muiden teollisoikeuksien, kuten patenttien, suojasta tai ulkomaalla
suojatuista aiemmista tavaramerkeistd. Vilpillinen mieli on kuitenkin siséltynyt tavaramerkki-
lakiin suostumuksenvaraisena hylkdysperusteena.

Tavaramerkkidirektiivin artiklassa 6 sdddetddin jélkikéteisestd tavaramerkin mitéttomyyden tai
menettdmisen vahvistamisesta, jollaista tavaramerkkilakiin ei télld hetkelld sisdlly. Direktiivi
edellyttdd, ettd vaikka tavaramerkki olisi rauennut tai siitd olisi luovuttu, merkki voitaisiin
vahvistaa vield menetetyksi tai mitdttomaksi. Téllainen jilkikéteinen mitdttdmyyden tai me-
nettdmisen vahvistaminen vaikuttaa sen perusteella tehdyn EU-tavaramerkin aiemmuuteen.

Yhteiso- ja tarkastusmerkit

Yhteismerkeisté eli yhteiso- ja tarkastusmerkeistd sdddetddn tdlld hetkelld erillisessd yhteis-
merkkilaissa. Tdmén osalta ehdotetaan, ettéd erillislaissa oleva sdéntely siirrettdisiin osaksi ta-
varamerkkilakia. TAmé parantaisi lain luettavuutta, silld yhteismerkkilaki viittaa suurelta osin
tavaramerkkilakiin. Yhteiso- ja tarkastusmerkkejad koskeva erityinen sdédntely koottaisiin la-
kiehdotuksessa omaksi luvukseen.

Vanhassa tavaramerkkidirektiivissd yhteiso- ja tarkastusmerkistd oli hyvin véhin sdéntelya.
Uudessa tavaramerkkidirektiivissd yhteiso- ja tarkastusmerkeistd sdddetdan 2736 artikloissa
ja sadntely on huomattavasti vanhaa tavaramerkkidirektiivid kattavampaa. Takuu- tai tarkas-
tusmerkeistd sddtdminen on direktiivin mukaan vapaaehtoista, kun taas yhteisomerkeista saa-
tdminen on jdsenvaltioille pakollista. Yhteismerkkilain sdénnokset tdyttavit padosin direktii-
vin sddnnokset yhteiso- ja tarkastusmerkeistd. Yhteismerkkilaissa ei ole lainkaan sdéntelyé ta-
kuumerkkien osalta eiké kisite ole esiintynyt kansallisessa oikeuskéytdnnossa.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan kaikki luonnolliset tai oikeus-
henkil6t, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jattda ta-
kuu- tai tarkastusmerkkejd koskevan hakemuksen, edellyttden, ettd hakija ei harjoita liiketoi-
mintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen.
Direktiivi nédin ollen laajentaa hakijoiden joukkoa, kun tarkastusmerkin hakija voi olla myds
luonnollinen henkil6. Yhteismerkkilain 1 §:n mukaan tarkastusmerkin hakijana voi olla vain
viranomainen, yhteiso tai sdétid. Yhteismerkkilaissa ei ole mydskéan direktiivin edelld maini-
tun kohdan mukaista vaatimusta siitd, ettd asianomainen hakija ei harjoita liiketoimintaa, jo-
hon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen. Direktiivi ei
muuta yhteisdmerkkien osalta yhteismerkkilain mukaista oikeustilaa siitd, ettd yhteisomerkin
haltijan tulee olla yhteisd, jolla on jésenia.

Direktiivi sisdltdad yhteismerkkilakia tarkemmat sddnnokset kayttomaarayksista. Direktiivin 30
artiklan mukaan yhteisomerkkid hakevan on toimitettava rekisterdinnistd vastaavalle viran-
omaiselle merkin kdytt6d koskevat méérdykset, joista kdyvét ilmi ne henkil6t, joilla on lupa
kayttad merkkid, merkin kayttod koskevat edellytykset sekd uutena tavaramerkkilakiin verrat-
tuna my0s yhteenliittyméén liittymistd koskevat edellytykset ja merkin kayttod koskevat seu-
raamukset. Tavaramerkkilakiin tulee my0s yhteiso- ja tarkastusmerkkien osalta lisdta direktii-
vin 33 artiklasta johtuen, ettd merkin kdyttomaaraysten muutoksista on ilmoitettava PRH:lle ja
muutokset tulevat voimaan vasta paivéna, jolloin merkintd on tehty tavaramerkkirekisteriin.
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Direktiivin 31 artiklassa sdddetddn hakemuksen hylkddmisperusteista. Tavaramerkkilakiin tu-
lee sen johdosta lisétd, ettd hakemus hylatdédn mm. silloin, kun yhteisomerkin kayttomaarayk-
set ovat yleisen jérjestyksen tai hyvén tavan vastaiset, tai jos on olemassa vaara yleison johta-
misesta harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta.

Direktiivin 28 artiklan 4 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa todetaan, ettd jdsenvaltio voi sda-
tad, ettd merkit tai merkinnit, joita voidaan kdyttda elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroi-
den tai palvelujen maantieteellistd alkuperad, voivat olla yhteisomerkkeini tai takuu- tai tar-
kastusmerkkeind. Muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa on vastaava sdénnos. Yhteismerkkila-
ki ei ole mahdollistanut maantieteellistd alkuperdé osoittavien merkkien ja merkintdjen rekis-
teroimisté yhteismerkkeind. Direktiivi ei velvoita jasenmaita sédtdiméan asiasta, vaan se on ja-
tetty kansalliseen harkintaan.

Toiminimet
Estetutkimus ja toimialan mddrittely

Tavaramerkkidirektiivin tdytdntéonpano ei edellytd toiminimid koskevien toiminimilain tai ta-
varamerkkilain sddnnosten muuttamista. Tavaramerkkilain kokonaisuudistukseen liittyvid
toiminimilain muutostarpeita on kuitenkin tdssd yhteydessa arvioitu. Arvioinnissa erityisesti
nousi esiin toiminimirekisterdintien aiheuttamat esteet uusien tavaramerkkien rekisterdinnille.
Toiminimien niin sanotun yleistoimialan kéytdstd johtuen tosiasiassa toisella alalla toimivien
yritysten toiminimien on rekisterikdytdnndssd katsottu tarpeettoman laajasti estivdn myo-
hemmén tavaramerkin ja toiminimien rekisterdinnin.

Tavaramerkin ja toiminimen suostumuksenvaraisten rekisterdintiesteiden tutkimista on pidetty
tarpeellisena, koska estetutkimus vahentdd merkittdvasti riskid myohemmista riidoista tai tava-
ramerkin mitdtdinnistd aikaisemman oikeuden perusteella. Toiminimen ja tavaramerkin suos-
tumuksenvaraisten esteiden tutkimista rekisterdinnin yhteydessdé PRH:n toimesta on tarpeen
jatkaa nykyiseen tapaan, ottaen huomioon myods Suomen erittdin laaja pk-yrityssektori, joka
hy6tyy olennaisesti vahvasta tavaramerkki- ja toiminimisuojasta.

Toisaalta tavaramerkin ja toiminimen rekisterdintiin liittyvéa estetutkimusta ei pidetd mahdol-
lisena laajentaa kattamaan toiminimen tosiasiallisen kéyton selvittdmisté, vaan estetutkimisen
tulisi rajoittua toiminimen rekisterdityyn toimialaan. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4
kohdan a alakohdassa todetaan, ettd jasenvaltio voi sddtdd, ettd tavaramerkkid ei saa rekiste-
roida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitattomaksi, jos ja siltd osin, kun oikeudet
rekisterdiméattomaan oikeuteen tai muuhun elinkeinotoiminnassa kéytettyyn merkkiin on saatu
ennen paivéd, jona hakemus myohemmén tavaramerkin rekisterdimiseksi on tehty tai josta re-
kisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta ja ettd rekisterdiméttomén tavaramerkin tai
muun merkin haltijalla on oikeus kieltdd myShemmaén tavaramerkin kéyttdminen. Témén osal-
ta on arvioitu, asettaako direktiivi edellytyksen, ettd toiminimi voitaisiin huomioida hylkays-
ja mitdtdintiperusteena ainoastaan siltd osin, kuin sitd on kdytetty elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohta koskee pédasiassa kéyton kautta saatuja tavara-
merkkioikeuksia. Siind kéytetyn ilmaisun “muuhun elinkeinotoiminnassa kaytettyyn merk-
kiin” on katsottu tarkoittavan myds esimerkiksi toiminimié. Direktiivin edelld mainitun ilmai-
sun ei voida katsoa siséltdvin velvoitetta, ettd toiminimi tulisi huomioida rekisterdintikdytén-
nossd hylkdysperusteena vain siltd osin, kuin sitd on tosiasiallisesti kaytetty. Sddnnoksen ei
my0Oskéddn voida katsoa edellyttdvin, ettd toiminimed kéytettdisiin tavaramerkinomaisesti. Di-
rektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa liséiksi todetaan, ettd jasenvaltio voi sddtid, ettei
tavaramerkkid saa rekisterdidé tai ettd se on mitdtoitava, jos ja siltd osin kuin tavaramerkin
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kayttd voidaan kieltdd muun kuin 2 kohdassa tai timédn kohdan a alakohdassa tarkoitetun ai-
kaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessd on sen i—iv alakohdissa mainituista oi-
keuksista. Sdé&nnds mahdollistaa ndin ollen tavaramerkin rekisterdinnistd kieltdytymisen mui-
denkin aikaisempien oikeuksien nojalla, jos jésenvaltio téllaisista sdatdd. Vaikka tavaramerk-
kidirektiivilld on pyritty yhtendistiméén jasenvaltioiden lainsdéddint6é ja luettelemaan tyhjen-
tavasti hylkddmis- ja mitdtointiperusteet, ndma perusteet ovat osin valinnaisia ja jattavat ja-
senvaltioille harkinnanvaraa, kuten direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 14 tode-
taan.

Rekisterdity toiminimi saa PRH:n estetutkimuksessa rekisterdintiin perustuvaa suojaa yrityk-
sen toimialalla osittain my0s siksi, ettei PRH voi olla tietoinen toiminimen haltijan tosiasialli-
sen toiminnan laadusta ja laajuudesta. PRH ei voi esimerkiksi rekistereitddn tutkimalla tai in-
ternethauilla luotettavasti selvittdd, milld toimialalla toiminimi tosiasiassa toimii. Jos taas PRH
vain ilmoittaisi toiminimen haltijalle toiminimeen mahdollisesti sekoitettavissa olevasta vireil-
le tulleesta tavaramerkkihakemuksesta, ja toiminimen haltijan tulisi tdimén jalkeen itse osoittaa
toiminimen tosiasiallinen kdytto, miké sitten huomioitaisiin rekisterdintiesteharkinnassa, tekisi
tdmé rekisterdintiprosessista huomattavasti pidempikestoisen ja monimutkaisemman. Ja kuten
edelld on todettu, nykyistd suostumuksenvaraisten rekisterdintiesteiden tutkimista on pidetty
laajasti tarpeellisena ja hyodyllisend. Toiminimien laajojen toimialakuvausten ja sen myoté
tavaramerkkien rekisterdintiesteeksi tulemiseen liittyvid ongelmia voitaisiin ratkaista siten, et-
td toiminimen kumoamismahdollisuutta helpotettaisiin siltd osin kuin toiminime& ei ole kéy-
tetty, ja toiminimen osittainen kumoaminen mahdollistettaisiin.

Yleistoimialan kayton osalta on otettava huomioon se, ettd yrityksen toimialalla on sen nimen
toiminimioikeudellisen kdyttéalan kuvaamisen ohella my6s yhtidoikeudellista merkitysta.
Esimerkiksi osakeyhtion yhtidjarjestyksessd tai henkiloyhtion yhtidsopimuksessa maéritelty
toimiala vaikuttaa yhtion edustajan ja yhtidmiehen edustusoikeuteen ja toimivaltaan, minka li-
séksi toimialalla on merkitystd mm. osakeyhtidon johdon vastuun arvioinnissa. Osakeyhtidlain
lahtokohtana on, ettd osakkeenomistajat voivat yleisen sopimusvapauden puitteissa péaattad yh-
tidoikeudellisissa suhteissa merkityksellisen toimialan maarittelystd. Mainituista syistd yleis-
toimialan yhtidoikeudelliseen kdyttoon ei esitetd muutoksia, vaan sen kdyton tarpeellisuutta
tulisi arvioida erikseen osakeyhtidlain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessa.

Rekisterdinnin osittainen kumoaminen

Voimassa oleva laki ei mahdollista toiminimen rekisterdinnin osittaista kumoamista. Erityi-
sesti toiminimien aiheuttamien rekisterdintiesteiden vahentdmiseksi pidetddn tarpeellisena, et-
td jatkossa toiminimen rekisterdinnin voisi nykyisestd poiketen kumota myds osittain. Rekiste-
rdinnin osittainen kumoaminen tulisi kyseeseen ensinnékin silloin ja siltd osin, kuin toimini-
med ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kéytetty silld toimialalla, jota varten se on
rekisterdity. Toiseksi osittainen kumoaminen voisi tulla kyseeseen silloin ja niiltd osin, kuin
toiminimen osalta on olemassa sekoitettavuuteen tai harhaanjohtavuuteen liittyvd kumoamis-
peruste. Rekisterdinnin osittaisen kumoamisen mahdollisuus ei vaikuttaisi siihen, ettd konk-
reettisessa riitatilanteessa, jossa on kyse toiminimen haltijan oikeudesta vedota esimerkiksi
toiminimien sekoitettavuuteen, on ratkaiseva merkitys tosiasiallisesti harjoitetulla toiminnalla.

Toiminimed koskeva sdéntely poikkeaa mm. tavaramerkisti siind suhteessa, ettd jokaisella yri-
tykselld on oltava ja voi olla kerrallaan vain yksi toiminimi. Yrityksilld on siten oltava mah-
dollisuus toiminimen riittdvin laajalla rekisterdinnilla etukiteen varautua toimintansa muutok-
siin ja laajentumisiin uusille toimialoille litketoimintaympériston muutosten mukaisesti. Namé
tarpeet on lakiehdotuksessa otettu huomioon siten, ettd kumoamisen mahdollistava kdyttdmat-
tomyyden aikaraja on nykylain mukainen viiden vuoden ajanjakso ja ettd rekisterdinnin ku-
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moamista vastustava toiminimen haltija voi esittdd hyvaksyttdvan syyn sille, ettd toiminimea
ei ole kdytetty tietylld alalla. Lisdksi on huomattava, ettd ennen rekisterdinnin osittaisen ku-
moamisen mahdollistavaa lainmuutosta toiminimensé rekisterdineet yritykset eivit ole voineet
varautua osittaisen kumoamisen mahdollisuuteen. Témé olisi huomioitava siirtymésdénnok-
sissé.

Toimialan yhtidoikeudellisesta merkityksestd johtuen ei ole mahdollista, ettd rekisteréinnin
kumoamista koskevassa menettelyssd vahvistetaan yhtion toimialan sisdltd. Siksi yritykselld
tulisi toiminimen osittaista kumoamista tarkoittavan ratkaisun jilkeen olla kohtuullisessa méaa-
rdajassa mahdollisuus ilmoittaa rekisteriin uusi toiminimi tai muuttaa toimialansa. Nykyisin ei
erikseen valvota sitd, ettd toiminimen kumoamisen jédlkeen uusi nimi rekisterdidéén. Tésté joh-
tuen kaupparekisterissd on nykyisin joitakin nimettomid yrityksid. Toisaalta yrityksen toimi-
nimen kumoamisen nidkyminen kaupparekisteristi nykyistd vastaavalla tavalla tdyttdd toi-
minimioikeudellisen tarpeen rekisterdinnin kumoamisesta. Tulevan kaupparekisterilain uudis-
tuksen yhteydessé voidaan parhaiten ja kokonaisvaltaisesti ratkaista se, minkélaisia valvonta-
keinoja PRH:lla rekisteriviranomaisena on kaupparekisterimerkintdjen oikeellisuuden ja ajan-
tasaisuuden varmistamiseksi.

Mahdollisuus osittaiskumoamiseen kayttimattomyyden perusteella heréttdd kysymyksid myos
toiminimen ja aputoiminimen suhteesta. Pelkén aputoiminimen kayttd ei automaattisesti tar-
koita, ettd varsinaista toiminimeé olisi kéytetty. Aputoiminimed kaytettdessd on samalla kui-
tenkin vélttamétontd kdyttdd myds varsinaista toiminimed muun muassa laskutuksessa, kirjeis-
sd, mainosmateriaalissa ja verkkosivuilla. Osittaiskumoamisen mahdollisuus ei siksi vaaranna
sellaisten yritysten toiminimié, jotka kayttivit liiketoiminnassaan aputoiminimia.

Menettely toiminimen rekisterdinnin kumoamiseksi

Voimassa olevan lain mukaan tuomioistuin voi kanteesta kumota toiminimen rekisterdinnin.
Rekister6innin kumoamista kanneteitse on pidetty tarpeettoman raskaana menettelyné erityi-
sesti silloin, kun kumoamista haetaan kayttamattomyyden perusteella ja on selvii, ettei toimi-
nimed ole kdytetty eikd rekisteréinnin haltija osoita tdhdn patevdd syytd. Nykyistd tuomiois-
tuinmenettelyd helpompi ja nopeampi mahdollisuus hakea rekisterdinnin kumoamista rekiste-
riviranomaiselta vahentdisi erityisesti kokonaan tai osittain kéyttdmattomistd laajoista toimi-
alakuvauksista johtuvia tavaramerkkien ja toiminimien rekisterdintiesteita.

Mabhdollisuus hakea toiminimen rekisteréinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta voitaisiin
rajata koskemaan vain tilanteita, joissa toiminimen rekisterdinnin kumoamista vaaditaan kayt-
tamattomyyden perusteella. Tavaramerkkilain hallinnollisesta menettdmis- tai mitdtointime-
nettelystd tulevaisuudessa saatavien kokemuksien perusteella voidaan arvioida mahdollisuutta
laajentaa toiminimen rekisterdinnin hallinnollinen kumoamismenettely my6s muihin toi-
minimilain mukaisiin rekisterdinnin kumoamisperusteisiin.

Rikoslaki

Teollisoikeusrikoksesta sidddetddn rikoslain 49 luvun 2 §:ssid. Teollisoikeusrikokseksi katso-
taan muun muassa tavaramerkkié tai mallioikeutta koskevan yksinoikeuden loukkaaminen ta-
varamerkkilain tai mallioikeuslain sd&nndsten vastaisesti ja siten, ettd teko on omiaan aiheut-
tamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Lisdksi tavaramerk-
kilain 39 §:n mukaan tavaramerkkirikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan loukkaa tavaran
tunnusmerkin haltijalle tavaramerkkilain mukaan kuuluvaa oikeutta. Korkein oikeus on lailli-
suusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettei teollisoikeusrikoksen rangaistussédénnos kata EU-
tavaramerkin ja yhteisomallin loukkaamista, eika rikoslain teollisoikeusrikosta koskevan ran-
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gaistussddnnoksen soveltamisalaa voida myoskddn tulkinnallisesti laajentaa koskemaan EU:n
laajuisia oikeuksia. EU-tavaramerkin tai yhteisomallin tahallisesta loukkauksesta ei siten voi-
da tuomita tekijéd teollisoikeusrikoksesta (KKO:2018:36, H20 MOP).

EU-tavaramerkki ja yhteisomallioikeus antavat haltijalleen EU-oikeuteen perustuen yhtenéi-
sen suojan koko EU:n alueella, joten on perusteltua, ettd kyseisid oikeuksia suojataan vastaa-
valla tavalla kuin kansalliseen lakiin perustuvia yksinoikeuksia. Lisdksi Suomi on osapuolena
TRIPS-sopimuksessa, jonka 61 artikla velvoittaa jasenten sddtdmaian rikosprosessista ja ran-
gaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisessa laajuu-
dessa tapahtuvasta harkitusta tavaramerkkivédrennosten kaupasta tai tekijanoikeuspiratismista.
Suomen liittyessé sopimukseen kotimainen rikoslaki tdytti sopimuksen asettamat velvoitteet.
My6hemmin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja EU-tavaramerkkiasetus tuli Suomea velvoit-
tavaksi. TRIPS-sopimus velvoittaa Suomea suojaamaan rikosoikeudellisin keinoin myo6s EU-
tavaramerkkejd vahintddn edelld sopimuksen 61 artiklassa mainituissa tilanteissa. Vaikka vel-
vollisuus ei koske yhteisomallia, olisi perusteltua, ettd yhteisomallin loukkaukseen sovellettai-
siin vastaavia sdinnoksid kuin kansallisen mallioikeuden loukkaukseen. Téstd syystd olisi pe-
rusteltua muuttaa rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §;44, sekd tavaramerkki-
lain ja mallioikeuslain tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomuksia koskevia sdannoksia.

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET
3.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on kansallisesti panna tiytdnt66n Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi (EU) 2015/2436 jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd. Direktii-
vin tdytdntdonpanon osana on tavoitteena perustaa hyvin toimiva tavaramerkin hallinnollinen
menettdmis- tai mitatdintimenettely PRH:een.

Esityksen tavoitteena on muutoinkin modernisoida ja selkeyttéd osin jo vanhentunut voimas-
saoleva tavaramerkkilaki. Osana téitd selkeytystd voimassaoleva yhteismerkkilaki (795/1980)
kumottaisiin, ja yhteiso- ja tarkastusmerkkeja koskeva sddntely siséllytettdisiin osaksi tavara-
merkkilakia. Tavoitteena on lisdksi selkeyttdd tavaramerkin ja toiminimen vélistd suhdetta, ja
tarjota riittdvit keinot toiminimien yleistoimialojen luomiin ongelmatilanteisiin tavaramerkki-
en rekisterdintiesteharkinnassa, minkd johdosta muutoksia esitetiin myds toiminimilakiin.
Tavoitteena on myos korjata teollisoikeusrikosta, tavaramerkkirikkomusta ja mallioikeusrik-
komusta koskevissa sadnnoksissé oleva epikohta ja sisdllyttdd EU-tavaramerkit ja yhteisomal-
lit ndiden sddnndsten teonkuvaukseen.

Esityksen tavoitteena on myds saattaa Singaporen sopimus kansallisesti voimaan. Sopimuksen
tavoitteena on yhdenmukaistaa tavaramerkin hakemusmenettelyji. Esitys siséltdd myos ehdo-
tuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsdddédnnon alaan
kuuluvat méaaraykset.

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Singaporen sopimuksen mukainen kisittelyn jatkaminen

Singaporen sopimuksen 14 artiklassa madratddn toimenpiteistd tilanteessa, jossa hakija tai hal-
tija ei ole noudattanut sille asetettua maéréaikaa. Singaporen sopimukseen liittyneen jéisenval-
tion on tarjottava jokin tai joitakin seuraavista vaihtoehdoista: i) noudattamatta jatettyd maara-

aikaa pidennetéén soveltamissddnndissd maaritylld aj anJaksolla i1) késittelyd jatketaan; tai iii)
oikeudet palautetaan, jos virasto toteaa, ettd kyseisen méérdajan noudattamatta jéttdminen ta-
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pahtui huolimatta siité, ettd hakija tai haltija noudatti olosuhteiden edellyttimaa huolellisuutta,
tai ettd noudattamatta jattdminen oli tahatonta.

Patenttilaissa, mallioikeuslaissa ja hyddyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa sédédetéén ha-
kemusten késittelyn jatkamisesta. Menettelyt vastaavat Singaporen sopimuksen ii) vaihtoeh-
toa. Patenttilaissa ja hyodyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa sdddetdén lisdksi oikeuksien
palauttamisesta, miké vastaa iii) vaihtoehtoa. Oikeuksien palauttamista koskeva menettely (iii)
on koettu sekd PRH:ssa ettd hakijoiden ja haltijoiden puolelta ty6ladna. Yksinoikeuden hakijat
ja haltijat joutuvat perustelemaan toimiaan/toimimatta jéttdmistéén, toimittamaan nédyttdd huo-
lellisuudestaan ja PRH arvioimaan tétd nayttoa.

Niéin ollen tavaramerkkilakia ehdotetaan muutettavaksi valitsemalla Ruotsin ja Norjan kaltai-
sesti Singaporen sopimuksen 14 artiklan vaihtoehdoista vaihtoehto ii), késittelyn jatkaminen.
Singaporen sopimuksen soveltamissddntdjen 9 sddnnon 3 kohdan mukaan kisittelyn jatkamis-
pyynnon esittdmiselle tulee olla aikaa véhintdén kaksi kuukautta alkuperdisen méadrdajan péat-
tymisestd. Puuttuva toimenpide tulee suorittaa samassa ajassa tai yhdessa késittelyn jatkamis-
pyynnon kanssa. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisdttévén, ettd pyynto késittelyn jatkamiselle
tulee esittdd kahden kuukauden kuluessa méadrdajan padttymisesta ja puuttuva toimenpide pitdd
suorittaa yhdessd késittelyn jatkamispyynnon kanssa. Samassa ajassa tulee suorittaa myds
maksu. Vaihtoehto olisi menettelyllisesti helpoin jarjestdd PRH:ssa, ja se varmistaisi, ettd asia
késittelyn jatkamispyynnon jilkeen etenisi, koska hakijan olisi pyynnon yhteydessé korjattava
huomautetut puutteet.

Singaporen sopimus ei rajoita sitd, missa kaikissa rekisteriviranomaisessa kdytivissd menette-
lyissé ja asioissa késittelyn jatkaminen voisi olla mahdollista. Sopimuksen soveltamissdanto-
jen 9 sadnnon 4 kohdassa on lueteltu poikkeuksia, joissa jasenvaltion ei tarvitse tarjota késitte-
lyn jatkamisvaihtoehtoa. Niitd ovat mm. mééréajat, joita on asetettu késittelyn jatkamispyyn-
non esittdmiselle, uudistamismaksun suorittamiselle, inter partes -menettelyssa tai etuoikeus-
vaatimuksen esittdmiselle. Késittelyn jatkamismahdollisuus ehdotetaan rajoitettavan koske-
maan vain yhden asianosaisen késittdvid tilanteita tavaramerkin hakemisprosessissa, tavara-
merkkiin kohdistuvien merkitsemis- ja muutospyyntdjen késittelysséd, sekd Suomeen kohden-
netun kansainvalisen rekisterdinnin tutkimisessa. Késittelyn jatkamismahdollisuuden ulkopuo-
lelle ehdotetaan rajattavan uudistamishakemuksen vireillepanoa koskevat méériajat, etuoike-
usvaatimuksen esittdmisté koskevat méaérdajat, késittelyn jatkamispyynnon esittdmisté koske-
vat méadréajat ja inter partes -menettelyissé, kuten véite- ja hallinnollisissa menettdmis- tai mi-
tatointimenettelyissd asetetut méaédrdajat. Tatd puoltaa se, ettd kisittelyn jatkamismahdollisuus
ndissd menettelyn vaiheissa pitkittdisi tarpecttomasti menettelyd, kun PRH:n pitéisi odottaa
ennen ratkaisunsa tekemistd asianosaisen mahdollista kisittelyn jatkamispyyntod. Rekiste-
roinnin uudistamiselle on liséksi asetettu runsaat ennen ja jalkeen rekisterdinnin voimassaolon
padttymiseen ulottuvat méérédajat, joiden pidentdminen mahdollisella késittelyn jatkamispyyn-
non esittdmiselle varatulla kahden kuukauden ajalla ei ole tarpeen.

Sitd, kuinka monta kertaa kisittelyn jatkamista voidaan pyytdd samaa tavaramerkkid koske-
vassa prosessissa, ei katsota olevan tarvetta rajata. Koska hakijan tulee kisittelyn jatkamis-
pyynnon yhteydesséd korjata hakemusta koskevat puutteet, menettely kuitenkin jatkamispyyn-
non jélkeen etenisi, eikd mahdollinen uusi kehotus ja sen jédlkeen tehtdvé toinen késittelyn jat-
kamispyynto koskisi enééd samaa tilannetta kuin alkuperéinen.

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jésenvaltioiden on sdédettévéd tehok-
kaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystd, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa
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vaadittaessa tavaramerkin menettdmista tai julistamista mitattomaksi, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Direktiivi jattaa liikkumava-
raa, miten menettely tarkemmin jasenvaltiossa jérjestetdén.

Tavaramerkkidirektiivin mukaan uuden hallinnollisen menettelyn on oltava kdytettdvissé tava-
ramerkin menettdmistd tai mitdtointid koskevassa asiassa. Menettelyn ei siis tarvitse olla kéy-
t0ssd muissa asioissa, esimerkiksi sellaisissa menettdmiseen tai mititdintiin liittyvissa asioissa,
joissa kasiteltdvaksi tulisi muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia (esim. vahingonkorvaus,
hyvitys, turvaamistoimet) tai rikosasioita. Siksi direktiivin valossa on sallittua rajata hallinnol-
lisessa menettelyssd kisiteltévit asiat puhtaasti merkin menettdmiseen tai mitétointiin. Tama
olisi myos tarkoituksenmukainen ratkaisu, koska hallintomenettely ei tyypillisesti sovellu osa-
puolten vilisten yksityisoikeudellisten vaatimusten késittelyyn eikd tdllaisessa menettelyssa
voida kisitelld myoskéddan rikosoikeudellisia asioita. Tavaramerkkilaki ehdotetaan muotoilta-
van siten, ettd siitd ilmenisi, ettei PRH voisi ottaa késiteltdvidkseen muita kuin tavaramerkin
menettdmistd tai mitdtdintid koskevia vaatimuksia. Muiden vaatimusten osalta PRH ohjaisi
asiakkaan tuomioistuinmenettelyyn.

Yksi direktiivin sallima vaihtoehto hallinnollisen menettdmis- tai mitdtointimenettelyn jarjes-
tamiselle voisi olla, ettd tavaramerkin menettdminen tai mititdinti késiteltdisiin aina ensi sijas-
sa PRH:ssa, jonka paatoksesta olisi mahdollistaa markkinaoikeuteen. Tdmai vaihtoehto tarkoit-
taisi muutosta nykytilaan, jossa menettdmisté tai mitétdintid on voinut hakea markkinaoikeu-
delta. Tamé vaihtoehto estdisi sen, ettd samaa asiaa késiteltdisiin rinnakkaisissa prosesseissa
PRH:ssa ja markkinaoikeudessa. Téllainen vaihtoehto olisi prosessuaalisesti yksinkertainen,
mutta menettdmistd tai mitdtdintid vaativien ja tavaramerkin haltijoiden kannalta ongelmalli-
nen. Tyoryhmaéssé ja saadussa lausuntopalautteessa pidettiin tirkedni, ettd menettdmisté tai
mitdtdintid vaativalla on aina mahdollisuus valita, aloittaako hén prosessin tuomioistuimessa
vai PRH:ssa hallinnollisena menettelyni. Jos kaikki menettdmis- ja mitdttomyysasiat ratkais-
taisiin ensin PRH:ssa, aiheuttaisi tdmé rinnakkaisia menettelyjd ja kasittelyn Vuvastyk51a kun
PRH:ssa ratkaistaisiin tavaramerkin pétevyys, ja samanaikaisesti tai sen perdén markkinaoi-
keudessa jouduttaisiin erikseen ratkaisemaan esimerkiksi tavaramerkin loukkaukseen liittyvié
korvausasioita. On tdrkedd, ettd menettdmistd tai mitdtdintid vaativalla tai tavaramerkin halti-
jalla on mahdollisuus saada kaikki vaatimukset (mm. tavaramerkin pitevyys, loukkaukset,
korvaukset, turvaamistoimet) halutessaan kerralla suoraan tuomioistuimen ratkaistavaksi, ku-
ten télldkin hetkelld. Toisaalta hallinnollisen menettelyn pitdé olla nopea ja edullinen, Kuten
tavaramerkkidirektiivin 45 artiklakin edellyttéa. Jos tavaramerkin menettiminen ja mitdtdinti
ratkaistaisiin aina erillisend hallinnollisena asiana PRH:ssa, aiheuttaisi tima menettdmista tai
mitdtdintid hakevalle kaksinkertaiset kulut kahden eri prosessin kdynnistdmisestd, jos asiaan
liittyisi muitakin, tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia vaatimuksia. Tdmén vuoksi katso-
taan, ettd paras vaihtoehto olisi, ettd PRH:n hallinnollinen menettimis- tai mititdintimenettely
olisi aidosti vaihtoehto menettelyn aloittamiselle tuomioistuimessa, ja ettd tavaramerkin me-
nettémistd tai mitdtdintid vaativa voisi vapaasti valita, kumpaa menettelyd hén kayttaisi.

Edelld yleisperustelujen jaksossa 2.1.3 on kuvattu, millainen hallinnollinen menettely on
Ruotsissa. On arvioitu, soveltuisiko vastaavanlainen menettely otettavaksi kdytt6on myods
Suomessa, vai tulisiko uudessa menettelyssd pystyd ratkaisemaan myos riitaiset asiat. Arvi-
oinnin ja lausuntopalautteen pohjalta pidetdén térkednd, ettd myOs sindnsé riitaiset asiat voi-
daan kasitelld uudessa hallinnollisessa menettelyssd edellyttiden, ettd kumpikaan osapuoli ei
halua vied4 asiaa tuomioistuinkésittelyyn. Myds tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan osalta on
tulkinnanvaraista, voidaanko menettely rajoittaa koskemaan vain riidattomia tapauksia, vai tu-
lisiko sen olla kéytettivissé viitemenettelyd vastaavissa asioissa. Direktiivin 46 artiklassa sd-
detédn tosiasiallisen kdyton puuttumisesta kiistimisperusteena mitétdintimenettelyssd. Direk-
tiivin sédénnoksestd johtuu, ettd hallinnollisessa mitdtdintimenettelyssé joudutaan arvioimaan
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my0s aiemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod. Téllainen kayton arviointi on uutta
PRH:lle. Vastaavanlainen arviointi tulee direktiivin 44 artiklan edellyttiménd myds véiteme-
nettelyyn, eikd téltd osin kansallista joustovaraa asiassa ole. Direktiivi siis edellyttda, ettd hal-
linnollisessa menettelyssd kasitellddn véhintddnkin sellaisia riitaisia asioita, joissa mitdtdintié
koskevan hakemuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto kiiste-
tadn eikd hallinnollinen menettely néin ollen voi rajoittua vain riidattomien asioiden ratkaise-
miseen. Nayton arviointiin liittyvien PRH:n uusien tehtivien vaikutusta asianosaisen perustus-
lain turvaamaan oikeusturvaan késitellddn jaksossa 5.1.

Hallinnollinen menettdmis- tai mitétdintimenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenette-
lynd, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkalti hallintolain séédntelyéd. Hallinnollisessa me-
nettelyssd molemmat osapuolet vastaisivat hallintolain 64 §:n mukaisesti ldhtokohtaisesti
omista kustannuksistaan, ja kulut voivat tulla korvattavaksi valitusvaiheessakin tuomiois-
tuimessa vain rajoitetusti (hallintolainkayttolaki 586/1996 7475 §). Hallinnollisen menetta-
mis- tai mititdintimenettelyn ja vditemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin samoista
mitétdintiperusteista johtuen hallinnollisen menettdmis- tai mitdtdintimenettelyn ehdotetaan
noudattavan mahdollisimman pitkélle véitemenettelyssd noudatettavia sdéinnoksid. Samanta-
paiset menettelyt molemmissa asioissa helpottaisivat myds PRH:n toimintaa menettelyjen jér-
jestdmisessa ja tavaramerkin haltijoiden asioimista PRH:ssa.

Koska seké véitemenettely ettd hallinnollinen menettdmis- tai mitatdintimenettely ovat kaytet-
tivissa rekisterdinnin jélkeen, on uudessa tavaramerkkilaissa tarpeen mééritelld hallinnollisen
menettdmis- tai mitdtdintimenettelyn suhde véitemenettelyyn. Tavaramerkkilaissa ehdotetaan
sddnneltdvén, ettd menettdmistd tai mititdintid koskevan hakemuksen voisi esittdd rekiste-
roidystd tavaramerkistd, ja vasta, kun viiteaika olisi kulunut, ja mahdolliset véiteratkaisut oli-
sivat lainvoimaisia. Tdmé vastaisi tdlld hetkelld olevaa tilannetta menettdmiskanteen nostami-
sesta markkinaoikeudessa vasta viiteajan jilkeen. On perusteltua, ettei samantapaista, rekiste-
ro6innin kumoamiseen téhtédvaa hallinnollista menettelyé olisi samanaikaisesti vireilld kahdes-
sa eri prosessissa.

Koska PRH:n hallinnollinen menettdmis- tai mitdtdintimenettely olisi rinnakkainen vaihtoehto
tuomioistuimessa késiteltdville menettdmis- tai mitdtointiasialle, olisi tarpeen varmistaa se,
ettei samaa tavaramerkkid koskevaa asiaa voitaisi késitelld samojen osapuolten kesken saman-
aikaisesti tuomioistuinmenettelyssd ja hallinnollisessa menettelyssd. Tavaramerkkilaissa tés-
mennettdisiin siten hallinnollisen menettelyn suhde tuomioistuinmenettelyyn. L&dhtokohtaisesti
menettdmistd tai mitdtdintid vaativa osapuoli saisi valita, kumpaa menettelyd hin kayttaa.
Osapuolille varmistettaisiin padsy halutessaan tuomioistuinmenettelyyn. Hallinnollisessa me-
nettelyssd my0s hakijan vastapuoli, tavaramerkin haltija, voisi halutessaan nostaa esimerkiksi
vahvistuskanteen tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa raukeaisi. Osa-
puolten kannalta asian vieminen tuomioistuimeen saattaa olla tarpeen myds esimerkiksi todis-
telutarkoituksessa. Vaikka hallinnollisessa menettelyssd voidaan jérjestdd suullinen kuulemi-
nen tai vaatimusten tai selvitysten esittely, ei suullinen todistelu ole mahdollista samassa laa-
juudessa kuin tuomioistuinmenettelyssd. Suullista vaatimusten ja selvitysten esittimistd kési-
tellddn tarkemmin jaksossa 5.1.

Tuomioistuinmenettely olisi menettelyissé siten ensisijainen, ettd kanteen nostaminen tuomio-
istuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen PRH:ssa, jos kanne olisi jo vireilld tuo-
mioistuimessa menettdmistd tai mitdtointid koskevan hakemuksen tullessa vireille PRH:ssa.
Jos menettdmisti tai mitdtdintid koskeva kanne olisi jo vireilld, samaa tavaramerkkié ja samo-
ja asianosaisia koskevaa menettdmista tai mitdtointia koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa
tutkittavaksi. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta korostaisi myos se, ettd kanteen nosta-
minen johtaisi hallinnollisen menettelyn raukeamiseen PRH:ssa, jos hallinnollinen menettely
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olisi jo aloitettu ennen kanteen nostamista. PRH:n paitdksestd olisi aina my6s mahdollisuus
valittaa markkinaoikeuteen, joten osapuolilla olisi titdkin kautta mahdollisuus saada asia tuo-
mioistuimen arvioitavaksi. Jos hallintomenettelyssa ratkaistava asia olisi valituksen myo6té vi-
reilld markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, siviiliprosessuaalisen kan-
teen nostaminen markkinaoikeudessa ei endd rauettaisi hallintoasiaa valitusta késittelevéssi
tuomioistuimessa.

Asian raukeaminen PRH:ssa voitaisiin varmistaa niin, ettd markkinaoikeuden olisi ilmoitetta-
va PRH:lle tavaramerkkid koskevan kanteen vireille tulosta. PRH kéyttdisi tietoa sen varmis-
tamiseen, ettei PRH:ssa késitelld tuomioistuinkésittelyn rinnalla samaa asiaa. Vaihtoehtoisesti
voitaisiin menettelyn osapuoli velvoittaa ilmoittamaan PRH:1le tuomioistuinasian vireille saat-
tamisesta, tai jittdd asia sddntelemaéttd, koska kanteen nostaneella osapuolella on joka tapauk-
sessa riittdva intressi hallinnollisen menettelyn paittimiseen. Jotta asioiden pééllekkéinen ka-
sittely voidaan tehokkaasti vilttdd, ehdotetaan ettd markkinaoikeus ilmoittaisi PRH:lle tava-
ramerkkié koskevan kanteen vireille tulosta.

Lisdksi olisi varmistettava, ettei osapuolten vililld kertaalleen ratkaistua asiaa saa uudelleen
vireille samoilla perusteilla. Vaikka perinteisesti oikeusvoimasta ei ole sdddetty laeissa, ehdo-
tetaan kuitenkin sdddettdvan siitd, ettd jos menettdmisti tai mitdtdintid koskeva hakemus tai
kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettdmista tai mitdtointid koskevaa hakemusta tai
kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkié, sa-
maa vaatimusta ja samoja perusteita. Asia voitaisiin kuitenkin tutkia ja késitelld uudelleen, jos
olosuhteet olisivat olennaisesti muuttuneet tai aiemmat vaatimukset ovat kohdistuneet esimer-
kiksi eri tavaroihin tai palveluihin. Koska tuomioistuinmenettelyn kanssa rinnakkainen hallin-
nollinen menettely on jérjestelynd uuden tyyppinen, on tarpeen sditié erikseen ndiden menet-
telyiden suhteesta ja niiden ratkaisujen oikeusvoimasta, jotta voidaan valttia se, ettei asiaa tar-
peettomasti késitelld uudestaan samoin perustein toisessa forumissa.

Lakiehdotuksen mukaan menettimisti tai mititdintid koskeva hakemus annettaisiin hallinnol-
lisessa menettelyssa tiedoksi vastapuolelle, jolla olisi sitten mahdollisuus lausua asiasta maa-
rdajassa. Silloin kun rekisterdintia vaaditaan menetetyksi kayttdmattomyyden perusteella ja
merkin haltija jattda lausumatta, katsottaisiin, ettei tavaramerkin tosiasiallista kdytt6d ole osoi-
tettu, jolloin PRH voisi kumota rekister6innin hakemuksen mukaisesti. Rekisterdintid ei kui-
tenkaan kumottaisi, jos hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Vaihtoehtoisesti asia voitaisiin jét-
téd hallintolain yleissdantelyn varaan, jolloin PRH:lla olisi hallintolain 31 §:n mukaisen selvit-
tamisvelvollisuuden nojalla velvollisuus pyrkid selvittimaddn menetettdviksi haetun tavara-
merkin kdyttod. Tama ei olisi perusteltua, silld tavaramerkin haltija on ainoa, joka pystyy
osoittamaan, mille tavaroille tai palveluille merkkid on kéytetty, milloin ja missd méaérin. Eh-
dotettu sdéntely my0s helpottaisi etenkin kdyttaméattomien tavaramerkkien ja sellaisten merk-
kien, joiden haltija on lakannut, poistamista rekisteristd. PRH:n péatoksesti tulisi voida kai-
kissa tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen. Téll6in tavaramerkin haltija, jonka rekisterdinti
on hédnen vastaamattomuutensa takia kumottu, voisi saattaa asian uudelleen arvioitavaksi
markkinaoikeudessa.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisattavéksi sdannos siitd, ettd PRH ratkaisisi asian hakemuk-
sen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Néin ollen PRH voisi tutkia menetté-
mistd tai mitdtdintid koskevan asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa. Vaihtoehtoise-
na toteutustapana télle voisi olla, ettd PRH voisi tutkia asian vaatimusta laajemmin ja arvioida
esimerkiksi vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyé, vaikka vaatimus olisi
tehty vain aiemman oikeuden perusteella. Vaatimuksen mukaisessa laajuudessa tutkiminen
olisi perusteltua, koska hallinnollinen menettdmis- tai mitétdintimenettely muistuttaa laheisesti
tuomioistuinmenettelyé, koska kyse on lopulta yksityisoikeudellisten vaatimusten ratkaisemi-
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sesta. PRH:n harkinta- ja ratkaisuvallan sitominen esitettyihin vaatimuksiin korostaisi vaati-
muksen esittdjan perusteluvelvollisuutta. Lisdksi kerran myonnettyihin oikeuksiin ei tulisi
puuttua laajemmin, kuin osapuolten oikeussuojan tarve edellyttaa.

Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

Toiminimen hallinnollista kumoamista koskeva sédéntely olisi tdysin kansallista sdédntelyd ja
menettely olisi siten vapaasti muodostettavissa. Vaihtoehtona olisi my0s olla perustamatta
lainkaan hallinnollista toiminimien kumoamismenettelyd. Kuten edelld jaksossa 2.3 on todet-
tu, toiminimen rekisterdinnin kumoamista kanneteitse on pidetty tarpeettoman raskaana me-
nettelynd erityisesti silloin, kun kumoamista haetaan kéyttdméttomyyden perusteella ja on sel-
vaa, ettei toiminimed ole kdytetty. Muun muassa yleistoimialan kdyttoon liittyvistd ongelmista
johtuen olisi hallinnollinen menettely tarpeen myos, jotta toisten toiminimien ja tavaramerkki-
en rekisterdintiesteiksi nykyisin tuleviin laajoihin toimialakuvauksiin pystyttiisiin puuttuman
helpommin ja edullisemmin.

Koska toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi asiana hyvin samankaltainen kuin tavara-
merkin hallinnollinen menettdmis- tai mitdtéintimenettely ja molemmissa suoritettaisiin sa-
mankaltaista ndyton arviointia muun muassa tosiasiallisesta kéytostd, olisi PRH:n menettely-
jen jarjestdmisen vuoksi perusteltua ja hakijoille yksinkertaisempaa, ettd menettelyt olisivat
mahdollisimman pitkélti yhdenmukaiset. Ndin ollen toiminimen rekisterdinnin kumoamista
koskevan hakemuksen késittelyyn PRH:ssa sovellettaisiin hallintolakia (434/2003). Menettely
tulisi vireille kirjallisella hakemuksella rekisterdinnin kumoamiseksi, joka annettaisiin tiedoksi
toiminimen haltijalle, jolla olisi tilaisuus lausua mielipiteensa asiasta ja antaa selitys asian rat-
kaisuun vaikuttavista vaatimuksista tai selvityksistd. PRH ratkaisisi asian hakijan ja toimini-
men haltijan antaman selvityksen perusteella. Rekisterdinti todettaisiin menetetyksi hakijan
vaatimuksen mukaisessa laajuudessa siltd osin, kun menettelyssé ei olisi esitetty nédyttdd toi-
minimen kéytostd sen rekisterdinnin kattamalla alalla.

Kuten edelld jaksossa 2.3 esitetddn, mahdollisuus hakea toiminimen rekisterdinnin kumoamis-
ta rekisteriviranomaiselta rajattaisiin koskemaan tilanteita, joissa toiminimen rekisterdinnin
kumoamista vaaditaan kayttimattomyyden perusteella. Sindnsd estettd ei olisi menettelyn laa-
jentamiselle muihinkin toiminimilain kumoamisperusteisiin, mutta téltd osin katsotaan, etti
koska tdmén tyyppisten hallinnollisten asioiden kisittelystd PRH:ssa ei ole aiempaa kokemus-
ta, on syytd edetd toiminimien osalta harkiten ja arvioida mahdollista soveltamisalan laajenta-
mista tulevaisuudessa tavaramerkkilain hallinnollisesta menettdmis- tai mitatdintimenettelysta
saatavien kokemuksien perusteella.

Hallinnollisen kumoamismenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta, vireilldolovaikutuk-
sesta ja oikeusvoimasta ehdotetaan sdénneltdvin samoin kuin ehdotetussa tavaramerkkilaissa
vastaavista syistd. Rekisteroinnin kumoamista koskevan hakemuksen késittely PRH:ssa olisi
tuomioistuinmenettelyyn nahden toissijaista siten, ettd rekisteriviranomainen ei ottaisi hake-
musta tutkittavaksi, jos samaa toiminimed koskien olisi vireilld kanne tuomioistuimessa samo-
jen asianosaisten vélilld. Samoin hakemuksen késittely PRH:ssa raukeaisi, jos sen vireilla ol-
lessa nostettaisiin kanne samaa toiminimed koskien samojen asianosaisten vililla.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus
Edelld yleisperustelujen jaksossa 2.3 kuvatun mukaisesti PRH tulkitsi 1 pdivddn lokakuuta
2012 asti, ettd tavaramerkit, jotka haettiin tietyn luokan luokkaotsikkoa kéyttden, kattoivat

kaikki kyseiseen luokkaan menevit tavarat ja palvelut. Euroopan unionin tuomioistuimen IP
TRANSLATOR -tapauksen (C-307/10) jilkeen 1 péivésté lokakuuta 2012 alkaen PRH ryhtyi
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vaatimaan tdsmennetympid tavara- ja palveluluetteloita, joita tulkittiin sanamerkityksen mu-
kaisesti. Ajalla 1.10.2012-31.12.2013 oli kuitenkin mahdollista jéttdd tavaramerkkihakemus
siten, ettd tavara- ja palveluluettelossa viitattiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja hakemuk-
sen katsottiin néin ollen kattavan luokkaotsikon liséksi kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon
siséltdmat tavarat ja palvelut.

Edelld yleisperustelujen jaksossa 2.3 on kasitelty eri aikoina rekisterdityjen tavaramerkkien
tulkintaa. Jos aiempien tavaramerkkien luokitusta ei yhdenmukaisteta uusien luokitusta kos-
kevien sdéntojen kanssa, olisi jatkossa edelleen voimassa eri kdytdntdjen mukaisesti luokitel-
tuja tavaramerkkejé, jolloin suojapiirin mééritteleminen edellyttdisi tietoa siitd, mitd luokitus-
sddntdjd tavaramerkkiin on sen hakemisajankohtana sovellettu. Tietiméattomyys aiemmista
luokitustulkinnoista voi johtaa tahattomiin rekisterdintieste- ja véitetilanteisiin sekd oikeuden-
kéynteihin. Tastd syystd on arvioitu, tulisiko myds ennen lain voimaantuloa rekisterdityjen ta-
varamerkkien luokitus tdsmentdd direktiivid vastaavien luokitussdénnosten mukaiseksi.

EU-tavaramerkkiasetus 2015/2424 siséltéa sadnnokset ennen [P TRANSLATOR -tapausta (C-
307/10) haettujen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen tismentédmisestd. Asetuksen 28
artiklan 8 kohdan mukaisessa menettelyssid vanhojen rekisterdintien haltijoiden tuli ilmoittaa
EUIPO:lle luokituksen tdsmentdmisestd puolen vuoden médraajan sisdlld. Mikali tismennysti
ei tehty, madrdajan paittymisen jalkeen ndiden rekisterdintien tulkitaan kattavan vain nimik-
keiden kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat ja palvelut. Ilmoituksessa luokitus
voitiin kuitenkin tdsmentdd vain sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden katsottiin
EUIPO:n laatimissa luetteloissa olevan epitidsmallisid, ja tismennys voitiin tehdd koskemaan
vain sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka kuuluivat luokkaotsikon kirjaimelliseen merkityk-
seen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon. EUIPO:n tdsmennysmenettelyd on kritisoitu osin
epdonnistuneeksi sen rajoitetun soveltuvuuden, lyhyen miérdajan ja osin puutteellisen ohjeis-
tuksen osalta.

Vanhojen rekisterdintien tdsmennysmenettely voitaisiin toteuttaa EUIPOa vastaavalla tavalla
my0s PRH:ssa, eli my0s vanhojen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelot olisi tdsmennet-
tava uuden lain mukaiseksi. Médrdajan jdlkeen luokitusta tulkittaisiin uuden lain mukaisesti.
Tavara- ja palveluluettelojen tismennysmenettely vaatisi aktiivisuutta ja tyotd sekd tavara-
merkkien hakijoilta tai haltijoilta, asiamiehiltd ja PRH:Ita, mutta lopputuloksena olisi lopulta
tasmillinen tavaramerkkirekisteri, jossa tavara- ja palveluluetteloiden sisiltd ja ymmaértdminen
olisi kaikille helpompaa ja selvempéd. Tédsmaillinen tavaramerkkirekisteri voisi myds ennalta-
chkaistd riitatilanteita. Lisdksi tavaramerkkirekisterin selkeydelld on merkitystd ennakkotut-
kimus- ja rekisterditavyyspalvelujen kannalta, koska monet palveluntarjoajat tarjoavat teko-
alyyn pohjautuvia ennakkotutkimus- ja rekisterditdvyyspalveluita, joissa olennaisena lasken-
taperusteena on tavaroiden ja palvelulajien samankaltaisuus. Vastaavalla tavalla toimivat
myos erddt oikeustapaustietokannat, jotka vertailevat eri tavaralajien sekoitettavuutta tuomio-
istuimen ratkaisukdytdnnon nojalla.

Tdsmentdminen voitaisiin toteuttaa tietyssd kaikille tavaramerkeille yhteisessd médrdajassa
lain voimaantulon jélkeen. Yksi vaihtoehto olisi, ettd tavaramerkin tdsmentémiselle varattava
médrdaika olisi esimerkiksi vuoden tai kaksi vuotta. Méérdajan tulisi olla riittév, jotta tieto
tdsmennysmahdollisuudesta saataisiin viestitettyéd tavaramerkkien haltijoille, ja heille jai riit-
tivésti aikaa toimia. Vuoden tai kahden méardaika olisi toisaalta tarpeeksi lyhyt, jotta siirty-
maéaika jdisi mahdollisimman lyhyeksi. EUTPO:n luokituksen tdsmentdmiselle varattua aikaa,
kuutta kuukautta, on pidetty yleisesti liian lyhyend. Vaihtoehtona miérdajassa suoritettavalle
luokituksen tdsmennykselle voisi olla tdsmennysten toteuttaminen haltijoille vapaachtoisilla
jérjestelyilld, jossa tavaramerkkien hakijat ja haltijat voisivat ilmoittaa tdsmennyksestd halua-
massaan aikataulussa. Tdméd ei kuitenkaan johtaisi koko tavaramerkkirekisterin selkeytymi-
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seen ja helpompaan tulkitsemiseen, silld vapaaehtoisilla toimilla eivit niin monet tavaramer-
kin haltijat aktivoituisi luokituksen tdsmennysilmoitusten tekemiseen. Tavaramerkkirekisteriin
jéisi eri tavoin tulkittavia tavaramerkkejd eiké rekisterid tarkasteltaessa voisi olla varma siité,
onko luokitusta tdsmennetty vai ei, tai onko tdsmennys tarkoituksella jétetty tekeméttd vai
tehdddnkd se vasta myohemmin.

Tadsmennysilmoituksen tekemisessd vaihtoechtona yhden tai kahden vuoden maéirédajalle olisi
my0s se, ettd tismennysilmoitus tehtdisiin viimeistddn, kun rekisterdinti uudistetaan seuraavan
kerran lain voimaan tulon jélkeen. Tdmé véhentidisi tismennysilmoitusten késittelyn ruuhkau-
tumista, ja voisi useissa tilanteissa antaa tavaramerkkien haltijoille enemmén aikaa valmistau-
tua tdsmennysten tekemiseen. Talld pystyttdisiin kdytdnnossd pienentdméén riskid siitd, ettd
tavaramerkin haltijoille aiheutuisi oikeudenmenetyksia siiti syysté, ettei tismennysilmoituksia
tehda ajoissa. Toisaalta joillakin rekisterdinnin uudistamistarve voisi olla heti uuden lain voi-
maan tulon jélkeen. Téhén liittyvdt ongelmallisuudet voitaisiin kuitenkin valttdd sditdmalla
riittdvastd siirtymédajasta sellaisten tavaramerkkien osalta, joiden uudistamistarve tulisi pian
lain voimaantulon jélkeen. Kéytdnndssd tdmé vaihtoehto tarkoittaisi, ettd tdsmennysilmoituk-
sia voisi tulla noin 10 vuoden ajan uuden lain voimaantulosta, ja tavaramerkkirekisteri sisél-
taisi siis noin 10 vuoden ajan eri tavalla tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja. Tdméa vaikeut-
taisi tavaramerkkien suoja-alan selvittdmistd tavaramerkkirekisteristd, silla esimerkiksi mah-
dollisten estemerkkien tutkinnassa tulisi aina tarkastaa, milloin merkkid on haettu, onko sen
uudistamisaika osunut tavaramerkkilain voimaantulon jélkeiseen aikaan ja mité tavaraluettelo
missékin tilanteessa kattaa. Téllaisen arvioinnin tekeminen olisi mahdollisten uusien tavara-
merkkien hakijoille erittdin haastavaa. Tavaramerkkien haltijat saattaisivat olla my0s eri ase-
massa riippuen siitd, milloin he tekevit tavara- ja palveluluettelojen tdsmennyksen. Luokitus-
tulkinnat ja —kdytdnnot ovat muuttuneet paljon ldhivuosina. Edelld mainittu 10 vuotta, joka
kaikkien tavaramerkkien uudistamiseen kuluisi, on pitké aika, jolloin sitd, miké on tdsmallinen
tavara- ja palveluluettelo, voidaan arvioida mahdollisesti eri tavoin vuonna 2019 tai 2029.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin my0s olla tekeméttd mitéén, jolloin ennen 1 péivéa lokakuuta 2012
haettujen tavaramerkkien tulkinta siilytettdisiin ennallaan. Ennen 1 pdivdd lokakuuta 2012
luokkaotsikon avulla haettujen tavaramerkkien suoja-ala kattaisi edelleen kaikki luokkaan ha-
kemuksen tekohetkelld siséltyneet tavarat ja palvelut. Euroopan unionin tuomioistuin on EU-
tavaramerkkid koskevassa ratkaisussaan C-501/15 (Cactus SA, EU:C:2017:750, tuomio
11.10.2017) katsonut, ettdi [P TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) ei rajoita ennen IP
TRANSLATOR -ratkaisua rekisterdidyn tavaramerkin suoja-alaa, ja luokkaotsikon avulla re-
kisterdidyn tavaramerkin katsottiin kattaneen kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat palvelut.
Tastd vaihtoehdosta ei aiheutuisi haltijoille tai PRH:lle toimenpiteitd eikd haltijoille ainakaan
suoraan oikeudenmenetyksid. Téllainen tulkinta jéttdisi kuitenkin kdytdnndssd oikeustilan jos-
sain méérin epdselviksi ja tuomioistuinten harkintaan, olisiko haltijalla yksinoikeus kaikille
tavaraluokkaan kuuluville tavaroille. Toisaalta tulkinnan sdilyttdmisté ennallaan puoltaa osal-
taan omaisuuden suoja ndkokulma. Haltijan tulisi voida luottaa siihen, ettd yksinoikeus kattaa
sen, mitid han hakemishetkelld on tarkoittanut.

Esityksessd ehdotetaan, ettid luokitusta tulisi tdsmentdd vanhojen rekisterdintien osalta. Tés-
mennysmenettelyn kdyttdonottoa puoltaa rekisterin selkeys, joka vahvistaisi monella tapaa
ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Jos tavara- ja palveluluettelojen tulkinta sdilytettdisiin
ennallaan, jéisi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteloja, miké vaikeuttaa
esteharkintaa ja tavaramerkkirekisterin sisdllon ymmartdmistd myds pitkalld aikavélilld. Kun
uuden kdytdnnon mukaisesti luokiteltujen tavaramerkkien méadra kasvaa, olisi erittdin haasta-
vaa tietdd, miten kulloinkin haetun tavaramerkin tavaraluetteloa tulisi tulkita, ja mille tavaroil-
le tai palveluille merkki on suojattu. Tarkoituksenmukainen toteutustapa olisi, ettd tdsmennys
tehtdisiin viimeistidn silloin, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus
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pantaisiin vireille ensimmaéisen kerran uuden lain voimaan tulon jilkeen. Uudistamisen yhtey-
dessd toteuttava tdsmennysmenettely johtaisi toivottuun lopputulokseen, eli selkedédn tavara-
merkkirekisteriin ja yhdenmukaisesti tulkittaviin tavara- ja palveluluetteloihin. Tavaramerkki-
en haltijoiden informointi voitaisiin toteuttaa samalla, kun tavaramerkin haltijoita muutenkin
muistutetaan tavaramerkin uudistamisesta etukdteen. PRH:n kannalta tdsmennysilmoitukset
saapuisivat tasaisemmin, eikd PRH:ssa syntyisi tilapdisen tyGvoiman tarvetta tismennysme-
nettelyn johdosta. Pidempi toteutusaika antaisi paremmat mahdollisuudet tiedottaa muutoksis-
ta tavaramerkkien haltijoille, jotta mahdollisilta tahattomilta oikeudenmenetyksiltd viltytdan.

Luokituksen tdsmennysten osalta on lisdksi arvioitu, onko syytd tdsmentid myos ajalla
1.10.2012-31.12.2013 jétettyjd tavaramerkkihakemuksia, jotka sisdltévit viittauksen Nizzan
aakkoselliseen luetteloon. Kuten edelld on todettu, hakemuksen jéttdminen tillaisella viittauk-
sella oli rajoitetun ajan mahdollista ja tdlloin hakemuksen tavara- ja palveluluettelon katsottiin
sisdltdvan luokkaotsikon lisdksi kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisdltimét tavarat ja
palvelut. Viittaus Nizzan aakkoselliseen luetteloon jéttéisi vastaavasti kuin edelld on selostettu
tavaramerkkirekisteriin eri tavoin tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja, joista ei suoraan sel-
vidisi, mille tavaroille ja palveluille tavaramerkki olisi suojattu. Tavaramerkkirekisterin sel-
keyden ja edelld esitettyjen muiden syiden perusteella olisi siis tarpeen, ettd my0s téllaisia ta-
vara- ja palveluluetteloja tdismennettéisiin. Téllaisten tavaramerkkien osalta olisi vaihtoehtona,
jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoittaisi tismennyksestd, ettd PRH tiydentéisi tavara- ja pal-
veluluetteloon hakemishetkelld voimassa olleen Nizzan aakkosellisen luettelon siséltdmét ta-
varat ja palvelut. Témaé tdydentdminen aiheuttaisi PRH:lle ylimaérdistd ty6té, ja johtaisi monin
paikoin hyvin pitkiin tavara- ja palveluluetteloihin. Pitkét tavara- ja palveluluettelot vaikeutta-
vat esteharkintaa ja tavaramerkkirekisterin luettavuutta. Koska PRH on kuitenkin edelld mai-
nitulla ajalla itse ohjeistanut hakijoita sisillyttdiméain tavaramerkkihakemukseen kyseisen viit-
tauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon, on perusteltua, ettd tavaramerkin haltijalle ei aiheu-
du oikeudenmenetyksid. Néin ollen esityksesséd ehdotetaan, etti PRH tiydentéisi tavara- ja
palveluluetteloon Nizzan aakkosellisen luettelon siséltémaét tavarat ja palvelut, jos tavaramer-
kin haltija ei itse ilmoittaisi tavara- ja palveluluettelon tdsmennyksesté.

Tasmennysilmoitusten késittely vaatisi PRH:Ita lisdresursseja jdljempéand jaksossa 4.2 maini-
tuin tavoin. [lmoitusten késittely saattaisi ruuhkauttaa sen menettelyja tai vahintdankin luoki-
tustoimintoja. PRH:n tulisi my0s panostaa tdsmennysilmoituksen tekemiseen liittyvééan katta-
vaan ja helposti saatavilla olevaan ohjeistamiseen. Esityksessd ehdotetaan, ettd PRH ilmoittai-
si tismentdmismahdollisuudesta tavaramerkin uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessa.
[Imoituksia menisi myos tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille, jotka eivét sddnnoksen mu-
kaisesti voisi tdsmentdd tavara- ja palveluluetteloaan esimerkiksi sen vuoksi, ettd tavara- ja
palveluluettelo ei sisdlld koko luokkaotsikkoa. Toisaalta rekisterdinnin uudistamista koskevia
ilmoituksia ei saada toimitettua tdllak&4n hetkelld aina kaikille. Kansainvélisten rekisterdintien
osalta ilmoitusten toimittaminen ulkomaisille haltijoille voisi tuottaa ongelmia. Kaikkien tava-
ramerkkien hakijoiden tai haltijoiden osoitetiedot eivit ole myoskéin tavaramerkkirekisterissi
ajan tasalla, silla ne eivit automaattisesti paivity mistddn, vaan tavaramerkin hakijan tai halti-
jan tulee itse ilmoittaa yhteystietojen muutoksista, joten ilmoituksia ei vanhentuneiden yhteys-
tietojenkaan vuoksi saataisi toimitettua kaikille. Toisaalta rekisterdinnin uudistamista koske-
vassa sdhkdisessi jarjestelmissd voidaan tiedottaa uudistamista tekevad, ettd tuolloin on vii-
meinen hetki ilmoittaa tavara- ja palveluluettelon tdsmentdmisests, minkd vuoksi oikeuden-
menetyksié ei synny tiedon saamatta jidmisen vuoksi.

Sitd, kuinka montaa tavaramerkkirekisterdintid tai kansainvilista rekisterdintid tdsmennys voi-

si mahdollisesti koskea ja minkélaisia vaikutuksia tdsmennysmenettelylld olisi, on arvioitu
tarkemmin jiljempéné taloudellisten vaikutusten yhteydessd, jaksossa 4.1.
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33 Keskeiset ehdotukset
Lakitekninen uudistus

Uuden tavaramerkkidirektiivin tdytantdonpano edellyttdd suhteellisen laajoja muutoksia ny-
kyiseen tavaramerkkilakiin. Tavaramerkkilakia on sen voimassa ollessa muutettu lukuisia ker-
toja, ja lain on katsottu olevan myos sdaddsteknisesti kokonaisuudistuksen tarpeessa. Direktii-
vin tdytantdonpanon yhteydessi tehtdisiin kokonaisuudistus, jossa muun muassa lain raken-
netta tarkistettaisiin vastaamaan nykyistd enemmén direktiivid. Samalla pdivitettdisiin sdén-
ndsten sanamuotoa ja arvioitaisiin uudelleen laki- ja asetustasoista sddntelyd. Liséksi tavara-
merkki- ja mallioikeusrikkomusta seké teollisoikeusrikosta koskevaa sééntelyd tdsmennettdi-
siin siten, ettd myds EU-tavaramerkit ja yhteisomallit siséltyisivét sddnndsten soveltamisalaan.

Kauttakuljetus

Tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisdltod tdsmennettdisiin direktiivin mukai-
sesti kauttakuljetustapauksissa niin, ettd merkin haltijalle kuuluva yksinoikeus raukeaa, jos tul-
liselvitysmenettelyssd tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittdd ndyttod siitd, ettei re-
kisterdidyn tavaramerkin haltijalla ole oikeutta kieltdd tavaroiden saattamista markkinoille sii-
nd maassa, joka on niiden lopullinen maéranpaa.

Singaporen sopimuksen mukainen késittelyn jatkaminen

Singaporen sopimuksen 14 artiklassa maéritién toimenpiteista tilanteessa, jossa hakija tai hal-
tija ei ole noudattanut sille asetettua midrdaikaa. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisattdviksi
Singaporen sopimuksen 14 artiklan vaihtoehdoista vaihtoehto ii), késittelyn jatkaminen. Tava-
ramerkin haltijan tai hakijan tulisi esittdd pyynto kasittelyn jatkamiselle kahden kuukauden
kuluessa alkuperdisen méérdajan padttymisestd ja puuttuva toimenpide tulisi suorittaa yhdessa
kasittelyn jatkamispyynnén kanssa. Késittelyn jatkaminen olisi menettelyllisesti helpoin jér-
jestdd PRH:ssa, ja se varmistaisi, ettd asia pyynnon jalkeen etenisi, koska hakijan olisi pyyn-
nén yhteydesséi korjattava huomautetut puutteet. Kasittelyn jatkaminen ehdotetaan rajoitetta-
van yhden asianosaisen késittdviin tilanteisiin pois lukien muun muassa uudistamishakemuk-
sen suorittamista koskevat méérdajat, etuoikeusvaatimuksen esittdmisté koskevat méériajat ja
késittelyn jatkamispyynnon esittamistd koskevat médréajat.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisdksi tehtdvéiksi muutos kédytetyn termistdn osalta vaihtamal-
la hakemuksen “sillensdjétto” “raukeamiseen”. Rauenneesta hakemuksesta ei olisi valitus-
mahdollisuutta tuomioistuimeen. Talld estettiisiin se, ettd hakemus voisi olla eri menettelyis-
sd, tuomioistuimessa valituksen johdosta ja PRH:ssa Kkisittelyn jatkamispyynnon johdosta,
samanaikaisesti vireilld. Liséksi raukeamista koskevaa sdinndstd muutettaisiin vastaamaan ta-
varamerkkidirektiivin 7 artiklaa siten, ettd hakemus voisi raueta my0s osittain.

Hallinnollinen menettdmis- tai mitatointimenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jdsenvaltioiden on séddettdva tehokkaasta
ja nopeasta hallinnollisesta tavaramerkin menettdmistd tai mitéttoméksi julistamista koskevas-
ta menettelystd séddnteleméttd kuitenkaan tarkemmin sité, millaisen menettelyn tarkalleen tulee
olla.

Hallinnollinen menettdmis- tai mititdintimenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenette-

lynd, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkélti hallintolain sdéntelyd. Hallinnollisen me-
nettéimis- tai mitdtdintimenettelyn ja viditemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin sa-
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moista mititdintiperusteista johtuen hallinnollisen menettdmis- tai mitdtéintimenettelyn ehdo-
tetaan noudattavan mahdollisimman pitkéille vditemenettelyssa noudatettavia sddnnoksid. PRH
el voisi ottaa kasiteltdvikseen muita kuin tavaramerkin menettdmista tai mitdtdintid koskevia
vaatimuksia. PRH voisi tutkia menettdmistd tai mitdtdintid koskevan asian vain hakemuksen
mukaisessa laajuudessa. Menettémistd tai mitdtdintiéd koskevan hakemuksen voisi tehdé rekis-
teroidystd tavaramerkistd, ja vasta, kun viiteaika olisi kulunut, ja mahdolliset viiteratkaisut
olisivat lainvoimaisia.

Menettidmistd tai mitdtdintid koskevan hakemuksen tekiji saisi ldhtokohtaisesti valita, kumpaa
menettelyd, hallinnollista vai tuomioistuinmenettelyé, hén haluaa kiyttas tavaramerkin menet-
tdmisté tai mitdtdintid koskevassa asiassa. Kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vas-
taavan menettelyn estymiseen taikka késittelyn raukeamiseen PRH:ssa. My0s menettdmisti tai
mitdtdintid koskevan hakemuksen tekijén vastapuolella, tavaramerkin haltijalla, olisi mahdol-
lisuus saattaa asia tuomioistuimen késiteltdviksi nostamalla tuomioistuimessa esimerkiksi
vahvistuskanne.

Menettdmistd tai mitdtointid koskeva hakemus annettaisiin hallinnollisessa menettelyssa tie-
doksi vastapuolelle, jolla olisi sitten mahdollisuus lausua asiasta méardajassa. Silloin kun re-
kisterdintid vaadittaisiin menetetyksi tavaramerkin kayttdmattomyyden perusteella ja tavara-
merkin haltija ei vastaisi lainkaan hakemukseen, katsottaisiin, ettei merkin tosiasiallista kdyt-
tod ole osoitettu ja tavaramerkki voitaisiin tdmén johdosta julistaa menetetyksi hakemuksen
mukaisesti. Tdméd helpottaisi etenkin kéyttdmittomien tavaramerkkien ja sellaisten tavara-
merkkien, joiden haltija on lakannut, poistamista rekisteristd. PRH:n paétoksesté voisi kaikissa
tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen.

Toiminimet

PRH:ssa mahdollistettaisiin toiminimen kumoaminen hallinnollisessa menettelyssd. Uusi me-
nettely vastaisi edelld kuvattua tavaramerkin hallinnollista kumoamista koskevaa menettelyd,
mutta menettely olisi kdytettdvissd ainoastaan toiminimen kumoamiseksi kayttdiméattomyyden
perusteella. Lisdksi mahdollistettaisiin toiminimen osittaiskumoaminen. Osittaiskumoaminen
tulisi kyseeseen periaatteessa kaikilla toiminimen kumoamisperusteilla, jotka voivat koskea
vain tiettyd toimialan osaa. Menettely poikkeaisi luonteeltaan tavaramerkin osittaiskumoami-
sesta siind, ettd toiminimen haltijalla olisi osittaiskumoamistapauksessa mahdollisuus rajoittaa
yrityksen toimialaa ratkaisun mukaisesti, jos se on mahdollista, tai vaihtoehtoisesti yrityksen
olisi rekisterditiava itselleen uusi toiminimi. Toisin sanoen, tuomioistuimen tunnusmerkkioi-
keudellisesta ratkaisusta ei seuraisi, ettd yrityksen toimiala muutetaan tietyn sisdltdiseksi.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Uuteen tavaramerkkilakiin tulee siséllyttdd uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan mukaiset
yksityiskohtaisemmat sddnnokset luokituksesta. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisdttdvan
sadannokset tavara- ja palveluluettelojen tismennysmenettelystd siten, ettd tavara- ja palvelu-
luettelon tdsmennysilmoitukset tehtdisiin PRH:1le. Tdsmennysilmoitus olisi jatettdva viimeis-
tddn sind paivind, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitettaisiin
vireille ensimmdisen kerran lain voimaantulon jélkeen. Tdsmennysilmoitus tulisi kuitenkin
tehdé vasta puolen vuoden kuluessa lain voimaantulosta, vaikka uudistaminen tulisi tehtéviaksi
tatd aiemmin. Tavaramerkin haltijan tai hakijan tulisi ilmoittaa selkedsti ja tismaéllisesti ne ta-
varat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo tdismennetddn. Tdsmennysilmoitus voisi sisil-
tad vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisdltyneen kyseiseen luokkaan
tavaramerkin hakemishetkelld ja jotka tavara- ja palveluluettelo edelleen kattaa. Tédsmentéd-
misilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen tai tismentdmiselle asetetun méérdajan jilkeen
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kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin niiden sanamerkityksen mukaisesti, olipa tava-
ramerkin hakija tai haltija ilmoittanut tavara- ja palveluluettelon tismennyksesta tai ei. Koska
tdsmentdminen tulisi tehdd viimeistdén tavaramerkin voimassaolon uudistamisen yhteydessa,
tulkittaisiin kaikkia tavara- ja palveluluetteloja nédin ollen uuden tavaramerkkidirektiivin mu-
kaisesti noin kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Tavaramerkkirekisterissd on tdlld hetkelld myds vain pelkdn luokkanumeron sisiltivid tava-
ramerkkejd. Ndiden osalta tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisdttdvin mahdollisuus PRH:lle
tdydentdd tavaramerkin hakemushetkelld voimassa ollut Nizzan luokituksen mukainen luok-
kaotsikko tavara- ja palveluluetteloon, vaikka haltija ei ilmoittaisikaan tavara- ja palveluluette-
lon tismentéimisestd. Vastaavalla tavalla késiteltdisiin my0s ne tavaramerkit, joiden rekiste-
réinnissd on vain siséllollisestd tdtd vastaava teksti, kuten esimerkiksi “kaikki luokan 9 tava-
rat”.

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET
4.1 Taloudelliset vaikutukset
Singaporen sopimus

Singaporen sopimuksessa maératdan ldhinni tavaramerkin rekisterdintimenettelyd koskevista
seikoista. Sopimuksella ei ole yrityksiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.

Tavaramerkkid koskeva hallinnollinen menettdmis- tai mitdtdintimenettely

Nykyisin tavaramerkin menettdmistd ja mititdintid vaativan on nostettava kanne tuomiois-
tuimessa. Lakiehdotus mahdollistaisi tavaramerkin menettdmisen tai mitdtéinnin késittelyn
myos hallinnollisessa menettelyssdé PRH:ssa. Hallinnollinen menettely olisi tuomioistuinme-
nettelyd nopeampi ja edullisempi vaihtoehto. Koska hallinnollisessa menettelyssa ei kasiteltai-
si esimerkiksi vahingonkorvauskysymyksié tai rikosoikeudellisia asioita, olisi osa asioista saa-
tettava vireille tuomioistuimessa, kuten nykyisin. Lisdksi osapuolilla olisi halutessaan mahdol-
lisuus nostaa kanne tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa tietyin edelly-
tyksin raukeaisi.

Uudessa hallinnollisessa menettelyssé kisiteltdvien asioiden médréé on vaikea arvioida etuké-
teen. Rekisterdityjd kansallisia tavaramerkkejd on voimassa noin 70 000 kpl ja kansainvélisia
rekisterdintejd noin 35 000 kpl. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 yhteensé 24 tavara-
merkkid koskevaa valitusasiaa ja 16 riita-asiaa. Markkinaoikeudessa késiteltdvien asioiden
médrdstd ei kuitenkaan voi tehdd suoraa padtelmdd uuden menettelyn asiaméiristd, koska
markkinaoikeuden oikeudenkéyntimaksu on huomattavan korkea, ja menettelyyn liittyy aina
kuluriski. Liséksi oikeudenkdynnin julkisuuden vuoksi menettely voi aiheuttaa riskin yrityk-
sen maineelle, mika osaltaan voi vaikuttaa siihen, ettd menettelya ei aloiteta tuomioistuimessa.
Siksi kynnys asioiden tuomiseksi uuteen hallinnolliseen menettelyyn on huomattavasti mata-
lampi. Taltd osin menettely rinnastuu ldhemmin nykyiseen vditemenettelyyn. Viiteasioita ka-
sitellddn PRH:ssa vuosittain noin 100 kpl. Hallinnollisessa menettédmis- tai mitdtdintimenette-
lyssé asioita voisi olla titd vihemman, koska PRH tutkii ennen tavaramerkin rekisterdintié re-
kisterdintiesteet, ja sivullisella on rekisterdinnin jélkeen ollut mahdollisuus véitteen tekemi-
seen. Toisaalta, ajallisesti uusi hallinnollinen menettely tulee kyseeseen myds kauan rekiste-
roinnin jélkeen, jolloin olosuhteet ovat saattaneet muuttua. Yksi menettelyn keskeinen tarve
liittyy siihen, etti tavaramerkkid hakeva voi uudessa menettelysséd vaatia oman tavaramerkki-
hakemuksen rekisterdinnin estédvin toisen tavaramerkin menettdmistd tai mitdtdintid. Arvioi-
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daan, ettd tavaramerkkeja koskevia hallinnollisia menettdmisti tai mitdtdintid koskevia hake-
muksia tulisi vuodessa 50-100 kpl.

Hallinnollisesta menettelysté perittdisiin hakemusmaksu, jolla katetaan PRH:lle menettelysté
aiheutuneet kustannukset. Hakemusmaksun suuruus vastaisi menettelyn keskimaérdisia kus-
tannuksia. Maksun suuruus olisi arviolta samaa suuruusluokkaa kuin nykyinen vditemenette-
lyssé perittdva vditemaksu, joka on télla hetkelld 275 €. Hallinnollisen menettdmista tai mita-
tointid koskevan hakemuksen maksun suuruus olisi arviolta noin 400 €. Menettelyé kayttaval-
le yritykselle aiheutuisi myos hallinnollista tyotd menettémistd tai mitétdintid koskevan hake-
muksen tekemisestd sekd menettelyyn osallistumisesta. Osa yrityksistd kdyttdisi todennékdi-
sesti tavaramerkkiasiamiestd tai muuta asiamiestd, jolloin hallinnollista ty6td aiheutuisi va-
hemman, mutta maksettavaksi tulisivat asiamieskustannukset. Asiamiestd arvioidaan kaytta-
van noin 95 % menettdmista tai mitdtointid koskevan hakemuksen tekijoista ja 70 %:ia vastaa-
jista. Tama vastaisi asiamiechen kéyttdastetta PRH:n nykyisessd vditemenettelyssa.

Yrityksen asioidessa suoraan PRH:ssa hakemuksen laatimiseen arvioidaan kéytettdvén aikaa
keskiméérin noin 1-2 tuntia. Yksittdisessa tapauksessa tyon méairé voi vaihdella huomattavas-
tikin. Yrityksen kayttdessd asiamiestd hallinnollista ty6td yrityksessd aiheutuu vdahemmaén,
mutta maksettavaksi tulevat liséksi asiamieskulut. Tyomédréksi yrityksessd arvioidaan keski-
méérin 1 tunti ja asiamieskuluiksi 1 000-3 000 €. Kokonaisuutena kummassakin tapauksessa
kokonaiskustannuksiin vaikuttaa mm. se, kuinka paljon vaatimuksia, osapuolten lausuntoja tai
todistelua esitetddn. Hallinnollisen menettdmis- tai mititdintimenettelyn kustannuksiksi arvi-
oidaan ndin ollen 1 000—4 000 €. Hallinnollisen menettelyn jélkeen PRH:n antamasta ratkai-
susta voisi valittaa markkinaoikeuteen, jolloin asian kasittely jatkuisi. Hallinnollisen menette-
lyn osapuoli voi my0s nostaa kanteen tuomioistuimessa, jolloin asian kisittely PRH:ssa tietyin
edellytyksin raukeaa.

Menettdmistd tai mitétdintid koskevan hakemuksen vireille pano ei ole koskaan pakollista,
vaan oikeudenhaltija arvioi tarkoituksenmukaiset keinot yksinoikeutensa suojaamiseksi. Ky-
seessd on rinnakkainen mahdollisuus sille, etti asia kdynnistettdisiin tuomioistuimessa. Edella
kuvatuilla perusteilla on selvéd, ettd uusi hallinnollinen menettely tarjoaa soveltamisalallaan
tuomioistuinmenettelyn rinnalle edullisemman vaihtoehdon, ja se on omiaan alentamaan yri-
tyksille aiheutuvia kustannuksia tavaramerkin menettdmisté tai mitdtdintié koskevissa asiois-
sa. Kustannusten alenemisesta ei ole mahdollista esittdd euromadrdistid arviota, koska ei ole
ennakoitavissa, missd méérin uusi menettely saattaisi korvata tuomioistuinkésittelyn. Nykyisin
menettdmistd tai mitdtdintid on vaadittava nostamalla kanne markkinaoikeudessa. Oikeuden-
kayntimaksu markkinaoikeudessa on yrityksiltd 2 000 € ja yksityishenkil6ltd 500 €. Oikeu-
denkdyntikulut tyypillisesti koko menettelyn osalta ovat riitaisessa asiassa arviolta 30 000-50
000 €. Kustannukset eivét ole suoraan vertailukelpoisia hallinnollisen menettelyn arvioituihin
kustannuksiin, silld tuomioistuimessa késiteltdvét asiat ovat todenndkoisesti usein riitaisempia
ja laajempia.

Toiminimen kumoaminen

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi uusi menettely. Nykyisin toiminimen rekiste-
rointi voidaan kumota vain tuomioistuimessa. Hallinnollisessa menettelyssé toiminimen ku-
moamista voisi vaatia silld perusteella, ettei toiminimed ole kdytetty. Lisdksi lakiechdotuksella
mahdollistettaisiin se, ettd toiminimi voidaan kumota my®os osittain. Osittainen kumoaminen
olisi mahdollista kaikilla toiminimilain mukaisilla kumoamisperusteilla.

Merkittévilld osalla kaupparekisteriin merkityistd yrityksistd on ns. yleistoimiala, ja muuten-
kin yritysten kaupparekisteriin merkitty toimiala on yleensd muotoiltu varsin laajaksi. Osit-

52



HE 201/2018 vp

taiskumoamisen mahdollisuus koskisi siksi suurta osaa kaupparekisteriin merkityistd yrityk-
sistd. Toiminimen kumoamisperusteeseen vetoaminen edellyttda, ettd kumoamista koskevan
hakemuksen tai kanteen tekijélld on oikeudellinen intressi asiassa. Menettely tulisi sovelletta-
vaksi erityisesti toiminimien kiyttdiméttomyyden osalta silloin, kun joku toinen haluaa rekiste-
r6idd samanlaisen toiminimen tai tavaramerkin itselleen, mutta aiemman toiminimen laaja
toimiala estdd rekisterdinnin. Téllaisessa tapauksessa aiemman toiminimen haltija voi vaihto-
chtoisesti antaa suostumuksen my6hemmaén toiminimen tai tavaramerkin rekisterdintiin, tai
vapaachtoisesti rajoittaa omaa toimialaansa. Mahdollisuus hallinnollisen menettelyn kaytt66n
ja osittaiskumoamiseen todennékdisesti edesauttaisi asiasta sopimista.

Osittaiskumoamisen mahdollisuus lisdd my6s toiminimen haltijan mahdollisuuksia séilyttda
toiminimensa rekisterdinti voimassa siind tilanteessa, etti toiminimelle olisi vain tietyiltd osin
kumoamisperuste. Téllainen tilanne voisi olla esimerkiksi toiminimen sekoitettavuus toiseen
toiminimeen tietylld toimialan osalla, tai toiminimen kuvailevuus tietylld toimialan osalla,
misté seuraa, ettei toiminimed voida pitdd yksildivéna.

Mabhdollisuus toiminimen osittaiskumoamiseen olisi uusi, eivitké yritykset ole toiminime# tai
toimialaa rekisterdidessddn voineet varautua siihen, ettd toiminimi voitaisiin kumota osittain
kayttamattomyyden perusteella. Téstéd syysté yritykselld olisi mahdollisuus kahden vuoden ku-
luessa lain voimaantulosta tdsmentdd muutosilmoituksella maksutta toimialaansa rekisterdidyn
toimialan puitteissa vastaamaan yrityksen todellista toimialaa tai tulevaa tarvetta.

Toiminimilakiin ehdotetun muutoksen myo6té yrityksen toiminimi voidaan kumota hallinnolli-
sessa menettelyssd kokonaan tai osittain, jos sitd ei ole kéytetty tietylld toimialalla viimeisen 5
vuoden aikana, eikd toiminimen haltija esitd hyvaksyttavaa syytd kayttamattomyydelle.

Hallinnollisessa menettelyssd PRH:een tehtdvien toiminimen kumoamista koskevien asioiden
mddréad on vaikea arvioida etukéteen. Kaupparekisterissd on noin 610 000 yritystd, joilla jokai-
sella on rekisterdity toiminimi. Liséksi rekisterissd on toiminimilain perusteella suojattuja apu-
toiminimia tai toiminimen vieraskielisid kdannoksid, joiden madrasti ei ole saatu tarkkaa tie-
toa. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 yhteenséi 13 toiminimed koskevaa riita-asiaa.
Toiminimié koskevia valituksia ei saapunut yhtddn. Osaltaan tapausten véhéiseen lukuméa-
raén vaikuttaa se, ettd osittaiskumoaminen ei ole nykyisin mahdollista, jolloin toiminimed ei
voida kumota kéyttdmattdomyyden perusteella, jos toiminimed on kéytetty jollain sen rekiste-
roidylld toimialalla. Liséksi toiminimeen liittyvé taloudellinen arvo on tyypillisesti suhteelli-
sen pieni verrattuna valituksen tai riita-asian aiheuttamiin kustannuksiin.

Edelld esitettyjen lukujen perusteella ei ole mahdollista esittdd tarkkaa arviota tulevista asia-
médristd. Arvioidaan, ettd hallinnollisessa menettelysséd hakemuksia tehtdisiin vuosittain noin
20-50 kpl. Hallinnollinen toiminimen kumoamismenettely olisi edelld tavaramerkeisté tode-
tun kaltaisesti edullisempi kuin menettely markkinaoikeudessa. Sekd hakemusmaksu etté hal-
linnollinen ty6 ja mahdolliset asiamieskustannukset jaisivdt pienemmiksi kuin tuomioistuin-
menettelyssd. Koska menettelyt toiminimien kumoamismenettelyssé ja tavaramerkkien hallin-
nollisessa menettdmis- ja mitdttdmyysmenettelyssa olisivat hyvin samankaltaisia, toiminimen
hallinnollisesta kumoamismenettelystd yrityksille aiheutuvat kustannukset vastaisivat myds
edellé tavaramerkkien hallinnollisessa menettelyssé todettua.

Lakiehdotus vaikuttaa toiminimien haltijoihin my®ds niin, ettd jatkossa toiminimeen vetoavan
olisi tavaramerkkid koskevassa vditemenettelyssd ja menettdmistd tai mitatointid koskevissa
menettelyissd pyynndstd osoitettava kdyttineensd tosiasiallisesti toiminimed vaatimustansa
koskevalla toimialalla. Kéyton osoittamista koskeva vaatimus nostaisi toiminimen haltijan
kynnysté puolustaa yksinoikeuttaan suhteessa mydhempiin hakemuksiin ja oikeuksiin. Toi-

53



HE 201/2018 vp

saalta menettelylld varmistetaan se, ettei toiminimen rekisterdinnilld esteti myohemmén oi-
keuden rekisterdintid laajemmin, kuin toiminimen haltijan oikeussuojan tarve edellyttéisi. To-
siasiallinen kéyttd olisi kuitenkin osoitettava vain, jos toiminimen rekisterdinnistd on kulunut
yli viisi vuotta.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Ehdotetut tavaramerkkien luokitusta koskevat sddnnot vastaavat PRH:n nykyisté luokituskéy-
tantod, eikd uudesta sddntelysté siksi aiheudu yritysvaikutuksia. Sen sijaan yritysvaikutuksia
aiheutuisi siirtymésadnnoksistd, joiden mukaan sellaiset tavaramerkkien hakijat tai haltijat,
joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 péivéa lokakuuta 2012 ja joka siséltda
tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tulisi tismentdé
tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo vastaamaan lakiechdotuksen sdannoksia. Tédsmennysil-
moitus olisi tehtdvd viimeistddn sind paivand, kun tavaramerkin uudistamista koskeva hake-
mus laitetaan vireille ensimmaéisen kerran lain voimaan tulon jilkeen. Suurimmalta osin kyse
on sellaisista tavaramerkeistd, joissa rekisterdinti on kohdistettu tiettyyn luokkaan kokonai-
suutena niin, ettd rekisterdinnissd luokka on yksildity ilmoittamalla Nizzan luokituksen mu-
kainen luokkaotsikko. Téllaisten rekisterdintien on katsottu kattavan kaikki kyseiseen luok-
kaan kuuluvat tavarat tai palvelut. Tdsmennysmenettelylle varatun méirdajan jélkeen tai tds-
mennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen jdlkeen téllaisen rekisterdinnin katsottaisiin
kattavan vain luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen kattamat tavarat ja palvelut.

Siirtyméasadnndoksilld pyritddn pitdméédn tavaramerkkirekisteri selkeédnd, ja rekister6idyn tava-
ramerkin kattamat tavarat ja palvelut ymmarrettdvind. I[lman siirtymasadnnoksid sivullisen oli-
si esimerkiksi tutustuttava Nizzan sopimuksen mukaiseen, tavaramerkin hakemispdivan mu-
kaiseen painokseen ja selvitettdvd, mitd tavaroita tai palveluja kyseiseen luokkaan on tuona
ajankohtana kuulunut. Nizzan aakkosellinenkaan luettelo ei toisaalta sisilld luetteloa kaikista
mahdollisista tavaroista tai palveluista, joita kyseiseen luokkaan voi kuulua. Uusia tavara-
merkkejé hakevien kannalta on oleellista, ettd tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut kdyvét
ilmi suoraan tavaramerkkirekisteristd. Tall4 véltettdisiin aiheettomia kustannuksia siitd, ettd
haetulle tavaramerkille 16ytyy rekisterdintieste, jolloin uutta tavaramerkkid ei rekisterdida.
Rekisterin selkeys olisi tirkedd myds sivullisten kannalta, ettei elinkeinotoiminnassa tahatto-
masti kéytettdisi sellaisia merkkejé, jotka loukkaisivat toisen tavaramerkkié. Rekisterin selke-
ys suojaisi myos tavaramerkin haltijaa. Lisdksi tavaramerkkiluokitukseen liittyva tulkinnanva-
raisuus aiheuttaisi epdvarmuutta oikeudenhaltijan kannalta, jos timd haluaisi puuttua loukkaa-
vaksi katsomaansa toimintaan. Esimerkiksi tavaramerkin haltijan nostamaan loukkauskantee-
seen voisi olla mahdollista vastata viittdmaéll4, ettei tavaramerkki kata kyseisid tavaroita tai
palveluita.

Kaikilla tavaramerkin haltijoilla ei ole tarvetta tavara- ja palveluluettelojen tdsmentédmiseen.
Tarve mahdolliseen tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon péivitykseen riippuu ensinnékin
siitd, missé luokassa oleville tavaroille tai palveluille merkkié tosiasiassa kaytetddn ja siitd, si-
séltyvatko tavarat ja palvelut kyseisen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. PRH:n ta-
varamerkkirekisterissd on ennen 1 pdivdd lokakuuta 2012 haettuja kansallisia, yhd voimassa
tai vireilld olevia tavaramerkkejd, noin 56 800 kpl ja Suomeen kohdennettuja voimassa olevia
tai vield vireilld olevia kansainvilisid rekisterdintejd noin 36 000 kpl. Se, kuinka monessa
ndistd on kdytetty luokkaotsikkoa ja joiden osalta tismennystarvetta voisi olla, ei ole tdsmalli-
sesti selvitettdvissd. PRH:n suorittaman, vuoden 2010 yhden kuukauden otoksen perusteella
noin 79,5 %:ssa kansallisista tavaramerkkihakemuksista oli hakemus jatetty tavara- ja palvelu-
luettelon luokkaotsikkoa kayttden. Tama tarkoittaisi, ettd noin 45 000 kansallista tavaramerk-
kia sisiltdisi luokkaotsikon. Kansainvilisten rekisterdintien osalta luokkaotsikkoja on arvioitu
olevan noin 15 %:ssa rekisterdinneissé, minké perusteella mahdollisia tismennettévid rekiste-

54



HE 201/2018 vp

rointeja olisi noin 4 600. Lisdksi merkkeja, joita on haettu 1.10.2012-31.12.2013 viliseni ai-
kana ja joissa on kdytetty viittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja joita nédin ollen olisi
syyté tdsmentdd, on tavaramerkkirekisterissd 1 910 kpl.

EU-tavaramerkkiasetukseen sisdltyi vastaavanlainen vanhojen EU-tavaramerkkien luokituk-
sen tdsmennysmenettely, jossa tdsmennysilmoituksia tehtiin médrdajassa 25 000 kpl. EUI-
PO:ssa arvioitiin, ettid tavaramerkkeja, joilla tdismennysmahdollisuus olisi ollut kdytettdvissa,
olisi ollut noin 100 000 kpl. EUIPO:ssa tdismennyspyyntdja tuli siis noin 25 % niistd rekiste-
roinneistd, joissa tdsmennys olisi ollut mahdollinen. Koska Suomessa on noudatettu EUIPO:n
alempaa luokituskédytintod vastaavaa tulkintaa, voidaan arvioida, ettd tdsmennysilmoitusten
osuus olisi Suomessa vastaavanlainen. Edelld mainituin tavoin Suomessa on voimassa noin 47
000 kansallista tavaramerkkid ja 4600 Suomeen kohdistettua kansainvélistd rekisterdintid, joi-
ta tdismennysmenettely enintddn voisi koskea. Jos tdismennysilmoituksia tehtdisiin Suomessa
vastaavassa suhteessa kuin EUIPO:ssa, tarkoittaisi se yhteensd noin 13 000 kansallista tava-
ramerkkid ja kansainvélistd rekisterdintid koskevaa tdsmennysilmoitusta. Vaikka EUIPO:ssa
noudatettu menettely on ldhin vertailukohta nyt ehdotetulle menettelylle, liittyy tdsmennysil-
moitusten médrdn arviointiin epdvarmuutta. Tarve luokituksen tdsmentéimiselle riippuu siité,
missd madrin tavaramerkilld suojatut tavarat tai palvelut sisdltyvit luokkaotsikon sanamuo-
toon ja millaista toimintaa tavaramerkin haltija tosiasiassa harjoittaa. Kaytdnnossa tdsmen-
nysilmoitusten méérién vaikuttaa myds se, kuinka hyvin tdsmentdmismahdollisuudesta tiedo-
tetaan tavaramerkkien haltijoille etukéteen. Koska tdsmennysmahdollisuudesta informoitaisiin
haltijoita samalla kuin tiedotettaisiin rekisterdinnin uudistamisen tarpeesta, on oletettavaa, ettd
tdsmennysilmoituksia tulisi enemmaénkin kuin 25 % mahdollisista rekisterdinneista.

Yksittdisen tavaramerkin luokituksen tismennyksen aiheuttama hallinnollinen ty6 tai kustan-
nus riippuu suuresti mm. tavaramerkilld suojattujen tavara- ja palveluluokkien méaarasta, halti-
jan tavaramerkkien méaérésté ja siitd, misté tavara- tai palveluluokasta on kyse. Osa yrityksisti
hoitanee tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon tdsmennyksen itse PRH:ssa, jolloin yrityk-
selle aiheutuva kustannus on menettelyyn kéytetty hallinnollinen ty6. Tyomaéréksi yrityksessé
arvioidaan 0,5-3 h per rekisterdinti. Tyon tekisi tyypillisesti lakimies tai muu ylempi toimi-
henkild. Assistentti voisi avustaa joissakin tydvaiheissa, kuten esimerkiksi rekisterdintien 14-
pikdynnissa.

Osa yrityksistd kayttdd tavaramerkkiasiamiestd, joka todennédkoisesti hoitaisi myos luokituk-
sen tdsmennyksen, jos se on tarpeen. Tdsmennysmenettelyn aiheuttamat asiamieskulut voivat
vaihdella huomattavasti riippuen siitd, kuinka montaa tavaramerkkia toimeksianto koskee. Ta-
varamerkkimddrin kasvaessa toimeksiantajalla on paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa toi-
meksianto, ja lisdksi laajempi toimeksianto tuo tehokkuushyotyjd asiamiehen toiminnassa.
Asiamieskuluksi arvioidaan 200—1 000 € per rekisterdinti. Myos kéytettdessd asiamiestéd yri-
tykselle aiheutuu lisdksi hallinnollista ty6td toimeksiantoon liittyen. Edelld mainitut seikat ai-
heuttavat suurta vaihtelua my6s hallinnollisen tyon méaéraén yksittdistapauksessa. Tavaramer-
kin haltijana olevassa yrityksessd hallinnollisen tyon méardksi asiamiestd kaytettdessd arvioi-
daan keskiméérin 1 tunti.

Tavaramerkkiasioissa asiamiestd kdyttdd arviolta noin 30 % PRH:n asiakkaista. Voidaan siis
arvioida, ettd 2/3 tavaramerkkien haltijoista tekisi itse tismennyksen, joka vaatisi 0,5-3 h ai-
kaa, jolloin kustannukset olisivat 8 700 rekister6innin tdsmentédmisesté arviolta 200 000—-1 100
000 €. Muissa tapauksissa eli 1/3 (4 300kpl) tdismennykset tekisivit asiamiehet. Naiden rekis-
terdintien osalta asiamiespalkkiosta aiheutuvat kustannus olisi 1 200 0002 800 000 € ja hal-
linnollisen tyon kustannus noin 200 000 €. Sindnsd on mahdollista, ettd tismennysmenettelys-
sd kaytettdisiin asiamiespalveluja muita tavaramerkkiasioita laajemmin, jolloin asiamiespalk-
kioiden kustannus olisi titd suurempi.
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Jos edelld esitetty arvio tdsmennysilmoitusten maérastd pitdd paikkansa, tavaramerkkien tava-
ra- ja palveluluettelojen muutoksista aiheutuva kokonaiskustannus yrityksille olisi arviolta
1,64 miljoonaa euroa. Koska tdsmennysilmoitus olisi tehtdvé viimeistdan tavaramerkkid uu-
distettaessa, jakautuisivat kustannukset lain voimaantuloa seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Ehdotetuista siirtymésédénnoksistd voi seurata lisdksi, ettd osa tavaramerkin haltijoista ei tis-
mennd tavaramerkkiluokitustaan méérdajassa, vaikka heilld olisi siihen tarvetta. Siind tapauk-
sessa tavaramerkin rekisterdinti ei jatkossa endi kattaisi sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka
eivét sisdlly luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. Jos tavaramerkkié kéytetédn kyseisié
tavaroita tai palveluja varten, saattaa tistd aiheutua tarve hakea uutta tavaramerkkié kyseisille
tavaroilla tai palveluille, sekd oikeudenmenetyksié siind tapauksessa, ettei rekisterdinti endd
olisi mahdollista. Tavaramerkki saattaa kuitenkin olla myos vakiintunut kyseisille tavaroille
tai palveluille, jolloin oikeudenmenetystd ei kdytdnndssd tapahtuisi. Eri tavara- tai palvelu-
luokissa on suuria eroja siind, kuinka laajasti luokkaotsikon sanamuoto kattaa kyseiseen luok-
kaan siséltyvit tavarat tai palvelut. Aktiivisella tiedottamisella voidaan myos vaikuttaa siihen,
ettei oikeudenmenetyksié aiheutuisi.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Tavaramerkkihakemusten raukeaminen ja késittelyn jatkaminen

Ehdotetun lain 21 §:n 2 momentissa sdddettdisiin tavaramerkkihakemuksen raukeamisesta ja
lain 22 §:ssd rauenneen hakemuksen kasittelyn jatkamisesta. Voimassa olevan lain mukaan,
jos hakija ei vastaa hinelle toimitettuun valipadtokseen, tavaramerkkihakemus jai sillensa ja
hakijalle toimitetaan todisteellisesti sillensdjattopadtds. Ehdotetun sddnndksen mukaan tava-
ramerkkihakemus raukeaisi huomautetuilta osin eikd raukeamisesta ldhetettdisi hakijalle eril-
listd péaatostd. Jos siis tavaramerkkihakemuksessa olisi puutteita tai sen hyviksymiselle olisi
esteitd, PRH asettaisi hakijalle méérdajan mm. puutteen korjaamista varten, ja tdmé toimitet-
taisiin hakijalle todisteellisesti. Erillistd raukeamista koskevaa padtosté ei tdmén jélkeen toimi-
tettaisi, mutta PRH kuitenkin ilmoittaisi siitd hakijalle. Tim& muutos poistaisi PRH:n velvolli-
suuden toimittaa sillenséjattopadatoksid ja keventdisi ndin ollen PRH:n hallinnollista taakkaa.
Hakemuksia on jéényt sillensé vuosittain noin 600 kpl. Yhden paitoksen valmisteluun tava-
ramerkkikasittelijaltd kuluu aikaa noin 0,3 h, mika tarkoittaisi arviolta 6 000 euron vuosittaista
sadstod PRH:1le.

Ehdotetun lain 22 §:ssé sdddettdisiin rauenneen hakemuksen késittelyn jatkamisesta, mika oli-
si uusi vaihe PRH:n késittelyprosessissa. Menettely perustuu Singaporen sopimuksen 14 artik-
laan. Jos hakemus olisi 21 §:n 2 momentin mukaisesti rauennut, hakija voisi pyytda raukeami-
sen jilkeen hakemuksensa késittelyn jatkamista 22 §:ssd mainittujen edellytysten tdyttyessa.
Uusi menettelyvaihe pitkittdd jossain madrin hakemusmenettelyjd PRH:ssa, silld esimerkiksi
toisen tavaramerkkihakemuksen esteharkintaa suorittaessaan PRH joutuu odottamaan kaksi
kuukautta tietddkseen, pyytddko mahdollisen esteeksi asetettavan tavaramerkin hakija hake-
muksensa késittelyn jatkamista vai raukeaako hakemus lopullisesti. Taméa uusi menettelyvaihe
edellyttdisi PRH:Ita arviolta alle 0,5 lisdhenkilotyovuotta per vuosi. Kustannuksia PRH:1le tés-
té aiheutuisi ndin ollen arviolta 50 000 euroa. Ndmai kustannukset katetaan kuitenkin hakijoilta
perittévilld maksuilla. PRH:n arvion mukaan hakijalta edellytettavd maksu késittelyn jatkami-
sesta voisi olla arviolta 100 €.

Hallinnollinen tavaramerkkien menettdmis- tai mitdtointimenettely ja toiminimien ku-
moamismenettely
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Ehdotetun lain 54-57 §:ssé sdddetddn tavaramerkkeji koskevasta hallinnollisesta menettdmis-
tai mitdtdintimenettelystd. Sadntelylld tdytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 45 artikla.
Ehdotetun lain sdédnnoksilla PRH:een perustettaisiin uusi hallinnollinen menettdmis- tai mita-
tdintimenettely. Menettelyn vaihtoehtoja ja toteuttamistapaa on selostettu edelld jaksossa 3.2.
Edelld jaksossa 3.2 selostetuin tavoin vastaavan hallinnollisen kumoamismenettelyn perusta-
mista ehdotetaan my0s toiminimiin.

Hallinnollisen menettdmis- tai mitdtointimenettelyn myo6td PRH:1le tulee uusia ndyton arvioin-
tiin liittyvid tehtdvid, joita on selostettu edelld jaksossa 3.2. Téllaisen néyton arviointiin liitty-
vén tyon lisdéntymisen seurauksena on mahdollista, ettd suullisen késittelyn toimittamisen
tarpeet lisddntyvat tuomioistuimessa niiden késitellessd valituksia PRH:n hallinnollisen me-
nettdmis- tai mitdtdintiratkaisuista.

On arvioitu, ettd tavaramerkkeja koskevia hallinnollisia menettdmisté tai mititointid koskevia
hakemuksia tulisi vuodessa 50—100 kpl. Tdma aiheuttaisi PRH:lle arviolta yhden henkil6tyo-
vuoden lisdyksen tarpeen. Kustannuksia tisti aiheutuisi PRH:lle arviolta 100 000 euroa. Toi-
minimien hallinnollisia kumoamista koskevia hakemuksia on arvioitu tulevan muutamia
kymmenid kappaleita vuodessa, enintdin todennédkdisesti 50 kpl per vuosi. Téstd aiheutuva
noin 0,5 henkildtydvuoden lisdys aiheuttaisi PRH:ssa arviolta 50 000 euron lisédkustannukset.
Hallinnollisista menettdmistd tai mititdintid tai kumoamista koskevista hakemuksista perittdi-
siin hakijalta maksu, joka edelld selostetuin tavoin olisi todenndkoisesti arviolta 400 euroa.
Tama kattaisi ndin ollen PRH:lle syntyneisté lisdkustannuksista tavaramerkkien osalta noin 40
000 euroa ja toiminimien osalta 20 000 euroa.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Ehdotetun tavaramerkkilain 107 §:n 6—9 momentissa ehdotetaan sdddettidvin tavara- ja palve-
luluettelojen tdsmennysmenettelystd. Tasmennysmenettely koskisi tavaramerkkejd ja Suo-
meen kohdennettuja kansainvélisid rekisterdintejé, jotka ovat tulleet vireille ennen 1 péivéa
lokakuuta 2012 ja jotka kattavat koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon jossakin
tavara- ja palveluluokassa. Liséksi ne tavaramerkin hakijat ja haltijat, joiden hakemus on tullut
vireille ajalla 1.10.2012—1.12.2013 ja jotka siséltdvit viittauksen Nizzan aakkoselliseen luette-
loon, voisivat tdsmentdé tavara- ja palveluluettelojaan.

Edelld jaksossa 4.1 selostetuin tavoin PRH on arvioinut, etté tdsmennysmenettelyn kohteena
voisi olla 47 000 kansallista tavaramerkkid ja 4 600 Suomeen kohdistettua kansainvélistd re-
kisterdintid. Jos tdsmennyksid tulisi noin 25 %:sta rekisterdintejé, tarkoittaisi timi noin 13
000 tdismennysilmoitusta. Ndiden tdsmennysilmoitusten kisittely sekd neuvonta tdismennyk-
siin liittyvisséd asioissa aiheuttaisi PRH:1le 2 henkilotyGvuotta vastaavan lisdtarpeen. Koska
tyoméérd jakautuu kaytinnossd 10 vuoden ajalle, ei PRH:ssa todenndkdisesti yksin tdsmen-
nysmenettelyn johdosta ole tarvetta lisdresurssien palkkaamiseen. Sinénsd on mahdollista, ettd
tasmennysilmoituksia ei saavu tasaisesti, vaan ne aiheuttavat hetkellisti ruuhkaa PRH:ssa.
PRH:lle aiheutuisi lisdksi lisityotd siité, ettd se 107 §:n 7 momentin mukaisesti lisdisi tavara-
merkin tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluvat tavarat ja palve-
lut, jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoita luetteloa, tai 8 momentin mukaisissa tilanteissa
puuttuvan luokkaotsikon. Koska PRH:lle aiheutuvan ty6n mééré ei ole varmuudella arvioita-
vissa, on PRH:n resursseja syytd tarkastella mm. viraston tulosohjauksen yhteydessé tulevina
vuosina.

4.3 Vaikutukset julkiseen talouteen
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Esityksen johdosta PRH:ssa otetaan kdyttoon uudet hallinnolliset menettelyt tavaramerkin
menettimisestd ja mitdtdinnistd sekd toiminimen kumoamisesta. Lisdksi edelld ehdotettu tava-
ramerkkien luokitusta koskeva muutos ja sithen littyvdt siirtyméjérjestelyt aiheuttavat
PRH:ssa lisatyotd. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, katetaan
myos uusista tehtdvistd aiheutuvat kustannukset lahtokohtaisesti asiakkailta perittavilla késit-
tely- ja tietopalvelumaksuilla. Kéytdnndssa yksittiisestd suoritteesta perittdva maksu pyritdan
mitoittamaan vastaamaan PRH:n keskimdiriisid kéasittelykustannuksia. Ndin ollen uudessa
hallinnollisessa menettelyssé tehtdville hakemuksille asetettaisiin 14dhelle niiden kustannuksia
vastaava maksu. Periaatteessa on myos mahdollista kompensoida késittelykustannuksia osoit-
tamalla niiden kattamiseen budjettirahaa, miké olisi kuitenkin varsin harvinaista. Mahdolliset
PRH:n méérarahatarpeet késitelldén normaalisti talousarvion valmistelun yhteydessd. Uusien
menettelyjen kéyttdonotosta ei kuitenkaan todennékdisesti aiheudu vaikutuksia valtion talous-
arvioon. Ehdotetuista uusista menettelyistd aiheutuisi Patentti ja rekisterihallitukselle kahden
henkilotyévuoden lisdys viraston resursseihin. Kuten edelld on todettu, aiheutuu liséksi tavara-
ja palveluluettelojen tdsmennysmenettelystd tarvetta seurata PRH:n tyoméérdé ja resursointia
mm. tulosohjausprosessin yhteydessa.

S ASIAN VALMISTELU

Ty6- ja elinkeinoministerid asetti 22 pdivana kesékuuta 2016 tydryhmén valmistelemaan tava-
ramerkkilain kokonaisuudistusta (TEM 912/00.04.01/2016). Tyoéryhmin toimikausi oli ajalle
15.8.2016-15.12.2017 ja sité jatkettiin 27 péivénd marraskuuta 2017 tehdylla paétoksella 15
pdivain helmikuuta 2018 saakka. Tyoryhmén toimeksiantona oli toteuttaa uuden tavaramerk-
kidirektiivin kansallinen tdytdntoonpano ja tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopi-
muksen kansallinen voimaansaattaminen. Liséksi tyoryhmén tehtdvénd oli valmistella tavara-
merkkilain uudistamisesta johtuvat muut lainsddddnnon muutokset.

Ty6ryhma julkaisi 11.9.2017 taustamuistion tavaramerkkilain uudistamisesta, jossa hahmotel-
tiin tyoryhmén alustavia ehdotuksia tavaramerkkilain uudistamisesta. Taustamuistiosta jarjes-
tettiin tyo- ja elinkeinoministerion tiloissa avoin keskustelutilaisuus 29.9.2017. Tydryhmén
lopullinen mietint6 laadittiin hallituksen esityksen muotoon ja se luovutettiin tyo- ja elinkei-
noministeridlle 19 pdivand maaliskuuta 2018 (Tyd- ja elinkeinoministerion julkaisuja, Yrityk-
set 15/2018). Mietintdon sisdltyi Keskuskauppakamarin eridvé mielipide.

Ty6ryhmén mietintd léhetettiin lausuntokierrokselle 20 pdivand maaliskuuta 2018. Lausunto-
pyyntd osoitettiin oikeusministeridlle, ulkoasiainministeridlle, valtiovarainministeridlle, ope-
tus- ja kulttuuriministeriolle, maa- ja metsitalousministeriolle, Patentti- ja rekisterihallituksel-
le, Helsingin kérdjdoikeudelle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle,
markkmamkeudelle valtakunnan syyttéjévirastolle, tletosuOJavaltuutetun toimistolle, Tulhlle
Helsingin yhoplstolle Teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TEKES:ille, Elinkei-
noeldmén keskusliitto EK:lle, Keskuskauppakamarille, Suomen Yrittéjille, Suomen Patent-
tiasiamiehet ry:lle, Patentti-insindorit ry, Suomen keksijdin keskusliitto KEKE ry:lle, IPR
University Center:lle, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:lle, Suomen Asianajajaliitolle
ja Suomalaiselle lakimiesyhdistykselle. Tyoryhmén mietinndsti saatiin lausunnot yhteensé 20
taholta, jotka edustivat viranomaisia, tuomioistuimia, elinkeinoeldmaa tai jarjestoja.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus néhtiin tarpeellisena ja kannatettavana. Lausunnoissa esi-
tetyt ndkemykset on pyritty ottamaan esityksen jatkovalmistelussa huomioon muuan muassa
seuraavasti:

Mahdollisuutta jattdd tavaramerkkihakemus englanninkielelld kannatettiin nimenomaisesti
muutamassa lausunnossa. Tamén katsottiin ottavan huomioon muuttunut toimintaympéristo ja
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mahdollisesti lisddvin kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttd vaihtoehtoisiin kansainva-
lisiin suojamuotoihin verrattuna. Heikennyksena kuitenkin pidettiin sitd, ettd tavaramerkkiha-
kemusta ei missddn vaiheessa kdénnettdisi kansalliskielille, jolloin kolmansilla ei olisi mah-
dollisuutta tutustua esimerkiksi tavara- ja palveluluetteloon suomeksi tai ruotsiksi. Ongelmal-
lisena pidettiin my®ds sitd, ettd englanninkielinen hakemus késiteltédisiin suomeksi tai ruotsiksi,
jos hakemuksessa olisi puutteita tai sithen kohdistuisi hylkdysperuste. Mahdollisuuden hakea
tavaramerkkid englanninkielelld katsotaan lisddvan heikosti tai ei lainkaan suomea tai ruotsia
puhuvien mahdollisuuksia suojata elinkeinotoiminnassaan kayttdméa merkkid. Englanninkie-
lisen hakemuksen késittely vastaisi kansainvélisissd rekisterdinneissd noudatettua. Téllékin
hetkelld on kansallisesti voimassa olevia tavaramerkkejé, joiden suoja-ala médrdytyy vain
englanninkielisen tavara- ja palveluluettelon perusteella. Singaporen sopimuksen 8 artiklan 2
kohdan a alakohdassa lisdksi maératddn, ettd tiedonantojen, kuten hakemusten, mitddn tietoa
tai elementtid ei saa vaatia useammalla kuin yhdelld viraston hyviaksymailld kielelld. Niin ol-
len esitykseen ei tehty téltd osin muutoksia.

Hallinnollista menettdmis- tai mititdintimenettelyd tyoryhmén mietinnossé esitetyssd muodos-
sa kannatettiin lausunnoissa laajasti. Kahdessa lausunnossa preferoitiin Ruotsissa kéytossé
olevan menettelyn kaltaista menettelyd, jossa rekisteriviranomainen ei késittele riitaisia menet-
tamis- tai mitdtdintiasioita. Edelld jaksossa 3.2 Toteuttamisvaihtoehdot on kuvattu, miksi til-
laisen menettelyn ei katsota olevan riittdva tavaramerkkidirektiivin tiytdntoonpanemiseksi.
Muutamissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, ettd tyéryhmén mietinnon siséltdma
ehdotus hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta, vireilldolovaikutukses-
ta ja oikeusvoimasta, voisi mahdollistaa haitantekotarkoituksessakin tehdyn kanteen nostami-
sen ja sitd myoOtd asian raukeamisen PRH:ssa missd menettelyn vaiheessa tahansa, mika voisi
aiheuttaa my0s turhia kustannuksia. Asiaa arvioitiin, ja koska useissa lausunnoissa korostettiin
ja kannatettiin tuomioistuimen ensisijaisuutta ja mahdollisuutta saada asia aina halutessa tuo-
mioistuimen arvioitavaksi, esitystd ei tiltd osin muutettu, vaan kanteen nostaminen johtaisi ai-
na hallintoasian raukeamiseen PRH:ssa. Sitd vastoin esitystd tarkennettiin siten, etté jos hallin-
toasiasta olisi jo valitettu markkinaoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen, siviiliproses-
suaalisen kanteen nostaminen markkinaoikeudessa ei johtaisi hallintoasian raukeamiseen vali-
tustuomioistuimessa. Lisdksi kanteisiin liittyvdd oikeusvoimaa tdsmennettiin. Hallinnollisen
menettdmis- tai mitdtdintimenettelyn ja vditemenettelyn suhdetta myds selkeytettiin sitd kos-
kevan sddnnoksen perusteluissa ja esityksessd olevaa kisitteistod menettdmis- tai mitdtointi-
menettelyihin liittyen yhtenéistettiin.

Useissa lausunnoissa toistettiin tydryhméssikin havaittu ongelma, jonka toiminimien yleis-
toimialat luovat tavaramerkkien rekisterdintiesteharkinnassa. Lausuntopalaute oli jakaantunut-
ta siltd osin, pitdisikd toiminimen ja tavaramerkin suojan olla symmetristd kuten nykyisin vai
ei. Niissd lausunnoissa, joissa symmetriaa ei katsottu tarpeelliseksi, ei tydryhmén mietinndssé
esitettyjd toimenpiteitd (toiminimien osittaisen kumoamisen mahdollistaminen, toiminimien
hallinnollisen kumoamismenettelyn perustaminen seké toiminimen tosiasiallisen kiyton osoit-
taminen véite- ja mitdtointiasioissa) pidetty riittdvind. Niissd lausunnoissa todettiin, ettd toi-
minimien tulisi muodostaa tavaramerkin rekisterdinnille este ainoastaan, jos toiminimeéd on to-
siasiallisesti kdytetty. Toiminimen tosiasiallisen kdyton arvioiminen PRH:ssa tavaramerkin
rekisterdintiesteharkinnassa olisi kdytdnnossd mahdotonta. Vain toiminimen haltija pystyy
osoittamaan toiminimensa kayton. PRH:lla ei ole tietoa, miten toiminime& on kédytetty tai mil-
14 toimialalla. PRH joutuisi timén selvittdmiseksi tutkimaan mahdollisia kaupparekisteritietoja
sekd internetin hakukoneiden tuloksia. Ndiden perusteella ei pystyttdisi luotettavasti arvioi-
maan, onko toiminimed tosiasiallisesti kdytetty. Toisaalta muutamissa lausunnoissa myds ni-
menomaisesti kannatettiin sitd, ettd PRH edelleen tutkii viranpuolesta suostumuksenvaraiset
hylkéysperusteet. Edella esitetyistd syistd toiminimen asemaa tavaramerkin hylkéysperusteena
ei muutettu tydryhmén mietinnossd ehdotetusta. Muutamissa lausunnoissa esitettiin liséksi, et-
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td aika, jolloin toiminimi tulee ottaa kayttoon, tulisi olla Iyhyempi kuin ehdotettu viisi vuotta.
Toisaalta osassa lausunnoissa puollettiin nimenomaisesti ehdotettua kdyttoon otolle asetettua
aikarajaa. Tamén osalta ei katsottu olevan tarvetta muuttaa nykytilaa lyhentdmalld toiminimen
kiyttoon otolle asetettua aikarajaa, vaan se esitetéiédn séilytettdvén viidessd vuodessa.

Muutamissa, 1dhinnéd asiamiesalaa edustavissa lausunnoissa kiinnitetiin huomiota sukunimen
asemaan tavaramerkin hylkdysperusteena. Sukunimi ehdotettiin poistettavan kokonaan hyl-
kéysperusteista tai lieventdmaién siten, ettd se muodostaisi esteen ainoastaan, jos se muodos-
tuisi jostakin tai siséltéisi jotakin, miké olisi omiaan aiheuttamaan késityksen, ettd kysymys on
toisen yleisesti tunnetusta nimesté. Sukunimi on voimassa olevassa laissa tavaramerkin hyl-
kdysperuste. Tavaramerkit toisaalta voivat olla esteend esimerkiksi sukunimen muuttamista
koskevan hakemuksen hyviksymiselle sukunimilain perusteella. Asiaa arvioitaessa on katsot-
tu perustelluksi, ettd tavaramerkkien ja sukunimien vilinen suoja on molemminsuuntaista. Su-
kunimed koskevan hylkdysperusteen sanamuotoa on muutettu voimassa olevasta laista, mutta
muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa. Esityksen 13 §:n perusteluita on kuitenkin
tdydennetty selvittimalla tarkemmin, minké&laiset nimet eivét luo mielikuvaa toisen nimesta.

Erdédssa lausunnossa ehdotettiin, ettd tavaramerkin ehdottomissa hylkdys- ja mitdtdintiperus-
teissa voitaisiin huomioida saamelaisten perinnetietoon kuuluvia nimityksié tai pyhien paikko-
jen nimid siten, ettd téllaisia nimityksid sisaltavét tavaramerkit voitaisiin katsoa harhaanjohta-
viksi tai hyvén tavan vastaisiksi. Asiaa arvioitiin YK:n alkuperdiskansajulistusta koskevan 31
artiklankin kannalta, mutta ehdotettua sdédnnosté tai niiden perusteluja ei tiltd osin tismennet-
ty, silld kuvatunlainen tilanne lienee kéytéinnossé esiintyisi hyvin harvoin. Asia paétettiin jat-
tad taltd osin oikeuskdytdnnon varaan.

Tavara- ja palveluluettelojen tdismennysmenettelyd tyoryhméan mietinndssd ehdotetussa muo-
dossa kannatettiin sopivana kompromissina. Lausunnoissa oli myos kaksi tdsmennysmenette-
lyn poistamista kannattavaa lausuntoa seké kaksi lyhyemmassé, 1-2 vuoden méérdajassa to-
teutettavaa menettelyd puoltavaa lausuntoa. Enemmistd kannatti kuitenkin viimeistdén tava-
ramerkin uudistamisen yhteydessd tehtdvad tdsmennystd, mikd sdilytettiin esityksessd. Siitd,
mille tavaroille ja palveluille tismennys voidaan tehdi ja mitd tavaramerkin on milloinkin tul-
kittu kattavan, ilmeni parissa lausunnossa epaselvyyksia, joten esityksen 107 §:n perusteluja
tdsmennettiin tiltd osin. Parissa lausunnossa ehdotettiin, ettd viittauksen Nizzan aakkoselli-
seen luetteloon sisdltdvén tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloja tulisi voida tismentéé kai-
kille mahdollisille tavaroille ja palveluille, kuten ennen 1.10.2012 luokkaotsikon avulla haet-
tujen tavaramerkkien osalta ehdotetaan. Tavaramerkit, jotka on haettu 1.10.2012 tai sen jal-
keen, eivit kuitenkaan ole voineet luokitustulkinnan muutoksen vuoksi sisdltdd endéd kaikkia
mahdollisia tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja, vaan tavara- ja palveluluetteloja
on tulkittu sanamerkityksen mukaisesti. Jos viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon sisél-
tdvien tavaramerkkien osalta tdsmentdminen olisi mahdollista mille tahansa luokkaan kuulu-
ville tavaroille tai palveluille, eikd vain Nizzan aakkosellisen luettelon tavaroille tai palveluil-
le, voisi timi mahdollistaa tavaramerkin suoja-alan laajentumisen. Tavaramerkin hakemispéi-
vd ja sen myotd suojan alkamispdiva kuitenkin sdilyisi ennallaan, joten tavaramerkin haltija
voisi saada perusteettomasti suojaa laajemmalle tavara- ja palveluluettelolle, kuin miti tava-
ramerkki on hakemishetkelld kattanut. Néisté syisté esitykseen ei téltd osin tehty muutosta.

Muutamassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota tyéryhmén mietinndssé esitettyyn PRH:n vali-
tusoikeuteen markkinaoikeuden ratkaisusta ja kannatettiin ehdotusta. Vireilld olevan hallituk-
sen esityksen laiksi oikeudenkdynnistd hallintoasioissa (HE 29/2018) 109 §:n 2 momentissa
chdotetaan yleistd viranomaisen valitusoikeutta, jos alkuperdisen hallintopddtdksen tehneen
viranomaisen paitds on kumottu tai sitd on muutettu hallintotuomioistuimessa. Vaikka asiasta
on vireilld sdénnos yleislaissa, vastaavaa asiaa koskevaa erillistd pykalda ei poistettu ehdote-
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tusta tavaramerkkilaista, silld kyseistd yleislakia ei ole vield hyvaksytty. PRH:n muutoksenha-
kuoikeutta koskevaan sddnndkseen tehtiin lakiviittausta koskeva lisdys lausuntopalautteen pe-
rusteella.

Useissa lausunnoissa kannatettiin rikoslakiin tehtdvad muutosta, jolla EU-tavaramerkit lisdt-
tdisiin teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistoon. Sitd vastoin erityisesti huomiota kiinnitettiin
sithen, ettd yhteisomallit eivit sisaltyneet kyseiseen pykalaan Esitystd on tdydennetty siten,
ettd teollisoikeusrikos sisaltdisi nimenomaisen maininnan myo0s yhteisomalleista. Yhteisomal-
lit on esitetty lisdttavéin myos mallioikeuslain mallioikeusrikkomusta koskevaan sdannokseen.

Toiminimilakia koskevaa ehdotusta tdsmennettiin siten, ettd toiminimen hallinnollista ku-
moamista koskevan menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn vilisestd vireilldolovaikutuksesta ja
oikeusvoimasta sdédettéisiin vastaavanlaisesti kuin ehdotetussa tavaramerkkilaissa. Lisdksi
esitystd on tdydennetty sdatdmalla toiminimen kumoamisesta tilanteissa, joissa toiminimen
haltija ei vastaa kdyttdiméattomyyden perusteella vireille pantuun kumoamista koskevaan ha-
kemukseen.

Erddssa lausunnossa kritisoitiin ehdotetun lain rakennetta ja ehdotettiin sitdi muutettavaksi
enemmén tavaramerkkidirektiivid vastaavaksi. Asiaa arvioitiin, mutta paddyttiin kuitenkin sii-
hen, ettd ehdotetussa laissa ei tdysin seuraisi direktiivin rakennetta. Ehdotuksen mukaisessa
rakenteessa on pyritty huomioimaan péaéasiassa tavaramerkkiin liittyvien asioiden ja tapahtu-
mien kronologinen jérjestys. Rakenteeseen tehtiin kuitenkin joitain ehdotettuja lukujen jaotte-
lua ja pykélien otsikoita koskevia muutoksia. Edelld esitettyjen lisdksi lausuntojen perusteella
tehtiin pienempid muutoksia tavaramerkistd luopumista, tavaramerkin panttausta ja lisensoin-
tia koskeviin luvun 5 sddnndksiin ja tdsmennettiin rekisteriin merkitseméttoman lisenssin hal-
tijan mahdollisuutta lausua viite- ja menettdmisasiassa. Muutoksia tehtiin myds erottamisky-
kyé ja hylkédysperusteita koskeviin séédnndksiin. Ehdotettua 47 §:44 muokattiin vastaamaan pa-
remmin tavaramerkkidirektiivin sddntelyd. Hallintolaista poikkeavaa sééntelyd ja perusteluja
tarkennettiin. Liséksi henkilStietoja koskevaa sddntelyd tarkennettiin ja liséttiin arviointia sen
suhteesta tietosuoja-asetukseen ja kansalliseen ehdotettuun tietosuojalakiin. Esitykseen on teh-
ty myds muita lausunnoissa esiintuotuja tai jatkovalmisteluissa tarpeellisiksi havaittuja muu-
toksia sdédnnoksiin ja perusteluihin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 SINGAPOREN SOPIMUKSEN SISALTO JA SEN SUHDE SUOMEN
LAINSAADANTOON

1 artikla. Lyhennetyt ilmaukset. Artiklan mukaan, jollei toisin méédrétd, sopimuksessa i) "vi-
rasto” tarkoittaa toimistoa, jonka vastuulle osapuoli on antanut merkkien rekisterdinnin; ii)
“rekisterdinti” tarkoittaa viraston suorittamaa merkin rekisterdintid; iii) “hakemus” tarkoittaa
rekisterdintihakemusta; iv) “tiedonanto” tarkoittaa mité tahansa hakemusta tai virastoon jétet-
tyd hakemusta tai rekisterointia koskevaa pyyntdd, ilmoitusta, yhteydenottoa tai muuta tietoa;
v) viittaukset “henkiléon” tulkitaan viittauksiksi sekd luonnolliseen etti oikeushenkilddn™; vi)
“haltija” tarkoittaa merkkirekisterisséd rekisterdinnin haltijaksi ilmoitettua henkildd; vii)
“merkkirekisteri” tarkoittaa viraston ylldpitdiméda tietokokoelmaa, joka siséltad kaikkien rekis-
terdintien asiasisdllot ja kaikki jokaisesta rekisterdinnisté tallennetut tiedot téllaisten tietojen
tallennukseen kéytetystd vilineestd riippumatta; viii) ”virastossa kdytdva menettely” tarkoittaa
mitd tahansa menettelyd, joka sisdltyy virastossa kdytdvadn hakemusta tai rekisterdintid kos-
kevaan késittelyyn; ix) “Pariisin yleissopimus” tarkoittaa Pariisissa 20 pdivdnd maaliskuuta
1883 allekirjoitettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa Pariisin yleissopimusta sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; x) “Nizzan [uokitus” tarkoittaa luokitusta, joka vahvis-
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tettiin Nizzassa 15 péivinid kesdkuuta 1957 allekirjoitetulla Nizzan sopimuksella, joka koskee
tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten, sel-
laisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; xi) “/isenssi” tarkoittaa lupaa kayttds merkkia
osapuolen lainsddddannon mukaisesti; xii) “lisenssinhaltija” tarkoittaa henkildd, jolle lisenssi
on myonnetty; xiii) “osapuoli” tarkoittaa mitd tahansa sopimuksen osapuolena olevaa valtiota
tai hallitusten valistd jarjestdd; xiv) “diplomaattinen konferenssi” tarkoittaa osapuolten kool-
lekutsumista sopimuksen tarkistamista tai muuttamista varten; xv) “yleiskokous” tarkoittaa
sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettua yleiskokousta; xvi) viittausten “ratifioimisasiakirjaan”
tulkitaan siséltdvén viittaukset hyviksymisasiakirjoihin; xvii) “jdrjesté” tarkoittaa Maailman
henkisen omaisuuden jdrjestdd; xviii) “kansainvilinen toimisto” tarkoittaa jarjeston kansain-
vilistd toimistoa; xix) “pddsihteeri” tarkoittaa jarjeston péasihteerid; xx) “soveltamissddn-
not” tarkoittavat sopimuksen mukaisia sdint6jd, joihin viitataan sopimuksen 22 artiklassa;
xxi) viittausten “artiklaan” tai artiklan “kohtaan”, “alakohtaan” tai “alakohtaan” tulkitaan
sisdltdvan viittaukset sdantdjen vastaaviin madrayksiin; xxii) "TLT 1994 tarkoittaa tavara-
merkkioikeudesta Genevessd 27 péivind lokakuuta 1994 tehtyé sopimusta.

2 artikla. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat merkit. Artiklassa mééritdén sopimuksen so-
veltamisalaan kuuluvista merkeistd. Artiklan / kohdan mukaan osapuoli voi soveltaa sopimus-
ta sellaisista tunnuksista koostuviin merkkeihin, jotka voidaan rekisteréida sen lainsdadannon
nojalla. Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusta sovelletaan tavaroihin liittyviin merkkeihin (ta-
varamerkit), palveluihin liittyviin merkkeihin (palvelumerkit) tai seké tavaroihin etté palvelui-
hin liittyviin merkkeihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta yhteisomerkkeihin, tarkastus-
merkkeihin eiké takuumerkkeihin.

Suomessa ei ole eroteltu erikseen tavara- ja palvelumerkkejd, vaan ilmaisun “tavaramerkki”
on katsottu kattavan seké tavaroita ettd palveluja koskevat tavaramerkit. Siltd osin kuin sopi-
muksen voimaansaattaminen edellyttié lainsdadéantdmuutoksia tavaramerkkilaissa, muutosten
katsotaan koskevan my0s tavaramerkkilaissa tarkoitettuja yhteiso- ja tarkastusmerkkeja, silld
nidihin sovelletaan voimassaolevan yhteismerkkilain 2 §:n ja ehdotetun tavaramerkkilain 80
§:n mukaisesti tavaramerkkilakia, ellei yhteiso- ja tarkastusmerkkeja koskevassa luvussa 8 toi-
sin séddetd.

3 artikla. Hakemus. Artiklassa madratdéin hakemukseen liittyvistd seikoista. Artiklan / koh-
dassa miaratdéin hakemukseen siséltyvisti tai sen liitteend olevista tiedoista tai elementeista.
Rekisterdintipyynnon sekéd nimi- ja osoitetietojen liséksi hakijan on merkittavé hakemukseen
muun muassa merkin kuvaus soveltamissdantdjen mukaisesti sekd ilmoitus etuoikeuden vaa-
timuksesta ja mahdolliset sitd tukevat tiedot ja todisteet, mikéli hdn haluaa kayttda aikaisem-
paan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta taikka tavaroiden ja/tai palvelujen nayttelyesittelys-
td johtuvaa suojaa. Soveltamissédéntdjen sdanndssd 2 on médritty nimen ja yhteystietojen il-
moittamiseen liittyen ja sédnndssé 3 merkin kuvauksesta. Hakemuksessa on ilmoitettava myds
tavarat ja palvelut, joille rekisterdintid haetaan sekd niiden Nizzan luokituksen mukainen luo-
kan numero. Liséksi kohdan mukaan osapuoli voi vaatia, ettd hakemuksesta suoritetaan mak-
suja virastolle.

Artiklan 2 kohdassa madratddn, ettd yksi ja sama hakemus voi liittyd useisiin tavaroihin ja/tai
palveluihin riippumatta siitd, kuuluvatko ndmé yhteen vai useampaan Nizzan luokituksen
luokkaan.

Artiklan 3 kohdassa maaratién, ettd jos ilmoitus kdyttoaikomuksesta on jétetty sopimuksen 3
artiklan 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdan mukaisesti, osapuoli voi vaatia hakijaa toimitta-
maan virastolle todisteet merkin tosiasiallisesta kiytosté osapuolen lainsdddénnossé vahviste-
tussa méadrdajassa.
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Artiklan 4 kohdassa maaratadn, ettd hakemuksen osalta osapuoli ei saa vaatia noudattamaan
muita kuin sopimuksen artiklan 1 ja 3 kohdassa sekd 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Li-
sdksi kohdassa méératién sellaisista vaatimuksista, joita osapuoli etenkéén ei saa vaatia hake-
muksen osalta sen vireilldolon aikana. Téllaisia kiellettyjd vaatimuksia ovat 1) kaupparekisteri-
todistuksen tai -otteen toimittaminen; ii) tieto siitd, ettd hakija harjoittaa teollista tai kaupallis-
ta toimintaa, seka titd koskevien todisteiden toimittaminen; iii) tieto siitd, ettd hakija harjoittaa
hakemuksessa lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja vastaavaa toimintaa, sekd tdtd koskevien to-
disteiden toimittaminen; iv) todisteiden toimittaminen siitd, ettd merkki on rekisterdity jonkin
toisen osapuolen tai Pariisin yleissopimuksen osapuolen, joka ei ole timén sopimuksen osa-
puoli, merkkirekisteriin, paitsi jos hakija vaatii Pariisin yleissopimuksen 6 d artiklan sovelta-
mista.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle hakemuksen
tutkinnan aikana, jos virasto voi kohtuudella epdilld jonkin hakemukseen siséltyvén tiedon tai
elementin todenmukaisuutta.

Suomessa hakemuksen sisdllostd sdddetédén voimassaolevan lain 17 §:ssd ja tavaramerkkiase-
tuksen 9 §:ssd ja ehdotetun tavaramerkkilain 16 §:ssd. Voimassa oleva ja ehdotettu tavara-
merkkilaki eivdt edellytd ilmoittamaan tavaramerkkihakemuksessa kaikkia niitd tietoja, jotka
sopimuksessa on lueteltu. Taltd osin osapuolten harkintavaltaan on kuitenkin jatetty, mité
kaikkia tietoja se edellyttéd hakemuksessa ilmoitettavan.

Etuoikeuteen vetoamisesta sdddetddn voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17-17 ¢ §:ssé ja
chdotetun lain 18 ja 19 §:ssd. Tavaroiden ja palvelujen luokituksesta sdddetddn voimassaole-
van lain 16 §:ssd ja ehdotetun lain 17 §:ssd. Suomessa noudatetaan Nizzan luokitusta, josta
saddetddn asetuksessa tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekis-
ter6imistd varten koskevan Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta (672/1973). Etuoikeutta
ja luokitusta koskevat sddnnokset ovat yhdenmukaisia sopimuksen 3 artiklan kanssa.

Suomessa tavaramerkkirekisterdinnistd maksetaan maksu PRH:lle. Maksuvelvollisuudesta ha-
kemuksen vireilletulon edellytyksend sdddetddn voimassaolevan 17 §:sséd ja ehdotetun lain 16
§:ssd. Maksuvelvollisuudesta sdddetddn lisdksi laissa Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteis-
ta perittdvistd maksuista (1032/1992) ja tyd- ja elinkeinoministerion asetuksessa patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017).

4 artikla. Edustus, Tiedoksianto-osoite. Artiklassa miéritdén viraston menettelyd varten ni-
mitetystd edustajasta. Tarkemmin edustajan osoitetietojen ilmoittamisesta miéritidén sovelta-
missddntdjen sddnnossd 4. Artiklan / kohdassa madratadn vaatimuksista, joita osapuoli voi
asettaa edustajan kdyttdmiselle. Edustajalta voidaan vaatia, ettd hén antaa osoitteekseen osa-
puolen mééraémalléd alueella sijaitsevan osoitteen. Lisdksi kohdan mukaan edustajan suoritta-
milla tai hdntd koskevalla toimella on sama vaikutus kuin edustajan nimittdneen tahon suorit-
tamalla tai hintéd koskevalla vastaavalla toimella.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia, ettd hakijalla, haltijalla tai muulla asianomai-
sella henkil6ll4, jolla ei ole kotipaikkaa eiké todellista ja toimivaa teollista tai kaupallista toi-
mipaikkaa sen alueella, on jokaisessa virastossa kéytévissd menettelyssd oltava edustaja. Mi-
kili edustusta ei edellytetd, osapuoli voi kuitenkin vaatia, ettd hakijalla, haltijalla tai muulla
asianomaisella henkilolld on tiedoksianto-osoite kyseiselld alueella jokaista virastossa kayta-
vad menettelya varten.

Artiklan 3 kohdassa miératiaén valtakirjan kéytostd edustajan nimittdmisessd. Osapuolella on
oikeus vaatia, ettd edustajan nimittdmisessd kéytetddn valtakirjaa, josta ilmenee tapauksen
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mukaan hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilon nimi. Valtakirja voi koskea yhté tai
useampaa hakemusta ja edustajan valtuudet voidaan siina rajoittaa tiettyihin toimiin. Jos viras-
tolle toimitetaan tiedonanto, jossa henkild viittaa itseensd edustajana, mutta virastolla ei ole
tiedonannon vastaanottoajankohtana valtakirjaa, valtakirjan toimittamista voidaan vaatia méaa-
rdajassa, jota koskevat soveltamissddnndissé asetettu vahimmaisméaariaika.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia, ettd edustajan virastolle virastossa kaytavaa
menettelyd varten antama tiedonanto sisdltda viittauksen valtakirjaan, jonka perusteella edus-
taja toimii.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 3 ja 4 kohdassa ja
8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia ndissad kohdissa késiteltdvien asioiden osalta.

Artiklan 6 kohdassa miadratdan, ettd osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle,
jos virasto voi kohtuudella epéilld 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun tiedonantoon sisdltyvén mer-
kinnén totuudenmukaisuutta.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin hakijalla, jolla ei
ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeu-
tettu edustamaan hénta hakemusta koskevissa asioissa. Lain 31 §:n 2 momentin mukaan mydos
rekisterdinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella
asuva asiamies. Tavaramerkin haltijan asiamiehestd on tehtdvd merkinté tavaramerkkirekiste-
riin.

Edustuksesta sdddetddn Suomessa hallintolain 12 §:ssd, jonka mukaan asiamiehen on esitetta-
va valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan paa-
miestéd. Valtakirja on viranomaisen méérdyksestd yksiloitdvé, jos toimivallasta tai toimivallan
laajuudesta on epaselvyytta. As1ana]aJan ja julkisen oikeusavustajan tulee esittéd valtakirja ai-
noastaan, jos viranomainen niin maaréa.

Ehdotetun lain 28 §:ssd sdddettdisiin pddosin voimassaolevaa lakia vastaavasti, ettd tavara-
merkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asia-
mies Euroopan talousalueella. Voimassaolevassa laissa hakijan tai haltijan sekii asiamiehen
kotipaikan on tullut sijaita Suomessa. Asiamiehen tulee olla oikeutettu edustamaan hakijaa tai
haltijaa tavaramerkkid koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hakijan tai haltijan puolesta
haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkid koskevissa asioissa lukuun
ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja madardystd, jolla asianosainen on velvoitettu henki-
16kohtaisesti saapumaan oikeuteen. Jos asiamiesti ei ole, PRH kehottaa hakijaa tai haltijaa il-
moittamaan asiamiehen soveltamissddntjen mukaisessa kahden kuukauden méérdajassa. Eh-
dotetussa sddnnoksesséd hallintolaista poiketen péadsdantond olisi, ettd valtakirjaa ei tarvitsisi
toimittaa PRH:lle, mutta PRH voi erityisesti syystd sitd pyytdd. Sddnnds on sopimuksen mu-
kainen.

5 artikla. Hakemispdivd. Artiklassa madrdtddn hakemispdivastd. Artiklan / kohdan mukaan
hakemispéiviksi katsotaan 1&htokohtaisesti se péivd, jolloin virasto vastaanotti kohdassa tar-
kemmin méératyt vaatimukset tiyttdvan ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kielelld
laaditun hakemuksen. Osapuoli voi kuitenkin hyvéiksyd hakemuksen hakemispéiviksi sen pii-
vamadran, jona virasto vastaanotti ainoastaan osan eikd kaikkia a alakohdassa tarkoitetuista
tiedoista ja elementeista tai vastaanotti ne muulla kuin 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadi-
tulla kielelld. Hakemispéivan saamiseksi voidaan edellyttdd mm. seuraavien tietojen ilmoitta-
mista: tiedot, joiden perusteella hakijan henkildllisyys voidaan todentaa, riittivén selked kuva-
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us merkistd, jonka rekisterdintid haetaan ja luettelo tavaroista ja /tai palveluista, joille rekiste-
rointid haetaan.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli voi asettaa hakemispdivian myontdmisen edellytykseksi
sen, ettd kaikki vaaditut maksut on suoritettu. Osapuoli voi kuitenkin soveltaa tité vaatimusta
vain, jos se sovelsi tédllaista vaatimusta sopimukseen liittyessaan.

Artiklan 3 kohdan mukaan 1 ja 2 kohdan mukaisia oikaisuja koskevat méiérdajat ja menettelyt
vahvistetaan soveltamissdénnéissd. Soveltamissdantdjen sdénndn 5 kohdassa 1 maérataan, ettd
jos hakemus ei tdytd artiklan 5 (1)(a) tai (2)(a) edellytyksid, viraston tulee kehottaa hakljaa
noudattamaan edellytyksid méérdajassa, jonka tulee olla vahintaén yksi kuukausi, jos hakijalla
on osoite osapuolen alueella ja vihintian kaksi kuukautta, jos osoite on osapuolen ulkopuolel-
la. Sdanndn kohdan 2 mukaan hakemispaivé on se, jolloin virasto on vastaanottanut kaikki ar-
tiklan 5(1)(a) mukaiset tiedot. Muussa tapauksessa hakemusta ei katsota jatetyksi.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan hakemispéivin osalta muita
kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Tavaramerkkilaissa ei ole sddntelya siitd, milloin PRH:n katsotaan vastaanottaneen hakemuk-
sen. Hallintolain 20 §:n mukaisesti asia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu
asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen. Hallintolain 18 §:n mukaan asiakirjan
katsotaan saapuneen viranomaiseen sind pdivdnd, jona asiakirja on annettu viranomaiselle.
Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytyksenéd voimassaolevan lain 17 §:n ja ehdotetun
lain 16 §:n mukaan on, ettd hakemus, joka siséltdd hakijan tiedot, luettelon tavaroista tai pal-
veluista ja merkin, on saapunut PRH:een ja hakemuksesta on suoritettu maksu. Edellytykset
hakemispéivan saamiseksi ovat sopimuksen mukaisia.

Ehdotetun sddnnoksen 21 §:n mukaan, jos hakemuksessa on puutteita, PRH asettaa kahden
kuukauden maéidrdajan puutteen korjaamista varten. Hakemispédivéksi tulee tilldin péivi, jol-
loin PRH on vastaanottanut kaikki 16 §:ssd edellytetyt tiedot ja maksun. Voimassaolevassa
laissa ei ole ollut midrdaikaa hakemuksen puutteiden korjaamiselle, vaan maéraajat ovat pe-
rustuneet PRH:n méardykseen (PRH/1827/01/2013). Méadrdaika hakemuksen puutteiden kor-
jaamiselle on yleensd ollut yksi kuukausi. Ehdotettu sddntely muuttaa tiltd osin tilannetta ja
tekee sadntelystd sopimuksen mukaista.

6 artikla. Yksi rekisterdinti useassa luokassa oleville tavaroille ja/tai palveluille. Artiklan
mukaan hakemus, johon on sisdllytetty Nizzan luokituksen useisiin luokkiin kuuluvia tavaroi-
ta ja/tai palveluja, johtaa yhteen ja samaan rekisterdintiin.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 16 §:n mukaan tavaramerkki rekister6iddan yhteen tai use-
ampaan tavaraluokkaan. Tavaramerkkiluokituksen vahvistaa PRH, mikd on tehty PRH:n méé-
rayksilld (PRH/2397/01/2012). Mahdollisuus rekisterdidd merkki useita tavaroita tai palveluja
varten kdy ilmi my0s tavaramerkkilain ja tavaramerkkiasetuksen hakemuksen siséltod koske-
vien sddnndsten sanamuodoista. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan hakemuksessa
tulee ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki késittdd. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momen-
tin 4 kohdan mukaan rekisterdintihakemuksen tulee sisdltdéd ilmoitus niistd tavaroista tai pal-
veluista, joita varten merkki pyydetdédn rekisterditédviksi, sekd siitd luokasta, johon tavara tai
palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestd on luokiteltava. Ehdotetun lain 17 § sisdltdd
voimassaolevaa lakia tarkemmat sddnnét tavaroiden ja palvelujen luokituksesta. Ehdotetun
sadannoksen sanamuodosta kdy vastaavalla lailla ilmi, ettd tavaramerkkirekisterdinti voi sisél-
té4 useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.
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7 artikla. Hakemuksen ja rekisterdinnin jakaminen. Artiklassa maaratdan hakemuksen ja re-
kisteroinnin jakamisesta. Artiklan / kohdassa méirdtddn siitd, milloin ja milld tavalla useita
tavaroita ja/tai palveluita koskeva hakemus voidaan hakijan toimesta tai pyynnosté jakaa kah-
teen tai useampaan hakemukseen. Jakamalla erotettuihin hakemuksiin sovelletaan alkuperai-
sen hakemuksen hakemispdivéd ja mahdollista etuoikeutta. Osapuoli voi, jollei 1 kohdasta
muuta johdu, asettaa hakemuksen jakamiselle vaatimuksia, mukaan lukien maksujen suoritta-
misen.

Artiklan 2 kohdassa médréitaan rekisterdinnin jakamisesta. Rekisterdinnin jakamiseen sovelle-
taan artiklan 1 kohtaa. Rekisterdinnin jakaminen on sallittua sellaisen kisittelyn aikana, jossa
kolmas riitauttaa rekisterdinnin voimassaolon virastossa tai viraston paatosté koskevan vali-
tuskésittelyn aikana. Rekister6innin jakamisen sallittavuus edellyttdd, ettd osapuoli voi sulkea
pois rekisterdintien jakamismahdollisuuden, jos sen lainsdddanto sallii kolmansien osapuolten
vastustaa merkin rekisterdintid ennen sen rekisteréimista.

Suomessa hakemuksen ja rekisterdinnin jakamisesta sdddetdéin voimassaolevan tavaramerkki-
lain 17 a §:ssd ja tavaramerkkiasetuksen 9 a §:ssd. Tavaramerkkilain 17 a §:n 1 momentin mu-
kaan erotettujen hakemusten hakemispaivana pidetdan alkuperdisen hakemuksen hakemispai-
véa. Jos joillakin alkuperdisen hakemuksen tavaroilla on hakemispéivaa aikaisempi etuoikeus,
se seuraa jaossa nditi tavaroita. Tavaramerkkilain 17 a §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa
sanottu koskee soveltuvin osin my0s rekisterdintid. Asiasta sdéddettdisiin vastaavalla tavalla
ehdotetun lain 20 §:ssd. Saénnoksissé rekisterdinnin jakamisen mahdollisuutta ei ole rajoitettu
vain valitusmenettelyyn tai tavaramerkin voimassaolon riitautusta koskevan menettelyyn,
vaan rekisterdinti on mahdollista jakaa milloin vain hakemusvaiheessa tai rekisterdinnin jl-
keen. Sdédntely tayttaa taltd osin sopimuksen madraykset.

8 artikla. Tiedonannot. Artiklassa mééritiaén tiedonannoista menettelyn aikana. Artikla kos-
kee hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilon virastolle tekemié tiedonantoja. Viran-
omaisen tiedonannoista ei sen sijaan maéritd tdssd yhteydessd. Artiklan / kohdan mukaan
osapuoli voi valita hyviaksyttavat tiedonantojen toimitustavat.

Artiklan 2 kohdassa maarataan tiedonannoissa kaytettdvasta kielestd. Osapuoli voi vaatia, ettd
jokaisen tiedonannon on tapahduttava viraston hyviksymallé kielelld. Useita kielid hyvaksyva
virasto voi vaatia hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaista kéyttdmaén tiettyd kieltd. Mitdén
tiedonannon merkintéd tai osatekijéé ei kuitenkaan saa vaatia useammalla kuin yhdelld kielel-
13. Osapuoli ei saa vaatia tiedonannon kdidnnoksen vahvistamista, julkisella notaarilla vahvis-
tuttamista, oikeaksi todistamista, laillistamista tai muuta siithen liittyvda todistusta muutoin
kuin sopimuksessa sdddetddn. Jos osapuoli ei vaadi tiedonannon toimittamista viraston hyvak-
symalla kielelld, virasto voi vaatia sille toimitettavan kohtuullisessa mééréajassa auktorisoidun
kééntdjén tai edustajan viraston hyviksymadlle kielelle tekemén kéannoksen kyseisestd tiedon-
annosta.

Artiklan 3 kohdassa maaratddn paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoittamisesta. Osapuoli
voi vaatia paperimuotoisen tiedonannon olevan hakijan, haltijan tai muun asianomaisen alle-
kirjoittama. Allekirjoittamiseen liittyvistd edellytyksistd mééritdén soveltamissédéntdjen sdén-
nossé 6. Osapuoli ei saa vaatia minkéén allekirjoituksen minkéénlaista vahvistamista tai todis-
tusta, ellei téllaista osapuolen lainsd&iddnnon mukaan edellytetd rekisterdinnistd luopumista
koskevissa tilanteissa. Osapuoli voi kuitenkin vaatia todisteiden toimittamista virastoon, jos
virasto voi kohtuudella epiilld paperimuotoisen tiedonannon allekirjoituksen aitoutta.

Artiklan 4 kohdassa méairatain sdhkoisessd muodossa tai sahkoisiéd toimitustapoja kayttéen jé-
tetyisté tiedonannoista. Osapuoli voi, salliessaan tiedonannon jittémisen séhkoisessd muodos-
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sa tai sdahkoisid toimitustapoja kayttden, edellyttdd, ettd tillaisissa tiedonannoissa noudatetaan
soveltamissddnnOissd madrattyjd vaatimuksia. Soveltamissddntdjen 6 sdannon 6 kohdassa
médritidn, ettd osapuoli voi edellyttid, ettd sdhkoisessd muodossa toimitettu tiedonanto var-
mennetaan osapuolen méérittdmén sidhkoisen varmennusjarjestelmén avulla. Sdédnndn 8 koh-
dassa médritddn, ettd jos osapuoli tarjoaa sdhkdisté tai sdhkoisessd muodossa olevaa tiedonan-
non jattadmista, ja tiedonanto on néin jétetty, pdiva, jolloin tiedonanto katsotaan vastaanotetuk-
si virastossa, on pdivi, jolloin virasto on vastaanottanut téllaisen tiedonannon.

Artiklan 5 kohdassa maéritian, ettd osapuoli hyvéksyy sellaisen tiedonannon esittdmisen,
jonka sisdltd vastaa mahdollista asiaankuuluvaa kansainvélistd mallikaavaketta, josta on méaa-
ritty soveltamissdanndissé.

Artiklan 6 kohdassa kielletddn osapuolia vaatimasta noudattamaan 1-5 kohdan osalta muita
kuin artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Artikla 7 kohdan mukaan artiklassa ei milldén tavalla mééréité hakijan, haltijan tai muun asi-
anomaisen henkilon ja ndiden edustajan vélisistd viestintétavoista.

Asiakirjojen toimittamiseen ja muotoon liittyen noudatetaan tavaramerkkiasioissa padsaantoi-
sesti hallintolakia. Hallintolain 19 §:std poiketen tavaramerkkihakemus ja viite on jétettdva
aina kirjallisesti eikd nédiden asioiden osalta suullinen asian vireillepano ole mahdollinen. Ta-
varamerkkiasetuksen 7 §:n mukaan hakijan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Ehdo-
tetussa laissa sdddettéisiin voimassaolevaa lakia vastaavasti, ettd hakemus, viite ja hallinnolli-
nen menettdmisti tai mititdintid koskeva hakemus tulee jéttad kirjallisesti, mutta allekirjoitus-
ta ei ole sddnndksessd nimenomaisesti edellytetty. Hallintolain 22 §:n 2 momentin ja lain sih-
koisestd asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 9 §:n mukaan viranomaiseen saapunutta
asiakirjaa ei tarvitse tdydentdd allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot ldhettdjéstd eika
asiakirjan alkuperdisyyttd ja eheyttd ole syyta epdilld. Ehdotetun lain 16 §:n mukaan ensisijai-
nen tavaramerkkihakemuksen vireillepanomuoto olisi séhkdinen hakemus. Erityisesti syystd
hakemus voisi olla my0s paperinen. Vastaavasti rekisterdinnin uudistaminen suoritettaisiin
padsadantoisesti sahkoisessd palvelussa, mutta erityisestd syystd uudistaminen voitaisiin suorit-
taa paperitse. Sahkoisen viestin ldhettdmiseen, muotoon ja saapumisajankohtaan sovelletaan
lakia sédhkdisesté asioinnista viranomaistoiminnassa.

Perustuslain 17 §:ssd turvataan jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Kielilain
(423/2003) 1 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perustuslain mukaisesti
jokaisen oikeus kéyttdd tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltién,
joko suomea tai ruotsia, sekd saada toimituskirjansa tdlla kielelld turvataan lailla. Tavara-
merkkihakemus voidaan siis jéttaa télla hetkelld suomeksi tai ruotsiksi. Tavaramerkkiasetuk-
sen 7 §:n mukaan hakemukseen kuuluvasta vieraskielisesta liitteestd on rekisteriviranomaisel-
le annettava oikeaksi todistettu suomennos tai ruotsinnos, mikali viranomainen siti vaatii. Eh-
dotetun lain 16 §:n 4 momentin mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin jattdd myds englan-
ninkielelld, jolloin hakijan tulee valita hakemuksen késittelykieleksi suomi tai ruotsi. Hakijan
el tarvitsisi toimittaa kddnnoksid englanninkielisesti hakemuksestaan. Tietoja ei niin ollen
tarvitsisi toimittaa useammalla kielelld ja sédéntely olisi sopimuksen mukaista.

9 artikla. Tavaroiden ja palvelujen luokitus. Artiklassa médrdtiadn rekisterdinnissé ja julkai-
semisessa kaytettdvasta tavaroiden ja palvelujen luokituksesta. Artiklan / kohdan mukaan jo-
kaisessa viraston suorittamassa rekisterdinnissa ja julkaisemisessa, joka koskee hakemusta tai
rekisterdintid ja jossa mainitaan tavaroita ja/tai palveluja, mainitaan tavarat ja/tai palvelut nii-
den nimilld, ryhmiteltyind Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, ettd jokaista ryhméa
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edeltdd kyseisen luokituksen sen luokan numero, johon kyseinen tavaroiden tai palvelujen
ryhma kuuluu, ja ryhmaét on esitetty kyseisen luokituksen luokkien jérjestyksessa.

Artiklan 2 kohdassa miératddn samaan tai eri luokkiin kuuluvista tavaroista tai palveluista.
Artiklan mukaan missédn viraston suorittamassa rekisterdinnissi tai julkaisemisessa tavaroita
tai palveluja ei saa katsoa toistensa kanssa samankaltaisiksi silld perusteella, ettd ne esitetddn
Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroiden tai palvelujen ei mydskdin saa katsoa eroa-
van toisistaan silld perusteella, ettd ne esitetdéin Nizzan luokituksen eri luokissa.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 16 §:n mukaan tavaramerkki rekisterdidién yhteen tai use-
ampaan tavaraluokkaan. Suomessa noudatetaan edelld selostetuin tavoin Nizzan luokitusta.
Tavaramerkin rekisteritictojen ja kuulutusten sisdllosta sdddetddn tavaramerkkiasetuksen 2 ja
22 §:ssd, joissa edellytetddn tavaroiden ja palvelujen julkaisemista. Ehdotetussa laissa tavara-
merkin luokituksesta sdadetddn lain 17 §:ssi.

10 artikla. Nimien tai osoitteiden muutokset. Artiklassa maéritdéin menettelystéd silloin, kun
haltijan nimi ja/tai osoite muuttuu. Artiklan / kohdan mukaan haltijan nimen tai osoitteen
muuttuessa, haltijana olevan henkilon kuitenkin pysyessid samana, osapuoli hyviksyy, ettd hal-
tija esittdd virastolle pyynndn muutoksen tallentamisesta merkkirekisteriin tiedonannossa, jos-
ta ilmenee kyseisen rekisterdinnin rekisterdintinumero ja tallennettava muutos. Pyynndlle voi-
daan asettaa haltijan nimeé, osoitetta, edustajaa ja haltijan tiedoksianto-osoitetta koskevia vaa-
timuksia. Osapuoli voi vaatia suorittamaan pyynnosté maksun virastolle. Muutoksen koskiessa
useampaa kuin yhté rekisterdintid, riittdd yksi pyynto.

Artiklan 2 kohdassa maarataan 1 kohtaa sovellettavan vastaavasti, kun muutos koskee hake-
musta tai hakemuksia tai sekd hakemusta tai hakemuksia ettd rekisterdintia tai rekisterdinteja.
Tama edellyttdd, ettd jos hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vield julkaistu, tai se ei ole ha-
kijan tai timédn edustajan tiedossa, pyynnossé yksiloidddn kyseinen hakemus soveltamissdén-
tdjen 7 sddnndssd madrdtylla tavalla.

Artiklan 3 kohdassa mairdtddn 1 kohtaa sovellettavan vastaavasti mahdollisen edustajan ni-
men tai osoitteen muutokseen ja mahdollisen tiedoksianto-osoitteen muutokseen.

Artiklan 4 kohdassa kielletdéin osapuolia vaatimasta noudattamaan artiklassa tarkoitetun
pyynnon osalta muita kuin 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenk&én
el saa edellyttdd minkddn kyseiseen muutokseen liittyvén todistuksen toimittamista.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto
voi kohtuudella epéilld jonkin pyyntdon sisdltyvén merkinnén totuudenmukaisuutta.

Tavaramerkin haltijan tai edustajan nimenmuutosta pyydetdan PRH:Ita hakemuksella, josta tu-
lee ilmeta tavaramerkin rekisterinumero ja haltijan tai edustajan uusi nimi. Ulkomaisten halti-
joiden osalta PRH on kdytinnossa edellyttinyt nimenmuutoksen osoittavan asiakirjan, kuten
kaupparekisteriotteen toimittamista. Kotimaisten tavaramerkin haltijoiden ja asiamiesten, eri-
tyisesti yritysten, nimenmuutosten totuudenmukaisuuden PRH pystyy itse tarkistamaan rekis-
tereistdéin. Ulkomaisten hakijoiden ja asiamiesten osalta muutosilmoituksissa on enemmén
virheitd ja epdselvyyksid, joten heidén osalta epdily tietojen totuudenmukaisuudesta voi nousta
herkemmin ja ndin ollen olla enemmaén tarvetta todistuksen pyytdmiselle. Osoitteenmuutos
merkitddn pyynnostid. Tavaramerkkiasioissa nimien ja osoitteiden muutoksista ei peritd Suo-
messa maksua. Tyo- ja elinkeinoministerion Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suo-
ritteista antaman asetuksen 3 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittivis-
td maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi suoritukseksi, josta PRH jattad
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maksun periméttd, katsotaan muun muassa 5) osoitteenmuutoksen merkitseminen PRH:n ylla-
pitdmiin rekistereihin; sekd 12) nimen, kotipaikan ja asiamiehen muutosta koskeva merkinti
mm. tavaramerkkirekisteriin. Ehdotetussa laissa tavaramerkkiin kohdistuvista muutospyyn-
noistd sdddettdisiin 44 §:ssé ja muutospyyntdjen tarkemmasta siséllostéd tavaramerkkiasetuk-
sessa.

11 artikla. Omistusoikeuden muutos. Artiklassa maadratdan menettelystd rekisterdinnin omis-
tusoikeuden muuttuessa. Artiklan / kohdassa maératadn, ettd jos tavaramerkin haltijana oleva
henkild muuttuu, osapuoli hyvéksyy sen, ettd haltija tai omistusoikeuden saanut henkil6 esit-
tdd virastolle pyynnon muutoksen merkitsemisesté sen merkkirekisteriin tiedonannossa, josta
ilmenee kyseisen rekisterdinnin rekisterdintinumero ja tallennettava muutos. Kohdassa méaéré-
tddn myos erindisistd asiakirjoista, joita osapuoli voi edellyttdd liitettivan pyyntdon, milloin
muutos johtuu sopimuksesta, sulautumisesta tai muusta syystd. Lisdksi osapuoli voi vaatia
pyynnossd annettavan f alakohdassa tarkemmin maéariteltyja tietoja haltijasta ja uudesta omis-
tajasta. Osapuoli voi my0s vaatia suorittamaan pyynndstd maksun virastolle. Lisdksi kohdan i
alakohdassa méératdédn omistusoikeuden muutoksesta tilanteessa, jossa muutos ei koske kaik-
kia haltijan rekisterdinnissé lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja.

Artiklan 2 kohdassa madratdan hakemuksen omistusoikeuden muutoksesta. Kohdan mukaan
artiklan 1 kohtaa sovelletaan ldhtokohtaisesti myods hakemuksen omistusoikeuden muutok-
seen.

Artiklan 3 kohdassa méératian muiden vaatimusten kiellosta. Kohdan mukaan osapuoli ei saa
vaatia noudattamaan artiklassa tarkoitetun pyynnon osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa 8 artik-
lassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkddn ei saa vaatia kaupparekisteritodistuksen tai -otteen
toimittamista paitsi sulautumistilanteissa.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden tai lisitodisteiden toimittamista vi-
rastolle silloin kuin epdilldén jonkin pyyntdon tai asiakirjaan sisidltyvén merkinnén todenmu-
kaisuutta.

Tavaramerkin luovutuksesta sdddetddn voimassaolevan lain 32 §:ssd. Luovutuksen rekisteriin
merkinndstd sdddetddn lain 33 §:ssd. Lain 33 §:n 1 momentin mukaan rekisterdidyn tavara-
merkin luovutuksesta on pyynnosti tehtévd merkintd tavaramerkkirekisteriin. Pyynnon sisél-
16sté sdddetdén tavaramerkkiasetuksen 14 §:ssd, jonka mukaan hakemuksen, joka tarkoittaa
rekisterdidyn tavaramerkin luovutuksesta tai muusta toiselle siirtymisestd aiheutuvan merkin-
nin tekemistd tavaramerkkirekisteriin, tulee sisdltdd hakijasta vastaavat tiedot kuin 9 §:n 1
momentissa, eli hakijan nimen tai toiminimen, kotipaikan ja osoitteen. Jos ilmoittajana on
muu kuin tavaramerkin uusi haltija, hakemusasiakirjojen tulee siséltda tdmén suostumus pyy-
dettyyn toimenpiteeseen. Hakemukseen on lisdksi liitettava: 1) asiakirja, joka osoittaa merkin
siirtymisen ja josta ilmenee, miti tavaroita tai palveluja siirto koskee, ellei se tarkoita rekiste-
rointid kokonaisuudessaan; ja 2) asianomainen kotimaantodistus, mikéli sellainen tavaramerk-
kilain 28 §:n mukaan on tarpeen. PRH perii omistusoikeuden muutoksesta maksun. Maksu-
velvollisuudesta sdddetdén laissa Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittivistd mak-
suista ja ty0- ja elinkeinoministerion asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista
suoritteista.

Ehdotetussa laissa tavaramerkin luovutuksesta sdddetddn 37 §:ssé ja luovutuksen rekisterimer-
kinndstd 38 §:ssd. Luovutus merkitddn pyynndsta tavaramerkkirekisteriin ja luovutusta koske-
van pyynnon tarkemmasta sisdllosté ja sithen liitettdvista asiakirjoista sdddetdan 44 §:n mukai-
sesti valtioneuvoston asetuksella. Sddntely tdyttdd sopimuksen méadrdysten edellytykset.
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12 artikla. Virheen oikaisu. Artiklassa madratdan virheen oikaisua koskevasta menettelysta.
Artiklan 7/ kohdassa méératidén rekisterdintid koskevan virheen oikaisusta. Artiklan mukaan
osapuoli hyviksyy sen, ettd haltija esittdd pyynnon hakemuksessa tai muussa virastolle vilite-
tyssd pyynnossi olevan virheen, joka ilmenee viraston merkkirekisteristé ja/tai viraston suorit-
tamasta julkaisemisesta, oikaisemiseksi tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisterdinnin
rekisterdintinumero, oikaistava virhe ja kirjattava oikaisu. Osapuoli voi vaatia, ettd pyynndssi
ilmoitetaan haltijan tai edustajan nimi ja osoite. Liséksi osapuoli voi vaatia suorittamaan
pyynnostd maksun virastolle. Oikaisun koskiessa useampaa kuin yhtd saman henkilon rekiste-
rointid, riittdd yksi pyynto, edellyttéen, ettd virhe ja oikaisu ovat samat jokaisen rekisterdinnin
osalta ja ettd kaikkien kyseessé olevien rekisterdintien rekisterdintinumerot on mainittu pyyn-
nossa.

Artiklan 2 kohdassa miériatddn hakemusta koskevan virheen oikaisusta. Myos téllaisen vir-
heen oikaisuun sovelletaan 1 kohtaa silloin, kun kohdassa tarkemmin mééritellyt edellytykset
tayttyvat.

Artiklan 3 kohdassa méérétadn, ettd osapuoli ei saa vaatia noudattamaan artiklassa tarkoitetun
pyynnon osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa sekd 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Artiklan 4 kohdassa maérataan todisteiden toimittamisesta virastolle tilanteessa, jossa virasto
voi kohtuudella epdillé sitd, onko viitetty virhe tosiasiassa virhe.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuolen virasto oikaisee maksutta omat virheensé viran puolesta
tai pyynndsta.

Artiklan 6 kohdan mukaan osapuoli ei ole velvollinen soveltamaan 1, 2 ja 5 kohtaa mihink&&n
sellaiseen virheeseen, joka ei ole oikaistavissa sen lainsdddannon nojalla.

Suomessa hallintolain 22 §:ssd sdddetdén asiakirjan tdydentdmisestd. Sddnnoksen mukaan asi-
anosainen voi my0s omasta aloitteestaan tdydentdd hakemustaan tai muuta asian kisittelya
varten toimittamaansa asiakirjaa sekd toimittaa kasittelyn kuluessa viranomaiselle asian rat-
kaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Hallintolain 50 §:ssd sdddetddn asiavirheen oi-
kaisusta ja 51 §:ssé kirjoitusvirheen korjaamisesta. Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen
on korjattava pédatoksessdén oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrat-
tava selvé virhe. Virhetti ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle koh-
tuuttomaan tulokseen eiké virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystd. Hallintolain
52 §:n mukaan viranomainen késittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen
vaatimuksesta. Sddntely tayttdd sopimuksen maédrdysten edellytykset.

Suomessa rekisterdinnissé tai hakemuksessa olevien nimed, kotipaikkaa ja asiamiestd koske-
vien virheiden oikaisu on edelld selostetuin tavoin maksutonta. Rekisterdidyssd merkissé ole-
va virhe voidaan korjata tekemélld merkkiin muutos, mikali téllainen muutos on tavaramerkki-
lain 23 §:ssd tarkoitetulla tavalla vahdinen eikd muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin
muutoksesta sdddetddn vastaavalla tavalla ehdotetun lain 25 §:ssd. Merkinmuutos on maksul-
linen.

PRH voi liséksi poistaa tekeménsé tavaramerkkirekisterdintid koskevan paitoksen voimassa-
olevan lain 52 §:n ja ehdotetun lain 27 §:n mukaan, jos sen tietoon rekisteréinnin jalkeen tulee
aiempi kansainvélinen rekisterdinti, EU-tavaramerkki tai hakemus EU-tavaramerkin muunta-
miseksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ja tdllainen aiempi tavaramerkki kasittdd samoja tavaroi-
ta tai palveluja kuin rekisterdity tavaramerkki. Voimassaolevan lain 52 §:n 3 momentin mu-
kaan PRH voi lisdksi oma-aloitteisesti poistaa rekisterdintipadtoksen ja ratkaista asian uudes-
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taan, jos véiteajalla ilmenee, etté rekisterdinti perustuu ilmeiseen késittelyvirheeseen. Ehdote-
tun lain 27 §:n 1 momentin mukainen sdannos kattaa rekisterdintia tai rekisteriin tehtyd mer-
kintda koskevat asia- ja menettely- ja kirjoitusvirheet.

13 artikla. Rekisterdinnin voimassaolo ja uudistaminen. Artiklassa méaaritdan rekisterdinnin
voimassaolosta ja uudistamisesta. Artiklan / kohdassa maarataan uudistamispyyntoon sisélty-
vistd tai sen liitteend olevista tiedoista ja elementeistd sekd maksusta. Artiklan mukaan osa-
puoli voi vaatia pyynnon jattamistd edellytyksend rekisteréinnin uusimiselle sekd sitd, ettd
pyynnon on sisdllettéiva jotkut tai kaikki artiklassa médrétyistd tiedoista. Osapuoli voi vaatia
suorittamaan uudistamispyynnostéd maksun virastolle. Liséksi osapuoli voi vaatia uudistamis-
pyynnon esittdmistd ja maksun suorittamista virastolle osapuolen lainsédéddénnossa vahvistetus-
sa ajassa, johon sovelletaan soveltamissddnnoissd madrattyjd vahimmaisaikoja. Soveltamis-
sdantdjen 8 sddnndssd madratadn, ettd ajan, jolloin uudistamismaksu voidaan suorittaa ja uu-
distamispyyntd esittid, tdytyy alkaa vahintdan kuusi kuukautta ennen rekisterdinnin voimassa-
olon péattymisti ja vahintdén kuusi kuukautta voimassaolon péittymisen jélkeen.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan uudistamispyynnén osalta
muita kuin 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenk&dén uudistamispyynnon
osalta ei saa vaatia 1) merkin minkdénlaista kuvausta tai muuta tunnistetta; ii) todisteiden toi-
mittamista siitd, ettd merkki on rekisterdity tai sen rekisterdinti on uudistettu jossakin muussa
merkkirekisterissa; iii) ilmoituksen ja/tai todisteiden toimittamista merkin kaytosta.

Artiklan 3 kohdan mukaan osapuoli voi, uudistamispyynnon totuudenmukaisuutta epéiltdessd,
vaatia todisteiden toimittamista virastolle.

Artiklan 4 kohdan mukaan mikddn osapuolen virasto ei saa suorittaa rekisterdinnin aineellista
tutkintaa uudistamisen voimaansaattamiseksi.

Artiklan 5 kohdan mukaan ensimmaéisen rekisterdintijakson ja kunkin uudistamisjakson voi-
massaolo on 10 vuotta.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 22 §:n mukaan rekisterdinti on voimassa siitd paivasta, jona
hakemus on tehty, siithen saakka, kunnes kymmenen vuotta on kulunut rekisterdintipéivésta.
Rekisterdinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta, kulloinkin kymmeneksi vuodeksi
edellisen rekisterdintikauden péattymisesti. Rekisterdinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta
ennen rekisterdintikauden paattymistd ja viimeistddn kuuden kuukauden kuluessa sen péatty-
misestd. Uudistaminen ei aina edellytd hakemusta, vaan merkin rekisterdinti uudistetaan ilman
erillistd hakemusta, mikéli uudistamismaksut on maksettu. Tavaramerkkilain 22 §:n 4 momen-
tin mukaan uudistamishakemus on kuitenkin tarpeen siiné tapauksessa, ettd merkin haltija ha-
luaa tehdé rekisterimerkintdihin muutoksen. Uudistamishakemuksen sisdllostd sdddetddn tar-
kemmin tavaramerkkiasetuksen 12 §:ssd. Jos rekisterdinti uudistetaan tavaramerkkilain 22 §:n
4 momentin mukaan suorittamalla uudistamismaksu, on rekisterinumero, maksajan nimi ja
osoite mainittava.

Rekisterdinnin uudistamisesta sdddetidén ehdotetun lain 30 §:ssd. Rekister6innin uudistamis-
ajat vastaavat voimassaolevaa lakia. Rekisterdinnin kesto laskettaisiin voimassa olevasta laista
poiketen tavaramerkin hakemispdivéstd, ei rekisterdintipdivasta. Ehdotetun lain 30 §:n 2 mo-
mentin mukaan uudistamista haetaan PRH:n sdhkoisessd palvelussa, mutta erityisestd syysti
voidaan hyviaksya uudistamishakemuksen jattiminen myds paperisena. Voimassa oleva ja eh-
dotettu sdédntely tayttavat sopimuksen edellytykset.
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14 artikla. Toimenpiteet mddrdaikojen noudattamatta jéttimisen yhteydessd. Artiklassa maa-
ratddn toimenpiteistd madrdaikojen noudattamatta jattdmisen yhteydessd. Soveltamissdantdjen
9 sddnndssd on madritty eri toimenpidevaihtoehtojen vihimmaiisméaariajoista ja yksityiskoh-
dista sekd poikkeuksista, jolloin osapuolen ei tarvitse tarjota toimenpiteitd. Artiklan / kohdan
mukaan osapuoli voi pidentdd virastossa kdytdvddn hakemusta tai rekisterdintid koskevaan
menettelyyn sisdltyvdn toimen méardaikaa, jos virastolle jatetddn asiaa koskeva pyyntd ennen
madrdajan padttymista.

Artiklan 2 kohdassa maéritaén toimenpiteistd hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henki-
16n jétettyd noudattamatta jotakin hakemiseen tai rekisterdintiin liittyvdd méérdaikaa hake-
muksen tai rekisterdinnin osalta. Talloin, jos virastolle jétetddn asiaa koskeva pyyntd, osapuoli
tarjoaa yhtd tai useampaa seuraavista toimenpiteistd soveltamissddnndissd maarattyjen vaati-
musten mukaisesti: i) kyseisen madrdajan pidentiminen soveltamissddnndissd maaratylld ajan-
jaksolla; ii) késittelyn jatkaminen hakemuksen tai rekisterdinnin osalta; iii) hakijan, haltijan tai
muun asianomaisen henkilon oikeuksien palauttaminen hakemuksen tai rekisterdinnin osalta,
jos virasto toteaa, ettd kyseisen méérdajan noudattamatta jéttdminen tapahtui huolimatta siité,
ettd noudatettiin olosuhteiden edellyttdméé huolellisuutta, tai, osapuolen valinnan mukaan, et-
td noudattamatta jattdminen oli tahatonta.

Artiklan 3 kohdan mukaan kenelldkédidn osapuolella ei ole velvollisuutta tarjota mitidén 2 koh-
dassa tarkoitetuista toimenpiteistd soveltamisséddnnoissd méérittyjen poikkeusten osalta.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia suorittamaan maksun misti tahansa 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetusta toimenpiteesta.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan mink&an 2 kohdassa tarkoite-
tun toimenpiteen osalta muita kuin 14 artiklassa ja 8 artiklassa mainittuja vaatimuksia.

Tavaramerkkilaissa ei télld hetkelld ole sdinndksid médrdajan padttymisen jélkeen tapahtuvas-
ta madraajan pidentdmisestd, kasittelyn jatkamisesta tai oikeuksien palauttamisesta. Esitykses-
sd ehdotetaan tavaramerkkilakia muutettavan artiklan vaatimuksia vastaavaksi. Ehdotetun lain
22 § sisaltad sddnnoksen rauenneen hakemuksen kasittelyn jatkamisesta. Sddnnoksen menette-
ly vastaisi sopimuksen artiklan 2 kohdan ii alakohtaa. Hakijan tulisi kahden kuukauden kulu-
essa médrdajan pdattymisestd pyytad kisittelyn jatkamista, antaa pyynnon yhteydesséd lausun-
tonsa, esittdé selvitystd tai korjata puutteellisuudet sekd suorittaa maksu. Kaésittelyn jatkami-
nen olisi mahdollista vain tilanteissa, joissa PRH on huomauttanut hakemuksen puutteista tai
sithen kohdistuvista ehdottomista tai suostumuksenvaraisista hylkdysperusteista tai 44 §:n
mukaisten muutos- ja merkitsemispyyntdjen késittelyssd. Rajoitus olisi soveltamissdantdjen
sddannon 9 kohdan 4 mukainen.

15 artikla. Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopimusta. Artiklan mukaan osapuoli noudat-
taa Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkeja koskevia méaarayksia.

Suomi on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen 20 péi-
vind syyskuuta 1921.

16 artikla. Palvelumerkit. Artiklassa maéritidéan, ettd osapuoli rekisterdi palvelumerkkeja ja
soveltaa niihin Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkeji koskevia maérayksia.

Kuten edelld on todettu, Suomessa ei erotella erikseen tavaroita koskevia tavaramerkkeji ja

palvelumerkkejé. Voimassaolevan tavaramerkkilain 1 §:n mukaan, mita laissa sdddetdén tava-
roista, on vastaavasti voimassa palveluista. Ehdotetussa lain 2 §:n 1 kohdassa saddetdén, ettd
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tavaramerkilld tarkoitetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena kiytet-
tavad merkkid. Sdantely tayttdd ndin ollen sopimuksen edellytykset.

17 artikla. Lisenssin merkitsemispyynté. Artiklassa médrédtdan lisenssin merkitsemispyynnds-
td. Artiklan / kohdassa méarétaan lisenssin merkitsemispyyntdd koskevista vaatimuksista, joi-
ta osapuoli voi asettaa merkitsemispyynnolle silloin, kun osapuolen lainsdddannossa sdddetdadn
lisenssin merkitsemisestd sen virastossa. Lisenssin merkitsemispyynnon sisdltdmisté tiedoista
ja lisenssin osoittavista asiakirjoista madrataan soveltamissdintojen 10 sdanndssa.

Artiklan 2 kohdassa mééritééan, ettd osapuoli voi vaatia suorittamaan lisenssin merkitsemises-
td maksun virastolle.

Artiklan 3 kohdassa maadratadn, ettd yksi merkitsemispyynto riittdd, vaikka lisenssi liittyisi
useampaan kuin yhteen rekisterdintiin edellyttden, ettd kaikkien kyseessd olevien rekisterdin-
tien rekisterdintinumerot on mainittu pyynndssé, kaikilla rekisterdinneilld on sama haltija ja li-
senssinhaltija ja ettd pyynnostd ilmenee lisenssin kattavuus kaikkien rekisterdintien osalta so-
veltamissddntojen mukaisesti.

Artiklan 4 kohdassa maaratddn, ettd osapuoli ei saa vaatia noudattamaan lisenssin merkitsemi-
sen osalta sen virastossa muita kuin 1-3 kohdassa ja 8§ artiklassa mainittuja vaatimuksia. Eten-
kdin seuraavia ei saa vaatia: i) lisenssin kohteena olevan merkin rekisterdintitodistuksen toi-
mittamista; ii) lisenssisopimuksen tai sen kdinnoksen toimittamista; iii) lisenssisopimuksen
rahallisten ehtojen esittdmistd. Sanottu ei vaikuta osapuolen lainsédddénnésté johtuviin velvol-
lisuuksiin, jotka koskevat tietojen luovuttamista muihin tarkoituksiin kuin lisenssin merkitse-
miseen merkkirekisteriin.

Artiklan 5 kohdassa médritddn todisteista, joiden toimittamista osapuoli voi vaatia, jos virasto
voi kohtuudella epéilld jonkin pyyntdon tai soveltamissédénnoissé tarkoitettuun asiakirjaan si-
sdltyvian merkinnén totuudenmukaisuutta.

Artiklan 6 kohdan mukaan 1-5 kohtaa sovelletaan vastaavasti hakemusta koskevan lisenssin
merkitsemispyyntodn, jos osapuolen lainsdddannossa sdddetddn tillaisesta merkitsemisesta.

Lisenssisti sdddetdéin voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:ssd. Sdédnnoksen mukaan kaytto-
luvasta on pyynnosté tehtéivd merkinté tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 15 §:n
mukaan hakemuksen tavaramerkkid koskevan kdyttdluvan rekisterdimisestd voi tehda joko ta-
varamerkin haltija tai kdytt6luvan saaja. Hakemuksen tulee sisdltdd ilmoitus kayttoluvan saa-
jan nimesté tai toiminimesté, kotipaikasta ja osoitteesta, kayttolupasopimuksen paivimaarasti
sekd niin ikddn mahdollisesti sovituista kdyttdluvan saajan oikeuden rajoituksista. Kéyttdlupa-
sopimus on liitettdvd hakemukseen. PRH perii kdyttoluvan merkitsemisestd maksun. Tavara-
merkkiasetuksen 5 §:n mukaan merkitsemispyynndstd on viipyméttd pyynnon tekemisen jal-
keen otettava maininta rekisteriin. Asetuksen 14 §:n mukaan hakemuksen, joka tarkoittaa
merkinnin tekemistd tavaramerkkirekisteriin, tulee siséltdd hakijasta vastaavat tiedot kuin ta-
vallisen tavaramerkkihakemuksen yhteydessa.

Lisenssin merkitsemisestd tavaramerkkirekisteriin sdddetddn ehdotetussa laissa 43 §:ssi.
Sddnnoksen mukaan lisenssi merkitdén tavaramerkkirekisteriin PRH:lle osoitetusta tavara-
merkin hakijan tai haltijan tai lisenssinhaltijan pyynnostd. Pyynnon tarkemmasta sisallostd ja
sithen liitettavistd asiakirjoista sdddetddn 44 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Eh-
dotettu laki ei sisélld endd voimassaolevan lain 34 §:n 1 momentissa mainittua saanndsta siita,
ettd PRH voisi evétd lisenssin merkinnén, jos lisenssiin perustuva merkin kdyttdminen ilmei-
sesti on omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Koska sopimuksen 17 artiklan 4 kohta kieltda
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muut vaatimukset lisenssin merkitsemiselle, kuin mitd kohdassa on mainittu, ehdotetaan tava-
ramerkkilaista poistettavan maininta merkinndstd kieltdytymisestd harhaanjohtamisen perus-
teella. Tavaramerkkilaki muutetaan ndin ollen tiltd osin artiklan vaatimuksia vastaavaksi.

18 artikla. Pyynto lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi. Artiklassa méa-
ratdén pyynnosti lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi. Artiklan / koh-
dassa madratadn, ettd jos osapuolen lainsdddédnnossd sdddetddn lisenssin merkitsemisestd sen
virastossa, osapuoli voi vaatia, etti lisenssin muuttamista tai peruuttamista koskevaan pyyn-
to0n sovelletaan soveltamissddanndisséd médrittyjd vaatimuksia, ja ettd pyynnon liitteend toimi-
tetaan soveltamissddnndissd madrétyt todistusasiakirjat. Pyynnon siséllosté ja todistusasiakir-
joista méadratiaén soveltamissdéntdjen 10 sdédnnossa.

Artiklan 2 kohdan mukaan 17 artiklan 2—6 kohtaa sovelletaan vastaavasti pyyntoihin lisenssin
merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

Kuten edelld on todettu, voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:n mukaan kéytt6luvasta on
pyynnostd tehtdvd merkintd tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 15 §:ssd sddde-
tadan tavaramerkkid koskevan kéyttoluvan rekisterdimisestd ja hakemuksen siséllostd. Sdan-
nokset soveltuvat myos kdyttéluvan muuttamista koskeviin hakemuksiin. Vastaavalla tavalla
ehdotetun lain 43 § lisenssin rekisterimerkinndstd soveltuu lisenssin muuttamista koskeviin
hakemuksiin.

Voimassaolevan lain 34 §:ssé sdddettéén, ettd kun kédyttluvan ndytetadn lakanneen, on mer-
kintd poistettava rekisteristd. Ehdotetun lain 43 §:ssé todetaan, ettd kun lisenssin voimassaolon
ndytetddn lakanneen tai lisenssinhaltija pyytdd poistamista, merkintd on poistettava tavara-
merkkirekisteristd. Sadntely tdyttda sopimuksen edellytykset.

19 artikla. Lisenssin merkitsemdttd jdttdmisen vaikutukset. Artiklassa maéritdén lisenssin
merkitseméttd jattdmisen vaikutuksista. Artiklan / kohdan mukaan lisenssin merkitsematta jét-
tdminen osapuolen virastossa tai muussa viranomaisessa ei vaikuta lisenssin kohteena olevan
merkin rekisterdinnin voimassaoloon tai kyseisen merkin suojaan.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistd edellytyksena lisens-
sinhaltijalla kyseisen osapuolen lainsédédénnon nojalla mahdollisesti olevalle oikeudelle osal-
listua haltijan vireille panemaan loukkauskisittelyyn tai saada kyseisen késittelyn kautta va-
hingonkorvaus lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta.

Artiklan 3 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistd edellytyksend sille,
ettd lisenssinhaltijan toimesta tapahtuvan merkin kéyton katsotaan haltijan toimesta tapahtu-
vaksi kéytoksi késittelyssd, joka liittyy merkkien hankkimiseen, ylldpitoon ja puolustamiseen.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin ja ehdotetun lain 43 §:n 2 momentin
mukaan lisenssi, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei sido vilpittoméassd mielessé
olevaa kolmatta. S&annds ei kuitenkaan vaikuta lisenssin kohteena olevan tavaramerkin voi-
massaoloon tai suojaan, joten sdéntely on téltd osin sopimuksen mukaista.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 45 §:ssd sdddetdédn, ettd jos jollekulle on annettu yksin-
omainen oikeus rekisterdidyn tavaramerkin kadyttimiseen tdssd maassa ja sellaisesta kayttolu-
vasta on tehty merkintd tavaramerkkirekisteriin, on tavaramerkkioikeuden loukkaamista kos-
kevissa asioissa sekd merkin haltijaa, ettd kdyttoluvan saajaa pidettdvd asianomistajina. Sdan-
tely ei tiltd osin ole sopimuksen artiklan 2 kohdan mukaista, vaan edellyttdd muutosta, silla li-
senssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei voi olla edellytyksend oikeudelle osallistua
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loukkauskaésittelyyn tai saada korvausta loukkauksesta. Sopimuksen 2 kohdan edellytyksen
osalta olisi mahdollista tehdd ratifioimiskirjassa sopimuksen 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti
varauma, jonka mukaan lisenssin merkitseminen voisi olla edellytyksena sille, ettd lisenssin-
haltijalla on oikeus osallistua haltijan vireille panemaan loukkauskésittelyyn tai saada vahin-
gonkorvausta, mutta varaumaa ei ehdoteta jatettévin. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 ja
4 kohdissa lisenssinhaltijan oikeudelle osallistua toimenpiteisiin ja saada korvausta ei ole ase-
tettu edellytystd lisenssin merkitsemisestd rekisteriin. Néin ollen ehdotetun lain 42 §:n 4 ja 5
momentissa lisenssin merkitsemistd tavaramerkkirekisteriin ei edellytetd sille, ettd lisenssin-
haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tai saada vahingonkorvausta.

Voimassaolevan lain 26 §:n 2 momentissa ja ehdotetun lain 46 §:n 3 momentin 3 kohdassa to-
detaan, ettd tavaramerkin tosiasialliseksi kdytoksi katsotaan myds kéyttd tavaramerkin haltijan
suostumuksella. Suostumus kattaa myds tavaramerkin haltijan antamat lisenssit eikd lisenssin
merkitsemistd rekisteriin edellytetd, jotta lisenssin perusteella tehty kéyttd katsottaisiin tava-
ramerkin kéytoksi. Sdannokset tdyttivit ndin ollen sopimuksen 19 artiklan 3 kohdan edelly-
tykset.

20 artikla. Lisenssin merkintd. Artiklassa madratdaan, ettd jos osapuolen lainsdadanto edellyt-
tad merkintéa siitd, ettd merkkid kaytetddn lisenssin perusteella, kyseisen vaatimuksen téydel-
linen tai osittainen noudattamatta jattdminen ei vaikuta lisenssin kohteena olevan merkin re-
kisterdinnin voimassaoloon tai kyseisen merkin suojaan eikéd 19 artiklan 3 kohdan soveltami-
seen.

Suomessa ei edellytetd ilmoitusta siitd, ettd merkkid kdytetddn lisenssin perusteella. Lisenssin
merkitseminen rekisteriin ei mydskain ole pakollista.

21 artikla. Huomautukset aiotun hylkddmisen yhteydessd. Artiklan mukaan virasto ei saa hy-
latd hakemusta tai pyyntdd antamatta tapauksen mukaan hakijalle tai pyynnon esitténeelle
osapuolelle tilaisuutta esittdd huomautuksia aiotusta hylk&dédmisesti kohtuullisen méairdajan ku-
luessa. Tama ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa toimenpidettd pyytianeelld henkil6lld on jo
ollut tilaisuus esittdd huomautus paitdksen perustana olevista tosiseikoista.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 19 §:ssé sdédetéiédn, ettd jollei hakija noudata, mité hake-
muksen tekemisestd on maédrétty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta
muusta syystd voida hyviaksyd, velvoitetaan hakija méérdajassa antamaan lausumansa tai te-
kemadn oikaisu, uhalla ettd hakemus jétetdén sillensd. Lain 19 § 2 momentin mukaan, milloin
rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyvéksyttiavissd lausuman antamisen jalkeen-
kéédn, on hakemus hyléttéva siltd osin kuin on olemassa este sen hyviksymiselle, jollei ole ai-
hetta uuden miirdajan antamiseen. Ehdotetussa laissa hakemusten tutkimisesta séddetién 21
§:ssé, jonka mukaan PRH asettaa kahden kuukauden méérdajan puutteen korjaamista, lausun-
non antamista ja selvityksen esittdmistd varten, jos hakemus ei tdytd 16-19 §:ssé sdéddettyja
edellytyksié tai jos rekisterdintiin kohdistuu 12—13 §:n mukainen hylkédysperuste. Hallintolain
34 §:n mukaisestikin asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua asi-
asta ja antaa selityksensd sellaisista vaatimuksista ja selvityksistd, jotka saattavat vaikuttaa
asian ratkaisuun. Sédntely tdyttdd ndin ollen sopimuksen edellytykset.

22 artikla. Soveltamissddnnét. Artiklassa médratdan sopimuksen liitteend olevista soveltamis-
sadannoistd. Artiklan / kohdassa madratddn soveltamissddntojen sisdllostd. Soveltamissdannot
sisdltdvat myos kansainvélisid mallilomakkeita.

Artiklan 2 kohdan, jossa madrdtidn soveltamissddntdjen muuttamisesta, mukaan soveltamis-
saantdmuutos edellyttdd kolmea neljdsosaa annetuista dénisté, jollei 3 kohdassa toisin méaaréta.
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Artiklan 3 kohdassa maérataan yksimielisyysvaatimuksesta, jota sovelletaan erikseen sovel-
tamissdannodissd mainittujen tiettyjen madraysten muuttamiseen.

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuksen méérdykset ovat ensisijaisia, jos niiden ja soveltamis-
sddntdjen madrdysten vililld on ristiriita.

23 artikla. Yleiskokous. Artiklan I kohdan mukaan osapuolilla on yleiskokous, jossa jokaista
osapuolta edustaa yksi valtuutettu, jota voivat avustaa varavaltuutetut, neuvonantajat ja asian-
tuntijat. Jokainen valtuutettu voi edustaa ainoastaan yhtd osapuolta.

Artiklan 2 kohdassa méadréitaan yleiskokouksen tehtévistd. Yleiskokous 1) késittelee sopimuk-
sen kehittdmiseen liittyvid asioita; i1) muuttaa sdantdjd ja kansainvélisid mallilomakkeita; iii)
paattdd kunkin ii alakohdassa tarkoitetun muutoksen soveltamispdivamaéran ehdoista; iv) hoi-
taa muita tehtdvia, jotka ovat tarpeen sopimuksen méadraysten taytantoonpanemiseksi.

Artiklan 3 kohdassa méaritddan yleiskokouksen péaétosvaltaisuudesta. Yleiskokous on paétos-
valtainen, kun puolet sen valtiojdsenistd on ldsné. Yleiskokous voi tehdd pdatdksid myds sil-
loin, kun istunnossa on edustettuina vahintddn yksi kolmasosa valtiojdsenistd, mutta yleisko-
kouksen omia menettelyjd koskevia paédtoksia lukuun ottamatta yleiskokouksen paitokset tu-
levat tdlloin voimaan vain kohdassa tarkemmin méérattyjen ehtojen tayttyessa.

Artiklan 4 kohdassa méératidan padtoksen tekemisestd yleiskokouksessa. Yleiskokous pyrkii
tekeméén padtoksensd yksimielisesti. Jos paétoksestd ei padstd yksimielisyyteen, késiteltdvéni
olevasta asiasta padtetddn danestdmalld, josta annetaan kohdassa tarkempia maardyksia.

Artiklan 5 kohdassa maaratddn enemmistoistd. Yleiskokouksen pdatokset edellyttiavat 1ahto-
kohtaisesti kahta kolmasosaa annetuista ddnisti.

Artiklan 6 kohdan, jossa médritdan istunnoista, mukaan yleiskokous kokoontuu péésihteerin
kutsusta sekd samaan aikaan ja samassa paikassa kuin jarjeston yleiskokous, ellei kyse ole
poikkeusolosuhteista.

Artiklan 7 kohdan mukaan yleiskokous laatii oman ty6jérjestyksensé ja ylimdérdisten istunto-
jen koollekutsumista koskevat sdédnnét.

24 artikla. Kansainvdlinen toimisto. Artiklassa miératadn kansainvélisestd toimistosta. Artik-
lan / kohdan mukaan kansainvdlinen toimisto suorittaa sopimukseen liittyvid hallinnollisia
tehtivid, kuten kokoontumisten valmistelu, kokouksen sihteeriston sekd kokouksen mahdolli-
sesti perustamien asiantuntijakomiteoiden ja tydryhmien avustaminen.

Artiklan 2 kohdan mukaan pédsihteeri kutsuu koolle kokouksen mahdollisesti perustamat ko-
miteat ja tyoryhmiit.

Artiklan 3 kohdassa méadratdan kansainvilisen toimiston roolista kokouksessa ja muissa ko-
koontumisissa. Padsihteeri ja pdésihteerin nimedmét henkilot osallistuvat ilman &énioikeutta
kaikkiin kokouksen sekd kokouksen perustamien komiteoiden ja tydryhmien kokoontumisiin.
Lisdksi pédsihteeri tai padsihteerin nimedma henkildston jésen toimii viran puolesta kokouk-
sen ja edelld mainittujen komiteoiden ja tydoryhmien sihteerina.

Artiklan 4 kohdassa madrataan mahdollisista tarkistamista késittelevistd konferensseista, jotka
kansainvélinen toimisto valmistelee kokouksen ohjeiden mukaisesti.
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Artiklan 5 kohdassa madrataan kansainvilisen toimiston muista mahdollisista tehtdvisté, jotka
sille on osoitettu sopimukseen liittyen.

25 artikla. Tarkistaminen tai muuttaminen. Artiklan mukaan ainoastaan diplomaattinen kon-
ferenssi voi tarkistaa tai muuttaa sopimusta. Diplomaattisen konferenssin koollekutsumisesta
paattaa yleiskokous.

26 artikla. Sopimukseen osapuoleksi tuleminen. Artiklassa madrataan sopimuksen osapuolek-
si tulemisesta. Artiklan / kohdassa méadréitadn tahoista, joilla on kelpoisuus allekirjoittaa so-
pimus ja tulla sen osapuoliksi, jollei artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 28 artiklan 1 ja 3 kohdassa toi-
sin madrdtd. Sopimuksen voivat allekirjoittaa ja sopimuksen osapuoliksi tulla mm. jokainen
jérjeston valtiojasen, jonka omassa virastossa voidaan rekisteroidd merkkeja.

Artiklan 2 kohdassa mairataan ratifioimis- ja liittymisasiakirjan tallettamisesta.

Artiklan 3 kohdassa méadratain ratifioimis- ja liittymisasiakirjan tallettamisen voimaantulopéi-
vasta.

27 artikla. TLT 1994:n ja timdn sopimuksen soveltaminen. Artiklan I kohdassa maarataan
sellaisten osapuolten suhteista, jotka ovat sekd Singaporen sopimuksen ettd TLT 1994:n osa-
puolia. Téllaisten osapuolten keskindiseen suhteeseen sovelletaan Singaporen sopimusta. Ar-
tiklan 2 kohdassa médrétaan sellaisten osapuolten suhteista, joista toinen on sekd Singaporen
sopimuksen ettd TLT 1994:n osapuoli ja toinen ainoastaan TLT 1994:n osapuoli. Téllaisessa
suhteessa jatketaan TLT 1994:n soveltamista.

Suomi on allekirjoittanut TLT 1994:n, mutta ei ole sen osapuoli.

28 artikla. Voimaantulo; Ratifiointien ja liittymisten voimaantulopdivd. Artiklassa méadréitdan
ratifiointien ja liittymisten voimaantulopéivésté. Artiklan / kohdan mukaan voimaantulopai-
vad madritettdessi otetaan huomioon ainoastaan ratifioimis- tai liittymisasiakirjat, jotka 26 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetut tahot ovat tallettaneet ja joilla on 26 artiklan 3 kohdan mukainen
voimaantulopdiva.

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitd, kun
kymmenen 26 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettua valtiota tai hallitusten vélistd jér-
jestod on tallettanut ratifioimis- tai liittymisasiakirjansa.

Artiklan 3 kohdassa miadratdan sopimuksen voimaantulon jélkeen tehtyjen ratifiointien ja liit-
tymisten voimaantulosta. Sopimus tulee tilldin voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitd péi-
vamadrdstd, jona 2 kohdan soveltamisalaan kuulumaton yhteisd on tallettanut ratifiointi- tai
liittymisasiakirjansa.

Singaporen sopimus tuli kansainvalisesti voimaan vuonna 2009. Suomi tulee sopimuksen si-
tomaksi kolmen kuukauden kuluttua siitd, kun se on tallettanut liittymiskirjansa.

29 artikla. Varaumat. Artiklassa midratdan varaumista. Artiklan / kohdan mukaan valtio tai
hallitusten vélinen jirjestd voi tehdd varauman tiettyjen méardysten osalta koskien liitdnnéis-
merkkeja tai puolustavia merkkeja tai johdannaismerkkejé. Téllaisessa varaumassa on eritelta-
va ne sopimuksen méasrdykset, joita varauma koskee.

Artiklan 2 kohdassa maéritién, ettd valtio tai hallitusten vélinen jérjesto, jonka lainsd&dddnnos-
séd sopimuksen hyviksymispéivina saddetdén tavaroiden ja palvelujen rekisterdinnistd useassa
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luokassa, voi tehdd varauman 6 artiklan soveltamisesta koskien yhtd rekisterdintid useassa
luokassa.

Artiklan 3 kohdassa médratddn varaumasta aineelliseen tutkintaan liittyen. Kohdan mukaan
valtio tai hallitusten vélinen jérjestd voi ilmoittaa tekemélld varauman, ettd sen estaméttd, mitd
sopimuksen 13 artiklan 4 kohdassa maéritdén, virasto voi palveluja koskevan rekisterdinnin
ensimmdisen uudistamisen yhteydessd suorittaa téllaiselle rekisterdinnille aineellisen tutkin-
nan, jos kohdassa tarkemmin méaaratyt edellytykset tayttyvit.

Artiklan 4 kohdan mukaan valtio tai hallitusten vilinen jérjestd voi ilmoittaa varaumasta, etti
sen estdmittd, mitd 19 artiklan 2 kohdassa mairitian, se edellyttdd lisenssin merkitsemista,
jotta lisenssinhaltijalla on oikeus osallistua haltijan vireille panemaan loukkauskasittelyyn tai
saada korvaus loukkauksesta.

Artiklan 5 kohdan mukaan varauma tehddén ilmoituksella, joka on sopimuksen ratifioimis- tai
liittymisasiakirjan liitteena.

Artiklan 6 kohdan mukaan varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Artiklan 7 kohdan mukaan sopimukseen ei voi tdssd artiklassa mainittujen varaumien lisaksi
tehdd muita varaumia.

Varaumien jéttamiselle liittymiskirjassa ei kansallisen ehdotetun sééntelyn perusteella ole tar-
vetta.

30 artikla. Sopimuksen irtisanominen. Artiklassa maaratdan sopimuksen irtisanomisesta. Ar-
tiklan / kohdan mukaan osapuoli voi irtisanoa sopimuksen paésihteerille osoitetulla ilmoituk-
sella.

Artiklan 2 kohdan mukaan irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitd paiva-
mééristi, jona padsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

31 artikla. Sopimuksen kielet; Allekirjoittaminen. Artiklan I kohdassa miéritaén sopimuksen
alkuperédiskappaleiden kielistd, jotka ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja veniji. Jo-
kainen teksti on yhté todistusvoimainen. Pédsihteeri vahvistaa virallisen tekstin, jossa on kéy-
tetty muuta kuin edelld Iueteltua, osapuolen virallista kielta.

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimus on avoinna allekirjoittamista varten jarjeston pddmajassa
yhden vuoden ajan sen hyviksymisesté.

32 artikla. Tallettaja. Artiklan mukaan WIPO:n péisihteeri toimii sopimuksen tallettajana.
Singaporen sopimuksen soveltamissaéinnot

Soveltamissdédnnodissd kéytetyistd lyhennetyistd ilmauksista méadrdtddn soveltamissddntdjen
sadnnossi 1. Kyseisen sé@dnnon 2 kohdan mukaan Singaporen sopimuksen 1 artiklassa mééri-
tellyilld lyhennetyilld ilmauksilla on samat merkityssisillot soveltamissddanndissd. Soveltamis-
sdantdjen sddannossia 2 on yksityiskohtaisia madrdyksid nimien ja osoitteiden ilmoittamisesta.
Kyseisen sddannon 3 kohdan mukaan virastolle osoitettua tiedonantoa ei saa hylata silld perus-
teella, ettd mahdollista vaatimusta mahdollisen numeron tai muun tunnistamiskeinon ilmoit-
tamisesta ei ole noudatettu, paitsi jos kyseessd on sdhkoisessd muodossa jatetty hakemus. So-
veltamissddntdjen sddnndssi 3 madritadn hakemusta koskevista yksityiskohdista. Saanto si-
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séltdd madrayksid muun muassa vakioiduista kirjasintyypeista, jaljennosten lukuméarasta seka
merkin translitteroinnista ja kdintdmisestd. Sddnnossd médrdtddn siitd, mitdi muun muassa
kolmiulotteisen merkin, hologrammimerkin, litkkuvan merkin, varimerkin, sijaintimerkin tai
ddnimerkin kuvauksen tai jdljenndksen on siséllettivd. Sidnnossd 4 madratdéin edustusta ja
tiedoksianto-osoitetta koskevista yksityiskohdista. Kyseisen sddannon 3 kohta siséltdd mééra-
yksen Singaporen sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisen médrdajan laskemi-
sesta. Hakemispaivdd koskevista yksityiskohdista madratddn sadinnossd 5. Sen 1 kohdassa
maadratddn menettelystd vaatimuksen noudattamatta jattdmisen yhteydessé ja 2 kohdassa ha-
kemispéivisti oikaisun yhteydessd. Sddnndssd 6 maaritdan tiedonantoja koskevista yksityis-
kohdista kuten paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoituksiin liitettdvistd tiedoista, allekir-
joituspdivamadristé, paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoituksesta, séhkoisid toimintatapo-
ja kéyttden jatettyjen tiedonantojen allekirjoituksista, alkuperdiskappaleista ja todentamisesta
sekd vastaanottopdivimédrdstd. Kyseisen sdénnon 8 kohdan mukaan, jos osapuoli tarjoaa
mahdollisuuden tiedonannon jittdmiseen sdhkoisessé muodossa tai sihkoisid toimitustapoja
kéyttéden ja tiedonanto jétetddn talld tavoin, paivdmédrd, jona kyseisen osapuolen virasto vas-
taanottaa tiedonannon téllaisessa muodossa tai téllaisten tapojen vélitykselld, muodostaa tie-
donannon vastaanottopdivédmaadrén, jollei 7 kohdassa toisin maératd. Safinnossid 7 madritdan
hakemuksen yksildintitavasta ilman hakemusnumeroa. Kyseisen sdénnon 2 kohdan mukaan
kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia
hakemuksen yksildimiseksi, jos hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vield annettu tai se ei ole
hakijan tai timén edustajan tiedossa. Sainnossi 8 madritddn voimassaoloa ja uudistamista
koskevista yksityiskohdista. Kyseisen sd&nnon mukaan Singaporen sopimuksen 13 artiklan 1
kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessa ajanjakso, jona uudistamispyyntd voidaan esittdd
ja uudistamismaksu maksaa, alkaa vahintdan kuusi kuukautta ennen paivamadrad, jona uudis-
taminen on suoritettava, ja paattyy aikaisintaan kuusi kuukautta tdméan paivimaaran jalkeen.
Jos uudistamispyyntd esitetddn ja/tai uudistamismaksu maksetaan sen paivdmadrdn jalkeen,
jona uudistaminen on suoritettava, jokainen osapuoli voi asettaa uudistamispyynnén hyvak-
symisen ehdoksi lisimaksun suorittamisen. Saéinnossi 9 maéritaén toimenpiteistd madrdaiko-
jen noudattamatta jattimisen yhteydessd. Kyseisen sddnnon 2 kohdan mukaan osapuoli, joka
tarjoaa mahdollisuutta késittelyn jatkamiseen Singaporen sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan 1ii
alakohdan mukaisesti, voi vaatia, ettd kasittelyn jatkamista koskeva pyyntd sisiltdd tietoja
pyynndn esittdjéstd ja kyseessd olevasta hakemuksesta tai rekisterdinnist j ja ettd se jétetddn
médrdajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi alkuperalsen maaraa]an paattymispéi-
vistd. Laiminlydty toimi on liséksi saatettava padtokseen saman médrdajan kuluessa tai, osa-
puolen valinnan mukaan, pyynnén yhteydessd. Sddnnon 4 kohdassa méérétaan poikkeuksista,
joissa osapuolen ei tarvitse tarjota sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimenpi-
dettd. Lisenssin merkitsemispyynt6d tai pyyntdd lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai
peruuttamiseksi koskevista vaatimuksista méératidén sddnnossa 10. Siind on méaérdyksid muun
muassa pyynnon siséllon seka lisenssin merkitsemispyyntod, lisenssin merkitsemisen muutta-
mista ja lisenssin merkitsemisen peruuttamista tukevien asiakirjojen osalta.

2 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT

2.1 Tavaramerkkilaki

1 Iuku Yleiset sddnnokset

1 §. Soveltamisala. Lain 1 §:ssd sdddettdisiin lain soveltamisalasta. Saannos vastaisi sisallol-
tddn pddosin voimassa olevan lain 1 §:44. Sddannoksen mukaan tdsséd laissa sdddetddn tavara-
merkeistd sekd yhteiso- ja tarkastusmerkeistd. Tavaramerkin sekéd yhteiso- ja tarkastusmerkin

madritelmistd sdddetddn 2 §:ssd. Yhteiso- ja tarkastusmerkeistd on sdéddetty 1 pdivani maalis-
kuuta 1981 voimaan tulleessa yhteismerkkilaissa, joka nyt ehdotetaan kumottavaksi. Yhteis-
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merkkilain sdéntely tuodaan tavaramerkkilakiin. Voimassa olevasta sddnndksesti poiketen eh-
dotetussa sddnndksessd el mainittaisi endd yhteison tavaramerkkejé eli EU-tavaramerkkeji ei-
ki esitettdisi tavaramerkin mééritelmad, silld jalkimmaisestd sdddettdisiin 2 §:ssé.

2 §. Mddritelmdt. Lain 2 § sisdltdisi madritelmid. Pykélan / kohdassa méériteltéisiin tavara-
merkki. Tavaramerkilld tarkoitettaisiin elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuk-
sena kaytettavad merkkid, johon on saatu yksinoikeus tdmén lain sddnndsten mukaisesti. Mer-
killa tarkoitetaan tavaroihin tai palveluihin laitettavaa tai niissd kaytettdvaa, usein fyysisti esi-
tystd, kuten sanaa, kuviota, ulkoasua, virié tai muuta vastaavaa. Siitd, mikd voi olla merkkini,
sdadetddn ehdotetun lain 11 §:ssa.

Saannds toisi esiin ensinnékin tavaramerkin luonteen eli yksinoikeuden merkin kadyttoon tiet-
tyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Yksinoikeuden tarkemmasta sisdllostd saddettdisiin jal-
jempéna erityisesti lakiehdotuksen 5—7 §:ssé ja yksinoikeuden rajoituksista 8—9 §:ssd. Toiseksi
sddnndksessd tuotaisiin esiin, ettd tavaramerkki on korostuneesti elinkeinotoiminnassa kéytet-
tavd merkki, eiké yksinoikeus siksi koske esimerkiksi yksityistd kéyttdd tai pelkédstién aatteel-
lista toimintaa. Tavaramerkkidirektiivin mukaista elinkeinotoiminnan késitetti késitelldén tar-
kemmin jdljempéna lakiehdotuksen 5 §:n perusteluissa.

Pykélin 2 kohdassa méaériteltdisiin EU-tavaramerkki eli Euroopan unionin tavaramerkki. EU-
tavaramerkistd sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklassa. Artiklan 1 kohdan mukaan
EU-tavaramerkilld tarkoitetaan EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti rekisterdityjé tavara-
merkkejé. EU-tavaramerkki rekisterdiddan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (jil-
jempéna EUIPO). Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvai-
kutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Sen voi rekisterdidd ainoastaan olemaan voi-
massa koko unionissa, sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettaa
tai julistaa mitéttoméksi ja sen kéyttd voidaan kieltdd ainoastaan koko unionissa. EU-
tavaramerkki on néin ollen myds Suomessa voimassa oleva tavaramerkki, jonka yksinoikeu-
den sisdltd madrdytyy EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan.

Pykailan 3 kohdassa méairitellddn yhteisomerkki. Yhteisomerkillé tarkoitetaan téssé laissa tava-
ramerkkid, joka on tarkoitettu kaytettdvaksi yhteisomerkin haltijan jdsenten elinkeinotoimin-
nassa. Midritelmédlld saatetaan voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin 27 artiklan b kohta.
Kyseisen direktiivin kohdan sanamuodosta poiketen ehdotetussa sédédnnoksessd ei nimenomai-
sesti todettaisi, ettd yhteisomerkin tulee erottaa haltijan jésenten tavarat tai palvelut toisten ta-
varoista ja palveluista. Yhteisomerkkid koskevat ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan
taman lain tavaramerkkejd koskevat sadnnokset, ellei luvussa 8 toisin sdddetd. Yhteisomerkke-
jé koskevat niin ollen samat ehdotetun lain 11 §:ssé sdddetyt erottamiskykyd koskevat edelly-
tykset kuin tavallisia tavaramerkkejé. Tésté syysté ei ole tarpeen erikseen todeta, ettd yhteiso-
merkin tulee voida erottaa yhteisomerkin haltijan jésenten tavarat tai palvelut toisten tavarois-
ta tai palveluista.

Pykélén 4 kohdassa méiritellaan tarkastusmerkki, jolla tdssé laissa tarkoitetaan tavaramerkkid,
joka on tarkoitettu kdytettdvéksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita tai pal-
veluja varten. Maéritelmédlld saatetaan voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin 27 artiklan a
kohta. Kyseisen direktiivin kohdan sanamuodosta poiketen ehdotetussa sddnnoksessd ei ni-
menomaisesti todettaisi, ettd tarkastusmerkin tulee erottaa haltijan varmentamat tavarat tai
palvelut toisten varmentamattomista tavaroista ja palveluista materiaalin, tavaroiden valmis-
tustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta.
Tarkastusmerkkid koskevat ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan timén lain tavaramerk-
kejé koskevat sddnnokset, ellei luvussa 8 toisin sdédetd. Tarkastusmerkkeji koskevat ndin ol-
len samat ehdotetun lain 11 §:ssé sdddetyt erottamiskykyéd koskevat edellytykset kuin tavalli-
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sia tavaramerkkejd. Tarkastusmerkin tulee ndin ollen kyetd erottamaan tarkastusmerkin halti-
jan tarkastamat tai varmentamat tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista, olivatpa
toisten tavarat tai palvelut varmennettuja tai ei. Erilliselle sddnndkselle tarkastusmerkin erot-
tamiskyvysté ei tésté syystd ole tarvetta.

Pykilan 5 kohdassa mééritellddn kansainvélinen toimisto, jolla téssé laissa tarkoitetaan Maa-
ilman henkisen omaisuuden jirjeston (WIPO:n) kansainvélistd henkisen omaisuuden toimis-
toa.

Pykilidn 6 kohdassa mééritellddn kansainvilinen rekisterdinti, jolla tdsséd laissa tarkoitetaan
kansainvilisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisterdintid. Rekisterdinti suoritetaan 88
§:ssé mainituin tavoin 14 paivand huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvélisté re-
kisterdintid koskevaan sopimukseen liittyvdn 27 pdivand kesdkuuta 1989 tehdyn Madridin
poytakirjan mukaisesti. Sopimusta on kuvattu edelld yleisperustelujen yhteydessa (ks. jakso

2 luku Yksinoikeus tavaramerkkiin

3 §. Yksinoikeus rekisteréimdlld. Lain 3 §:ssd sdddettdisiin yksinoikeuden saamisesta rekiste-
roimalla tavaramerkki.

Pykéldn I momentti vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 4 §:44, mutta selvyyden vuoksi
sddnndksessd mainittaisiin erikseen myos kansainviliset rekisterdinnit. Sddnnoksessd tuotai-
siin esiin ensinnikin yksinoikeuden saamisen tapa. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 1 koh-
dan mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisterdinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeu-
det. Yksinoikeuksien vilisen etusijan kannalta ratkaisevaa on padsaantoisesti rekisterdintipai-
vién sijasta joko hakemis- tai etuoikeuspéiva. Tétd on kuvattu tarkemmin lakiehdotuksen 13 ja
14 §:ssé ja niiden perusteluissa.

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteroimédlld tavaramerkki PRH:n pitimééan tavara-
merkkirekisteriin. Voimassaolevasta tavaramerkkilaista poiketen lakichdotuksessa ei viitata
PRH:een rekisteriviranomaisena, vaan PRH mainitaan jéljempana selvyyden vuoksi nimelta.
Téssd pykildssd todettaisiin lisdksi yksinoikeuden saamisesta kansainvéliseen rekisterdintiin.
Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan hyvdksymaélld kansainvélinen rekisterdinti Suomessa
voimassa olevaksi. Tdmén hyvéksynnén tekee PRH. Kansainvilisistd rekisterdinneistd sadde-
tadn lakiehdotuksen 9 luvussa.

Pykélan 2 momentti olisi informatiivinen sddnnds, jossa todettaisiin, ettd yksinoikeudesta EU-
tavaramerkkiin sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksessa. EU-tavaramerkit rekister6iddan EUI-
PO:ssa.

4 §. Yksinoikeus vakiinnuttamalla. Lain 4 §:ssd sdddettdisiin mahdollisuudesta saada yksinoi-
keus tavaramerkkiin myds ilman rekisterdintid, kun tavaramerkki on vakiintunut. Asiallisesti
chdotettu sddannos vastaisi voimassaolevan lain 4 a §:n 1 ja 3 momenttia. Tavaramerkki katsot-
taisiin vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmaésséén yleisesti tunnettu haltijan tava-
roiden tai palvelujen merkkind. Sd4dnndksen sanamuoto poikkeaisi voimassaolevasta laista,
jonka 4 a §:n 3 momentin mukaan tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa
asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissé yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisena
merkkind. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa vakiintumisen arvioinnin kriteereja.

Direktiivissd ei nimenomaisesti sdddetd vakiintumisesta. Direktiivin johdanto-osan 11 peruste-
lukappaleen mukaan direktiivi ei saisi estdd jasenvaltioita jatkamasta vakiintuneiden tavara-
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merkkien suojaamista, mutta direktiivissd ne olisi otettava huomioon vain niiden suhteessa re-
kisteroityihin tavaramerkkeihin. Vakiintuneen tavaramerkin suojasta sddtdminen kuuluu siis
jésenvaltion omaan harkintaan. Voimassaolevassa tavaramerkkilaissa yksinoikeuden voi saada
vakiinnuttamalla tavaramerkin. Tdtd ldhtokohtaa ei ole tarpeen muuttaa, vaan tavaramerkin
vakiintumiselle kdyton kautta on edelleen kéytinnossa tarvetta.

Jotta merkki katsotaan vakiintuneeksi, sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema. Ratkaisevaa on
tunnettuus asianomaisessa kohderyhmaissa. Kohderyhmén tarkastelussa voidaan ottaa huomi-
oon, kenelle kyseistd tuotetta markkinoidaan. Kohderyhméén luetaan yleensd myos jakelu-
kanavat eli esimerkiksi ne maahantuojat, tukkukauppiaat ja vahittdismyyjét, joiden toimin ta-
vara paityy kuluttajalle. Vaikka merkki olisi ulkomailla tunnettu, ei téilld periaatteessa ole
merkitystd arvioitaessa vakiinnuttamista Suomessa. Ulkomailla kdytossd oleva merkki voi-
daan kuitenkin tehdd myds Suomessa tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien, internetin
tai television vélitykselld. Ollakseen vakiintunut tavaramerkki, sen tulisi olla tunnettu koko
Suomessa tai suuressa osaa Suomea. Tavaramerkki ei voisi vakiintua enéé paikallisesti, mika
muuttaisi voimassaolevaa oikeustilaa. Sopimattomasta menettelysta elinkeinotoiminnassa an-
netun lain (1061/1978) 1 §:n 1 momentti voi mahdollisesti antaa suojaa paikallisesti vakiintu-
neille merkeillekin (ks. esim. tuomio 4.4.2012, MaO:121/12 Granstroms Bétvar).

Asianomaisessa kohderyhméssé kaikkien ei sindnsé tarvitse tuntea merkkii, jotta siti pidettdi-
siin vakiintuneena. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettd merkkid pidetddn yleisesti tunnet-
tuna, kun niin huomattava osa kohderyhmaésti tuntee merkin, ettd sille on muodostunut mer-
kittdva goodwill-arvo. Goodwill-arvo on ldhinné teoreettinen arviointimittari, joka voi kuvata
myos ehdotetussa sddnndksessd tarkoitettujen varsinaisten arviointikriteerien tdyttymistd. Ar-
vioinnissa tulisi ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin
markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, kdyton intensiivisyys, kesto ja maantieteelli-
nen laajuus. Vastaavasti my0s merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn as-
te, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin. Vakiintumista arvioitaisiin vastaavalla tavalla
kuin voimassaolevassa vakiintumista koskevassa soveltamiskdytanndssa.

Yleensd tunnettuutta pyritdén osoittamaan erityisin markkinatutkimuksin sekd alan jérjest6jen,
mainostoimistojen, kohdepiirin jasenten ja muiden vastaavien todistuksin. On kuitenkin vai-
keaa osoittaa mitdén tarkkoja prosenttilukuja vahimmaéisedellytykseksi sille, kuinka suuren
osan kohderyhmaésté tulee tuntea merkki, jotta sitd voidaan pitdd vakiintuneena. Kaytannossé
vakiintumisen toteaminen on aina kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan
vaikuttavat seikat. Ehdotetun sddnndksen sanamuoto edellyttdd, ettd tavaramerkki tulee ylei-
sesti tunnetuksi nimenomaan haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkind. Vakiintuminen ei
kuitenkaan sindnsé edellytd, ettd kohderyhma olisi tietoinen siitd, kuka merkin haltija on. Ta-
varamerkin kdyttdminen tuotteiden tunnuksena voi viitata alkuperddn myos anonyymisti.

5 §. Yksinoikeuden sisdlté. Uudella tavaramerkkidirektiivilld ei muutettu yksinoikeuden sisél-
tod koskevaa sddntelyd, vaan direktiivin 10 artikla vastaa pddosin vanhaa direktiivid. Voimas-
saolevaa tavaramerkkilakia on muutettu yksinoikeuden sisiltod ja rajoituksia koskevan sdénte-
lyn osalta viimeksi 1 paivand syyskuuta 2016 voimaantulleella lailla 616/2016. Yksinoikeuden
siséltod koskevaa sddntelyé ei siksi ole tarpeen merkittédvésti muuttaa nykyisesté. Sisdllollisesti
merkittdvd muutos uudessa tavaramerkkidirektiivissd koskee tavaramerkin haltijan yksinoike-
utta kauttakuljetustapauksissa. Siitd sdddettéisiin erikseen jéljempénd lakiehdotuksen 7 §:ssd.
Ehdotetun pykélédn sddntely koskee seké rekisterdityjd ettd vakiintuneita tavaramerkkejé.

Pykéla siséltdisi direktiivid vastaavasti kolme suojan tasoa. Pykélan johtolauseen mukaan yk-

sinoikeus koskisi elinkeinotoimintaa ja merkin kdyttod tavaroiden tai palvelujen tunnuksena.
Talld viitattaisiin tavaramerkkidirektiivin vakiintuneeseen tulkintaan, jonka mukaan yksinoi-
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keus koskee merkin tietynlaista kadyttdd, eli kdyttdd elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tun-
nuksena. Merkkié on katsottu kédytetyn elinkeinotoiminnassa mm. silloin, kun merkkié kiyte-
tédn taloudellisen hyddyn saamiseen téhtdédvéssi litketoiminnassa eiké sitd siis kéytetd tdysin
yksityisesti. Télld ei kuitenkaan valttdmaittd viitata voiton tavoitteluun (ks. erityisesti asia tuo-
mio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 40 ja 41 kohta, samoin
tuomio 25.1.2007, Opel Ag, C-48/05, EU:C:2007:55, ja tuomio 11.9.2007, Céline, C-17/06,
EU:C:2007:497). Lisdksi merkkid on kiytetty “tavaroita varten”, kun tavaramerkkid tdysin
vastaava merkki on pantu tavaroihin ja tavaroita on tarjottu tai laskettu liikkeelle (Arsenal
Football Club, C-206/01).

Pykéldn I kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
saa kdyttad tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita
tai palveluja varten rekisterdity tai vakiintunut tavaramerkki. Tdma vastaisi Euroopan unionin
tuomioistuimen vakiintunutta tulkintaa siitd, ettei sekaannusvaaraa edellyteta silloin, kun sekd
merkit ettd tavara- tai palvelulajit ovat samoja (ns. double-identity eli kaksinkertainen sa-
muus). Unionin tuomioistuin on todennut, etti vaikka vanhassa tavaramerkkidirektiivissi suo-
jaa pidetdén téllaisessa tilanteessa ehdottomana, silld pyritdén ainoastaan siihen, ettd tavara-
merkin haltija voisi varmistaa sen, ettd tavaramerkki pystyy tdyttdmadan tehtdvansd. Unionin
tuomioistuin on timén perusteella paitellyt, ettd tavaramerkilla mydnnettya yksinoikeutta saa-
daan kayttdd ainoastaan niissa tilanteissa, joissa se, ettd kolmas kayttdd merkkid, aiheuttaa tai
voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtéville eli erityisesti sen keskeiselle tehtaville, joka on
tavaran alkuperidn takaaminen kuluttajille (Arsenal Football Club, C-206/01, 51 kohta, samoin
Céline, C-17/06, 16 kohta ja tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06,
EU:C:2008:339, 57 kohta sekd tuomio 22.9.2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

Pykélan 2 kohdassa sdddettdisiin sekaannusvaarasta. Ehdotetun sddnnoksen mukaan elinkei-
notoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa kéyttié tavaroiden tai palvelu-
jen tunnuksena merkkii, joka aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, ettd
se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisterdity tai vakiintunut samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Sdannds edellyttdd ndin ollen, ettd kolme kri-
teerid tdyttyy samanaikaisesti: 1) merkkien tulee olla samoja tai samankaltaisia, 2) tavaroiden
tai palvelujen tulee olla samoja tai samankaltaisia ja 3) timén tulee aiheuttaa ylelson keskuu-
dessa sekaannusvaaran. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytédnnén mukaan hae-
tun tavaramerkin ja estemerkin vélisend sekaannusvaarana on pidettdva vaaraa siité, etté yleiso
saattaa uskoa, ettd kyseiset tavarat ja palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdolli-
sesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (esim. tuomio 12.6.2007, SMHV wv.
Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta ja tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-
597/12 P, EU:C:2013:672, 17 kohta). Sekaannusvaaran arviointi on oikeuskdytdnnon mukaan
kokonaisvaltaista ja huomioon on otettava kaikki tekijét, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd
yksittdistapauksessa (tuomio 11.11.1997, Sabel v. Puma, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 koh-
ta). Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeisti syn-
tyvéddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat.

Silld, miten kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltdd tavaramer-
kit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltaé
tavaramerkin tavallisesti yhtené kokonaisuutena eika tarkastele sen eri yksityiskohtia (Sabel v.
Puma, C-251/95, 22 ja 23 kohta ja Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P, 19 kohta). Sekaannus-
vaara on sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asia Sabel
v. Puma C-251/95, 24 kohta sekd tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18
kohta). Yksi ndkokohta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on huomioon otettavien teki-
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joiden keskindinen riippuvuus ja erityisesti se, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-
vaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jotka ne kattavat.
Niinpé tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen véhéisen samankaltaisuuden saat-
taa korvata tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pédinvastoin (tuomio 22.6.1999,
Lloyd Schufabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta ja Canon, C-39/97).

Ehdotetussa sddnnoksessé ei sekaannusvaaran ohella mainittaisi direktiivissd olevaa mielleyh-
tymén késitettd. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan vaara mielleyhtymaésté
ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran késitteelle, vaan sillé on tarkoitus tdsmentdd jalkimmaisen
késitteen ulottuvuutta. Kyseistd mielleyhtyméai koskevaa sédénnosté ei siis voida soveltaa tilan-
teessa, jossa yleison keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (Sabel v. Puma, C-251/95, 18 kohta).

Pykéléan 3 kohdassa sdddettdisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Ta-
varamerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan ¢ -alakohta sisdltd tyhjentdvén listan edellytyksis-
té tdllaiselle suojalle. Euroopan unionin tuomioistuin on késitellyt laajalti tunnetun tavaramer-
kin saaman suojan edellytyksié varsin kattavasti oikeuskéytdnnossain. Koska direktiivié ei tél-
td osin muutettu, voidaan oikeuskdytintdd edelleen pitdd relevanttina myds uuden tavara-
merkkidirektiivin tulkinnan kannalta.

Tavaramerkin haltijan olisi niytettivi, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa. Tamé
tarkoittaa, ettd merkittdvdn osan kohdeyleisostd on tunnettava merkki. Huomioon tulisi ottaa
kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointi-
kustannukset, kéyton intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Tavaramerkki voi olla
laajalti tunnettu ja saada laajalti tunnetulle merkille kuuluvaa suojaa, vaikka tavaramerkkia ei
olisi rekisterdity. Myos tavaramerkkidirektiivi mahdollistaa edelld 4 §:ssé todetuin tavoin va-
kiintuneet tavaramerkit ja vakiintuneet laajalti tunnetut tavaramerkit. Laajalti tunnetun tava-
ramerkin suojan laajuuden katsotaan olevan molemmissa tilanteissa sama.

Sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys. Euroopan
unionin tuomioistuin on vahvistanut riittdvéksi, ettd samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti
tunnetun tavaramerkin vililld aiheuttaa sen, ettd kohdeyleisd yhdistdd merkin ja tavaramerkin
toisiinsa. Se, ettd myohempi tavaramerkki heréttda tavanomaisesti valistuneiden sekd kohtuul-
lisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisem-
masta laajalti tunnetusta tavaramerkisté, vastaa edelld tarkoitetun yhteyden olemassaoloa ky-
seisten tavaramerkkien vililld (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, 17 kohta). Yleison mieltdimé yhteys on vélttdméiton edellytys laajalti tunne-
tulle merkille annettavalle suojalle, mutta se ei sellaisenaan riitd haitan toteamiseksi (tuomio
18.6.2009, L’Oreal, C-487/07, EU:C:2009:378, ks. my06s tuomio 19.1.2011/95, KHO:2011:4).

Laajalti tunnetun merkin suoja edellyttdd, ettd loukkaajalla ei ole tavaramerkin haltijan suos-
tumusta, ja ettd merkin aiheeton kdyttd merkitsee epdoikeudenmukaisen edun saamista tava-
ramerkin erottamiskyvysti tai maineesta taikka on niille haitaksi. Sitd, onko kyse merkin til-
laisesta kayttdmisestd, on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon valossa arvioi-
tava kokonaisuutena. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon muun muassa tavaramerkin maineen
laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste seké
kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Mité erottamis-
kykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava aiheutuvan
haittaa. Toisaalta, mitd valittomampi ja vahvempi merkin herdttima mielikuva tavaramerkisti
on, sitd suurempi on vaara siitd, ettd merkin kaytto tilld hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksi kayttdmistd taikka on niille
haitaksi. Liséksi téllaisen kokonaisarvioinnin yhteydesséd voidaan my0s tarvittaessa ottaa
huomioon tavaramerkin vesittymisen tai turmeltumisen vaara. (mm. tuomio 19.1.2003, Davi-
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doff, C-292/00, EU:C:2003:9; tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon, C-408/01,
EU:C:2003:582; Intel Corporation, C-252/07; ja L'Oréal, C-487/07, 36 kohta). Voimassaole-
vassa lain 6 §:n 2 momentissa mainitaan kriteerind, ettd aiheeton kayttd merkitsee laajalti tun-
netun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksi kéyttédmistd. Ehdote-
tussa sddnnoksesséd sanamuoto on muutettu epdoikeudenmukaisen edun saamiseksi. Muutok-
sella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa tai soveltamiskaytantoa.

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyvéksikdyttoa tai niille aiheutu-
vaa haittaa voivat olla esimerkiksi laajalti tunnetun tavaramerkin vesittyminen, tahraaminen
tai free-riding. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukainen hyviksi
kdyttdminen, joista kéytetddn my0s nimityksid “parasitismi” ja “free-riding”, eivét liity tava-
ramerkille aiheutettuun vahinkoon, vaan hyotyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai sa-
mankaltaisen merkin kdytolld. Kéasite kattaa myos tapaukset, joissa tavaramerkin herdttdma
mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvat samanlaisella tai samankaltaisella merkil-
14 varustettuihin tavaroihin silld tavoin, ettd tunnettua tavaramerkkid kiytetdén selvésti hyvak-
si (L’Oréal, C-487/07, 41 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskadytdnnossa on todettu, ettd kun laajalti tunnetun tavaramerkin
haltija on onnistunut osoittamaan laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen ja erityisesti laa-
jalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeutetun hyvéksikdyton, saman-
kaltaista merkkié kéyttdvan kolmannen on osoitettava, ettd téllaisen merkin kdyttamiselle on
perusteltu syy (tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Bries, C-65/12, EU:C:2014:49, 44
kohta; Intel Corporation, C-252/07, 39 kohta). Toisella voi siis olla oikeus kayttdd laajalti tun-
netun tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkid, vaikka hyotyisikin laajalti
tunnetun merkin maineesta, mikéli sithen on olemassa perusteltu syy. Perustellun syyn késite
ei kata ainoastaan objektiivisesti pakottavia syitd, vaan se voi liittyd myos laajalti tunnetun ta-
varamerkin kanssa samankaltaista merkkid kayttdvén kolmannen subjektiivisiin etuihin. Edel-
14 mainitussa Leidseplein Beheer ja de Bries -tapauksessa kolmannella oli perusteltu syy, kun
hén oli kdyttanyt laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkié jo ennen tava-
ramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmistd ja kdytto tapahtui vilpittdméssd mielessd. KHO
on katsonut, ettd se, ettd merkki viittasi myds hakijan toiminimeen, ei muodostanut hyvéksyt-
tavad syytd 1aajalt1 tunnetun merkin kayttamlseen (tuomio 1.6. 2017/2570 KHO:2017:92, Va-
lioravinto). Hyvéksyttivd syy voi liittyd my0s esimerkiksi terveen kllpallun vaatimuksiin
(tuomio 22.9.2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

6 §. Yksinoikeuteen sisdltyvd tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd merkin kéytto. Edelld 5
§:ssd sdddetddn merkeistd, joita ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa kayttdd tava-
roiden tai palvelujen tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Lakichdotuksen 6 §:ssd tdsmennettdi-
siin, missé tilanteissa tavaramerkin haltija voisi kieltdd 5 §:ssé tarkoitetun merkin kdyton elin-
keinotoiminnassa. Pykéldn 1 momentin 1-7 kohdat siséltdisivét pddosin voimassaolevan lain 6
§m 3 momenttia vastaavat sdéinnokset. Saanndkselld tidyténtdonpannaan tavaramerkkidirektii-
vin 10 artiklan 3 kohta.

Ehdotetun pykélén I momentin 1 kohdassa sdédettéisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kiel-
tdd 5 §:ssé tarkoitetun merkin kiyttdminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden pééllyksis-
sd. Tavaroiden pééllyksiin kuuluvat myds muun muassa etiketit ja nimilaput.

Ehdotetun pykélén I momentin 2 kohdassa sdddettdisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kiel-

tad tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai tavaroiden varastoiminen tarjoamista
tai markkinoille saattamista varten 5 §:ssd tarkoitettua merkkid kayttaen.
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Ehdotetun pykalan I momentin 3 kohdassa sdéadettiisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kiel-
tad palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen 5 §:ssi tarkoitettua merkkia kayttaen.

Ehdotetun pykélén I momentin 4 kohdassa sadédettéisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kiel-
téd tavaroiden maahantuonti tai maastavienti 5 §:ssé tarkoitettua merkkié kéyttden. Kohta vas-
taa muuten nykyisen tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin 3 kohtaa, mutta kauttakuljetusta kos-
keva sééntely siirtyisi lakiehdotuksen 7 §:d4n.

Ehdotetun pykélén I momentin 5 kohdassa sdédettéisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kiel-
tdd 5 §:ssd tarkoitetun merkin kéyttdminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa. Markkinointi
kattaa tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan e alakohdassa mainitun mainonnan seki
kaikki muut tuotteen tai palvelun menekkia edistavit toimenpiteet.

Pykélén I momentin 6 kohdassa sdddettiisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltédd merkin
kéyttd toiminimend tai toiminimen osana. Toiminimid koskeva nimenomainen sddnnds olisi
voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi ja silld pantaisiin tiytdntoon tavaramerkkidirektiivin
10 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Pykélan I momentin 7 kohdassa sdidettdisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltdd myos
merkin muu vastaava kdyttdminen. Direktiivin luettelo kielto-oikeuteen kuuluvista merkin
kéyttotavoista ei ole tyhjentdvd, minké lisdksi Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut
myo0s vanhan tavaramerkkidirektiivin vastaavaa sddnndstd niin, ettd kyseessd on esimerkki-
luettelo. Tyhjentidvén luettelon pitdminen ei olisi tarkoituksenmukaista eikd mahdollistakaan,
silld toimintatavat elinkeinotoiminnassa kehittyvét jatkuvasti. Merkin kdyttdminen kattaa koh-
dissa 1-6 mainittujen lisdksi my0s merkin kdytén suullisesti. Voimassaolevan lain 6 §:n 4
momentista poiketen titd ei endd nimenomaisesti mainittaisi sdédnnoksessd, mutta sen voidaan
katsoa kuuluvan muun vastaavan kéyttdmisen alle.

Pykilin 2 momentissa sdédettéisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltdd 5 §:ssé tarkoitetun
merkin kdyttd vertailevassa mainonnassa. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan f ala-
kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd merkin kdytto vertailevassa mainon-
nassa direktiivin 2006/114/EY vastaisella tavalla (Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2006/114/EY, annettu 12 péivind joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta). Vertailevasta mainonnasta sdddetddn sopimattomasta menettelystd elinkeino-
toiminnassa annetussa laissa (1061/1978). Lain 2 a §:ssé sdddetddn vertailevan mainonnan
edellytyksistd. Sddnnoksen mukaan markkinointi, josta voidaan suoraan tai epdsuorasti tunnis-
taa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyodyke (vertaileva markkinointi), on vertailun osal-
ta mm. sallittu, jos se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidén ta-
Varamerkklensa toiminimiensé tai muiden erottavien tunnustensa taikka hyddykkeittensi kes-
ken. Liséksi myds muiden sopimattomasta menettelysti elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a
§:n mukaisten edellytysten on tiytyttivé. Lainkohdassa kiellettyd vertailevaa markkinointia on
muun muassa kilpailijan tavaramerkin vdheksyminen ja halventaminen (kohta 5), tavaramer-
kin sopimaton kiyttiminen (kohta 6) ja hyddykkeen esittiminen tavaramerkilld suojatun hyo-
dykkeen jdljitelména tai toisintona (kohta 7).

Pykildn 3 momentti sisdltdisi tavaramerkin haltijan oikeuden kieltdd tavaramerkin loukkausta
valmistelevat toimenpiteet. Sddnndkselld tiytédntoonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 11 ar-
tikla. Sdénnos olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi. Sddnndksen mukaan tavaramerkin
haltijalla olisi oikeus kieltdd valmistelutoimet, jos kyseisten toimien tarkoituksena on mahdol-
listaa tavaramerkkioikeuden loukkaus.
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Tavaramerkin haltijan kielto-oikeus sisdltdisi sen, ettd tavaramerkin haltija voisi kieltdd esi-
merkiksi tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin laittamisen paallyksiin, etiket-
teihin, nimilappuihin, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyviin ominaisuuksiin, lait-
teisiin tai muihin sellaisiin alustoihin, joihin merkki voidaan panna. Tavaramerkin haltija voisi
kieltdd myos téllaisten lueteltujen tuotteiden maahantuonnin, maastaviennin, tarjoamisen,
markkinoille saattamisen tai varastoimisen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten.
Edellytyksend molemmissa tilanteissa on, ettd loukkaavat toimet tehddédn elinkeinotoiminnan
yhteydessa ja on riski siitd, ettd tdllaisia padllyksid, etikettejd, nimilappuja tai muita voitaisiin
kédyttdd tavaroita tai palveluja varten ja téllainen kéyttd loukkaisi tavaramerkin haltijan oike-
uksia. Jdljempénd 62 §:n 2 momentin perusteluissa mainituin tavoin valmistelutoimenpiteet ja
loukkaustarkoitus eivét voi olla vain hypoteettisia ja lisdksi niiden vélilld on oltava ajallinen
yhteys. Tuomioistuimen mahdollisuudesta méérité kielto valmistelevien toimien osalta sddde-
tddn 62 §:n 2 momentissa.

Pykéldn 4 momentti sisdltdisi informatiivisen viittaussddnnoksen kauttakulkua koskevaan 7
§:44n. Tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen siséltyy 7 §:n mukainen oikeus kieltdd kautta-
kulku tietyin edellytyksin.

7 §. Kauttakuljetus. Tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta kauttakuljetustilanteissa sdddettdi-
siin erikseen 7 §:ssd. Sdannds olisi uusi ja silld saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 10
artiklan 4 kohta. Sddnndksen sanamuodon mukaisesti sdédnnos koskisi vain rekisterdityji tava-
ramerkkeja.

Pykélan I momentin mukaan rekister6idyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kolmansia
osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessd tavaroita kolmannesta maasta Suomeen,
vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Kielto-oikeuden edellytyksend on, etti ta-
varoissa on merkki, joka on sama kuin kyseisid tavaroita varten rekisterdity tavaramerkki, tai
merkki jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tillaisesta tavaramerkistd. Tassd
tarkoitettu tavaramerkin haltijan kielto-oikeus poikkeaa ndin ollen sisdlloltddn 5 §:n mukaises-
ta yksinoikeudesta, eikd vélttamétta kata esimerkiksi sellaisia merkkejé, jotka aiheuttavat ylei-
son keskuudessa sekaannusvaaran. Sdannos antaa kuitenkin laajemman oikeuden kuin edelld 5
§:n 1 kohdassa tarkoitetaan, silld 7 §:n sddnnds kattaa myds hyvin samankaltaiset merkit.
Sadnnoksessd mainituilla “kyseisid tavaroita varten” rekisterdidylld tavaramerkilld tarkoite-
taan tavaramerkkid, jonka rekisterdinnin tavaraluettelo siséltdd sellaisia tavaroita, joita oltai-
siin tuomassa Suomeen tai kuljettamassa Suomen kautta lopulliseen mairdnpaéhén. Tavara-
merkkidirektiivin 10 artiklan 4 kohdan mukaan sddnnds ei rajoita ennen rekisterdidyn tavara-
merkin hakemis- tai etuoikeuspdivad saatuja haltijoiden oikeuksia. Taltd osin direktiivin sidén-
nokset saatettaisiin voimaan yksinoikeuksien etusijaa koskevassa 14 §:ssd, jota sovelletaan
myos kauttakuljetusta koskevissa kollisiotapauksissa.

Pykélédn 2 momentin mukaan 1 momentissa siédetty oikeus raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja
tai tavaroiden haltija osoittaa, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltda
tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen mairdnpad. Saannos
vastaa direktiivin 10 artiklan 4 kohtaa. Naytto siité, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla
ei ole oikeutta kieltdd tavaroiden markkinoille saattamista lopullisessa madrdnpaémaassa, tuli-
si osoittaa tulliselvitysmenettelyssa tai tuomioistuimessa, mikéli tavaramerkin loukkausta ké-
sitelldéin tuomioistuimessa. Néyttd voisi sisdltdd esimerkiksi ndyttod siitd, ettd tavaramerkin
haltijalla ei ole tavaramerkkirekisterdintid lopullisessa madranpaamaassa.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 24 perustelukappaleessa viitataan Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston asetukseen (EU) N:0 608/2013, jonka 28 artiklassa sdédetdén, ettd oikeuden-
haltijaa pidetdén korvausvelvollisena tavaroiden haltijan kérsimisté vahingoista muun muassa
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silloin, kun my6hemmin todetaan, ettd kyseiset tavarat eivat loukkaa teollis- tai tekijanoikeut-
ta.

8 §. Yksinoikeuden rajoitukset. Lakiehdotuksen 8 §:ssé sdddettdisiin yksinoikeuden rajoituk-
sista. Saannds vastaa pédasiassa voimassaolevan tavaramerkkilain 7 §:44. Uuden tavaramerk-
kidirektiivin myd6td tavaramerkkidirektiivin rajoitussddnndstd muutettiin erdiltd osin, jolloin
my0s kansallista sddntelyd olisi tarkistettava vastaavasti. Direktiivin johdosta séédntelyyn ei
kuitenkaan ole tarpeen tehdd merkittdvid muutoksia. Sddnndkselld tdytdntoOonpannaan tavara-
merkkidirektiivin 14 artikla.

Ehdotettavan sdénndksen mukaan tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltdd toimintaa,
joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvén liiketavan mukaisesti. Hyvélla liiketavalla
tarkoitetaan Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan ldhinna velvol-
lisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin ndhden. Tavaramer-
kin kéyttdminen ei ole hyvén liiketavan mukaista erityisesti, jos tavaramerkkid kéytetddn silld
tavoin, ettd kiyttdmisen perusteella voi syntyéd vaikutelma siité, ettd kolmannen ja tavaramer-
kin haltijan vililld on liikesuhde, kéyttdmiselld heikennetdéin tavaramerkin arvoa hyddynta-
malld perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykya tai laajaa tunnettuutta, kdyttamiselld va-
hétellddn tai panetellaan tdtd tavaramerkkid, tai kolmas esittéd tavaransa sellaisella tavaramer-
killd varustetun tavaran jéljitelmind tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (tuomio 17.3.2005,
Gillette, C-228/03, EU:C:2005:177, 49 kohta).

Pykélén [ kohdassa sallittaisiin luonnollisen henkilén oman nimen tai osoitteen kéyttdminen
elinkeinotoiminnassa hyvén liiketavan mukaisesti. Sddnnos poikkeaa nyt voimassaolevasta
laista siind, ettei oman nimen kayttd endd koske toiminimed. Tavaramerkkilakia muutettiin 1
paivanid syyskuuta 2016 voimaantulleella lailla 616/2016 vastaamaan vanhan tavaramerkkidi-
rektiivin tulkintaa. Muutos perustui Euroopan unionin tuomioistuimen omaksumaan tulkin-
taan, jonka mukaan viittaus omaan nimeen kattoi myds toiminimen kéyton (tuomio
16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 77-81 kohdat). Uudessa tavara-
merkkidirektiivissd sdéntely on rajoitettu koskemaan ainoastaan luonnollisen henkilén omaa
nimed tai osoitetta, joten kansallista lakia olisi nyt muutettava vastaavalla tavalla.

Pykélidn 2 kohdan mukaan hyvin liiketavan mukaisesti saisi kéyttdd merkkid, joka kuvailee
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, médrda, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti al-
kuperidd, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroi-
den ominaisuutta. Edelld luetellun kaltaiset merkit ovat kuvailevia ja sen my6td erottamisky-
vyttomid, eikd niihin siksi 14htokohtaisesti saa yksinoikeutta. Yksinoikeuden niihin voi kui-
tenkin saada esimerkiksi, kun tavaramerkki on vakiintunut tai kun merkki on kdyton kautta
saavuttanut riittdvén erottamiskyvyn. Néissd tapauksissa on tarpeen kuitenkin varmistaa, ettd
muilla elinkeinonharjoittajilla on riittdvit mahdollisuudet kdyttdad kuvailevia ilmaisuja omassa
litkketoiminnassaan. Sd4nnds vastaisi voimassaolevan lain 7 §:n 2 kohtaa, mutta sdinnoksessa
mainittaisiin nimenomaisesti my0s palvelujen suoritusajankohta, joka on mainittu direktiivin
14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

Pykilén 3 kohdan mukaan hyvén liiketavan mukaisesti saisi kayttdd merkkié, jolta muutoin
puuttuu erottamiskyky. Kohdassa 2 esimerkkeind mainitut kuvailevat merkit ovat erottamis-
kyvyttomid. Merkiltd voi kuitenkin puuttua erottamiskyky myo6s muun kuin jonkin ominai-
suuden kuvailevuuden vuoksi. Merkki saattaa olla muustakin syysti kyvytdn erottamaan tava-
ramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista. Téllaisissa tilanteissa
merkkid voitaisiin kayttdd hyvan liiketavan mukaisesti. Tavaramerkkidirektiivin 14 artiklan 1
kohdan b alakohdassa yksinoikeuden rajoituksena on mainittu erottamiskyvyttomyys seka lue-
teltu edelld kohdassa 2 mainitut tilanteet, joissa merkki kuvailee ominaisuuksia. Erottamisky-
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vyttomyys ei ndin ollen rajoitu pelkéstddn ominaisuuksien kuvailemista koskeviin tilanteisiin
vaan kattaa my0s muut tilanteet, joissa merkki ei kykene erottamaan tavaroita tai palveluita
toisten tavaroista tai palveluista. Siitd, millainen merkki on erottamiskykyinen, séddetddn eh-
dotetun lain 11 §:mn 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa.

Pykilin 4 kohdan mukaan hyvén litketavan mukaisesti saisi kdyttda tavaramerkkid tavaroiden
tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai vii-
tatessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina. Edellytyksena tdllaisissa tilanteis-
sa olisi, ettd tavaramerkin kdyttdminen olisi tarpeen tavaroiden tai palvelujen kdyttotarkoituk-
sen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystd. Sdédnnds siséltdisi voimassaolevan lain 7 §:n
3 momentin mukaisen sdéntelyn, mutta siind olisi tavaramerkkidirektiivin 14 artiklan 1 koh-
dan ¢ kohdan mukaisesti mainittu tavaramerkin kdyttdminen sen haltijan tavaroiksi tai palve-
luiksi tunnistamiseksi seké niihin viittaamiseksi. Kéyttotarkoituksen osoittaminen olisi vain
yksi esimerkki tilanteesta, jossa merkin kdyttd olisi tarpeen ja sallittua. Kyseeseen voi tulla
myoOs muita erilaisia tilanteita, joissa tavaramerkin kayttd hyvén liiketavan mukaisesti voisi ol-
la tarpeen tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi
tai niihin viittaamiseksi.

Tavaraansa markkinoivan elinkeinonharjoittajan tarve kayttda toisen tavaramerkkid oman ta-
varansa kayttotarkoituksen osoittamiseksi on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan ole-
massa silloin, kun tavaramerkin kéyttdminen on kéytdnndssad ainoa keino ilmoittaa yleisolle
ymmaérrettdvésti ja kattavasti oman tavaran kéyttotarkoitus. Euroopan unionin tuomioistuin on
katsonut, ettd selvitettiessd sitd, voiko elinkeinonharjoittaja kdyttdd muitakin keinoja téllaisen
tiedon antamiseen, on otettava huomioon esimerkiksi se, onko hdnen markkinoimansa tavara-
lajin osalta olemassa sellaisia "teknisid standardeja tai yleisesti kdytettyjd normeja", jotka ta-
mén tavaralajin kohdeyleiso tuntee. Ndiden normien tai muiden ominaispiirteiden on oltava
sellaisia, ettd niilld voidaan ilmoittaa tavaran kayttotarkoitus kohdeyleisolle ymmarrettivisti ja
kattavasti (tuomio 22.2.2006/448, KKO 2006:17, Gillette).

9 §. Yksinoikeuden sammuminen. Lakiehdotuksen 9 § siséltdisi sddnnoksen tavaramerkin an-
taman yksinoikeuden sammumisesta. Sdannoksella taytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin
15 artikla. Sd4nnds vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 8 §:44.

Pykélidn I momentissa sdddettiisiin pddsddnnostd, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa
kieltdd merkin kdyttdmisté tavaroissa, jotka hén tai héinen suostumuksellaan joku muu on saat-
tanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistd merkkid kayttden. Sddnnds olisi sana-
muodoltaan voimassa olevan lain 8 §:44n verrattuna uusi, mutta siséllllisesti 8 §:std johdetta-
vissa. Yksinoikeus tavaramerkkiin paattyy, kun merkin haltija saattaa tavaramerkillaén varus-
tetut tuotteet vaihdantaan. Kun tavara on kerran laskettu liikkeeseen tavaramerkin haltijan
toimesta tai suostumuksella, ei hdn sen jidlkeen pysty kieltiméddn tavaran jélleenmyyntié tai
maahantuontia vetoamalla tavaramerkkioikeuteensa.

Tavaramerkin haltijan suostumuksen osalta Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, ettei
suostumusta voinut olettaa annetuksi tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija oli antanut suos-
tumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA-alueen ulkopuolella. Témén jélkeen
kolmannet olivat tuoneet tavarat ETA-alueelle ja saattaneet ne sielld markkinoille. Téllaisessa
tapauksessa suostumusta ei voitu olettaa annetuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomai-
nen tai hiljainen, ja suostumukseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on néaytettiva suostumuk-
sen antaminen toteen (tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss, yhdistetyt asiat C-
414/99 ja C-416/99, EU:C:2001:617).
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Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin poikkeuksesta 1 momenttiin ja yksiloitdisiin, missa tilan-
teessa tavaramerkin haltija voi kieltda tavaramerkin kadyttimisen vaihdantaan saatetuissa tava-
roissa. Sddnndksen mukaan tavaramerkin haltija saa kieltdd merkin kdyttdmisen tavaroissa, jos
hénelld on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myohempéé tarjoamista tai markkinoille saat-
tamista. Merkin kdyttdminen voidaan kieltéa erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai
laatua heikennetty sen jélkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut aiempaa sdédnndsti niin, ettd sddnndsten mukaan
sammumisvaikutus liittyy ainoastaan unionin siséiseen markkinoille saattamiseen. Tuomiois-
tuimen mukaan kansalliset sddnnokset, jotka laajentavat sammumisvaikutuksen ETA-alueen
ulkopuolelle, ovat vanhan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vastaisia. Tavaroiden ja palvelu-
jen vapaata litkkuvuutta rajoitettaisiin, jos jasenvaltioille olisi jatetty mahdollisuus saétds tava-
ramerkkioikeuden sammumisesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kol-
mansissa maissa. Padperiaatteena on siis pidettdva, ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd rin-
nakkaistuonnin ETA-alueen ulkopuolelta (tuomio 16.7.1998, Silhouette, C-355/96,
EU:C:1998:374).

Euroopan unionin tuomioistuin on myds katsonut, ettei tavaramerkkioikeudesta johdu ehdo-
tonta estettd sille, ettd jakeluketjussa tuote pakataan uudelleen ja siihen kiinnitetddn oikeuden-
haltijan tavaramerkki. Tavaramerkin haltijalla on kuitenkin oikeus puuttua tillaiseen menette-
lyyn tietyin edellytyksin. Tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukiteen uudelleen pakatun
tuotteen saattamisesta markkinoille, ja uudesta pakkauksesta tulee ilmetd, kuka on pakannut
tuotteen uudelleen (tuomio 11.7.1996, yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-
429/93 ja C-436/93 ym. EU:C:1996:282, kohdat 32-36 sekd 47—49). Korkein oikeus arvioi
alueellisen sammumisen periaatteen soveltuvuutta ratkaisussa 2003:88. Korkeimman oikeuden
mukaan tavaramerkki on muun muassa osoituksena siitd, ettd tuote, sellaisena kuin se tarjo-
taan saataville, on perdisin tavaramerkin haltijalta tai timén suostumuksella ja valvonnassa
toimineesta lahteestd. Tavaramerkkioikeudesta johtuu myds tavaramerkilld suojattujen tuottei-
den pakkausta koskevia rajoituksia. Vaikka yksinoikeus olisikin tuotteen liikkeelle laskemisen
vuoksi sammunut, voi tavaramerkin haltijalla timén estdmadtté olla oikeus puuttua siithen, mi-
ten tuotteet pakataan jakeluketjussa. Koska tavaroiden uudelleen pakkauksella oli pyritty saa-
maan aikaan vaikutelma, ettd pakkaus oli 1aht6isin tavaramerkin haltijalta, oli vastaaja syyllis-
tynyt tavaramerkkioikeuden loukkaukseen (tuomio 3.10.2003/2422, KK0:2003:88). Ratkai-
sussa 2011:7 (tuomio 26.1.2011/153, KKO:2011:7, Mercilon ja Maveron) oli kyse siitd, oliko
uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu sellainen, ettéd se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen
haltijan mainetta. Tapauksessa pakkauksiin oli laitettu sekd valmistajan ettid rinnakkaistuojan
tavaramerkit, mille ei sindnsd korkeimman oikeuden mukaan ole estettd. Ratkaisevaa on pak-
kauksista vilittyvd kokonaisvaikutelma. Pelkéstidn se seikka, ettd jélleenmyyjélle koituu al-
kuperdisen tavaramerkin kdyttdmisestd etua tavaramerkilld varustettujen tavaroiden asianmu-
kaisen markkinoinnin antaessa jélleenmyyjén omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei
ole perusteltu aihe vastustaa alkuperdisen tavaramerkin kéyttdmistd. Kyseessd olevista pakka-
uksista oli kuitenkin voinut syntyé kuluttajille virheellinen mielikuva lddkkeen kaupallisesta
alkuperistd tai ladkkeen valmistajan ja rinnakkaistuojan vélisestd suhteesta.

10 §. Tavaramerkin esittiminen tietyissd julkaisuissa. Pykélan I momentti siséltdisi padosin
voimassaolevan lain 11 a §:n 1 momenttia vastaavan sddnnoksen sanakirjan, tietosanakirjan,
oppikirjan tai muun vastaavan julkaisun kustantajan velvollisuudesta tavaramerkin haltijan
pyynnostd huolehtia siitd, ettei tavaramerkkid esitetd julkaisussa ilmoittamatta, ettd tavara-
merkki on rekisterdity. Sddnndksestd poistettaisiin voimassaolevassa laissa oleva julkaisun te-
kijén, padtoimittajan ja julkaisijan ilmoittamisvelvollisuus. Se, ettd velvollisuus ilmoittaa tava-
ramerkistd julkaisussa rajattaisiin vain kustantajaan, yksinkertaistaisi vastuun jakautumista ja
vastaisi tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan muotoilua. Tavaramerkin haltijan olisi myds hel-
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pompi tietdd, kehen pyyntonsd kohdistaa. Saannokselld tdytdntoonpantaisiin tavaramerkkidi-
rektiivin 12 artikla.

Kustantajan ilmoittamisvelvollisuus voidaan tiyttdd kayttdmélld ® -symbolia. Symboli on
kansainvilisesti kédytetty tunnus, jolla voidaan ilmoittaa kohteen olevan rekisterdity tavara-
merkki. Symbolin kéytto ei Suomessa ole valttamatonta, eikd sen kdyttd tuo tavaramerkin hal-
tijalle erityisid oikeuksia. Kdytolld on Suomessa ollut informatiivinen luonne, ja se 1dhinné
kertoo merkin haltijan pitdvén merkkid suojattuna tavaramerkkina.

Pykélin 2 momentti sisdltdisi sddnnoksen siitd, ettd 1 momentin mukaista sééntelyd sovellet-
taisiin perinteisten paperisten julkaisujen lisdksi my0s tietoverkon vilitykselld tai muulla séh-
koisella tavalla levitettyihin julkaisuihin.

Pykélan 3 momentti sisdltiisi sddnndksen velvollisuudesta huolehtia oikaisun julkaisemisesta
tapauksessa, jossa 1 momentin mukainen velvoite laiminlyddaian. Kustantaja, joka laiminly 1
momentin mukaisen velvollisuuden, olisi velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan siité, et-
td oikaisu julkaistaan. Oikaisu julkaistaisiin silld tavoin ja siind laajuudessa kuin se on koh-
tuullista. Saannos vastaisi sisdlloltddn voimassaolevan lain 11 a §:n 2 momenttia.

3 Iuku Yksinoikeuden saamisen edellytykset

11 §. Tavaramerkin muodostavat merkit. Pykéldssd sdddettiisiin siitd, millainen merkki voi-
daan rekisterdidd tavaramerkkind (1 ja 2 mom.), millainen merkki voi vakiintua (3 mom.) ja
millaiseen merkkiin ei voida saada yksinoikeutta millddn tavoin (4 mom.). Pykéldssa lisaksi
madriteltdisiin erottamiskyky.

Pykéldn I momentissa sdadettéisiin siitd, minkélainen merkki voidaan rekister6idd tavara-
merkkind. Keskeistd, on ettd tavaramerkki kykenee takaamaan kuluttajalle tai loppukayttdjille
sen, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, mahdollistamal-
la se, ettd kuluttaja tai loppukéyttdja voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen
tavaran tai palvelun muualta perdisin olevista tavaroista ja palveluista (tuomio 12.12.2002,
Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, kohta 35).

Pykildn I momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkinid voidaan rekisterdidd mikd tahansa
merkki, jos silld voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palve-
lut toisen tavaroista tai palveluista. Sd4nnds siséltdd ndin ollen erottamiskyvyn mééritelmén.
Erottamiskyvyn siséltdd ja esimerkkeja siitd, mika ei ole erottamiskykyinen merkki, on avattu
ehdotetun pykéldn 2 momentissa. Tdméan ehdotetun sddnndksen kohdan mukaan merkin tulee
olla erottamiskykyinen, jotta se voidaan rekisterdidéd. Lisdksi edellytetéédn, ettd merkki on 2
kohdan mukaisesti esitettévissa tavaramerkkirekisterissa.

Tavaramerkin erottamiskykya on arvioitava yhtdéltd suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin,
joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, ja toisaalta ottamalla huomion se, miten ky-
seisen tyyppisten tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolel-
linen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltda tavaramerkin (tuomio 19.6.2014, Oberbank Ag
ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012 sekd tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377). Relevanttia keskivertokuluttajaa tai kohderyhméé arvioitaessa on néin ollen
siis huomioitava my0s haetut tavarat ja palvelut. Esimerkiksi pdivittdistavarakaupan tuotteiden
kohderyhména voivat olla kaikki kansalaiset, ja lddketieteellisen instrumentin kohderyhména
hyvin rajattu asiantuntijajoukko. Erottamiskykyd arvioitaessa on huomioitava, onko kohde-
yleison nidkokulmasta katsottaessa merkin ja haettujen tavaroiden ja palvelujen vililla riittdvéin
suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkid on pidettdvd kuvailevana, jos ainakin yksi sen
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mahdollisista merkityksistd on sellainen, ettd se ilmaisee tavaroiden tai palvelujen ominaisuu-
den. Merkin erottamiskyvyn arvioinnissa huomioidaan myos esimerkiksi kohderyhmén kieli-
taito. Vieraskielinen merkki, joka jossakin toisessa valtiossa olisi kielellisten, kulttuuristen,
sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi erottamiskyvyton tai joka olisi sielld kyseessd ole-
via tavaroita tai tuotteita kuvaileva, ei ole vilttdmaéttd erottamiskyvytén Suomessa suomalais-
ten kuluttajien keskuudessa, mikéli kohderyhmén ei katsota ymmartdvan merkin sisaltod (ks.
esim. tuomio 9.3.2006, Matratzen Concord AG, C-421/04, EU:C:2006:164, 32 kohta).

Arvioinnissa on huomioitava myds se, onko merkissa esiintyvélld sanalla, kuviolla tai muulla
merkinndlld vapaanapitotarve siten, ettd muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat sitd vapaasti
kayttdad. Yksinoikeutta ei tule myontdd merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonhar-
joittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita. Varit ovat sellaisia, jotka yleensa itsessdan
eivit ole lahtdkohtaisesti erottamiskykyisid, silld kuluttajien harvemmin katsotaan tunnistavan
tuotteen kaupallisen alkuperédn pelkdstddn varin perusteella ja niitd koskee myds vapaanapito-
tarve. Merkkien, jotka muodostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyras-
td, viivasta tai suorakulmiosta, ei ole myoskédédn katsottu olevan erottamiskykyisid (ks. myos
tuomio 13.8.2012/2131, KHO:2012:64).

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussa 2017:83 (tuomio 15.5.2017/2303, KHO:2017:83),
ettd juuston hopean virinen, kolmionmuotoinen ulkoasu oli haetuille tavaroille tavanomainen
eikd luonteeltaan sellainen, ettd kohdeyleisd painaisi sen mieleensd kaupallisen alkuperdn
osoittajana. Merkki ei siten ollut erottamiskykyinen. Oikeuskéytdnndssé on katsottu, ettd tava-
ramerkin kuulumisella tavaramerkkisarjaan tai -perheeseen saattaa olla vaikutusta myos erot-
tamiskykyyn sitd vahvistavana tekijdni, mutta télldinkin on huomioitava perhetti tai sarjaa
yhdistavan merkkiosan erottamiskyky (tuomio 30.5.2016/2392, KHO:2016:82, NETTIVE-
NE).

Sen liséksi, ettd rekisterditdvan merkin tulee olla erottamiskykyinen, se tulee ehdotetun séan-
noksen I momentin 2 kohdan mukaisesti kyetd esittdméaén tavaramerkkirekisterissé. Saénnos
ei tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaisesti endd edellyttiisi, ettd merkki tulisi voida esit-
tad graafisesti, kuten télld hetkelld tavaramerkkilain 2 §:ssd. Tavaramerkkind voisi olla esi-
merkiksi sana mukaan lukien henkilonnimi ja iskulause, kuvio, kirjain, numero, déni, véri
taikka tavaran tai sen pédllyksen muoto. Lista ei ole tyhjentévé, vaan tavaramerkkind voi toi-
mia muukin merkki, kunhan se voidaan esittdd tavaramerkkirekisterissa siten, ettid viranomai-
set ja yleisd voivat médrittdd tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeén ja tdsmaéllisen koh-
teen. Saddnnds mahdollistaisi ndin ollen myds mm. liikkuvat merkit ja multimediamerkit.
Saannds mahdollistaisi teoriassa myos muunlaiset merkit, kuten hajumerkit, mutta niiden sel-
va, tdsméllinen, kestiva ja objektiivinen esittdmistapa on tuottanut oikeuskaytdnnossd hanka-
luuksia (ks. esim. Sieckmann, C-273/00, 69—71 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan merkki tulee voida
esittdd tavalla, joka on selked, tdsmallinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmaérrettava,
kestévi ja objektiivinen. Merkki olisi voitava esittdd missd tahansa asianmukaisessa muodossa
yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa kayttamalld. Tavaramerkin esittimistapaa rekisterissa
koskevien kriteereiden on katsottu liittyvén siihen, ettd toimivaltaisten viranomaisten on tun-
nettava selvisti ja tdsméllisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat
tayttédd velvollisuutensa, jotka liittyvit rekisterdintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimi-
seen seké tarkoituksenmukaisen ja tdsméllisen tavaramerkkirekisterin julkaisuun ja ylldpitoon.
Sadnnoksen mukaisella viranomaisella tarkoitetaan PRH:ta sekd tuomioistuimia, jotka késitte-
levét esimerkiksi tavaramerkin rekisterditdvyyttd tai tdytdntdonpanoa. Toisaalta myds talou-
dellisten toimijoiden on voitava selvésti ja tdsmaéllisesti varmistua suoritetuista rekisterdinneis-
td tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittémistd rekisterdintihakemuksista ja
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niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot. Merkisti
on voitava tehda rekisteristd muuttumaton ja varma havainto, joka takaa sen, ettd kyseinen ta-
varamerkki osoittaa alkuperdn. Kun otetaan huomioon tavaramerkin rekisterdinnin kesto mah-
dollisten uudistamistenkin myoté, esityksen on oltava kestdvé (Sieckmann, C-273/00, 50, 51
ja 53 kohta). Merkin esittémistavan rekisterissd on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen,
mink3 tarkoitus on poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamispro-
sessista (Sieckmann, C-273/00, 54 kohta). Vireilld olevan hallituksen esityksen laiksi digitaa-
listen palvelujen tarjoamista (60/2018 vp) 4 §:n mukaan PRH:n tulisi huolehtia, etti sen rekis-
terdintijérjestelmét ovat yhteen toimivia yleisimpien tekniikoiden kanssa. PRH maéaérittéisi
esimerkiksi séhkoisesti haettavien merkkien hyviksyttivit tiedostomuodot.

Koska sddnnos kaytdnndssd edellyttid, ettd merkin suoja-alan on oltava méaritettdvissa selke-
asti tavaramerkkirekisterid tarkastelemalla, tarkoittaa se samalla, ettd merkin esittdmistapa
maarittdd suojattavan merkin. Esimerkiksi mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota
endd kattavan kaikkia varimuunnoksia, vaan merkin vain esitetyssd mustavalkoisessa muodos-
saan. Lain 107 §:n 3 momentin mukaan ennen tdmén lain voimaan tuloa haettujen mustaval-
koisten merkkien katsotaan kuitenkin edelleen kattavan merkin kaikissa varimuunnoksissa.
Vaikka merkki rekisteroitdisiin timén lain voimaan tulon jalkeen mustavalkoisena, silld, kéy-
tetddnko merkkié tosiasiassa véreissd, voi kuitenkin olla vaikutusta sithen, miten keskivertoku-
luttaja mieltdd tavaramerkin ja vaikuttaa sitd kautta esimerkiksi sekaannusvaaran kokonaisar-
viointiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 37 ja 41 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan b kohdassa merkin esittimistavalta edellytetién, ettd mer-
kin esityksestd on selvittdvd haltijan saaman suojan selked ja tdsmaéllinen kohde. Suojan tés-
mallisen kohteen méarittimisessa ja selventimisessd apuna voivat olla tavaramerkkihakemuk-
sessa valittavat merkkityypit. Tavaramerkin hakijan pitdisi hakemuksessa ilmoittaa, onko kyse
esimerkiksi kuvio- vai ulkoasumerkisté, jolloin merkkityypin valinta selventdisi suojan koh-
detta. Unionin tuomioistuimessa on vireilld ennakkoratkaisupyyntd muun muassa siité, miké
merkitys tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa on haetun merkin merkkityypilld
(KHO:2017:150 ja C-578/17, Hartwall).

Pykélan 2 momentissa sdadettiisiin erottamiskyvyttomistd merkeistd. Pykaldn 2 momentin 1
kohdan mukaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miiraa, kayttotarkoitusta, arvoa, maan-
tieteellistd alkuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muuta niiden ominaisuutta kuvailevaa merkkié ei katsottaisi erottamiskykyiseksi. Merkki, jo-
ka kuvailisi tai voisi kuvailla edelld lueteltuja ominaisuuksia joko yksinomaan tai ainoastaan
vahdisin muunteluin tai lisdyksin, ei olisi erottamiskykyinen. Edelld mainitut esimerkit eivét
kuitenkaan muodosta tyhjentdvad luetteloa, ja merkki voi olla erottamiskyvytdon myds muusta
syystd kuin kuvailevuuden johdosta, mikd todetaan ehdotetun sidénndksen 3 kohdassa. Ehdo-
tettu 1 kohta vastaisi sisélloltdén pafosin voimassa olevan lain 3 §:44. Erotuksena voimassa
olevasta sddnnoksestd ehdotetussa sddannoksessd mainittaisiin direktiivin 4 artiklan ¢ kohdan
mukaisesti my0s palvelujen suoritusajankohta sekd muut ominaisuudet.

Erottamiskykyisid ovat etenkin keksityt tavaroiden tai palvelujen nimitykset sekd yleiskielen
sanat, joita kéytetddn poikkeavassa merkityksessé (esimerkiksi APPLE tietokoneille tai DIE-
SEL farkuille). Myos suggestiiviset merkit, jotka heréttédvit mielikuvia tuotteesta tai palvelus-
ta, mutta eivit kuitenkaan suoraan ilmaise omlnalsuuksm ovat erottamiskykyisié.

Pykélan 2 momentin 2 kohdan mukaan erottamiskykyisend ei pidetd merkkid, josta on tullut

elinkeinotoiminnassa yleisesti kdytetty nimitys tavarasta tai palvelusta. Merkki voi ajan myGta
menettdd erottamiskykynsé. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussaan 2005:118 (tuo-
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mio 20.10.2005/2537, KKO:2005:118, TURVAURA), ettd merkistd oli tullut elinkeinotoi-
minnassa yleisesti kdytetty nimitys ja se oli siten menettinyt erottamiskykynsa.

Pykélidn 2 momentin 3 kohdan mukaan erottamiskykyisend ei pidetd merkkid, jolla ei muulla
tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen
tavaroista tai palveluista. Padsdantoisesti erottamiskyvyton merkki kuvailee jotain tavaran tai
palvelun ominaisuutta 2 momentin 1 kohdan mukaisesti tai se on yleinen nimitys tavarasta tai
palvelusta 2 momentin 2 kohdan mukaisesti. Merkki voi kuitenkin kuvailevuuden liséksi olla
myoOs muusta syystéd erottamiskyvyton. Merkki ei tdlloin siis kykene erottamaan merkin halti-
jan tavaroita tai palveluja toisen tavaroista tai palveluista.

Pykédldn 3 momentissa sdddettdisiin poikkeuksesta 1 momentissa todetuille tavaramerkkié
koskeville vaatimuksille. Sddnnoksen mukaan vakiintumisella voisi saada yksinoikeuden
myos sellaiseen merkkiin, jota ei voida esittdé tavaramerkkirekisterissé tai joka on erottamis-
kyvyton. Merkkid tulisi kuitenkin kéyttdd elinkeinotoiminnassa. Sdannds vastaisi siséalloltédén
pédosin voimassaolevan lain 4 a §:n 2 momenttia ja se on kansallista sééntelyd. Voimassaole-
vassa laissa vakiintuminen on koskenut etenkin merkkejé, joita ei ole voitu esittié graafisesti.
Kuten edelld 1 momentin 2 kohdan perusteluissa on todettu, graafisen esittdmisen vaatimuk-
sesta on luovuttu tavaramerkkidirektiivissd, ja sen sijaan edellytetddn, ettd merkki tulee voida
esittdd tavaramerkkirekisterissd. Ehdotettu sddnnds ndin ollen poikkeaa voimassaolevasta lais-
ta siten, ettd se kattaisi myos | momentin 2 kohdan mukaiset tilanteet. Vakiintumisella voisi
siis saada yksinoikeuden my6s merkkiin, jota ei voida 1 momentin 2 kohdan mukaisesti esit-
téd tavaramerkkirekisterissd. Merkin tulisi télloinkin kuitenkin kyetd tayttdmééan tavaramerkin
keskeinen tehtdva eli erottaa haltijansa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Vakiintumalla on mahdollista saada télldkin hetkelld yksinoikeus merkkiin, joka alun perin
olisi erottamiskyvyton. Vakiintumalla saatu yksinoikeus alun perin erottamiskyvyttoméan
merkkiin on ldheistd sukua 12 §:n 3 momentissa todetulle kdyton kautta saadulle erottamisky-
vylle. Sité, koska alun perin erottamiskyvyton merkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn kéyton
kautta tapahtuneella vakiintumisella, arvioitaisiin voimassa olevan kdytdnnon mukaisesti.

Pykéldn 4 momentissa sdddettdisiin siitd, millaiset merkit eivédt voi toimia tavaramerkkiné
lainkaan ja joihin ei siis voi saada yksinoikeutta rekisterdimaélld tai vakiintumallakaan. Ehdote-
tun sddnndksen mukaan tavaramerkkind ei voi olla sellainen merkki, joka muodostuu yksin-
omaan muodosta tai muusta ominaispiirteests, joka on tavaralle tai palvelulle luonteenomai-
nen, valttdmaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttaa olennaisesti tavaran tai palve-
lun arvoon. Pykala vastaa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Nykyisen
lain 5 §:48n verrattuna sdannos sisdltdisi yksinoikeuden rajoituksena muodon lisdksi ominais-
purteet.

Kieltdmalld yksinoikeus tavaran tai palvelun luonteenomaiseen muotoon estetéén se, etté tava-
ramerkkiné rekisterditiisiin tai vakiinnutettaisiin itse tavara. Tapauksessa 2013:1723 korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettd carneval-keksin ulkoasua esittdvd merkki ei muodostunut yksin-
omaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, mutta sitd ei mydskaan itsessddn voitu pitdd erot-
tamiskykyisend ilman ndyttod kayton kautta hankitusta erottamiskyvystd (tuomio
20.5.2013/1723, KHO:2013:1723, Carneval).

Teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimatontd muotoa tai ominaispiirrettd ei voi suojata,
koska talloin saatettaisiin suojata esimerkiksi patentoimiskelvotonta ratkaisua (ks. esim. tuo-
mio 14.9.2010, Lego Juris A/S, C-48/09P, EU:C:2010:516). Sddnndksen tarkoituksena on sen
estdminen, ettd sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joiden kuluttaja saattaisi haluta 16ytyvéan kil-
pailijoiden tavaroista, myonnetéddn monopoli. Teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttdméton-
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td tavaran muotoa, on tulkittu siten, ettd se koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, ei tapaa,
jolla tavara valmistetaan (tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14,
EU:C:2015:604, 52—57 kohta).

Tavaran tai palvelun arvoon olennaisesti vaikuttavassa muodossa tai ominaispiirteessé arvioi-
daan sitd, palveleeko tdllainen muoto padosin jotakin muuta tarkoitusta kuin erottaa haltijansa
tavarat toisten tavaroista. Arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta voisi olla kyse esimer-
kiksi tilanteessa, jossa muodon tarkoituksena on tuottaa ainoastaan dekoratiivinen efekti, joka
vaikuttaa ostopédtokseen ja joka voitaisiin yleensa rekisterdidéd mallioikeutena. Muodon lisdk-
si myds muut ominaisuudet, kuten esimerkiksi tavaran tekniset ominaisuudet, voivat myds
vaikuttaa merkittdvésti tavaran arvoon (tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen A/S, T-508/08,
EU:T:2011:575, kohta 77 ja tuomio 18.9.2014, Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13
EU:C:2014:2233, kohta 32). Kun arvioidaan sitd, voidaanko kyseistd arvoa koskevaa saannos-
td soveltaa, voidaan huomioon ottaa, miten kohdeyleis6 mieltdd tavaran muodon, tavararyh-
mén luonne, muodon taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin kyseisilld markkinoilla
yleisesti kéytettdviin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin
nihden tai pddasiallisesti kyseisen tavaran esteettisid ominaisuuksia korostava myynninedis-
tamisstrategia (Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13, kohta 34-36). Pelkédn sijaintimerkissi
esiintyneen virin ei katsottu muodostavan sddnnoksessd tarkoitettua muotoa (tuomio
12.6.2018, Louboutin ja Christian Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423).

Vaikka sdénnds soveltuu todennékoisesti useammin tiettyihin muotoa suojaaviin merkkityyp-
peihin, kuten ulkoasurekisterdinteihin, voisi kyseeseen tulla muutkin merkkityypit, kuten esi-
merkiksi multimediamerkki tai litkkuva merkki, joka siséltéisi esimerkiksi ohjeet jonkin tuot-
teen kokoamiseksi, jolloin merkin ominaispiirre olisi vélttiméaton teknisen tuloksen saavutta-
miseksi. Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava ominaispiirre voisi olla dénimerkin osalta
esimerkiksi moottoripydrén d4ni, silloin kun merkin rekisterdintié haettaisiin moottoripyorille.

12 §. Ehdottomat hylkdys- ja mitdtdintiperusteet. Pykdldn I momentin 1 kohdassa sééadettii-
siin, ettd tavaramerkkid ei saa rekister0ida tai jos se on rekisterdity, se on mitdtditava, jos
merkkid ei voida esittdd tavaramerkkirekisterissd lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisella
tavalla. Edelld 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituin tavoin rekisterissa esittimisvaatimuk-
sen on katsottu olevan ehdoton vaatimus, jotta merkin voidaan katsoa olevan rekisterditavissa.

Tavaramerkkihakemuksen kohteen tulee myos olla merkki. Esimerkiksi merkintdd, jota ei
voida lainkaan katsoa tavaramerkiksi, ei rekisterditdisi (ks. esim. tuomio 25.1.2007, Dyson
Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51, 3640 kohta). Sddnndksella tdytdntoonpantaisiin tavaramerk-
kidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Pykalén I momentin 2 kohdassa sééddettdisiin kiellosta rekisterdidé sellaisia merkkejd, jotka 11
§:n 4 momentin mukaisesti eivit voisi olla tavaramerkkeina. Jos téllainen merkki olisi rekiste-
roity, se olisi mitdtditdvissd. Lain 11 §:n 4 kohdassa luetellut merkit ovat sellaisia, joihin ei
voi saada lainkaan yksinoikeutta. Téllaisia olisivat merkit, jotka muodostuisivat yksinomaan
muodosta tai ominaispiirteestd, joka on tavaroille tai palveluille luonteenomainen, teknisen tu-
loksen saavuttamiseksi valttdmaton tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttava. Sddnndksel-
13 taytédntoonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohta.

Pykélan I momentin 3 kohdassa saidettdisiin kiellosta rekister6idd erottamiskyvyttomia
merkkejé tai niiden mititdinnistd, jos sellainen on rekisterdity. Erottamiskyvyn méadritelma ja
arviointikriteerit ovat 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa. Kielto rekisterdida erot-
tamiskyvyttomid merkkejéd vastaa nykyisen lain 13 §:48. Sdénnokselld téytédntoonpantaisiin ta-
varamerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b—d alakohdat.
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Pykélan I momentin 4 kohdassa sddadettdisiin lain, yleisen jarjestyksen tai hyvén tavan vastai-
sen tavaramerkin rekisterdintikiellosta tai mitdtdinnistd. Sa4annds vastaa nykyisen lain 14 §:n 1
momentin 1 kohtaa ja silld tdytintoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan f
alakohta. Lain vastaisesta tavaramerkistd voisi olla kyse esimerkiksi silloin, kun merkki olisi
jonkin toisen lain kuin tavaramerkkilain vastainen, esimerkiksi rikoslain uskonrauhasdédnnos-
ten vastainen. Yleisen jarjestyksen vastainen tavaramerkki voisi olla esimerkiksi tavaramerk-
ki, joka kehottaisi rikokseen tai muuhun yleistd jérjestystd horjuttavaan tekoon tai olisi suku-
puohslveelhsyytta loukkaava. Hyvin tavan vastaisina pidetdin tavaramerkkejé, jotka ovat sel-
laisenaan esimerkiksi herjaavia, rasistisia tai diskriminoivia (esim. tuomio 9.6.2009,

KHO:2009:1474 Serialkiller). Hyvén tavan vastainen tavaramerkki voisi olla myds esimerkik-
si huumausaineita ihannoiva tai niihin viittaava merkki taikka kirosana.

Pykélan I momentin 5 kohdassa séidettdisiin harhaanjohtavien merkkien rekisterdintikiellos-
ta. Saannos vastaa nykyisen lain 14 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja silld tdytdntdGnpannaan tava-
ramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan g alakohta. Merkki voi olla harhaanjohtava esimerkik-
si tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperidn suhteen. Tavaroi-
den ominaisuuksien suhteen harhaanjohtava voisi olla esimerkiksi merkki, jonka sisiltima sa-
na tai muu merkintd viittaisi muuhun, kuin mille tavaroille merkkid on haettu (ks. tuomio
1.9.1994/3821, KHO:1994-A-41 DE-NIC).

Oikeuskdytdnndsséd (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-
109/97, EU:C:1999:230) Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut maantieteelliseen har-
haanjohtavuuteen liittyen, ettd "Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei peri-
aatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisterdiminen, jotka eivét ole asianomaises-
sa kohderyhmaéssé tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paik-
kaan, eikd myoskadn sellaisten maantieteellisten nimien rekisterdiminen, jotka ovat sellaisten
paikkojen nimié, joiden ominaispiirteiden vuoksi (esim. siksi, ettd kyseessd on jérvi tai vuori)
on epitodenndkoistd, ettd kyseisten tavaroiden katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmaéssé
olevan peréisin téstéd paikasta." Arvioinnissa on siis huomioitava, voidaanko merkin ymmartéa
haettujen tavaroiden palvelujen yhteydessd kdytettynd osoitukseksi tavaroiden tai palvelujen
maantieteellistd alkuperdsta (ks. esim. tuomio 18.12.2013, Ma0:526/13, SAINT TROPEZ).

Pykélin I momentin 6 kohdassa saidettiisiin sellaisten tavaramerkkien rekisterdinnin kielta-
misestd ja mitdtdinnistd, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai
muu tunnuskuva, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvélisen valtioiden vélisen jérjes-
ton lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva tai tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainvali-
seen sopimukseen perustuva suojattu tunnus. Téllaisten esimerkiksi lippujen, vaakunoiden ja
tunnuskuvien ottaminen merkkiin olisi kiellettyd. Sd4nnds vastaisi tavaramerkkilain 14 §:mn 1
momentin 3 kohtaa, mutta nykyisestd sdédnnoksestd poiketen kohta jaettaisiin useampaan ala-
kohtaan, ja osa nykyisestd sddnnoksestd sisdltyisi 7 ja 8 kohtiin jéljempénd. Ehdotetussa séén-
noksessd mainittaisiin voimassa olevasta laista poiketen kansainvélisten valtioiden vélisten
jarjestojen osalta tunnus, eikd nimitys tai nimen lyhennys. Liséksi sddnnokseen lisdttdisiin uusi
viittaus kansainviliseen sopimukseen perustuvien tunnusten suojaamisesta. Esimerkiksi pu-
naisen ristin kuviosta sidddetddn Geneven sopimuksissa, mutta kansainviliset punaisen ristin
jérjestot eivit ole edelld kuvatulla tavalla valtioiden vélisié jarjestdjd. Ehdotetulla sdédnnokselld
taytédntoonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan h alakohta. Sdadds perustuu
Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklaan. Sdannoksessé tarkoitettu lipun, tunnuksen, vaakunan
tai muun sdinnoksessi mainitun tunnuskuvan sisltivi tavaramerkki voidaan kuitenkin rekis-
terdidé, jos tavaramerkin hakija saa toimivaltaiselta taholta Iuvan lipun, tunnuksen, vaakunan
tai muun tunnuskuvan kdyttdmiseen tavaramerkissd. Sdannoksessd mainittu valtioiden vélisen,
kansainvélisen jérjeston tunnus on esimerkiksi UNESCO.
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Pykélan I momentin 7 kohdassa sdidettiisiin sellaisten tavaramerkkien rekisterdinnin kielta-
misestd ja mitdtdinnistd, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisterditdvin tavaramer-
kin kéyttokohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuu-
merkki taikka tarkastus- tai takuuleima. S4annos vastaisi sisdlloltdén voimassaolevan lain 14
§:n 1 momentin 3 kohdassa sanottua.

Pykélan I momentin 8 kohdassa sdidettiisiin sellaisten tavaramerkkien rekisterdinnin kielta-
misestd ja mitdtdinnistd, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka otta-
minen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siité, ettd yleiso sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa
tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnukseen, tunnuskuvaan tai leimaan. S4annos
vastaisi sisdlloltdén voimassaolevan lain 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa sanottua.

Pykélan I momentin 9 kohdassa sdddettdisiin kiellosta rekisterdida sellaisia tavaramerkkeja,
joiden rekisterdinnille on Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun alkuperidnimityksen tai
maantieteellisen merkinnén suojaa, viinejd koskevan perinteisen merkinnén suojaa tai aidon
perinteisen tuotteen suojaa koskevien sddnndsten mukaan este. Jos téllainen merkki olisi rekis-
terdity, se voidaan mitdtdidd. Sdannds vastaisi muutoin voimassaolevan tavaramerkkilain 14
§:n 1 momentin 10 kohtaa, mutta siithen on tuotu liséksi viinejd koskevat suojatut perinteiset
merkinnit ja aitojen perinteisten tuotteiden suoja direktiivin mukaisesti. Sddnnokselld taytin-
toOnpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i—k alakohdat. Tavaramerkkidirek-
tiivissd maantieteelliset merkinnét on mainittu sekd ehdottomien ettd suhteellisten hylkéys- ja
mitétdintiperusteiden alla. Direktiivin johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan tarkoituk-
sena on ollut varmistaa maantieteellisille merkinndille annettavan suojatason yhdenmukainen
ja kattava soveltaminen. Niin ollen maantieteellisistdi merkinndistd sdddetddn myds suostu-
muksenvaraisena hylkdys- ja mititdintiperusteena 13 §:n 1 momentin 9 kohdassa.

Sadnnoksessd mainitulla suojalla tarkoitetaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i—k
alakohdissa mainittua suojaa, joka perustuu kansalliseen tai unionin lainsdddantoon tai sellai-
seen kansainvéliseen sopimukseen, joissa unioni tai Suomi on sopimuspuolena.

Sadnnoksen kattamista alkuperdnimityksistd, maantieteellisistd merkinndisté, viinien perintei-
sistd merkinndistd ja aitojen perinteisten tuotteiden suojasta sdénnellddn mm. maataloustuot-
teiden ja elintarvikkeiden laatujérjestelmistd annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maataloustuotteiden yhteisestd markkinajérjestelystd ja neu-
voston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o
1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o
1308/2013, tislattujen alkoholijuomien madritelmistd, kuvauksesta, esittelystd, merkinnoista ja
maantieteellisten merkint6jen suojaamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89
kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 110/2008
ja maustettujen viinituotteiden maééritelmasté, kuvauksesta, esittelysté, merkinndistd ja maan-
tieteellisten merkintdjen suojasta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014.

Asetuksessa 110/2008 maantieteellisten merkint6jen on katsottu saavan suojaa a) suoralta tai
vililliseltd kaupalliselta kéytoltd tuotteissa, joita rekisterdinti ei koske, siind méirin kuin tuot-
teet ovat verrattavissa asianomaisella maantieteelliselld merkinnélld rekisterdityihin tislattui-
hin alkoholijuomiin tai siind méérin kuin nimityksen kdyt6ll4 voi hyotyd rekisterdidyn maan-
tieteellisen merkinnidn maineesta; b) védrinkéytoltd, jaljittelyltd tai mielleyhtymiltd, vaikka
tuotteen oikea alkuperda on merkitty tai vaikka maantieteellinen merkintd on kéannetty tai sii-
hen on liitetty sellainen ilmaisu kuin "kaltainen", "tyyppinen", "tyylinen", "tapaan valmistet-
tu", "makuinen” tai muu vastaava ilmaisu; ¢) muilta vaarilta tai harhaanjohtavilta merkinngil-
té, jotka koskevat tuotteen ldhtdpaikkaa, alkuperdd, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, joi-
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ta kdytetddn tuotteen kuvauksessa, esittelyssd tai merkinndissé tavalla, joka voi antaa vddran
kuvan tuotteen alkuperdsté ja d) muulta kdytolta, joka saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuot-
teen todellisen alkuperédn suhteen.

Saénnos estdisi ndin ollen sen, ettd tavaramerkkind rekisterditéisiin merkkejd, jotka ovat tai si-
séltavat alkuperdnimityksen, maantieteellisen merkinnén, viinien perinteisen merkinnén tai ai-
don perinteisen tuotteen tunnuksen. Rekisterdinnin estymiseksi tai mititdinniksi riittdd, ettd
tavaramerkki antaa mielikuvan esimerkiksi suojatusta maanticteellisestd merkinnéstid. Miel-
leyhtymén késitteen on katsottu kattavan tapauksen, jossa tuotteen nimedmiseksi kaytettyyn
ilmaisuun sisdltyy suojatun nimityksen osa siten, ettd kuluttajalle syntyy tuotteen nimen yh-
teydesséd mielikuva tavarasta, jolla on suojattu alkuperénimitys (ks. tuomio 4.3.1999, Consor-
zio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, 25 kohta ja tuomio
26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117, 44 kohta). Oikeuskaytdnnossd on
tarkennettu, ettd ndin voisi olla siind tapauksessa, ettd tavarat ovat ulkoasultaan samankaltaisia
ja ettd myyntinimikkeet muistuttavat lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan toisiaan (em. asia Con-
sorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, tuomion 27 kohta ja em. asia komis-
sio v. Saksa, C-132/05, tuomion 46 kohta). Mielleyhtymé voi syntyé, vaikka merkissd olisi
maininta tuotteen oikeasta alkuperdstd tai maantieteellinen merkintd on kédannetty tai vaikka
sithen olisi liitetty sellainen ilmaisu kuin 'kaltainen', 'tyyppinen', 'tyylinen', 'tapaan valmistettu',
'makuinen’ tai muu vastaava (tuomiot 30.12.2011, KHO:2011:119 ja KHO:2011:120, KAH-
VI-KONJAKKI).

Pykélin I momentin 10 kohdassa séadettdisiin kiellosta rekisterdidé tavaramerkkié tai tavara-
merkin mitdtéinnistd, jos merkki vastaa tai olennaisilta osin jiljittelee Suomessa tai Euroopan
unionissa suojattua kasvilajikkeen lajikenimed. Kasvilajike olisi hylkdysperuste, jos tavara-
merkkihakemuksen kattamat tavarat tai palvelut olisivat samaa tai ldheistd sukua olevaa lajia
kasvilajikkeen kanssa. Kadytdnnossé tdmé tarkoittaisi, ettd tavaramerkin tavaraluettelon tulisi
siis siséltéda kasvilajike tai sen kanssa ldheisté sukua oleva laji. Sdéinnokselld tdytdntoonpantai-
siin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan | alakohta ja se vastaisi voimassa olevan tava-
ramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaa.

Sadnnoksessd mainitulla Suomessa tai Euroopan unionissa suojatulla kasvilajikkeella tarkoi-
tettaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdissa mainittua kasvinjalostaja-
oikeuksien suojaa koskevan unionin lainsdddanndn tai kansallisen oikeuden tai sellaisten kan-
sainviélisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, mukaisesti rekisterdityéd kasvilaji-
ketta.

Pykélan I momentin 11 kohdassa séddettdisiin tavaramerkkihakemuksen hylkdamisesté tilan-
teessa, jossa tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva aiempi yhteisomerkkiha-
kemus tai -rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille. Ehdotetun lain 83 §:n 3 kohdassa on
vastaava sdannds yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemuksen hylkédmisestd, jos tavaramerkkire-
kisterissd on jo vastaava tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti. Sdédnnoksen tarkoituksena on
estdd, ettei samaa merkkid voisi rekisterdidéd tavallisena tavaramerkkind ja yhteisomerkkina.
Jaljempéand 83 §:n 3 kohdan perusteluissa todetuin tavoin se olisi omiaan johtamaan yleis6d
harhaan ja tekisi mahdottomaksi sen maéérittdmisen, kdytettdisiinkd tavaramerkkid tai yhtei-
somerkkid tosiasiallisesti, tai yhteisomerkkid sen kdyttomadrdysten mukaisesti, jos merkkié
kéytettdisiin samanaikaisesti eri merkkityyppeind. Merkkié ei voisi rekisterdidd eri merkki-
tyyppeind yhteisomerkin haltijan suostumuksellakaan tai samalle haltijalle. Jos tavaramerkki
olisi virheellisesti rekisterdity, vaikka rekisterissd olisi jo sama merkki samoille tavaroille ja
palveluille yhteisomerkkini, tavaramerkkirekisterdinti voitaisiin mitatdida.
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Pykélan I momentin 12 kohdassa séddettdisiin tavaramerkkihakemuksen hylkdamisesté tilan-
teessa, jossa tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva aiempi tarkastusmerkki-
hakemus tai -rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille. Ehdotetun lain 83 §:n 3 kohdassa
on vastaava sddnnos tarkastusmerkkihakemuksen hylkddmisestd, jos tavaramerkkirekisterissé
on jo vastaava tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti. Sdédnnoksen tarkoituksena on edelléd 11
kohdan perusteluissa mainituin tavoin estia, ettei samaa merkkid voisi rekisterdidé tavallisena
tavaramerkkiné ja tarkastusmerkkind, silld timé olisi mm. omiaan johtamaan yleis6d harhaan
ja vaikeuttaisi kdyton arviointia. Merkkid ei voisi rekisterdidd eri merkkityyppeind tarkastus-
merkin haltijan suostumuksellakaan tai samalle haltijalle. Jos tavaramerkki olisi virheellisesti
rekisterdity, vaikka rekisterissd olisi jo sama merkki samoille tavaroille ja palveluille tarkas-
tusmerkkind, tavaramerkkirekisterdinti voitaisiin mitatoida.

Ehdotetussa sddnnoksessé lisdksi kiellettdisiin tavaramerkkihakemuksen rekisterdiminen, jos
tavaramerkkirekisterissd on ollut samaa merkkié koskeva tarkastusmerkkirekisterdinti samoil-
le tavaroille ja palveluille, vaikka sen voimassaolo olisi jo pédattynyt. Sdénnds perustuu voi-
massaolevan yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan tarkastusmerkki voidaan re-
kisterdinnin rauettuakin rekisterdida vain sellaisen hallintaan oikeutetulle. Vaikka paéséantdi-
sesti merkin rekisterdinnin voimassaolon paityttyd merkki on rekisterditdvissd uudelleen ke-
nelle tahansa, joka sitd hakee, voisi olla harhaanjohtavaa, jos merkkid kdytettdisiinkin tava-
roissa tai palveluissa, joihin ei endd kuulu tarkastus- tai valvontavelvollisuutta. Jos siis tava-
ramerkkirekisterisséd olisi aiemmin ollut rekisterditynd tarkastusmerkki, tulisi samaa merkkid
koskevan tavaramerkkihakemuksen tai yhteisomerkkihakemuksen rekisterdimisestd kieltdy-
tyd, vaikka tarkastusmerkin voimassaolo olisi jo sen uudistamatta jéttdmisen vuoksi paéttynyt.
Jos tarkastusmerkin voimassaolo on paittynyt mitidtdinnin tai menettimisen perusteella, tima
el estdisi saman merkin rekister6imistd tavaramerkkiné tai yhteisomerkkiné. Jos tavaramerkki
olisi rekisterdity, vaikka tavaramerkkirekisterissd on aiemmin ollut vastaava tarkastusmerkki-
rekisterdinti, tavaramerkki voitaisiin mitdtoida.

Pykilidn 2 momentissa séddettdisiin tavaramerkin mitdtdinnistd, jos hakija on tehnyt tavara-
merkkihakemuksen vilpillisessd mielessd. Sdannds vastaisi mititdinnin osalta asiallisesti ny-
kyisen tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaa ja silld tdytdntoonpantaisiin tavaramerk-
kidirektiivin 4 artiklan 2 kohta. Direktiivi jattd4 kansalliseen harkintaan, sddnnelldankd vilpil-
lisestd mielestd hylkdysperusteena vai ainoastaan mitétdintiperusteena. Vilpillinen mieli on si-
siltynyt nykyiseen tavaramerkkilakiin suostumuksenvaraisena hylkdysperusteena, minké
vuoksi sen sdilyttdminen hylkéysperusteena on perusteltua. Vilpillinen mieli suostumuksenva-
raisena hylkdysperusteena sisiltyy ehdotetun lain 13 §:n 2 momenttiin, ja tidssd ehdotetussa
sddnnoksessd sdddettéisiin vilpillisestd mielestd ainoastaan ehdottomana mitétdintiperusteena
direktiivin mukaisesti.

Sadnnoksen tarkoituksena on muun muassa estdéd toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen
kaytto vilpillisessd mielessd, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisterdin-
nin tai vakiinnuttamisen perusteella. Tavaramerkin kdyttond on pidetty myds ulkomailla ta-
pahtunutta kayttoda (KHO 1971 A II 96). Sdannds kattaisi siten mm. tilanteen, jossa hakijan
vilpillinen mieli liittyy sellaiseen merkkiin, jota hakemuksen tekopdivéni kaytettiin ulkomail-
la. Se, ettd haettu merkki on identtinen ulkomailla aiemmin kéytetyn merkin kanssa, ei kuiten-
kaan automaattisesti osoita hakijan vilpillistd mieltéd, jos muita vilpillisen mielen elementteja
ei sovellu tilanteeseen.

Euroopan unionin tuomioistuin on EU-tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukédytdnnos-
sddn tuonut esiin (tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
EU:C:2009:361, 53 kohta), ettd arvioitaessa sitd, onko hakija ollut vilpillisessd mielessd, kan-
sallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvét merkityk-
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selliset tekijét, jotka olivat olemassa jatettdessd hakemusta merkin rekisterdimiseksi. Arvioin-
nissa on etenkin otettava huomioon se, ettd hakija tictdd tai hdnen pitéisi tietdd, ettd kolmas
kayttdd vahintdén yhdessd jisenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkié
tai samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisterdimisté haetaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esite-
tyin tavoin (tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI),
T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan
paételld muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan to-
delliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin
kédytostéd. Vilpillisen mielen méérittdvé ajankohta on 16 §:n 3 momentin mukainen tavaramer-
kin hakemishetki.

Vilpittdomén mielen harkinnassa on huomioitava myos tavaramerkin hakijan aikomus tai tar-
koitus hakemishetkelld. Jos aikomuksena ei ole lainkaan kéyttda haettua merkkié, vaan tavoit-
teena on ldhinné estdd toista markkinoimasta tuotettaan tai pddseméstd markkinoille, se voi
jossain olosuhteissa olla osoitus vilpillisestd mielestd (Chocoladenfabriken Lindt & Spriingli,
C-529/07, 41-44 kohta). Se, ettd merkkid haetaan laajalle joukolle tavaroita ja palveluita ei
yksin osoita hakijan tarkoitusta estii toisia padsemastd markkinoille ja siten vilpillistd mielta.

Pykélidn 3 momentin mukaan tavaramerkin rekisterdinnisté ei saisi kieltdytyd puuttuvan erot-
tamiskyvyn perusteella, jos tavaramerkki on ennen 16 §:n 3 momentissa sdadettyd hakemis-
pdivad kéytossé tullut erottamiskykyiseksi. Merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen,
voi tulla erottamiskykyiseksi kéyton kautta. Tavaramerkin on tdytynyt tulla erottamiskykyi-
seksi kohderyhminsé keskuudessa nimenomaisesti tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palve-
lujen merkkini. Kéyttondyton arvioinnissa voidaan huomioida myo6s hakemispéivén jilkeen
hankittua ndyttdd, jos se osoittaa merkin saaneen erottamiskyvyn jo ennen hakemispéivéia
(tuomio 20.5.2013/1723, KHO:2013:1723, Carneval). Jos erottamiskyvyton merkki on vir-
heellisesti rekisterdity tai merkki on tullut rekisterdimisen jéilkeen erottamiskyvyttoméksi, ta-
varamerkkid ei saa mitdtoidd puutuvan erottamiskyvyn perusteella, jos tavaramerkki on kay-
ton kautta tullut erottamiskykyiseksi ennen mititdintid koskevan hakemuksen tai kanteen vi-
reilletulopdivdd. Kdyton kautta saatua erottamiskykyé arvioitaisiin tdlloinkin vastaavilla kri-
teereill4.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa kédyton kautta saavutettua erottamis-
kykyd voidaan huomioon ottaa muun muassa tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden mark-
kinaosuus, tavaramerkin kdyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, mis-
sd madrin yritys on kéyttdnyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuu-
dessa asianomaisessa kohderyhméssd tunnistetaan timén merkin perusteella kyseinen tavara
tietyn yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-eldmén yhteenliittymien an-
tamat lausunnot (tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 60 kohta). Miti erot-
tamiskyvyttomampi merkki on, sitd pitkdaikaisempaa ja intensiivisempdd ndyttod vaaditaan
erottamiskyvyn saavuttamisesta kdyton perusteella. Kayton kautta saavutetun erottamiskyvyn
arviointi suoritetaan ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Erottamiskyvyn
médrittelemiseksi on arvioitava kokonaisuutena niitd seikkoja, jotka voivat osoittaa tavara-
merkin saaneen sellaisen ominaisuuden, etté tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan
tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa ndin muiden yritysten tavaroista (tuomio
4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 54
kohta).

Tavaramerkin tunnistaminen ja ndin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myds
kiytostd yhdessd muun rekisterdidyn tavaramerkin kanssa edellyttéen, ettd kohderyhméssi
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tiedetddn tavaramerkilld varustetun tavaran tai palvelun olevan perdisin tietystd yrityksesti
(tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 30 kohta ja tuomio 15.5.2015/1263,
KHO:2015:73, PLUS).

13 §. Suostumuksenvaraiset hylkdys- ja mitdtointiperusteet. Pykéldssa saddettdisiin hylkays- ja
mitdtdintiperusteista, joista padsddntoisesti voisi selvitd kyseisen yksinoikeuden haltijan suos-
tumuksella. Padsdantoisesti sddnnoksessd mainittujen yksinoikeuksien tulisi olla aiempia kuin
késiteltdvana oleva tavaramerkkihakemus tai mitdtdinnin kohteena oleva tavaramerkki. Aika-
prioriteettiperiaate soveltuisi tavaramerkkioikeuksien liséksi myos muihin 13 §:n 4—7 kohdissa
mainittuihin oikeuksiin, kuten toiminimiin, tekijdnoikeuteen, mallioikeuteen tai nimioikeuteen
niiden ollessa tavaramerkin hylkéys- tai mitétointiperusteena. Ndiden oikeuksien suojan alka-
mishetki madrdytyy niitd koskevien sdddosten mukaan. Esimerkiksi jos toiminimen perusta-
misilmoitus tai mallioikeushakemus on jitetty ennen tavaramerkkihakemusta, saisi toiminimi
tai mallioikeus aikaprioriteetin mukaisen etusijan tavaramerkkiin ndhden. Vakiintumisen kaut-
ta saatujen yksinoikeuksien, kuten toiminimien, osalta etusijajdrjestys madrdytyy sen hetken
mukaan, jolloin oikeus voidaan katsoa vakiintuneeksi sitd koskevien sdénnosten mukaan.

Pykalan I momentin 1 kohdassa sdddettéisiin kiellosta rekisterdidd merkki, joka on sama kuin
samoja tavaroita tai palveluja varten rekisterdity tai vakiintunut aiempi tavaramerkki. Jos tél-
lainen merkki olisi rekisterdity, se voitaisiin mitdtoidd. Sddnndksen tarkoittama aiempi tava-
ramerkki méadritellddn pykéldn 3 momentissa. Sddnnokselld tdytintdonpantaisiin tavaramerk-
kidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 7 koh-
dassa ei ole nimenomaisesti eroteltu tavaramerkkien kaksinkertaista samuutta tai sekaannus-
vaaraa koskevia tilanteita. Selkeyden vuoksi ja direktiivid mukaillen ehdotetussa sddnnoksessa
mainittaisiin erikseen ndma tilanteet. Muutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa oikeus-
tilaa tai soveltamiskadytantoa.

Edelld 5 §:n 1 kohdassa on selvitetty kaksinkertaisen samuuden arvioinnissa huomioitavia te-
kijoitd, jotka soveltuvat myds tdhdn sdédnnokseen. Edelld 5 §:ssé todetuin tavoin sekaannus-
vaaraa ei edellyteta silloin, kun sekd merkit ettd tavarat tai palvelut ovat samoja.

Pykélan I momentin 2 kohdassa sdadettiisiin rekisterdinnistd kieltdytymisestd ja rekisterdin-
nin mitdtdinnistd sekaannusvaaran vuoksi. Sddnndkselld tdytintdonpantaisiin tavaramerkkidi-
rektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta. Edelld todetuin tavoin voimassa olevan lain 14 §:n 1
momentin 7 kohdassa ei ole nimenomaisesti eroteltu tavaramerkkien kaksinkertaista samuutta
tai sekaannusvaaraa koskevia tilanteita. Selkeyden vuoksi ja direktiivid mukaillen ehdotetussa
sadannoksessd mainittaisiin erikseen ndma tilanteet. Muutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus
muuttaa oikeustilaa tai soveltamiskadytantoa.

Tavaramerkkid ei rekisterditdisi tai rekisterdinti mitétoitéisiin, jos merkki aiheuttaisi yleison
keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aiempi ta-
varamerkki. Liséksi edellytettdisiin, ettd tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut olisivat
samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joille aiempi tavaramerkki
on rekisterdity tai vakiintunut. Sdénnoksen tarkoittama aiempi tavaramerkki médritellddn py-
kélén 3 momentissa.

Tavaramerkkien vilistd sekaannusvaaraa on selvitetty 5 §:n 2 kohtaa koskevissa perusteluissa.
Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan haetun tavaramerkin ja este-
merkin vilisend sekaannusvaarana on pidettdva vaaraa siitd, ettd yleiso saattaa uskoa, ettd ky-
seiset tavarat ja palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etu-
yhteydessd olevista yrityksistd (esim. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, 33 kohta ja tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P,
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EU:C:2013:672, 17 kohta). Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on tavaramerkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavara-
merkeistd syntyvéddn kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkki-
en erottavat ja hallitsevat osat.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon se, etti tavaramerkkien saman-
kaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jo-
ta varten tavaramerkit on haettu. Vaikka lahtdkohtaisesti tavaroita ja palveluja ei pidetd kes-
kendéin samankaltaisina, ne voivat kuitenkin tdydentdé toisiaan ja samankaltaisuus voi tulla
kyseeseen, etenkin kun vertailtavina ovat tavarat ja samoja tavaroita koskeva myyntitoiminta
(ks. esim. tuomio 5.10.2012/2660, KHO:2012:2659, Viiden tihden apteekki).

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava keskivertokuluttajan ndkokulmasta ottaen huomi-
vat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, kéyttotarkoitus, kdyttotavat sekd se, ovatko ne
keskenéén kilpailevia vai toisiaan tdydentdvid (tuomio 29.9.1998, Canon Kabushiki Kaisha v.
Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, 23 kohta). Samankaltaisuusarvioinnissa
merkityksellisid tekijoitd ovat myos jakelukanavat seké tavaroiden tai palvelujen tavanomai-
nen alkuperd. Tapauksessa 2017:605 korkein hallinto-oikeus katsoi, ettd haetun merkin ja es-
teeksi asetetun merkin tarkoittamia tavaroita myydaddn pdivittdistavarakaupassa eri osastoilla
ja ainakin eri hyllyilld, eiké pelkédstdén siité, ettd kysymyksessé olevia tavaroita myydéén sa-
moissa péivittiistavarakaupoissa johtunut sekaannusvaaran aiheuttavaa tavarayhteyttd (tuomio
15.2.2017/605, KHO:2017:605, Bonjour).

Jos kyse on tavaramerkkiperheestd, sekaannusvaara voi aiheutua siitd, ettd kuluttaja voi ereh-
tyd rekisterditdvéksi haetulla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden alkuperésti ja katsoa vir-
heellisesti, ettd se kuuluu tdhan tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (tuomio 16.6.2011, Union
Investment Privatfonds v. UniCredito Italiano, C-317/10 P, EU:C:2011:405, 53 ja 54 kohta).

Sekaannusvaaraa arvioitaessa on huomioitava myos mm. merkkien erottamiskyky. Mitd erot-
tamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitd laajemmin merkkid suojataan. Tavaran
luonteenomaisilla taikka sen laatua tai kdyttod kuvailevilla tai osoittavilla merkeilld on hei-
kompi suoja kuin omintakeisilla ja muista merkeisté selvésti poikkeavilla tavaramerkeilld. Se-
kaannusvaaran kannalta on merkitysté silld, kuinka hyvin tunnetusta ja téité kautta erottamis-
kykyisestd tavaramerkistd on kysymys. Télloin huomiota on kiinnitettdvd muun muassa sii-
hen, kuinka suuri markkinaosuus tavaramerkkien kattamilla tavaroilla on, kuinka pitkdan ja
intensiivisesti merkki on ollut kdytdssa ja misséd laajuudessa kohdeyleisé tunnistaa tavaramer-
kin perusteella tavaroiden kaupallisen alkuperdn. Olennaista on, mieltdvatko kuluttajat pelkas-
tédn rekisterdidyn tavaramerkin — eikd muiden tunnusten tai ominaisuuksien — perusteella, etti
merkilld varustettu tuote on perdisin tietystd yrityksestd (tuomio 13.6.2017/1284,
KKO:2017:1284, Abloy-avain).

Esimerkiksi sanamerkkien osalta huomiota olisi kiinnitettdva paitsi merkkien kirjoitusasuun,
my0s sithen, miten ne lausutaan. Myos merkkien merkityssiséllollinen samankaltaisuus on vi-
suaalisuuden lisdksi otettava arviossa huomioon. Arvioinnissa on huomioitava myods merkin
luonne ja kohderyhmd. Rajoitetumman kohderyhmén kéyttoon tarkoitettujen tuotteiden tai
palvelujen osalla véhédisempikin eroavaisuus voi riittdé poistamaan sekaannusvaaran. Kohde-
ryhmé on sekaannusvaaran arvioinnissa tidrked huomioitava tekijd. Esimerkiksi tapauksessa
NMVYHene korkein hallinto-oikeus katsoi, ettd vaikka kyseinen merkki oli foneettisesti ja
translitteraatioltaan (Imunele) hyvin samankaltainen EU-tavaramerkin Imunel kanssa, merkit
visuaalisesti selvasti erosivat toisistaan, eikd kansainvilinen rekisterdinti saanut suojaa trans-
litteraatiolleen. Vendjén kielen taidon katsottiin olevan Suomessa harvinainen eikéd suomalai-
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selle keskivertokuluttajalle olisi tullut UM YHene-merkin ndhdessdédn mieleen yhdistdd sité
EU-tavaramerkkiin Imunel (tuomio 16.9.2013/2894, KHO:2013:145, UMVYHene).

Pykélidn I momentin 3 kohdassa siédettéisiin laajalti tunnettujen merkkien kanssa saman tai
samankaltaisen merkin rekisterdintikiellosta sekd mititdinnistd. Sddnnokselld taytéintoonpan-
taisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohta sekd 4 kohdan a alakohta vakiin-
tuneiden laajalti tunnettujen merkkien osalta.

Sadnnoksen mukaan tavaramerkkii ei rekisterditdisi tai rekisterdinti mitatoitdisiin, jos merkki
olisi sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu
tavaramerkki, riippumatta siité, kdytetddnkd merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten. Liséksi edellytettdisiin, ettd merkin aiheeton kdyttd merkitsisi epdoikeuden-
mukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvysti tai maineesta tai olisi
haitaksi sen erottamiskyvylle tai maineelle. Edelld 5 §:n 3 kohdan perusteluissa on selvitetty,
minkélaiset tilanteet voivat aiheuttaa epdoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun ta-
varamerkin erottamiskyvysté tai maineesta tai olla niille haitaksi.

Kuten 5 §:n 3 kohdan perusteluissa todetaan, laajalti tunnettujen merkkien osalta ei edellyteti
sekaannusvaaraa tavaramerkin ja laajalti tunnetun merkin valilla. Riittad, ettd samankaltaisuu-
den aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin vélilla aiheuttaa sen, ettd kohdeyleisé yhdis-
tédd merkin ja tavaramerkin toisiinsa (tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux,
C-408/01, EU:C:2003:582, 31 kohta). Laajalti tunnettu merkki saa suojaa, vaikka sen tavarat
ja palvelut eivét olisi samoja tai samankaltaisia toisen tavaramerkin kanssa.

Ollakseen laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa, merkittdvén osan kohdeyleisdstd on tun-
nettava merkki. Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja on selostettu edelld 5 §:n 3 kohdan
perusteluissa. Tavaramerkin haltijan olisi siis ndytettivi, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu.
Euroopan unionissa laajalti tunnettujen merkkien osalta on edellytetty, ettd tavaramerkki on
laajalti tunnettu unionin alueen olennaisessa osassa, joka voi tilanteen mukaan vastata yhden
ainoan jasenvaltionkin aluetta. Jos laajalti tunnettuus on timéan mukaisesti osoitettu, haltijan ei
tarvitse osoittaa laajalti tunnettuutta muiden jasenvaltioiden alueella (tuomio 3.9.2011, Iron &
Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 25 kohta sekd tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-
301/07, EU:C:2009:611, 27 ja 29 kohta).

Pykélidn I momentin 4 kohdassa kiellettdisiin tavaramerkin rekisterdiminen, jos se aiheuttaa
vaaran, ettd yleis0 sckoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toi-
minimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen kddnnokseen tai toissijaiseen tunnuk-
seen. S44nnos vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa, mutta eh-
dotetussa séddnnoksessa olisi auki kirjoitettuna toiminimilain 5 §:n siséltd, johon voimassa ole-
vassa laissa vain viitataan. Ehdotetussa sddnnoksessé lisdksi mainittaisiin erikseen toiminimen
vieraskielinen kdénnds ja toissijainen tunnus, joihin toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan
sovelletaan padsdantoisesti toiminimid koskevia sddnnoksida. Sddnndkselld ei olisi tarkoitusta
muuttaa voimassa olevaa oikeustilaa, vaan selkeyttdd toiminimié tavaramerkin hylkiys- ja mi-
tatointiperusteena koskevaa saantelya.

Jotta toiminimi, aputoiminimi, sen vieraskielinen kéannds tai toissijainen tunnus voisi olla ta-
varamerkkihakemuksen hylkdysperuste tai tavaramerkkirekisterdinnin mitétdintiperuste, tulee
toiminimen olla aiempi. Kaytanndsséd esimerkiksi toiminimi tai aputoiminimi voisi olla aiem-
pi, jos sen perustamis- tai muutosilmoitus olisi laitettu vireille kaupparekisterissi ennen tava-
ramerkkihakemuksen 16 §:n 3 momentin mukaista vireille tuloa tai etuoikeuspdivaa tai jos
toiminimi olisi vakiintunut ennen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivéa.
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Saannos kieltdisi rekisterdimastd tavaramerkkid, joka olisi sekoitettavissa toisen toiminimeen.
Toiminimi, aputoiminimi, toiminimen vieraskielinen kdannos tai toissijainen tunnus tulisi kéy-
tinndssi tavaramerkin rekisterdintiesteeksi, jos toiminimen erottamiskykyinen osa olisi sama
tai hyvin samankaltainen haetun tavaramerkin kanssa. Arvioinnissa toiminimen yritysmuotoa
osoittavalle tunnukselle (Oy, Ay, Ky) ei tulisi antaa merkitystd. Arvioinnissa tulisi huomioida
mm. tavaramerkin ja toiminimen erottamiskykyiset osat, visuaaliset, foneettiset sekd merkitys-
sisillolliset samankaltaisuudet. Arvioinnin tulee olla kokonaisharkintaa (ks. esim. tuomio
5.10.2012/2660. KHO:2012:2659, Viiden tdhden apteekki). Harkintaan sovellettaisiin sovel-
tuvin osin pykélédn 1 momentin 2 kohdassa tavaramerkin sekaannusvaarassa esitettyjé arvioin-
tikriteerejé.

Ehdotetun séddnndksen 1 momentin 4 kohdan a alakohdassa sdddettdisiin tavaramerkin ja toi-
minimien vélisestd sekoitettavuudesta toiminimen toimialan ja tavaramerkin tavara- ja palve-
luluettelon samuuden tai samankaltaisuuden perusteella. Toiminimilain 5 §:ssé sdddetdan niis-
td edellytyksisté, joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. Korkein hal-
linto-oikeus on katsonut, ettd toiminimen ja tavaramerkin vélinen vertailu tulee rajoittaa kos-
kemaan vain niitd toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset (tuomio 8.1.2003/7, KHO, Alu-
flex system). Téstd ei kuitenkaan ole toiminimilaissa nimenomaista sddnnostd. Korkein hallin-
to-oikeus sovelsi toiminimilain 5 §:n lisdksi toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettua
sadannostd toiminimen ja tavaramerkin vilisestd sekoitettavuudesta. Viimeksi mainitun lain-
kohdan hallituksen esityksestd toiminimilaiksi 238/1978 vp ilmenevisté yksityiskohtaisista pe-
rusteluista ilmenee, ettd toiminimen ja tavaramerkin vilinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan
vain niitd toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Kaytdnndssé toiminimen ja tavaramerkin
vertailussa vertailu rajoitettaisiin koskemaan ndin ollen tavaramerkkihakemuksessa tai -
rekisteréinnissd mainittua tavara- ja palveluluetteloa sekéd toiminimen rekisterdityéd toimialaa.
Selkeyden vuoksi timé todetaan nimenomaisesti ehdotetussa sddnndoksessa. Sitd, miksi toimi-
nimed ei huomioida hylkdysperusteena vain sen tosiasiassa kéytetyn toimialan osalta, on selvi-
tetty esityksen kohdassa 2.3 Nykytilan arvio.

Ehdotetun sddnndksen 1 momentin 4 kohdan b alakohdassa sdddettdisiin tavaramerkin sekoi-
tettavuudesta erittdin hyvin vakiintuneeseen ja yleisesti tunnettuun toiminimeen, aputoi-
minimeen, toiminimen vieraskieliseen kddnndkseen tai toissijaiseen tunnukseen. Tavaramer-
kin rekisterdinnistd tulisi téllaisessa tilanteessa kieltdytyé tai tavaramerkki mitédt6idé, jos sa-
mankaltaisen tavaramerkin kdyttdminen tietdisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyvéksi-
kiyttod. Sddnnds vastaisi toiminimilain 5 §:n 2 momentin 1 kohtaa.

Ehdotetun séddnndksen 1 momentin 4 kohdan c alakohdassa sdddettiisiin tavaramerkin sekoi-
tettavuudesta vakiintuneeseen toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen
kddnnokseen tai toissijaiseen tunnukseen. Tavaramerkin rekisterdinnisté tulisi tdllaisessa tilan-
teessa kieltdytyd tai tavaramerkki mititdidé, jos toiminnan erityiseen laatuun ndhden saman-
kaltaisen tavaramerkin kéyttdminen ilmeisesti vihentdisi toiminimen liikearvoa. Sdannds vas-
taisi toiminimilain 5 §:n 2 momentin 2 kohtaa.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 5 a §:ssé on sdddetty siité, ettd tavaramerkkiin ei saa ottaa
toisen toiminimed cikd myoskddn aputoiminimed tai toissijaista tunnusta, paitsi jos néiltd
puuttuu erottamiskyky, tai jos kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista. Kyseisesta asiasta
el endd sdddettiisi vastaavalla tavalla uudessa laissa. Toiminimilain 8 § siséltdd edellytyksen
toiminimen yksildivyydestid. Esimerkiksi toiminnan laatua, tarjottavan tavaran tai palvelun
yleistd nimitysti tai yleisesti kaytettyd paikannimed ilmaisevan toiminimen ei katsota olevan
yksiloiva, ellei tdllainen ilmaisu ole vakiintunut. Toiminimi, joka ei ole yksildivd, ei nauti
toiminimilain mukaista suojaa eiké siten voi olla peruste tavaramerkinkain hylkédmiselle tai
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mititdinnille. Vastaava koskee myds aputoiminimid. Voimassaolevan tavaramerkkilain 5 a §:n
mukaiselle nimenomaiselle sdédntelylle ei ndin ole tarvetta.

Voimassa olevan lain 5 a §:n on katsottu estévin sen, ettd tavaramerkkiin otetaan toisen toi-
minimi, vaikka sekoitettavuutta tavaramerkin ja toiminimen vélilld ei vélttdméttd ole. Ehdote-
tussa sddnndksessd mainittaisiin ainoastaan vaara tavaramerkin ja toiminimen sekoittamisesta.
Tama padsaantoisesti estiisi toisen toiminimen ottamisen tavaramerkkiin. Tdma voisi kuiten-
kin mahdollistaa sen, ettd tavaramerkki, joka sisédltdd toisen toiminimen lisdksi paljon muita
elementtejd, ei vélttdmattd kokonaisarvion perusteella olisi sekoitettavissa toiminimeen eiké
tavaramerkin rekisterdinnisté tdlld perusteella voitaisi kieltdytya. Téllaisessa tilanteessa tava-
ramerkin rekisterdinnistd voitaisiin kuitenkin kieltdytyd ehdotetun lain harhaanjohtavuutta
koskevan 12 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Jos tavaramerkki sisdltdisi kokonaisuudes-
saan toisen toiminimen, mahdollisesti yritysmuotoa ilmaisevine tunnuksineen, niin vaikka se-
koitettavuutta ei tavaramerkin ja toiminimen valilld olisi, voisi tavaramerkki olla harhaanjoh-
tava. Tarvetta voimassa olevan lain 5 a §:n mukaiselle séédntelylle ei timénkééan vuoksi ole.

Ehdotettavaan lakiin ei sisdltyisi myoskdén tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 4 kohdan
mukaista sadnnosta siitd, ettd tavaramerkkia ei rekisterdidd, jos se muodostuu jostakin tai si-
séltad jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan késityksen, ettd kyseessd on toisen suojattu toimi-
nimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssé.
Toiminimet voisivat estdd rekisterdinnin endé ehdotetun sddnndksen mukaisesti sekoitettavuu-
den perusteella. Ehdotetun sdédnndksen katsotaan kattavan myds voimassaolevan lain 14 §:n 1
momentin 4 kohdan mukaiset tilanteet. Aputoiminimié ja toissijaisia tunnuksia arvioitaisiin
samoilla kriteereilld kuin toiminimiékin.

Pykélan I momentin 5 kohdassa kiellettdisiin sellaisen tavaramerkin rekisterdiminen, jonka
kaytto loukkaisi tekijanoikeuslaissa tarkoitettua aiempaa tekijénoikeutta teokseen tai oikeutta
maaratd valokuvasta. Tekijdnoikeudesta sdddetdén tekijanoikeuslaissa (404/1961). Lain 1 § si-
sdltdd esimerkkiluettelon tekijdnoikeuden mahdollisista kohteista, mutta suojattavan teoksen
kasitettd ei laissa ole rajattu, vaan teos voi ilmetd periaatteessa milld tavalla tahansa. Jotta
saannos tulisi sovellettavaksi, tulisi teoksen tayttia tekijanoikeuslaissa sille asetetut vaatimuk-
set. Tavaramerkin kanssa rinnakkaista suojaa voivat nauttia esimerkiksi kuvat, valokuvat, eri-
laiset muodot ja teosten nimet (teoksen nimen suojasta, ks. tekijinoikeusneuvoston lausunnot
1992:7 ja 1998:3). Oikeudesta valokuvaan siddetdin tekijdnoikeuslain 49 a §:ssé.

Tekijanoikeus syntyy, kun teos on luotu. Tekijédnoikeuden saaminen ei edellyti rekisterdintid,
ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen tayttamistd, joten PRH:1la ei valttimatta ole ta-
varamerkin rekisterdintivaiheessa tietoa suojatuista teoksista, ja tekijdnoikeuden suojaaminen
saattaa siksi edellyttdd oikeudenhaltijalta véitteen tai mitétdintid koskevan hakemuksen tai
kanteen tekemistd. Ehdotettu sddnnos vastaisi asiallisesti tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin
5 kohtaa eiké sddnndkselld ole tarkoitusta muuttaa oikeustilaa. Sddnnoksen sanamuoto kuiten-
kin muuttuisi suhteessa voimassaolevaan tavaramerkkilakiin. Sdannokselld pantaisiin taytin-
toon tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohta. Direktiivi jatta4 tal-
td osin kansalliseen harkintaan, sdétadko jasenvaltio tekijanoikeuksista hylkdys- ja mitdtointi-
perusteina

Pykélin I momentin 6 kohdassa kiellettdisiin sellaisen tavaramerkin rekisterdinti, jonka kaytto
loukkaisi toisen mallioikeutta. Mallioikeudella tarkoitetaan kansallista mallioikeutta, Suomes-
sa voimassa olevaa mallien kansainvilistd rekisterdintid sekd yhteison laajuista mallioikeutta.
Mallioikeuden tulisi olla aiempi. Mallioikeuden hakemispdiva ja aiemmuus madrdytyvat sitd
koskevan lainsddddnnon mukaan (mm. mallioikeuslain (221/1971) 8 ja 10 a §). Sadidnndkselld
pantaisiin tdytdntoon tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan iv alakohta. Ky-
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seisen direktiivin kohdan osalta on jatetty kansalliseen harkintavaltaan, sdatadko jasenvaltio
teollisoikeuksista rekisterdinnin hylkéys- ja mitdtdintiperusteena.

Mallioikeus suojaa esineen ulkomuotoa, jolloin sddnndksen alaan kuuluisivat 1dhinné sellaiset
tavaramerkit tai tavaramerkkihakemukset, joissa suojattava merkki liittyy tavaran tai tuotteen
ulkoasuun. Téllaisia merkkejd ovat mm. kuviomerkit ja ulkoasua koskevat merkit. Sd&nnos
kieltdisi tavaramerkin rekisterdinnin tai mahdollistaisi sen mititdinnin, jos tavaramerkin kayt-
to loukkaisi aiempaa mallioikeutta.

Pykéldn I momentin 7 kohdassa séddettdisiin kiellosta rekister6idd tavaramerkkid, joka luo
mielikuvan toisen aiemmasta nimesté tai muotokuvasta. Jos nimi tai muotokuva ilmeisesti tar-
koittaisi kuitenkin jotakuta kauan sitten kuollutta, se ei estdisi tavaramerkin rekisterdintid. Jos
tallainen tavaramerkki olisi rekisterdity, se voitaisiin mitdtoidd. Kauan sitten kuolleena pide-
tadn 70 vuotta kuolleena ollutta henkilod. Sddnnos vastaisi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momen-
tin 4 kohtaa ja silld tdytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakoh-
dan i ja ii alakohta. Direktiivi jéttdd tdltd osin kansalliseen harkintaan, séatddko jésenvaltio
nimioikeuksista hylkéys- ja mitdtdintiperusteina.

Nimelld tarkoitetaan sukunimed yksinddn tai sukunimed kiytettynd yhdessd etunimen tai ni-
mikirjainten kanssa. Jotta nimi tulisi tavaramerkin rekisterdinnin esteeksi, nimen tulee olla
padsdantdisesti Suomessa kéytossé oleva sukunimi tai muuten sukunimené tunnettu ulkomai-
nen nimi. Sukunimen liséksi sdédnnds suojaisi esimerkiksi henkilon yleisesti tunnettua salani-
med, nimimerkkid, taitelijanimed ja tunnettuja yhtyeiden nimid. Koska monella sukunimellé
on yleiskielen merkitys, edellyttdisi sddnndksen soveltaminen kéytdnndssé sitd, ettei nimelld
ole kaksoismerkitystd. Oikeuskdytdnnossa ei ole aina edellytetty tdsmallistd kaksoismerkitysta
(ks. esim. tuomio 29.5.2015/1431, KHO:2015:81, Porkki ja tuomio 29.5.2015/1430,
KHO:2015:80, Sévyld). Sukunimiesteen vaikutusta on arvioitava suhteessa rekisterdintihake-
muksen tavaraluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Esimerkiksi tapauksessa
KAURANEN (tuomio 22.11.2010/3362, KHO:2010:3362) korkein hallinto-oikeus katsoi, etti
tavaramerkkid ei todennékdisesti miellettdisi sukunimeksi vaan suggestiiviseksi, esimerkiksi
tavaran valmistusaineeseen viittaavaksi tunnukseksi.

Nimen yleisyyden merkitystd ja kaksoismerkitystd on arvioitu mm. korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisuissa Porkki (KHO:2015:81) ja Savyld (KHO:2015:80). Porkki-tapauksessa
tuomioistuin totesi sukunimiesteen soveltamisen edellyttdvén, etti nimen ymmérretdén tar-
koittavan nimenomaan sukunimed tarkoittavaa sanaa. Nimen harvinaisuus ei sindnsé tarkoita,
ettei sen esiintyminen tavaramerkissé voisi olla omiaan aiheuttamaan késityksen toisen nimes-
td, mutta erittdin harvinaisen nimen osalta tillaisen kdsityksen syntyminen on kuluttajien kes-
kuudessa yleisesti esiintyvéddn nimeen verrattuna epédtodennékdisempéé. Liséksi sithen, onko
tavaramerkki omiaan aiheuttamaan késityksen nimestd, vaikuttaa toisaalta myos se, onko tava-
ramerkki kielellisesti muodostettu nimelle ominaisella tavalla eli syntyyko tavaramerkisté sitd
sanana tarkasteltaessa vaikutelma nimesta vai ei (KHO:2015:81, Porkki). Lyhyet, esimerkiksi
kolmikirjaimiset sukunimet harvoin luonevat mielikuvaa nimesta.

Pykélén I momentin 8 kohdan sdénnosti sovellettaisiin tilanteeseen, jossa asiamies on hakenut
tavaramerkin rekisterdintid omissa nimissdén ilman haltijan lupaa. Séddnndkselld tdytintoon-
pantaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohta ja se olisi kansallisessa lain-
sdddannossamme uusi hylkdys- ja mitdtointiperuste.

Sadnnoksen soveltaminen edellyttid, ettd tavaramerkin haltijalla on aiempi tavaramerkkiha-

kemus- tai rekisterdinti tai vakiintunut tavaramerkki kotimaassa tai muualla, ja ettd haltijan
asiamies hakee tdmén jdlkeen vastaavan merkin rekisterdintid samoille tai samankaltaisille ta-
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varoille tai palveluille itselleen. S&dannds soveltuu myds ulkomailla vakiintuneisiin tavara-
merkkeihin, jos alkuperimaan lainsdddintd tunnustaa vakiintuneet merkit. Asiamiehen tulee
hakea tavaramerkin rekisterdintid ilman lupaa. Asiamichelld tarkoitetaan kaikenlaisissa sopi-
mussuhteissa tavaramerkin haltijaan olevia, timén puolesta edustussuhteessa toimivia henki-
16itd. Jos henkild toimii ilman mink&anlaista, suullista tai hiljaistakaan sopimussuhdetta tava-
ramerkin haltijaan, kyse ei ole asiamiehesté.

Rekisterdinnistd ei kuitenkaan voida kieltdytya tai rekisterdintid mitdt6ida, jos rekisterdinnille
on patevd syy. Sdannoksen sanamuoto poikkeaa téltd osin direktiivisté, jossa edellytetdin, ettd
asiamies tai edustaja ei pysty perustelemaan toimiaan. Ehdotetussa sddnnoksessé ei mydskain
nimenomaisesti mainita edustajia. Asiallisesti sdédnnos vastaisi direktiivia.

Péteva syy tavaramerkin rekisterdimiselle ilman tavaramerkin haltijan suostumusta voisi olla
esimerkiksi se, jos tavaramerkin haltija antaa asiamiehen uskoa, ettd on hyldnnyt tavaramerkin
yhdessi liiketoiminnan luovutuksen kanssa. Tai jos asiamiehen tarkoituksena olisi estdd kol-
mannen toimesta tapahtuva tavaramerkin hakeminen ja asiamiehen tarkoituksena oli myo6-
hemmin siirtdd merkki tavaramerkin haltijalle. Jalkimmaéinen tilanne perustelisi sen, ettd asia-
mies hakee tavaramerkkid ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, mutta ei olisi pateva syy
sille, ettd asiamies pitdd rekisteréinnin itselldén.

Pykélidn I momentin 9 kohdassa sdddettiisiin alkuperdnimityksistd ja maantieteellisistd mer-
kinndistd suostumuksenvaraisena hylkéys- ja mititdintiperusteena. Tavaramerkkié ei tulisi re-
kisterdida, tai jos se on rekisterdity, se tulisi mitdt6idé, jos alkuperdnimitysten tai maantieteel-
listen merkintdjen suojaa koskevan unionin tai Suomen lainsddddnndn mukainen alkupe-
rdnimitystd tai maantieteellistd merkintdd koskeva hakemus on jitetty ennen tavaramerkin ha-
kemispdivaa tai etuoikeuspdivad. Lisdksi edellytetddn, ettd kyseinen alkuperdnimitys tai maan-
tieteellinen merkintd myohemmin rekisterdidéén, ja rekisterdinti antaa oikeuden kieltdd myo-
hemmén tavaramerkin kdyton. Séanndkselld tdytintdonpannaan tavaramerkkidirektiivin 5 ar-
tiklan 3 kohdan c alakohta. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 15 todetaan, ettd
unionin lainsdddidnnossd ja kansallisessa oikeudessa maantieteellisille merkinndille annettavan
suojatason yhdenmukaisen ja kattavan soveltamisen varmistamiseksi ehdottomien ja suhteel-
listen hylkdysperusteiden tutkinnassa koko unionissa tdssd direktiivissd olisi oltava samat
maantieteellisid merkint6jd koskevat sddnnokset kuin asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Tamén
vuoksi maantieteelliset merkinnét on sisillytetty sekd ehdottomiin ettd suostumuksenvaraisiin
hylkdys- ja mitdtdintiperusteisiin.

Tavaramerkin rekisterdinnisté tulee kieltdytyd, jos alkuperdnimitystéd tai maantieteellistd mer-
kintdd koskeva hakemus oli jétetty EU:n lainsddddnndn tai Suomen lainsddddnnén mukaan
ennen tavaramerkin 16 §:n 3 momentissa saddettyd hakemispdivad tai 18 tai 19 §:n mukaista
etuoikeuspdivad edellyttden, ettd kyseinen nimitys tai merkintd rekisterdiddédn myShemmin.
Lisdksi edellytyksend on, ettd kyseinen alkuperdnimitys tai maantieteellinen merkintd antaa
henkildlle, jolla on asiaa koskevan lainsdadanndn mukaisesti lupa kayttaa siitd johtuvia oike-
uksia, oikeuden kieltdd myohemmaén tavaramerkin kaytto.

Pykélin 2 momentissa sdddettdisiin tavaramerkin hakijan vilpillisestd mielesté suostumuksen-
varaisena hylkdysperusteena. Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 4 kohdan
c alakohta jattavit kansalliseen harkintaan, sdddetdanko vilpillisestd mielestd hylkdysperustee-
na. Koska vilpillinen mieli on sisédltynyt voimassa olevaan lain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaan
suostumuksenvaraisena hylkdysperusteena, katsotaan se tarpeelliseksi sdilyttda ehdotetussakin
laissa sellaisena. Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan ¢ alakohdan mukaisesti vilpillinen mieli suos-
tumuksenvaraisena hylkédysperusteena on kuitenkin rajattu vain tilanteisiin, joissa tavaramerk-
ki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin.
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Ehdotetun sddnnoksen mukaan tavaramerkkii ei rekisteroitiisi, jos tavaramerkki olisi sekoitet-
tavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin. Lisdksi edellytettdisiin, ettd hakija
on tehnyt rekisterdintihakemuksen vilpillisessd mielessd. Edelld 12 §:n 2 momentissa sdéde-
tédn direktiivin mukaisesti hakijan vilpillisestd mielestéd tavaramerkin ehdottomana mitétointi-
perusteena. Vilpillistd mieltd arvioitaisiin molemmissa tilanteissa samalla tavoin. Vilpillisen
mielen maarittava ajankohta on 16 §:n 3 momentin mukainen tavaramerkin hakemispéiva.

Tavaramerkin hakijan vilpillinen mieli tavaramerkin hakemisvaiheessa kavisi ilmi PRH:lle
kdytanndssd kolmansien sille toimittamien huomautusten johdosta. Kolmas voisi esimerkiksi
esittdd ndyttod siitd, ettd tavaramerkin hakija on ollut tietoinen kolmannen saman tavaramerkin
kéytosté ulkomailla.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin siitd, mikd on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu ai-
empi tavaramerkki. Sdanndkselld tdytdntoonpantaisiin direktiivin 5 artiklan 2 kohta. S&annds
vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 2 momenttia eiki silld ole tarkoitus muuttaa
oikeustilaa.

Edelld 1 momentin 1 ja 2 kohdassa edellytetién, ettd tavaramerkki on aiempi, jotta mydhem-
main tavaramerkin rekisterdinnistd voidaan kieltdytya tai rekisterdinti voidaan mitdtoida. Ai-
empia tavaramerkkejd ovat ehdotetun sddnndksen 1 kohdan mukaan kansalliset tavaramerkit
ja tavaramerkkihakemukset, joiden hakemispéivd on aiempi tai joilla muuten on aiempi etuoi-
keus. Tavaramerkkien vilisessd arvioinnissa méérédavé on yleensé hakemispéivd. Hakemispdi-
vd madraytyy 16 §mn 3 momentin perusteella. Se, kuka on aiemmin laittanut vireille tavara-
merkkihakemuksen, saa yleensd hyvikseen aikaprioriteetin mukaisen etusijan, ellei 18 ja 19
§:n etuoikeussddnnoksistd muuta johdu. Tavaramerkin aiempi etuoikeus voi perustua myos
ulkomailla tehtyyn aiempaan hakemukseen lain 18 ja 19 §:n etuoikeussddnndsten mukaisesti,
jolloin tavaramerkin suoja alkaa ulkomailla haetun tavaramerkin hakemispdivéasta.

Saénnoksen 2 kohdan mukaan aiempana tavaramerkkind pidetdén tavaramerkkid, joka on va-
kiinnutettu ennen myéhemman tavaramerkin hakemispéivaa, tai jos tavaramerkilld on 18 tai
19 §:n mukainen etuoikeus, etuoikeuspéivaa. Siitd, milloin tavaramerkki katsotaan vakiintu-
neeksi, sdddetddn 4 §:ssd. Sddnnokselld tdytdntoonpantaisiin lisdksi tavaramerkkidirektiivin 5
artiklan 2 kohdan d alakohta Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklan tarkoittamista yleisesti tun-
netuista tavaramerkeistd. Néistd yleisesti tunnetuista ("well-known’) tavaramerkeistd maara-
téddn Pariisin yleissopimuksen liséksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Pariisin
yleissopimuksen 6 a artikla ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan méirdykset on saatettu Suomes-
sa voimaan vakiintumista seka laajalti tunnettuja merkkeja koskevien sddnnosten nojalla.

Saédnnoksen 3 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan EU-tavaramerkkié tai
EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispdivéd on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoi-
keus. EU-tavaramerkkien hakemispéivd méérdytyy EU-tavaramerkkiasetuksen 32 artiklan ja
etuoikeuspdiva 34 ja 38 artiklan perusteella.

Sadnnoksen 4 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan EU-tavaramerkkid, jolla
on aiemmuus kansallisesta tavaramerkistd tai Suomeen kohdennetusta kansainvélisestd rekis-
terdinnistd. EU-tavaramerkin aiemmuudesta sdddetéén EU-tavaramerkkiasetuksen 39 ja 40 ar-
tiklassa. EU-tavaramerkin aiemmuuden vaikutus on, ettd vaikka EU-tavaramerkin haltija luo-
puisi kansallisesta tavaramerkisté tai kansainvilisestd rekisterdinnistd tai antaisi sen voimas-
saolon paattyd, hanelld pysyvit samat oikeudet, kuin jos kansallinen rekisterdinti olisi edelleen
voimassa. EU-tavaramerkin haltija saisi nédin ollen suojaa suomalaisen rekisterdinnin hake-
mispdivéstd tai Suomeen kohdennetun kansainvilisen rekisterdinnin rekisterdintipdiviastd al-
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kaen, jos hén olisi vaatinut EU-tavaramerkille aiemmuutta kansalliseen rekisterdintiin perus-
tuen.

Saédnnoksen 5 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan Suomeen tai Euroopan
Unioniin kohdennettua kansainvélistd rekisterdintié, jonka rekisterdintipdiva tai laajentamis-
pyynnon kirjaamispdivé on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus. Suomeen tai Euroo-
pan unioniin kohdennettujen kansainvélisten rekisterdintien rekisterdinti- ja etuoikeuspaivai
koskevat vaatimukset madritellddan Madridin pOytékirjassa. Padsdantoisesti kansainvilinen re-
kisterdinti saa suojaa kansainvélisen toimiston antamasta rekisterdintipdivisti tai Suomeen tai
EU:iin kohdennetun laajentamispyynnén kirjaamispéivésté alkaen, ellei kansainvélisen toimis-
ton rekisteriin merkitysté etuoikeudesta muuta johdu.

Pykélan 4 momentissa sdadetdin mahdollisuudesta antaa suostumus 1 momentin 1-8 kohdissa
ja 2 momentissa mainittuihin hylkdysperusteisiin sekd 1 momentin 1-9 kohdissa mainittuihin
mitétdintiperusteisiin. Jos aiemman oikeuden haltija antaa nimenomaisen suostumuksensa ta-
varamerkin rekisterdintiin, rekisterdinnistd ei voida kieltdytyd. Suostumuksesta tulee kédyda
ilmi, ettd suostumus annetaan nimenomaisesti tavaramerkin rekisterdintiin, ei esimerkiksi vain
kayttoon. Suostumuksen tulee olla aiemman oikeuden oikean haltijan kirjallisesti antama. Jos
aiemman oikeuden haltijoita on useampia, suostumus tulee kaikilta heiltd. Suostumusta ei voi-
tane antaa 1 momentin 9 kohdassa mainittuun alkuperédnimitykseen tai maantieteelliseen mer-
kintddn tavaramerkin rekisterdintivaiheessa, silld alkuperdnimitykselld ja maantieteelliselld
merkinndlld ei varsinaisesti ole haltijaa, joka tdméin kykenisi tekeméén. Jos sitd vastoin alku-
perdnimityksen tai maantieteellisen merkinnén perusteella on vaadittu tavaramerkin mitétdin-
tid, télloin on asianosainen, joka voi antaa suostumuksen alkuperdnimityksen tai maantieteelli-
sen merkinnén sisdllyttdmiselle tavaramerkkiin. Ehdotetun sddnnoksen mukaan tavaramerkkié
el mitdtoidd 1 momentin 1-9 kohdan perusteella, jos aiemman oikeuden haltija on antanut
suostumuksensa.

14 §. Aikaisimman oikeusperusteen etusija. Pykéldssé sdddettdisiin voimassaolevan tavara-
merkkilain 9 §:44 vastaavasti aikaprioriteetista kollisiotilanteissa. Voimassaolevasta laista
poiketen ehdotetussa sddnndksessd ei nimenomaisesti viitattaisi poikkeuksena 15 §:n passivi-
teettia koskevaan sdénnokseen. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Aikaprioriteettiperiaatteen mukaan yksinoikeuksien kollisiotilanteessa etusija on silld, joka voi
vedota aiempaan oikeusperusteeseen. Tavaramerkkien kollisiotilanteessa tdma tarkoittaa 13
§:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin, etti etusija on padsaantoisesti silld, jonka tava-
ramerkki on rekisterdity aiemman hakemuksen perusteella, ellei aiemmuus perustu ulkomailla
tehtyyn aiempaan hakemukseen lain 18 ja 19 §:n etuoikeussdénndsten mukaisesti, jolloin tava-
ramerkin suoja alkaa ulkomailla haetun tavaramerkin hakemispéivéstd. Aikaprioriteetin mu-
kaisen etusijan voi saada myds tavaramerkilld, joka on vakiintunut ennen myShemmén tava-
ramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivéa tai vakiintumista. Kansallisesti hakemispédivd mééray-
tyy 16 §:n 3 momentin perusteella ja tavaramerkki saa suojaa hakemispdivastaan lukien, ellei
18 ja 19 §:n etuoikeussdannoksistd muuta johdu. EU-tavaramerkkien hakemis- ja etuoikeus-
paivat madrdaytyviat EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella. Suomeen tai Euroopan unioniin
kohdennettujen kansainvilisten rekisterdintien rekisterdinti- ja etuoikeuspdivad koskevat vaa-
timukset mééritelldéin Madridin pdytékirjassa.

Aikaisempaa oikeusperustetta koskevan sddnndksen on oikeuskdytdnndssé katsottu soveltuvan
vain tavaramerkin véitettyd loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa. Se ei siten sovellu
vélittomasti tavaramerkin rekisterdinnin edellytyksid koskevaan arviointiin (ks. tuomio
28.6.2017/3064, KHO:2017:109 MTV; tuomio 30.11.2016/5082, KHO 2016:191, Menu ja
tuomio 30.11.2016/5092, KHO:2016:192, Fox). Tavaramerkkihakemukseen kohdistuvia re-
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kisterdintiesteitd ei ole nédin ollen voinut sivuuttaa vain silld perusteella, ettd hakijalla on ollut
rekisterdintiesteitd aiempi oikeusperuste. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoi-
keudeltaan esterekisterdintid aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyé
heikentdmailld vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin (ks. esim. KHO:2016:191 Menu). Sel-
keyden vuoksi aikaprioriteetista tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd on sdddetty erikseen
edelld 13 §:sséd todeten hylkdysperusteiden kohdalla, ettd siind mainittujen yksinoikeuksien tu-
lee olla aiempia suhteessa haettavaan tavaramerkkiin.

15 §. Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus. Pykalédn I momentissa sdédettéisiin tava-
ramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksista. S&dnnos vastaisi tavaramerkkilain 10 ja 10 a
§:44 yhtendistden néissé mainitut passiviteetin kriteerit. Vakiintuneiden tavaramerkkien osalta
10 a §:ssé tavaramerkin haltijan on edellytetty ryhtyvéan toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa.
Taltd osin sddntelyd yhtendistetdéin siten, ettd haltijan on tullut ryhtyd toimenpiteisiin viiden
vuoden kuluessa siitd, kun sai tietdd myohemman tavaramerkin kdytostd. Sdannokselld tdy-
téntdonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 9 artikla. Direktiivin 9 artiklan 2 kohta jéttad kansal-
liseen harkintaan, sddtévitko jésenvaltiot passiviteettisddnnoksen soveltamisesta myods muihin
kuin rekisterdityihin tavaramerkkeihin, kuten vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, toiminimiin,
nimioikeuksiin, tekijdnoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Muiden kuin tavaramerkkioikeuksien
osalta passiviteettisaannos tulisi todenndkdisesti erittdin harvoin sovellettavaksi, mistd syysta
sadannos on rajoitettu koskemaan ainoastaan tavaramerkkeja.

Saannosti sovellettaisiin kaikkiin Suomessa voimassa oleviin tavaramerkkeihin, kuten kansal-
lisiin tavaramerkkeihin, kansainvilisiin rekisterdinteihin, vakiintuneisiin tavaramerkkeihin ja
laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Sddnnoksen mukaisella aikaisemmalla tavaramerkilld
tarkoitetaan 13 §:n 3 momentissa lueteltuja tavaramerkkeja, eli tavaramerkkid, joka on haettu
aiemmin, jolla on aiempi etuoikeuspiiva kuin myohemmaélléd tavaramerkkihakemuksella, joka
on vakiintunut ennen mydhemmén tavaramerkin hakemispdivad, etuoikeuspdivad tai kayt-
tdonottoa, tai jolla muutoin on aiempi etuoikeus. Sddnnds soveltuisi myds EU-tavaramerkkiin
silloin, kun aiemman EU-tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin myShemmaén
kansallisen tavaramerkin kéyton estdmiseksi. Passiivisuuden vaikutuksista kahden EU-
tavaramerkin viélilld tai aiemman kansallisen tavaramerkin ja myohemmén EU-tavaramerkin
vélilla sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen 61 artiklassa.

Sadnnos sddntelee poikkeuksesta tilanteeseen, jossa normaalisti myohempi tavaramerkki olisi
mitéitoitdvissa tai sen kéyttd olisi kiellettdvissd. Mydhempi yksinoikeus tavaramerkkiin séilyy
aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos myohempadd tavaramerkkirekisterdintid on haettu vil-
pittdméassa mielessd tai myohempi vakiinnutettu merkki on otettu kayttoon vilpittdméassa mie-
lessd. Myohemmaén tavaramerkin hakijan tai my6hemmin vakiinnutetun merkin haltijan katso-
taan olevan vilpittdméssd mielessd, jos hén ei tiennyt eikd hénen olisi pitdnytkdén tietdd ai-
emmasta tavaramerkista.

Liséksi saannoksen 2 kohdassa edellytetddn, ettd aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryh-
tynyt viiden vuoden kuluessa siitd, kun sai tietdd myohemmaén tavaramerkin kaytosta, toimen-
piteisiin myohemman tavaramerkin kiyton estdmiseksi. Mydhempi tavaramerkki on néin ollen
pitidnyt ottaa kéyttoon. Mikdli mydhemmén tavaramerkin haltijan vilpitontd mieltd ja aiemman
tavaramerkin haltijan viiden vuoden passiviteettia koskevat edellytykset téyttyvét, tavara-
merkkioikeudet sdilyvédt rinnakkain. Aiemman tavaramerkin haltija ei nédin ollen voi vaatia
myO6hemmén tavaramerkin rekisterdinnin mitdtdimista tai kieltdd sen kayttod.

Myohempi oikeus ei 15 §:ssé tarkoitetuissa tilanteissa mydskddn syrjdytd aiempaa oikeutta.

Aiemman oikeuden kiyttod ei voisi kieltdd, vaan oikeudet olisivat 15 §:n edellytysten taytty-
essd rinnakkaisia. Passiviteettia on arvioitu mm. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa
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2009:1790 (tuomio 30.6.2009, Helsingin HO:2009:1790, PAULIG) ja korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisussa 2017:109 (tuomio 28.6.2017/3064, KHO:2017:109, MTV).

Pykaldn 2 momentissa sdddettdisiin siitd, ettd myohemmén rekisterdinnin antama yksinoikeus
voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavara- ja palveluluettelosta ilmenevét tavarat ja
palvelut, joille tavaramerkkid on kdytetty. Tama olisi perusteltua, koska edelld 1 momentissa
mainituin tavoin myohempi tavaramerkki on tullut ottaa kéyttdon ja aikaisemman tavaramer-
kin haltijan on tullut olla tisti kéytdsté tietoinen.

4 luku Tavaramerkin rekisterdinti
Hakemusmenettely

16 §. Rekisteroinnin hakeminen. Pykéldan I momentissa sdddettdisiin kansallisen tavaramerkki-
rekisterdinnin hakemisesta. Tavaramerkin rekisterdintid haetaan PRH:Ita. Rekisterdintié tulisi
hakea PRH:n séhkoistd palvelua kéyttden. Sdadnnds poikkeaisi téltd osin voimassaolevan lain
17 §:std asettamalla sdhkdisen hakemisen pakolliseksi. Sddnnds poikkeaisi néin hallintolain
(434/2003) 19 §:std, jonka mukaan asia tulee padsaéntoisesti vireille ilmoittamalla kirjallisesti
vaatimukset perusteineen viranomaiselle. Sdhkoisestd asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netun lain 9 §:n mukaan kirjallisen muodon tadyttdd myds sdhkdinen asiakirja. Naistd poiketen
ehdotetun séddnnoksen mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin panna péédsaantdisesti vireille
vain sdhkoisessd palvelussa. Séhkoisen hakemisen asettaminen ldhtokohtaisesti pakolliseksi
nopeuttaisi ja helpottaisi késittelyprosesseja PRH:ssa. Sdhkdisessd palvelussa tiytetyn tavara-
ja palveluluettelon Nizzan sopimuksen luokitussddntéjen mukaisuus on helposti varmennetta-
vissa ja hakijan itsensékin tarkasteltavissa. Se on myos hakijalle nopeammin ja helpommin
tdytettdvissd, kuin pitkien tavara- ja palveluluettelojen kirjaaminen paperilomakkeelle. PRH
joutuu télld hetkelld muokkaamaan paperisten hakemusten siséltamaét tiedot sdhkdiseen muo-
toon, miké aiheuttaa lisétyotd. Paperiset hakemukset siséltdvit myos enemmaén virheiti ja epé-
selvyyksid kuin sdahkoiset hakemukset. Sdhkoinen hakemus on kéytédnndssé hakijalle helppo-
kayttoisempi kuin paperilomake, silld sdhkdinen hakemus opastaa mm. oikeanlaisen merkki-
tyypin hakemisessa sekd tavara- ja palveluluettelon muodostamisessa. Sahkoisesti jétetty tava-
ramerkkihakemus saa heti hakemusnumeron ja on kolmansienkin néhtévilld tavaramerkkitie-
tokannassa. Ehdotetun sddnndksen perustuslain mukaisuutta on arvioitu jaljempénd yksityis-
kohtaisten perusteluiden jaksossa 5.1.

Sahkoinen tavaramerkkihakemus tehdddn tilld hetkelld tunnistautumalla Suomi.fi -palvelun
kautta. Hakemisen yhteydessd tapahtuva hakemusmaksun suorittaminen on mahdollista tilla
hetkelld suomalaisten verkkopankkien sekd yleisimpien pankki- ja luottokorttien avulla. Séh-
koisen tavaramerkkihakemuksen tdyttdminen onnistuu seké Suomessa ettd ETA-alueella. Séh-
koisen asioinnin edellyttdmiéd tunnistautumisvilineitd on jo erittdin laajalti kéytdssd, ja ldhes
jokaisella on mahdollisuus myos hankkia sdhkdisen tunnistautumisen edellyttimit vélineet
(verkkopankkitunnukset, sirullinen henkilokortti tai mobiilivarmenne).

Sahkoisesti haettujen tavaramerkkien osuus on kohonnut vuosi vuodelta, ja vuonna 2017 noin
86 % tavaramerkkihakemuksista jétettiin sdhkdisesti. Tavaramerkkihakemuksen jéttdminen
ilman, ettd hakija on tutustunut véhintdénkin tavara- ja palveluluokitukseen internetissd, on
kdytannosséd mahdotonta. Kun lisdksi huomioidaan, ettd tavaramerkki on elinkeinotoiminnassa
kayttamistd varten, ja elinkeinonharjoittajat toimivat laajasti eri tavoin sahkoisessd ymparis-
tossd, sdhkdisen hakemisen edellyttdminen ei aseta hakijoille kohtuuttomia vaatimuksia. Vas-
taavia yrityksille asetettavia pakollisia sdhkoisid ilmoituksia on mm. veronkantolain (11/2018)
30 §:ssd ja kiinteistoverolain (654/1992) 16 a §:ssi. PRH:n asiakaspalvelussa neuvottaisiin
tarvittaessa sdahkoisen hakemuksen tdyttdmisessd vastaavasti kuin téllakin hetkelld. Liséksi
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kaynnissd on hankkeita kansalaisten avustamisessa sdahkoisissd palveluissa (ks. esim. Valtio-
varainministerion Digituen toimintamalliehdotus 19.12.2017).

PRH voisi erityisestd syystd hyviksyd hakemuksen jattdmisen paperisena. Tdma koskisi tilan-
teita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttdd hakemuksen jittémistd sdhkoisesti. Téllainen ti-
lanne voisi syntyd esimerkiksi silloin, kun hakijalla ei yksinkertaisesti olisi mahdollisuutta
sdahkoisen palvelun kayttoon esimerkiksi sdhkdiseen tunnistamiseen tarvittavien vilineiden
puuttumisen vuoksi eikd hakijalla olisi mahdollisuuksia niiden hankkimiseenkaan. Erityinen
syy voisi olla my6s tekninen tietolitkennekatkos tai -héirid, jonka vuoksi sdhkdinen palvelu ei
ole kéytosséd. Paperisella hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, jossa 2 momentissa sdddetyt
tiedot ovat sdhkoisen hakemuslomakkeen sijaan paperilla, joka toimitetaan PRH:lle esimer-
kiksi postitse, tuomalla PRH:n kdyntiosoitteeseen tai lahettimalld sahkopostin liitteena.

Pykidldn 2 momentissa sdidetddn tavaramerkkihakemuksen sisédllostd. Saannokselld tdytin-
toonpannaan tavaramerkkidirektiivin 37 artikla, joka asettaa voimassaolevan lain 17 §:84 tar-
kemmat edellytykset tavaramerkkihakemukseen siséltyvéin merkin kuvaukselle ja tavara- ja
palveluluettelolle. Tavaramerkkihakemuksen siséllostd sédénnelldén lisdksi Singaporen sopi-
muksen 3 artiklassa, jossa luetellaan ehdotettua sddannostd tarkemmin tietoja, joita jasenvaltio
voisi edellyttdd hakemukseen siséllytettavan. Toisaalta sopimuksen 3 artiklan 4 kohdassa méaa-
ratddn, ettd muita kuin 1 kohdassa mainittuja vaatimuksia ei saa vaatia noudattamaan ja eten-
kéén ei voida vaatia mm. kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittamista hakemuksessa.
Ehdotettu sdédnnds olisi Singaporen sopimuksen mukainen.

Rekisterdintihakemuksen tulee siséltdd hakijan tunnistetiedot, jotka siséltdisivdt luonnollisen
henkilon tai oikeushenkilon nimen sekd yhteystiedot kuten osoitteen, puhelinnumeron ja séh-
kdpostiosoitteen. PRH:1la on myds yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5.1. kuvatunlaises-
ti oikeus kasitelld henkilétunnuksia, minké avulla henkilon yhteystiedot péadsddntdisesti tdy-
dentyisivat tavaramerkkirekisteriin. Vaikka Singaporen sopimuksen 3 artiklassa mainitaan ha-
kemuksen siséltoedellytysten osalta 1&hinné hakijan nimi ja osoite, sen soveltamissdédntojen 2
sadannon 3 kohdassa mainitaan, ettd virastolle osoitetussa tiedonannossa voidaan edellyttda il-
moitettavan numero, jolla esimerkiksi hakija on rekisterdity virastossa. Sopimuksen 5 artiklan
1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa on liséksi todettu, ettd hakemuspdivani voidaan pitdd
pdivai, jolloin virasto vastaanotti tiedot, joiden perusteella hakijan henkil6llisyys voidaan to-
dentaa. Henkil6- ja yritystunnuksen tai rekisteritunnuksen voidaan katsoa olevan soveltamis-
sddntdjen mukainen identifiointinumero ja tieto, jonka perusteella henkildllisyys voidaan to-
dentaa ja se voidaan néin ollen edellyttié ilmoitettavan hakemuksessa.

Rekisterdintihakemuksen tulisi sisdltaa lisdksi luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten re-
kisterdintid haetaan. Tavara- ja palveluluettelon tulisi yksildidd haettavat tavarat ja palvelut.
Tavara- ja palveluluetteloa koskevista tarkemmista vaatimuksista sidédetéén lain 17 §:ssd. Ha-
kemispéivin saadakseen hakemuksessa esitetyn tavara- ja palveluluettelon ei tarvitse noudat-
taa taydellisesti 17 §:sséd sdddettyjd vaatimuksia, vaan riittda, ettd hakemus siséltaa kirjallisen
tavara- ja palveluluettelon, jossa on yksildity haettavat tavarat ja palvelut. Timéa vastaa tava-
ramerkkidirektiivin 37 artiklan 1 kohtaa, jonka c alakohdassa ei ole viitattu direktiivin 39 ar-
tiklaan. Tavara- ja palveluluetteloa ei voi hakemispéivén jélkeen laajentaa, mutta hakija voi
tdsmentdd ja ryhmitelld tavaroita ja palveluita 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos tavaramerkin
hakija tahtoo laajentaa tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa muille kuin tavaramerkkiha-
kemuksen kattamille tavaroille tai palveluille, on siitd tehtdva uusi hakemus.

Hakemuksen tulee sisdltdd myds lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa sdddetyt edellytykset

tdyttavd merkin kuvaus. Merkki voitaisiin kuvata hakemuksessa esimerkiksi kirjaimin, nume-
roin, kuvin, &éni-, video- tai audiovisuaalisin tiedostoin riippuen haettavan merkin tyypista.
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Hakemuksessa voi kuitenkin olla kerrallaan vain yksi kuvaus. Merkki tulisi kuvata siten, ettd
se voidaan ehdotetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti esittdd tavaramerkkirekiste-
rissd. Kuvauksen avulla viranomaisen ja yleison tulisi voida méérittdd tavaramerkin haltijan
saaman suojan selked ja tdsmaillinen kohde. Tavaramerkin kuvaus ndin ollen méaérittda tava-
ramerkin suojan kohteen ja suoja kattaisi sen, miké kuvauksesta on ndhtévissd. Hakemuksessa
ei ndin ollen olisi tarvetta toimittaa esimerkiksi variselitystd muissa merkkityypeissa kuin va-
rimerkeissd, silld merkin kuvaus méaarittdisi sen, missd vareissd merkki on suojattu tai mitd va-
rejd merkki sisdltdd. Véarimerkkien osalta hakemuksessa on syytd selvittdd esimerkiksi véri-
koodein, mité vérié tarkalleen hakemus koskee. Merkkityypin ilmoittaminen tavaramerkkiha-
kemuksessa ei ole tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytys, mutta se voi toimia apuna
tavaramerkin antaman suojan selkeén ja tismaéllisen kohteen méaérittdmisessa.

Voimassa olevasta kdytdnndstd poiketen tavaramerkkihakemuksessa ei tarvitsisi jatkossa il-
moittaa merkin translitteraatiota. Talld hetkelld, jos tavaramerkki on sisdltdnyt kyrillisid tai
kreikkalaisia kirjaimia, hakijan on tullut toimittaa translitteraatio tekstistd, mutta timaé ei ole
ollut hakemuksen vireille tulon edellytys. Translitteroitua tekstid on kéytetty mm. estemerkki-
en tutkinnassa ja sekaannusvaaraa on voitu arvioida vertailemalla translitteraatiota mahdolli-
sen estemerkin tekstiin. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussa 2013:145 (tuomio
16.9.2013/2894, KHO:2013:145, UMYHene) katsonut, ettd vaikka haettu merkki UMYHerne
oli foneettisesti ja translitteraatioltaan (Imunele) hyvin samankaltainen EU-tavaramerkin
Imunel kanssa, merkit visuaalisesti selvésti erosivat toisistaan. Merkin visuaalisen vaikutel-
man katsottiin korostuvan enemmaén kuin se, miten se lausutaan. Kansainvilisen rekisteréinnin
el katsottu saavan suojaa translitteraatiolleen. Nédin ollen kéytéinndssd ei endéd ole tarvetta
translitteraation pyytdmiselle tai sen merkitsemiselle tavaramerkkirekisteriin.

Hakemus voi sisdltdd muitakin tietoja kuin 2 momentissa mainitut tiedot, kuten asiamichen
nimedmisen tai 18 tai 19 §:n mukaisen etuoikeusvaatimuksen, mutta ndmai tiedot eivét ole pa-
kollisia hakemuksen jéttdmiseksi tai 3 momentin mukaisen hakemispéivéin saamiseksi.

Pykélan 3 momentissa sdddettiisiin hakemispdivin myontdmisen edellytyksistd. Hakemispai-
vén tarkka madrittdminen on tdrked, silld rekister6idyn tavaramerkin suoja alkaa padsédantdi-
sesti hakemispaivastd. Sddnnokselld tdytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 38 artikla.
Hakemispdivdn mydntdmisen kriteerit tiukkenevat hieman voimassaolevan lain 17 §:sté, silld
hakemuksessa edellytetdédn direktiivin 37 artiklasta johtuen 2 momentin mukaisesti tarkempia
tietoja kuin voimassaolevassa laissa.

Singaporen sopimuksen 5 artikla méédrdd myos hakemispdivin myontdmisestd. Artiklassa lue-
tellaan vaatimuksia, joita hakemispdivdan myontdmiseksi voidaan edellyttda ja toisaalta kieltda
muiden kuin siind lueteltujen seikkojen vaatimisen. Ehdotettu sdénnds tdyttdisi Singaporen
sopimuksessa asetetut edellytykset.

Hakemispdiva on pdivi, jona hakija jattdd 2 momentissa sdddetyt vaatimukset tayttdvan hake-
muksen PRH:lle ja suorittaa hakemusmaksun. Hakemuksen tulee ndin ollen sisdltdd kaikki 2
momentissa tarkoitetut tiedot saadakseen hakemispdivian. Hakemusta ei katsota jatetyksi en-
nen kuin maksu on suoritettu. Kéytdnnossé hakemusmaksu suoritetaan séhkoisen hakemuksen
tayttdmisen yhteydessé. Jos hakijalla olisi 1 momentin mukainen erityinen syy jittda hakemus
paperisena, hakija voisi tehdd maksun PRH:n tilille ja osoittaa maksunsa hakemuksen yhtey-
dessd toimitettavalla kuitilla. Saadakseen hakemispdivédn hakijan tulisi suorittaa vahintdénkin
hakemuksen perusmaksu. Mahdollisten luokkakohtaisten lisimaksujen suorittamista PRH voi-
si vaatia hakijalta myShemminkin eiké tdmai estdisi hakemispédivin myontdmistd hakemuksel-
le. Tdmé on tarkoituksenmukaista, silld esimerkiksi tavara- ja palveluluettelossa hakijan il-
moittamat tavarat voivat kuulua luokitussééntdjen mukaan muuhun kuin hakijan ilmoittamaan
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luokkaan, miké voi johtaa siihen, ettd hakemuksessa on useampia luokkia kuin alun perin on
ilmoitettu, mistd voi aiheutua lisiluokkamaksuja. Hakemuksen tutkimisesta ja siind olevien
puutteiden korjaamisesta sdddetidén ehdotetun lain 21 §:ssé.

Pykilidn 4 momentissa sééadettéisiin tavaramerkkihakemuksen jattimisestd englanninkielelld.
Tavaramerkkidirektiivissi ei ole sddannoksid kielivaatimuksista, joten tiltd osin kyse on kan-
sallisesta sddntelystd. Oikeudesta kdyttdd viranomaisessa muuta kuin suomen-, ruotsin- tai
saamenkieltd sdddetddn kielilain (423/2003) 9 §:ssd. Ehdotetun sddnndksen mukaan tavara-
merkkihakemus voitaisiin jéttdd suomen- ja ruotsinkielen liséksi englanninkielelld, mutta til-
16in hakijan tulisi valita hakemuksessa késittelykieleksi suomi tai ruotsi, jolla menettely kay-
taisiin PRH:ssa. Hakijan ei tarvitsisi toimittaa englanninkielisesté tavara- ja palveluluettelosta
tai muustakaan hakemuksen osasta kddnnostd suomeksi tai ruotsiksi. Jéarjestely vastaisi kan-
sainvélisissd rekisterdinneissd noudatettavaa menettelyd, jossa kansainvilisen rekisteréinnin
tavara- ja palveluluettelo on rekisterissd aina vain englanniksi, mutta hakijan tulee toimittaa
mahdolliset lausunnot PRH:n kehotuksiin suomeksi tai ruotsiksi.

Singaporen sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa maéritéén, ettd tiedonantojen, ku-
ten hakemusten, osalta voidaan vaatia, ettd se on viraston hyviksymalla kielelld. Tiedonannon
mitddn tietoa tai elementtia ei kuitenkaan saa vaatia useammalla kuin yhdelld viraston hyvak-
symélla kielelld. Singaporen sopimus mahdollistaa niin ollen, ettd hakemus jatetddn englan-
ninkielelld, mutta sen sisdltimia tietoja, kuten tavaraluetteloa, ei voi edellyttidd toimitettavan
englannin liséksi muilla kielilla.

Englanninkielisen tavara- ja palveluluettelon siséltod koskisi samat 2 momentin 2 kohdassa ja
17 §:ssd mainitut vaatimukset kuin suomen- ja ruotsinkielisid tavara- ja palveluluetteloja. Eng-
lanninkielisen hakemisen mahdollistaminen helpottaisi ulkomaalaisten tai suomea tai ruotsia
huonosti puhuvien mahdollisuutta hakea tavaramerkkirekisterdintid. Mikili heidén vireille
laittaman tavaramerkkihakemuksen rekisterdinnille ei olisi esteitd, heiddn ei tarvitsisi asioida
PRH:n kanssa lainkaan suomeksi tai ruotsiksi. Jos hakemuksessa olisi puutteita tai sithen koh-
distuisi rekisterdintiesteitd, kirjeenvaihto ja menettely PRH:ssa kédytdisiin hakijan hakemuk-
sessa tekemén valinnan mukaisesti suomeksi tai ruotsiksi.

17 §. Tavaroiden ja palvelujen luokitus. Pykilan I momentissa méériteltdisiin Nizzan luokitus
ja séadettdisiin tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovellettavasta Nizzan luokituspainok-
sesta ja -versiosta. Nizzan luokituksella tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen kansainvélisesté
luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimistd varten 15 pdivand kesdkuuta 1957 tehtyd Nizzan
sopimuksella vahvistettua luokitusjérjestelméad. Suomi on liittynyt Nizzan sopimukseen vuon-
na 1973.

Hakemuksessa ilmoitettuun tavara- ja palveluluetteloon sovellettaisiin 16 §:n 3 momentin
mukaisella hakemishetkelld voimassa olevaa Nizzan luokituksen painosta ja versiota. S&annds
vastaa nykytilaa. Sddnnoksen tarkoituksena on valttaa erilliset PRH:n maardykset kulloinkin
sovellettavasta Nizzan luokituspainoksesta tai -versiosta. Talla hetkelld kansainvélinen toimis-
to julkistaa uuden painoksen Nizzan luokituksesta viiden vuoden vilein ja uuden version vuo-
sittain.

Pykidldn 2 momentissa saddettdisiin hakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin ja palveluihin
kohdistuvista tarkemmista vaatimuksista. Sddnnokselld tdytdntoonpantaisiin tavaramerkkidi-
rektiivin 39 artiklan 1-3 ja 6 kohta. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 37 on to-
dettu, ettd oikeusvarmuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan osalta ja
tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseksi tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja
palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olisi sovellettava samoja sdéntdja kaikissa jasenvalti-
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oissa, ja sddnndt olisi yhtendistettdivd EU-tavaramerkkeihin sovellettavien sdéntdjen kanssa.
Direktiivin sisdltdmat tarkemmat luokitusvaatimukset ovat perdisin Euroopan unionin tuomio-
istuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskeneesta IP TRANSLATOR -
ratkaisusta (C-307/10).

Tavaramerkille voidaan hakea rekisterdintid yhdessé tai useammassa tavara- tai palveluluo-
kassa. Nizzan luokituksen timéan hetkisessd painoksessa tavara- ja palveluluokkia on yhteensi
45, joiden alle kaikki tavarat ja palvelut sisdltyvit. Tavaramerkin yksinoikeus ja suoja-ala
kohdistuu hakemuksessa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin, ja tavara- ja palveluluettelo
toimii arvioinnin perusteena, kun esimerkiksi tavaramerkkien vélistd sekaannusvaaraa tutki-
taan esteharkinnassa.

Hakijan on ryhmiteltédva tavarat ja palvelut siten, ettd kuhunkin luokkaan kuuluvat tavarat tai
palvelut on koottu omaksi ryhmiksi, joka on numeroitu. Ryhmaét tulee esittdd numerojarjes-
tyksessé. Se, mihin luokkaan kukin tavara tai palvelu kuuluu, mééréytyy Nizzan luokitusperi-
aatteiden mukaisesti. Jos hakija on ilmoittanut tavaran tai palvelun véérdén tavara- tai palvelu-
luokkaan, hakemuksen katsottaisiin kattavan ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut
kuuluvat. Tavara- ja palveluluettelo ei saa sisdltdd haettua merkkia tai toisen tavaramerkkeja.

Tavarat ja palvelut on yksiloitdva niin selvasti ja tismaéllisesti, ettd tdimén perusteella voidaan
médrittdd haetun suojan laajuus. Tavaroiden ja palvelujen ilmoittamisessa voidaan kayttda
Nizzan luokkaotsikoiden yleisnimikkeitd tai muita yleisid termejé edellyttéen, ettd ne tdyttivit
selkeyden ja tdsméllisyyden vaatimukset. Jotkin Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleis-
nimikkeistd voivat olla epatdsmallisid ja niitd tulee tismentda, jotta ne tayttaisivit selkeyden ja
tasmallisyyden vaatimukset. Esimerkiksi tdlld hetkelld luokan 7 luokkaotsikon nimiketta ko-
neet” ja luokan 37 luokkaotsikon nimikkeitd "huolto ja korjaus” ja “asennuspalvelut” on pidet-
ty Euroopan unionin tavaramerkkivirastojen yhteisessé tiedoksiannossa 28 péivéind lokakuuta
2015 liian epétdsmallisind ja niitd on tullut tisment&a.

Pykélan 3 momentissa vahvistettaisiin tavara- ja palveluluettelossa ilmoitettujen tavaroiden ja
palvelujen sanamerkityksen mukainen tulkinta. S@dnndkselld tdytdntoonpantaisiin tavara-
merkkidirektiivin 39 artiklan 5 kohta. Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden
sekd muiden tavara- ja palveluluettelossa ilmoitettujen yleisten termien katsotaan kattavan
kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat tavarat tai palvelut.
Vastaava kdytantd on ollut voimassa PRH:ssa 1 péivistéi lokakuuta 2012 alkaen.

18 §. Ulkomaiseen hakemukseen perustuva etuoikeus. Pykalan I momentissa sdddetddn etuoi-
keuden saamisesta ulkomaisen aiemman tavaramerkkihakemuksen perusteella. Sddnnds perus-
tuu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaan. Voimassaolevassa laissa etuoikeudesta ulkomaisen
hakemuksen perusteella sdédetéén hyvin suppeasti 30 §:ssd ja tarkemmat edellytykset 16ytyvit
tavaramerkkiasetuksen 17—17 ¢ §:std. Ehdotetulla sddnnokselld ei muuteta voimassaolevaa oi-
keustilaa, vaan pyritddn selkeyttdmain etuoikeutta koskevat vaatimukset ja menettely.

Sdannoksen mukaan Suomessa tehty hakemus katsottaisiin tehdyksi samana pdivana kuin sa-
maa merkkid koskeva ulkomainen hakemus, eli suomalainen hakemus saisi hyvékseen ulko-
maisen hakemuksen hakemispéivin. Suomessa tehdyn tavaramerkkihakemuksen yksinoikeus
ja suoja alkaisi néin ollen ulkomaisen hakemuksen hakemispéivistd. Tavaramerkkihakemuk-
sen etusija esimerkiksi suhteessa muihin tavaramerkkihakemuksiin tai muihin kéytt66n otet-
tuihin tavaramerkkeihin méardytyisi tdméan pédivan perusteella. Edellytyksend etuoikeudelle
on, ettd hakemus laitetaan 16 §:n 3 momentin mukaisesti vireille Suomessa kuuden kuukauden
kuluessa siitd, kun hakemus on tullut vireille EUIPO:ssa tai toisessa valtiossa. Kuuden kuu-
kauden méérdaikaan ei lasketa hakemispéivdd EUIPO:ssa tai toisessa valtiossa. Liséksi valtion
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osalta edellytetdédn, ettd se on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajérjeston perus-
tamissopimuksen jdsen. Sdénnostd sovellettaisiin liséksi sellaisiin Suomen ulkopuolella teh-
tyihin hakemuksiin, jotka PRH erityisistd syisté katsoisi Pariisin yleissopimuksen tai Maail-
man kauppajdrjeston perustamissopimuksen sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastet-
tavaksi. Téllaisia hakemuksia voisivat olla esimerkiksi alueellisissa tavaramerkkivirastoissa,
kuten Benelux-maiden teollis- ja tekijanoikeusvirastossa tehdyt hakemukset.

Pykéldan 2 momentissa sdddettdisiin etuoikeuspyynnon esittimisestd. Etuoikeuspyyntd tulisi
esittdd 16 §:n 1 momentin mukaisessa tavaramerkkihakemuksessa. Voimassaolevan tavara-
merkkiasetuksen 17 §:n 2 momentin mukaan etuoikeuspyyntd on esitettdvé kuukauden kulu-
essa tavaramerkkihakemuksen tekemisestd. Ehdotetulla sddnnokselld muutettaisiin etuoikeus-
pyynnon esittdmiselle varattua méadrdaikaa. Kaytdnnossd etuoikeuspyynto esitetddn jo talla
hetkelld aina tavaramerkkihakemuksessa. Sdannos ei siis muuttaisi jo kdytdnndssa omaksuttua
toimintatapaa. Sddnnds mahdollistaisi liséksi tavaramerkkihakemusten nopeamman kasittelyn,
kun PRH:n ei tarvitsisi odottaa kuukauden méairdaikaa sen varalta, toimitetaanko etuoikeus-

pyynto.

Hakemuksen yhteydessa olisi ilmoitettava, missi ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu
aiempi ulkomainen hakemus on tehty. Ulkomaisen hakemuksen hakemusnumero tulisi ilmoit-
taa niin pian kuin mahdollista. Jos etuoikeus ei kohdistuisi kaikkiin suomalaisessa tavara-
merkkihakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, olisi lisdksi ilmoitettava ne ta-
varat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu. My0Ohéssé jétettyd tai muutoin puutteellista etu-
oikeuspyyntod ei hyvaksyttiisi, jolloin tavaramerkkihakemus saisi suojaa 16 §:n 3 momentin
mukaisesta kansallisesta hakemispéivéstdén alkaen.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisen selvittdimisvelvollisuuden nojalla PRH voisi pyytaa
hakijaa toimittamaan todistuksia, jdljenndksid tai muuta néyttod aiemmasta ulkomaisesta ha-
kemuksesta ja etuoikeuden yksityiskohdista. PRH voisi pyytdd esimerkiksi todistuksen hake-
muksen saapumispdivéstd ja hakijan nimesté tai jidljennoksen hakemuksesta ja sen tarkoitta-
masta tavaramerkistd. Jos PRH pyytiisi esimerkiksi todistuksen aiemmasta hakemuksesta, to-
distuksen tulisi olla sen viranomaisen antama ja oikeaksi todistama, joka on vastaanottanut ai-
emman hakemuksen. Jos pyydettyja todisteita tai muuta ndyttod ei toimitettaisi, etuoikeus-
pyyntod ei hyvéksyttdisi ja hakemus saisi suojaa kansallisesta, 16 §:n 3 momentin mukaisesta
hakemispéivéstién alkaen.

Pykilidn 3 momentissa séddettdisiin, ettd etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimméiseen 1
momentissa tarkoitettuun rekisterdintihakemukseen. Sddnnds perustuu Pariisin yleissopimuk-
sen 4 artiklan ¢ kohdan 2 alakohtaan, jonka mukaan kuuden kuukauden médrdaika lasketaan
ensimmadisestd hakemuksesta. S&énnds vastaa voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17 b
§:aa.

19 §. Kansainvdlisessd ndyttelyssd esittelemiseen perustuva etuoikeus. Pykélassa sdddettéisiin
etuoikeuden saamisesta tavaramerkin esittelemisestd kansainvélisessa nayttelyssd. Sdannds pe-
rustuu Pariisin yleissopimuksen 11 artiklaan. Sd4nnds vastaisi voimassaolevan lain 18 §:44.
Sdidnnds eroaa voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17 c §:std siind, ettd etuoikeuspyyntd
tulisi esittdd hakemishetkelld, kun aiemmin etuoikeutta on voinut pyytda 1 kuukauden kulues-
sa hakemuksen tekemisesti. Sddnnoksen soveltaminen on kéytéinnossd hyvin harvinaista.

Kansainvilisistd ndyttelyistd madratdan kansainvilisid ndyttelyjda koskevassa, Pariisissa 22
paivand marraskuuta 1928 tehdyssd sopimuksessa (SopS 35-36/1937), johon Suomi on liitty-
nyt vuonna 1937. Pyytdesséddn etuoikeutta kansainvilisen nédyttelyn perusteella hakijan on tar-
vittaessa selvitettivé, etté néyttely on ollut sopimuksen tarkoittama kansainvilinen néyttely.
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Pykélan I momentin mukaan tavaramerkin hakija voi tietyin edellytyksin saada hakemuksel-
leen etuoikeuden kansainvilisessd ndyttelyssd naytteilleasettamispdivastd. Tavaramerkkid on
tullut kdyttad ndyttelyssd tavarassa tai palvelussa, ja kdyton on tullut tapahtua ensimmaéisen
kerran niyttelyssd. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulee laittaa vireille kuuden kuukauden
kuluessa siitd péivésté, jona tavara tai palvelu pantiin ensiksi néytteille.

Pykélan 2 momentissa sdadettiisiin, ettd etuoikeuspyynto tulisi esittdd 16 §:n 1 momentin mu-
kaisessa tavaramerkkihakemuksessa. Hakemuksessa tulisi ilmoittaa, missé néyttelyssa ja mil-
loin tavaramerkki on ensi kertaa laitettu ndytteille. Mikéli ndma edellytykset tiyttyvét, kansal-
linen tavaramerkkihakemus saisi yksinoikeuden ja suojaa toisia yksinoikeuksia vastaan kan-
sainvélisen ndyttelyn néytteilleasettamispdivéasta.

Etuoikeus kohdistuu vain niihin tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat olleet esilld kansainvali-
sessd ndyttelyssd. Jos etuoikeus ei kohdistuisi kaikkiin tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettui-
hin tavaroihin tai palveluihin, olisi etuoikeuspyynnossé liséksi ilmoitettava ne tavarat tai pal-
velut, joihin etuoikeus kohdistuu.

My®ohéssa jatettyd tai muutoin puutteellista etuoikeuspyyntod ei hyvéksyttdisi, missd tapauk-
sessa tavaramerkkihakemus saisi suojaa 16 §:n 3 momentin mukaisesta kansallisesta hakemis-
paivastiin alkaen.

20 §. Hakemuksen tai rekisterdinnin jakaminen. Pykélan I momentissa sédédettéisiin mahdolli-
suudesta jakaa tavaramerkkihakemus kahteen tai useampaan hakemukseen. Sdénnds vastaisi
voimassaolevan lain 17 a §:n 1 momenttia ja silld tdytdntoonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin
41 artikla tavaramerkkihakemusten jakamisen osalta. Hakemuksen ja rekisterdinnin jakami-
sesta madratadn lisdksi Singaporen sopimuksen 7 artiklassa.

Tavaramerkkihakemus voidaan jakaa pyynnostd, joka osoitetaan PRH:lle. Hakemuksen jaka-
mista tdytyy pyytdd tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkin hakija. Pyynndssé tulee il-
moittaa, mitd alkuperdisessd hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja kukin jaettu
hakemus koskee, ja mité tavaroita tai palveluja jaa alkuperdiseen hakemukseen.

Jakamalla saatujen hakemusten hakemispéivéind pidetédn alkuperdisen hakemuksen hakemis-
pdivai. Jos alkuperdiseen hakemukseen kohdistuu 18 tai 19 §:n mukainen etuoikeus, jakamal-
la saadut hakemukset saavat hyvikseen myos etuoikeuspéivin. Jos etuoikeus koskee vain joi-
takin tavaroita tai palveluja, etuoikeus seuraa nditd tavaroita ja palveluja.

Pykélan 2 momentissa saddettdisiin 1 momentin soveltumisesta my0s tavaramerkkirekisterdin-
tien jakamiseen. S&dnnos vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 17 a §:n 2 momenttia ja silla
tayténtoOnpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 41 artikla rekisterdintien jakamisen osalta. Rekis-
terdinnin jakamista voisi pyytdd tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkin haltija.

21 §. Puutteellisen hakemuksen kdsittely. Pykalan I momentissa sdddettéisiin tavaramerkkiha-
kemuksen tutkimisesta ja puutteiden korjaamisesta. Sddnnds vastaa voimassaolevan lain 19
§:44 tdsmentden kuitenkin médrdajan puutteiden korjaamiselle. Singaporen sopimuksen sovel-
tamissddntojen 5 sdénndssd asetetaan vihimmaismaérdaikoja hakemuksessa olevien muodol-
listen puutteiden korjaamiselle. Sdénndksen mukaan méirdajan muodollisten puutteiden kor-
jaamiselle tulisi olla vahintddn kuukausi, jos hakijan osoite on jdsenvaltion alueella, ja kaksi
kuukautta, jos hakijan osoite on jasenvaltion ulkopuolella. Selkeyden vuoksi ehdotetussa
sddnndksessd on sama kahden kuukauden méédrdaika kaikille hakijoille ja se soveltuisi mui-
hinkin kuin hakemuksen muodollisiin puutteisiin.
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Sdannoksen mukaan PRH tutkii tavaramerkkihakemuksen 16-19 §:n mukaiset edellytykset,
eli sisdltddko hakemus kaikki edellytettavét tiedot, onko luokitus ilmoitettu sddnndsten mukai-
sesti ja onko etuoikeuteen vedottu oikein 18 ja 19 §:n mukaisesti. PRH tutkii myds, onko re-
kisterdinnille 12 §:n mukaisia absoluuttisia eli ehdottomia hylkdysperusteita tai 13 §:n mukai-
sia suostumuksenvaraisia eli relatiivisia hylkdysperusteita. Mikédli hakemuksessa olisi puuttei-
ta tai sithen kohdistuisi hylkdysperusteita, PRH asettaisi kahden kuukauden maardajan puut-
teiden korjaamiseksi, lausunnon antamiseksi tai muun selvityksen esittdmiseksi. Médrdaikaa
voidaan pidentdi hallintolain 33 §:n 2 momentin mukaisesti.

Jos kyse olisi puutteista tavaramerkkihakemuksen 16 §:n 1-3 momentin mukaisissa vireille tu-
lon edellytyksissd, hakemus saisi hakemispéivin vasta, kun hakija olisi toimittanut 16 §:n 3
momentin mukaisesti virastolle kaikki edellytetyt tiedot ja suorittanut maksut. Mikéli puutteita
ei PRH:n kehotuksesta huolimatta méariajassa korjattaisi, hakemusta ei otettaisi tutkittavaksi.
Tama vastaisi Singaporen sopimuksen soveltamissddntdjen 5 sadnnon 2 kohtaa.

Sadnnoksessd mainitulla puutteen korjaamisella tarkoitettaisiin esimerkiksi tavara- ja palvelu-
luettelossa ilmoitetun epitidsmallisen tai epdselvdn nimikkeen tdsmentdmistd tai merkin seli-
tyksen tai vériselityksen toimittamista, mikéli merkkityypiltd sellaista edellytettdisiin. Lausun-
to ja selvitys voisivat koskea esimerkiksi suostumuksen toimittamista esteeksi asetetun yksin-
oikeuden haltijalta, hakijan perusteltua huomautuksen kiistdmisti, tai selvitystd kdyton kautta
saavutetusta merkin erottamiskyvysté.

Pykilin 2 momentissa sédddettdisiin hakemuksen raukeamisesta, jollei | momentin mukaisessa
kehotuksessa mainittuja puutteita ole korjattu tai hakija ole antanut lausuntoansa tai esittanyt
selvitystd. Voimassaolevan lain 19 §:n mukaan tavaramerkkihakemus jai sillensd kokonaisuu-
dessaan, jos puutteita ei korjata médrdajassa. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mukaan, jos
tavaramerkin rekisterdinnin hylkéysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, re-
kisterdinnin hylkddminen koskee vain niité tavaroita. Vastaavasti direktiivin 39 artiklan 4
kohdan mukaan keskusvirasto voi hylétd hakemuksen vain epdselvien ja epétdsmaéllisten luo-
kituksen nimikkeiden tai termien osalta, jos hakija ei ehdota uutta hyvaksyttdvda sanamuotoa.
Koska luokituspuutteiden tai hylkdysperusteiden vuoksi hakemusta ei voida kokonaisuudes-
saan hyldtd, jos puute koskee vain osaa tavaroita ja palveluita, vaan se voidaan hylétd vain
puutteellisilta osin, ei hakemus voi myoskdén raueta kokonaisuudessaan, jos puute kohdistuu
vain osaan haetuista tavaroista ja palveluista. Hakemus raukeaisi vain huomautetuilta osin. Jos
kehotus koskisi koko hakemusta, hakemus myos raukeaisi kokonaisuudessaan, eli hakemuk-
sen kasittely kokonaisuudessaan padttyisi. Tama vastaisi tilla hetkelld voimassa olevaa tilan-
netta kansainvilisten rekisterdintien osalta.

Voimassaolevan lain 19 §:std poiketen tavaramerkkihakemus, jonka puutteita ei ole mééra-
ajassa korjattu tai josta ei ole annettu lausuntoa tai esitetty selvitystd, ei jéisi sillensd, vaan
raukeaisi. Raukeamisesta lahetettdisiin hakijalle ilmoitus, jossa kerrottaisiin hakemuksen ka-
sittelyn paattymisestd ja mahdollisuudesta saada asia jilleen vireille ehdotetun lain 22 §:n mu-
kaisesti. Raukeaminen ei olisi pdatds, josta voitaisiin valittaa markkinaoikeudelle. Vaikka hal-
lintolain padsddannon mukaan viranomaisen ratkaisusta on annettava kirjallinen, perusteltu, va-
lituskelpoinen paitds, olisi tdssé tilanteessa perusteltua, ettd hakemuksen raukeamista koskeva
ilmoitus ei olisi valituskelpoinen. Hakijalla on raukeamisen jdlkeen mahdollisuus 22 §:n mu-
kaiseen hakemuksen uudelleen vireille saattamiseen eli késittelyn jatkamisen pyytédmiseen.
Tama toimisi hakijan keinona saada asia uudelleen tarkasteltavaksi. Mikéli tdman késittelyn-
jatkamispyyntdd koskevan miérdajan rinnalla olisi valitusaika raukeamispadtoksestd markki-
naoikeuteen, olisi mahdollista, ettd samaa hakemusta koskeva prosessi, jotka molemmat téh-
taisivit samaan tulokseen eli hakemuksen uudelleen vireille saamiseen, olisi vireilld kahdessa
eri instanssissa (markkinaoikeudessa ja PRH:ssa). Tdma voisi johtaa ristiriitaisiin ratkaisuihin.
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Liséksi, koska hakemuksen raukeaminen johtuu siitd, ettd hakija ei ole millddn tavoin reagoi-
nut tai vastannut hénelle toimitettuun kehotukseen, olisi raukeamista koskevan paitdksen si-
séltd hyvin suppea. Tilld hetkelld ndihin varsin suppeisiin sillenséjéttopadtoksiin on ollut hy-
vin hankala saada muutosta valittamalla markkinaoikeuteen juuri siité syysté, ettd pddtoksessi
todetaan l14dhinnd, ettd kehotukseen ei ole vastattu médriajassa.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin hakemuksen hylkdamisestd. Jos sen jidlkeen, kun PRH on
lahettdnyt kehotuksen ja hakija on tdhdn toimittanut vastauksensa, tavaramerkin rekisterdimi-
selle on edelleen olemassa este, hakemus hylétddn esteellisiltd osin. S&annos vastaa voimassa-
olevan lain 19 §:n 2 momenttia. PRH voi kuitenkin antaa my6s uuden kehotuksen, jos siihen
on aihetta. Padsdantdisesti uusia kehotuksia ei rekisterdintimenettelyssé anneta, vaan kaikki
huomautettavat seikat tulisi ilmeti ensimmaéisesti kehotuksesta. Edelld sanotulla ei ole kuiten-
kaan tarkoitettu rajoitettavan PRH:n oikeutta antaa erikseen kehotus hakemuksen muodollisis-
ta seikoista, kuten luokituksesta, ja asiallisista seikoista, kuten hylkaysperusteista.

Uudelle kehotukselle hakijan vastauksen jdlkeen voi olla aihetta esimerkiksi tilanteessa, jossa
hakija on toimittanut suostumuksen rekisterdinnin esteeksi asetetun yksinoikeuden haltijalta,
mutta suostumus on annettu vain osalle haetuista tavaroista ja palveluista eikéd hakija ole suos-
tumuksen mukaisesti vastauksessaan rajannut tavara- ja palveluluetteloa. Uudelle kehotukselle
voisi olla aihetta myds esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija on toimittanut nayttéa merkin kay-
ton kautta saadusta erottamiskyvysté, mutta ndyton osalta kaivataan lisdselvitysti tai tavara- ja
palveluluettelon rajausta.

22 §. Rauenneen hakemuksen kdsittelyn jatkaminen. Pykdldssa sdddettdisiin 21 §:n 2 momen-
tin mukaisesti rauenneen hakemuksen késittelyn jatkamisesta. Sddnnds perustuu Singaporen
sopimuksen 14 artiklaan ja on uusi vaihe rekisterdintimenettelyssd. Singaporen sopimuksen
soveltamissdantdjen 9 sddnndn 2 kohdan ii alakohdan mukaan méiéiréiajan késittelyn jatkamis-
pyynndlle tulee olla véhintéén kaksi kuukautta alkuperéisen maaraajan paattymisestd. Jasen-
valtio voi edellyttéa, ettd puutteellinen toimi suoritetaan saman mééréajan kuluessa tai yhdessi
kasittelyn jatkamispyynnon kanssa.

Ehdotetun sdéinndksen mukaan hakijan tulee pyytédd hakemuksen kisittelyn jatkamista kahden
kuukauden kuluessa puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittdmistd var-
ten asetetun médrdajan péadttymisestd. Jos alkuperdistdi médrdaikaa on hallintolain 33 §:n 2
momentin mukaisesti pidennetty, méairdaika késittelyn jatkamispyynnon esittdmiselle alkaa
tdman pidennetyn médrdajan paattymisestd. Hakijan tulee kahden kuukauden kuluessa esittaa
pyyntd PRH:lle. Késittelyn jatkamispyynnon yhteydessé tulee suorittaa maksu ja antaa lausun-
to tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys. Lausunto tai selvitys voi
koskea esimerkiksi tavara- ja palveluluettelon rajaamista, PRH:n kehotuksen kiistdmisté tai
suostumuksen toimittamista esteeksi asetetun yksinoikeuden haltijalta. Puutteellisuuden kor-
jaamista voi olla esimerkiksi mahdollisen lisdluokkamaksun suorittaminen. Maksu késittelyn
jatkamispyynnostad tulee suorittaa samalla kun pyynto jatetdan PRH:lle. Mahdollisten pankki-
en vilisten siirtojen vuoksi péivi, jolloin maksu on kéytettdvissd PRH:n tililld voi olla myo6-
hempikin kuin maksun suorituspdivé.

Jos hakemusta koskeva kehotus on koskenut vain osaa hakemuksessa ilmoitetuista tavaroista
ja palveluista, hakemusta ei 21 §:n 2 momentin mukaisen raukeamisen johdosta jaeta. Hake-
mus odottaa kokonaisuudessaan raukeamisen jalkeen kaksi kuukautta, esittddko hakija kasitte-
lyn jatkamispyynnon. Jos pyyntd esitetdén, hakemus tulee uudelleen vireille ja hakemuksen
kasittelyd jatketaan kokonaisuutena. Jos kisittelyn jatkamispyynt6d ei esitetd, hakemus rau-
keaisi vain huomautetuilta osin, ja muilta kunnossa olevilta osin menettelyé jatkettaisiin kohti
rekisterdintia.
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Singaporen sopimuksen soveltamissddntdjen 9 sdédnnon 4 kohdassa on lueteltu poikkeuksia,
joiden osalta jasenvaltion ei tarvitse tarjota késittelyn jatkamista. Tallaisia poikkeuksia, joista
késittelyn jatkamista ei voisi pyytdd, voisivat olla esimerkiksi médrdaika uudistamismaksun
suorittamiselle, etuoikeuspyynnon esittamiselle ja toimenpiteet, joiden osalta késittelyn jatka-
mispyyntd on jo myonnetty.

Ehdotetun sdénndksen mukaan kisittelyn jatkamista voidaan pyytdd 21 §:n 2 momentin mu-
kaisesti rauenneista hakemuksista. Hakemukset voivat raueta, jos ne eivit 21 §:n 1 momentin
mukaisesti tdytd 16—19 §:ssé sdéddettyjd edellytyksid tai jos rekisterdinnille on 12—13 §:n mu-
kainen hylkaysperuste eikd hakija vastaa kehotukseen. Tésté johtuen késittelyn jatkaminen ra-
Joittuu padasiassa vain tavaramerkin rekisterintihakemusten kasittelyyn. Kasittelyn jatkamis-
pyyntda ei voida esittdd esimerkiksi vditemenettelyssd tai hallinnollisessa menettamis- tai mi-
tatdintimenettelyssi asetetun méérdajan ohittamisesta. Késittelyn jatkamispyyntd ei néin ollen
sovellu inter partes -menettelyihin. Késittelyn jatkamispyynt6ad ei voida esittdd mydskddn esi-
merkiksi rekisterdinnin 30 §:n mukaiselle uudistamiselle asetetusta méadrdajasta, 18 tai 19 §:n
mukaiselle etuoikeuspyynnon esittémiselle asetetusta médréajasta, tai itse késittelyn jatkamis-
pyynnon esittdmiselle asetusta kahden kuukauden méériajasta. Selvyyden vuoksi todetaan, et-
ta kasittelyn jatkamista voidaan pyytdd myds Suomeen kohdennettuun kansainvéliseen rekis-
terdintiin liittyen, jonka hyvéiksymisedellytykset PRH tutkii vastaavalla tavalla kuin kansallis-
ten tavaramerkkihakemusten. Lisdksi 44 §:n 2 momentissa sdddetddn tavaramerkkii tai tava-
ramerkkihakemusta koskevien merkitsemis- ja muutospyyntdjen ka51ttelysta jossa pyynnon
raukeamiseen ja késittelyn jatkamiseen sovellettaisiin 21 ja 22 §:48. Sadénnoksen mukaisesti
esimerkiksi luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemispyynnon késittelyd voitaisiin
sen raukeamisen jalkeen jatkaa, jos tavaramerkin haltija tai hakija pyytdisi jatkamista ja tayt-
taisi 22 §:ssd sdddetyt edellytykset. Kasittelyn jatkamista tulisi talldinkin pyytda kahden kuu-
kauden kuluessa merkitsemis- tai muutospyyntod koskevan puutteen korjaamista, lausunnon
antamista ja selvityksen esittdmistd varten asetetun méérdajan padttymisesta.

Kisittelyn jatkamismahdollisuuden rajoittamista vain yhteen kertaan hakemusta kohden tai
kehotusta kohden ei pideté tarpeellisena. Samasta hakemuksesta voisi tulla rekisterdintimenet-
telyn eri vaiheissa kehotuksia eri seikkoja koskien, ja néin ollen olisi mahdollista, ettd késitte-
lyn jatkamistakin pyydettdisiin menettelyn eri vaiheissa. On kuitenkin epitodennikdistd, ettéd
késittelyn jatkamista pyydettdisiin samaa hakemusta koskien useammin, joten késittelyn jat-
kamisen lukuméériiselle rajaamiselle ei ole tarvetta.

23 §. Kolmansien osapuolten huomautukset Pykélassa saddettdisiin menettelyn ulkopuolisten,
kolmansien osapuolten PRH:lle tekemistd huomautuksista. Sddnndkselld tdytdntdonpannaan
tavaramerkkidirektiivin 40 artikla. Ehdotetunlaista sddnndstd ei ole voimassaolevassa laissa,
mutta kdytdnnossd PRH on sallinut menettelyjen ulkopuolisten toimittaa huomautuksia tava-
ramerkkihakemuksista, joten sddnnds ei muuta kaytdnnossd noudatettua oikeustilaa.

Sadnnoksessd mainituilla kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan mm. luonnollisia henkilGitd, oi-
keushenkil6itd seké erilaisia valmistajia, tuottajia, palvelujen tarjoajia, kauppiaita ja kuluttajia
edustavia ryhmittymia tai elimié, jotka eivdt ole menettelyn asianosaisia. Sdannoksessa todet-
taisiin selvyyden vuoksi, ettei huomautuksen tekeminen mydskéan tee kolmannesta osapuoles-
ta asianosaista rekisterdintimenettelyssd. PRH ei ndin ollen informoisi huomautuksen tekijaa
viran puolesta menettelyn etenemisesti tai siind tehdyistd paatoksistd. Huomautuksen tekiji ei
olisi asianosainen mydskadn valitusasteissa kaytdvissd menettelyissd, ellei hdnelld olisi hallin-
tolainkdyttolain (586/1996) 6 §:n 1 momentin perusteella valitusoikeutta.

Huomautuksen voisi jéttdd tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd. Huomautuksessa voidaan
tuoda esiin esimerkiksi seikkoja, miksi tavaramerkkié ei tulisi rekisterdidd, kuten selvitysti
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haetun merkin erottamiskyvyttomyydesté taikka hakijan vilpillisestd mielestd. Huomautukset
voivat olla vapaamuotoisia. Huomautus annettaisiin tiedoksi tavaramerkin hakijalle, ja PRH
huomioisi sen mahdollisena lisdndyttond muiden sen omassa selvityksessd esiin tulleiden ja
hakijan toimittamien selvitysten ohella.

Tavaramerkkidirektiivin 40 artiklan 2 kohdassa on todettu, ettd huomautuksia voitaisiin toi-
mittaa lisdksi yhteisomerkkien erityisistd hylkdysperusteista seké takuu- ja tarkastusmerkkien
erityistd hylkdysperusteista, mikéli takuu- ja tarkastusmerkeistd sddnnellddn jisenvaltiossa.
Koska ehdotetun 80 §:n 1 momentin mukaan yhteiso- ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan sa-
moja sdannoksid kuin tavallisiin tavaramerkkeihin, ellei 8 luvussa toisin sidddetd, ei tdsséd ole
tarpeen erikseen sdétdd lausumien antamisesta yhteiso- ja tarkastusmerkkeihin liittyen.

24 §. Tavaramerkin rekisterointi ja rekisterdinnin julkaiseminen. Pykéldssa sdddettiisiin tava-
ramerkkihakemuksen rekisterdinnistd ja julkaisemisesta. Saannds vastaa muilta osin voimas-
saolevan lain 20 §:n 1 momenttia, mutta rekisterdinnin kuuluttamisen sijasta todettaisiin, ettd
PRH julkaisee rekisterdinnin verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Jos
esimerkiksi PRH:n verkkosivut olisivat teknisen héirién vuoksi poissa kaytosté, julkaiseminen
voitaisiin tehdd muulla yleiselld tavalla, kuten esimerkiksi virallisessa lehdessa julkaisemalla.
Rekisterdinnin julkaisemisesta alkaa 32 §:n mukaisesti vaiteaika.

PRH:n on rekisterditédvd tavaramerkki, jos hakemus tdyttda sille 16-19 §:ssé asetetut vaati-
mukset eikd rekisterdinnille ole 12—13 §:n mukaista hylkédysperustetta. PRH:n suorittama re-
kisterdinnin hyvéksyminen on hallintolain 7 luvun mukainen hallintopéétos.

25 §. Merkin muuttaminen. Pykildssd sdddettdisiin merkkiin tehtdvistd muutoksista. Saannos
vastaisi muutoin voimassaolevan lain 23 §:44, mutta sddnnoksessd mainittaisiin tavaramerkin
haltijan lisdksi nimenomaisesti my0s hakija. Séannds koskisi néin ollen seké rekisterdityjé ta-
varamerkkejé ettd tavaramerkkihakemuksia. Sddnnos vastaisi nykyistd kéytintod ja oikeusti-
laa.

Merkkiin voitaisiin hakemuksen jattimisen jilkeen tehdd vain véhiisid muutoksia. Edellytyk-
send muutoksen hyviksymiselle on, ettd muutos ei muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Sa-
namerkeissd pienikin muutos merkitsee helpommin, etté merkin kokonaisvaikutelma muuttuu
(tuomio 20.12.2005/3485, KHO:2005:3485, DUPONT). Niin ollen sddnnos todenndkdisesti
soveltuisi enemmén erilaisiin kuviomerkkeihin, sanan ja kuvion siséltéviin yhdistelmémerk-
keihin tai muihin kuviollisen elementin siséltdviin merkkeihin. Pyyntd merkin muuttamiseksi
tehdddn PRH:1lle. PRH:n ei tarvitse kuulla mahdollisia tavaramerkkirekisteriin merkittyjd pan-
tin- ja lisenssihaltijoita ennen muutospyynnon hyviksymistd. Rekisterdidyn merkin muutos-
pyynnon késittelyssd noudatettaisiin 44 §:n mukaista menettelyé.

26 §. Tavaramerkkirekisterin tietosisdlto, henkildtietojen kdsittely ja tietojen luovutus. Pyka-
lan 1 momentissa sdddettdisiin tiedoista, jotka merkitddn PRH:n tavaramerkkirekisteriin.
Saanndkseen olisi mainittu kootusti ja yleisemmalla tasolla kaikki télld hetkelld voimassaole-
vassa laissa ja tavaramerkkiasetuksessa hajallaan olevat tiedot siitd, mitd tietoja mm. hake-
muksista ja hakijoista tavaramerkkirekisteriin kirjataan. PRH yllépitéisi tavaramerkkirekisterid
kuten tilldkin hetkelld. PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin sille toimitettuihin hakemuk-
siin ja muihin asiakirjoihin siséltyvét tiedot. Tavaramerkkihakemusten liséksi tietoja merkit-
tdisiin esimerkiksi erilaisista tavaramerkkeihin kohdistuvista pyynnoistd sekd menettelyiden
aikana toimitettavista muista asiakirjoista, kuten suostumuksista, valtakirjoista, tai kdyton
kautta saavutettua erottamiskykyé osoittavista asiakirjoista.
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PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin tavaramerkkien kisittelyn kannalta tarpeelliset henki-
16ita koskevat yksilointi- ja yhteystiedot. Téllaisia tietoja olisivat mm. tavaramerkin hakijan ja
haltijan, véitteentekijdn, menettdmis- tai mititdintimenettelyn hakijan, rekisteriin merkittdvan
pantin- ja lisenssinhaltijan sekd mahdollisen asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Kuten jéljempé-
nd yksityiskohtaisten perusteluiden kohdassa 5.1, on todettu, PRH:lla on lisdksi ehdotetun tie-
tosuojalain 29 §:n perusteella oikeus késitelld henkiltunnuksia.

PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin liséksi haettua tai rekisteroityd tavaramerkkia koskevat
tiedot. Téllaisia tietoja olisivat mm. merkin kuvaus, tavaramerkin hakemus- ja rekisterdinti-
numero, merkinté yhteiso- tai tarkastusmerkisté seké niitd koskevat kayttomaardykset. PRH
merkitsisi myds mahdollisen merkin selityksen, jota voidaan tarvita merkeisté, joiden osalta
selitys tdsmentéd ja selventdd suojattavan merkin kohdetta ja suoja-alaa. Sen sijaan voimassa-
olevasta kéytdnnostd poiketen tavaramerkkirekisteriin ei merkittdisi endd merkkien translitte-
raatioita, kuten edelld 16 §:n 2 momentin perusteluissa on todettu.

Tavaramerkkié koskeva tieto, joka tavaramerkkirekisteriin merkittéisiin, olisi my0s péiva, jos-
ta alkaa 46 §:n 2 momentin mukainen viiden vuoden jakso. Téstd pidivaméadrastd alkaa viiden
vuoden jakso, jonka aikana tavaramerkkid tulisi padsdantoisesti kayttad. Tavaramerkkirekiste-
riin merkitddn paiva, jolloin viitteitd ei voida enda esittdd, eli véiteajan paattymispdivad seu-
raava pdivi, tai jos viite on esitetty, pdivd, jona vditemenettelyn lopettavasta paatoksestd on
tullut lainvoimainen tai védite on peruutettu. Kansainvilisten rekisterdintien osalta tavaramerk-
kirekisteriin merkitéén péivé, jolloin tavaramerkkié ei voida enda hylété tai jolloin sité vastaan
el endd voida esittdd véitteitd. Jos on esitetty véite, tavaramerkkirekisteriin merkitddn péivé,
jolloin véitemenettelyn lopettavasta paatoksestd on tullut lainvoimainen tai jolloin viite on pe-
ruutettu. Jos on ilmoitettu ehdottomiin tai suhteellisiin perusteisiin perustuvasta kieltdytymi-
sestd, rekisteriin merkitdén pdivé, jolloin kieltdytymisesté on tullut lainvoimainen.

Tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyvid tietoja, jotka PRH merkitsisi tavaramerk-
kirekisteriin, olisivat mm. tavaramerkin hakemis- ja rekisterdintipdivé, mahdolliset etuoikeu-
teen liittyvét tiedot, tavara- ja palveluluettelo, rekisteréinnin voimassaolon viimeinen pdivé ja
uudistamisen pdiva sekd tieto, ettd rekisterdinti ei ole lainvoimainen. PRH merkitsisi tavara-
merkkirekisteriin myds tavara- ja palveluluettelon tismentdmistd koskevien pyyntdjen sisallot
ja niitd koskevat ratkaisut.

Tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet, jotka PRH merkitsisi
tavaramerkkirekisteriin, voivat koskea esimerkiksi tavaramerkin hylkddmistd, raukeamista,
kasittelyn jatkamista, 20 §:n mukaista jakamista, 25 §:n mukaista muuttamista, véitettd, me-
nettdmistd tai mititdintid koskevaa hakemusta, tavaramerkin poistamista tai siitd luopumista,
panttausta, lisenssié, luovutusta, ulosmittausta, yrityssaneerausta, kanteen vireillepanoa, yhtei-
s0- tai tarkastusmerkin kayttomadraysten muutosta tai tavaramerkin 102 §:n mukaista muun-
tamista. Naiden lisdksi 92-99 §:ssé sdéddetéddn tilanteista, joissa PRH tekee kansainvéliseen re-
kisterdintiin liittyvien toimenpiteiden johdosta merkintdja tavaramerkkirekisteriin.

Pykélan 2 momentissa sdddettiisiin siitd, missd tarkoituksessa PRH késittelee henkil6tietoja
tavaramerkkirekisterissd. Jaljempénd yksityiskohtaisten perusteluiden kohdassa 5.1, mainituin
tavoin PRH kaésittelee henkilGtietoja sen lakisééteisen velvoitteen noudattamiseksi seké yleista
etua koskevan tehtéivin suorittamiseksi ja rekisterinpitéjélle kuuluvan julkisen vallan kaytta-
miseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohta). Késittelyn perustasta on til-
16in sdddettdva tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitdjdan sovelletta-
vassa kansallisessa lainsdddannossa. Kasittelyn perustasta ja tarkoituksesta saddettiisiin ehdo-
tetussa 2 momentissa. Sa4nnds olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.
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PRH Kkésittelee ainoastaan henkilditd koskevia yksildinti- ja yhteystietoja. Sddnndksen tarkoit-
tamia yksil6intitietoja olisivat ldhinnd nimi ja henkilétunnus. Henkil6itd koskevia yksildinti-
ja yhteystietoja voitaisiin késitelld ensinnékin / kohdan mukaan tavaramerkkien ja tavara-
merkkihakemusten hallinnointiin siten kuin ehdotetussa laissa sdddetéén. Tavaramerkkien hal-
linnoinnissa tarvittavat henkildtiedot koskisivat 1&hinné tavaramerkin hakijan ja haltijan henki-
l6tietoja. Tavaramerkin hakijan ja haltijan henkilGtietojen avulla esimerkiksi saman hakijan tai
haltijan tavaramerkkejd voidaan ryhmitelld ja késitelld kokonaisuutena ja siten hyvéksyé nii-
hin kohdistuvia toimenpiteitd kerralla. PRH kasittelee henkil6a koskevia yksilointi- ja yhteys-
tietoja my0s tavaramerkkejé koskevien menettelyiden toteuttamiseksi siten kuin ehdotetussa
laissa sdéddetidn (kohta 2). Menettelyiden toteuttamiseksi PRH kisittelee henkil6tietoja myos
muista kuin tavaramerkin hakijasta ja haltijasta. Téllaisia menettelyjé, joiden yhteydesséd hen-
kilGtietoja késiteltdisiin, olisivat muun muassa viitemenettely, menettdmis- tai mitdtdintime-
nettely sekd luovutusten, panttausten ja lisenssien merkitsemistd koskevat menettelyt. PRH:1la
tulee olla tieto esimerkiksi tavaramerkkiin kohdistuvan vaatimuksen kuten véitteen tekijasta,
jotta se voi esimerkiksi toimittaa tiedoksiantoja oikeille henkil6ille ja kohdistaa ratkaisunsa
oikeisiin henkildihin. Henkildtietoja késiteltdisiin liséksi etenkin viestintdén hakijoiden ja me-
nettelyn muiden osapuolten kanssa (kohta 3). Erityisesti henkilotunnuksen kerdédminen ja sitd
kautta yhteystietojen automaattinen péivittyminen tavaramerkkirekisteriin helpottaisi PRH:ta
tavoittamaan hakijoita ja haltijoita. Ajantasaiset henkil6tiedot ovat valttimattomyys, jotta
PRH voi toimia sille asetettujen velvoitteiden mukaisesti ja toimittaa esimerkiksi lausunto-
pyyntoja, paatoksia tai muita tiedoksiantoja oikeille henkildille. HenkilGtietoja voitaisiin kera-
td my0Os kertomusten ja tilastojen laatimiseksi, jotta PRH:n toimintaa ja jérjestelmén toimi-
vuutta voidaan tehostaa (kohta 4).

Pykilan 3 momentissa sdddettdisiin henkildtietojen luovuttamisesta tavaramerkkirekisterista.
Ehdotetun séddnndksen mukaan jokaisella olisi oikeus saada tavaramerkkirekisteristd jiljen-
noksid sekd tieto tavaramerkin hakijan ja haltijan nimesté ja kotipaikasta yleisen tietoverkon
kautta yksittdisend hakuna. Sdénnos tekisi poikkeuksen viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (jaljempéna julkisuuslaki) 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 momenttiin. Ehdotettu
sddnnos olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi.

Julkinen henkil6tieto, kuten nimi tai osoite, voidaan antaa rekisteristd julkisuuslain 16 §:n 1
momentin mukaan suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona ndhtavéksi ja jal-
jennettivaksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siité kopio tai tuloste. Kyseinen sédénnds edellyt-
téd, ettd annettava tieto on yksittdinen ja se annetaan viranomaisen luona. Useamman henkild-
tiedon ja tietojen antamisesta kopiona tai tulosteena sdddetddn julkisuuslain 16 §:n 3 momen-
tissa. Saannos edellyttdd, ettd tietojen luovutuksensaajalla on henkilGtietojen suojaa koskevien
sddnndsten mukaan oikeus tallettaa ja kayttdd sellaisia henkilGtietoja, jollei laissa ole toisin
erikseen sdddetty. Lisdksi julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa edellytetddn, ettd mm. henkilGre-
kisteristé tietoa pyytivén on ilmoitettava tietojen kayttotarkoitus sekd muut tietojen luovutta-
misen edellytysten selvittdmiseksi tarpeelliset seikat seké tarvittaessa tiedot siitd, miten tieto-
jen suojaus on tarkoitus jarjestaa.

Tavaramerkin hakijan ja haltijan nimi- ja yhteystiedot ovat tirkeitd esimerkiksi tavaramerkin
hakijoille, véitteentekijdille sekd menettdmisté tai mitétdintid hakeville. Tavaramerkkiéd hake-
van olisi voitava saada tiedot hdnen hakemuksen esteeksi asetetun aiemman tavaramerkin hal-
tijasta, jotta voisi neuvotella timén kanssa esimerkiksi suostumuksesta. Vastaavalla tavalla ta-
varamerkin haltijan henkilGtiedoille on tarvetta myos henkililld, jotka harkitsevat esimerkiksi
vditteen tai menettdmistd tai mititdintid koskevan hakemuksen tai kanteen tekemistd, jotta
osapuolet voivat tunnustella sovinnon mahdollisuutta. Jos joku katsoo, ettd rekisterdity tava-
ramerkki loukkaa hinen oikeuttaan, ensimmadisend toimenpiteend tulee kyseeseen yhteydenot-
to tavaramerkin haltijaan, mikéd edellyttdd tietoa tavaramerkin haltijan nimesti ja yhteystie-
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doista. Niissé tilanteissa olisi raskasta, ettd henkilon tulisi kdyd4 julkisuuslain 16 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti PRH:ssa paikan pdilld saadakseen tavaramerkin haltijan yhteystiedot. Toi-
saalta henkil6illd voi olla tarve tavaramerkin haltijan henkildtiedoille, vaikka hénelld ei olisi
henkilGtietojen suojaa koskevien sddnnosten mukaista oikeutta téllaisten tietojen tallettami-
seen ja kayttoon. Olisi tirkedd, ettd jokaisella olisi mahdollisuus saada tavaramerkkirekisteris-
ta jaljennoksid, kuten henkilGtietoja siséltivia rekisterdintitodistuksia, ilman, ettd PRH:n tulisi
ctukateisesti selvittidd tietojen saajan oikeus tietojen kdyttoon ja miten tiedot suojataan. Ilman
tallaista poikkeusta julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 momenttiin tavaramerkin re-
kisterdintimenettelyissé suostumusten hankkiminen aiemman tavaramerkin haltijalta muuttuisi
lahes mahdottomaksi, ja tavaramerkin taloudelliset kdyttdmahdollisuudet rajoittuisivat, silld
mahdolliset yhteistyokumppanit tai henkil6t, jotka haluaisivat hankkia lisenssin tavaramerk-
kiin, eivét saisi haltijaan yhteyttd. Tavaramerkkirekisterissd olevat henkilGtiedot ovat tarpeelli-
sia ndin ollen my®s sivullisten oikeuksien toteuttamiseksi

Madridin poytékirjan soveltamissddntdjen 17 sddnnon 2 kohdan v alakohdassa edellytetéén,
ettd kansainvilistd rekisterdintid koskevassa kieltdytymisilmoituksessa virasto ilmoittaa hy-
viksymisen esteeksi asetetun tavaramerkin haltijan nimen ja osoitteen. Vastaavasti sovelta-
missadntdjen 3 kohdassa edellytetddn véitteentekijan nimen ja osoitteen ilmoittamista. Tiedot
luovutetaan, jotta osapuolilla olisi mahdollisuus neuvotella suostumuksesta tai sovinnosta.
Kansallisen tavaramerkin hakijaa ei voida asettaa huonompaan asemaan kuin kansainvélisen
rekisterdinnin haltija, mistd syystd edelld mainitun poikkeuksen sddtdminen julkisuuslain
sddnndksiin on tarpeen.

Tieto tai tietoja sisdltdvd jaljennds annettaisiin yksittdistapauksissa pyynnosté tai esimerkiksi
tavaramerkkihakemuksen hylkdysperusteita koskevan PRH:n kehotuksen yhteydessd. Vastaa-
valla tavalla véitteentekija tai tavaramerkin menettdmistd tai mititdintid hakeva voisi PRH:n
kautta saada tavaramerkin haltijan yhteystiedot neuvotteluja varten. Luovutettavat yhteystie-
dot voisivat sisdltdéd esimerkiksi osoitteen, sihkdpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Tamaén lisdksi ehdotetussa sddnnoksessd sdéddettdisiin tiettyjen rajattujen tietojen julkaisemi-
sesta yleisessd tietoverkossa, joka tarkoittaisi kdytdnndssd PRH:n julkista tavaramerkkitieto-
kantaa. Yleisessd tietoverkossa voitaisiin julkaista tieto tavaramerkin hakijan tai haltijan ni-
mestéd sekéd kotipaikasta. Muita tarkempia yhteystietoja yleisessd tietoverkossa ei julkaistaisi.
Néiden tietojen julkisuus on olennaista tavaramerkkijérjestelmén toimivuudelle edelld seloste-
tulla tavalla. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden kannalta on tirke&a, ettd julkisessa tavara-
merkkitietokannassa on nahtdvilld, kenelle yksinoikeus kuuluu. Tavaramerkkitietokannasta
voidaan tehdd hakuja ainoastaan yksittdisind hakuina.

Ehdotetulla sdéinnokselld ei ole tarkoitusta poiketa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa maini-
tusta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimusta koskevasta séédntelystd. Naitd
varten henkil6tietoja voitaisiin luovuttaa julkisuuslain mukaisesti vain, jos niin erikseen sédde-
tadn tai jos rekisterdity on antanut sithen suostumuksensa.

27 §. Rekisterdinnin ja merkinndn poistaminen. Pykdlassd sdddettdisiin virheellisen tavara-
merkkirekisterdinnin tai rekisterimerkinnén poistamisesta. Sddnnds vastaisi rekisterdinnin
poistamisen osalta asiallisesti voimassaolevan lain 52 §:44. Ehdotetun sdédnndksen 1 momentti
laajennettaisiin kuitenkin koskemaan my6s muita rekisterimerkintdjd, kuten esimerkiksi pant-
tausta, lisenssid tai rekister6innin uudistamista koskevaa rekisterimerkintdd. Voimassaolevaa
sddnndstd on kdytdnndssd sovellettu harvoin, mutta se on ollut tirked, jotta PRH on pystynyt
korjaamaan ilmeisid virheitd kevyemmin menettelyin kuin hallintolain mukaan paisaéntoisesti
noudatettavassa menettelyssa.
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Ehdotetun lain 48 §:ssd sdadettdisiin rekisterdinnin mitatéinnistd tuomioistuimessa tai hallin-
nollisessa mititdintimenettelyssd, jos rekisterdinti olisi tapahtunut vastoin 12 tai 13 §:n hylka-
ys- ja mitédtdintiperusteita. Tuomioistuinmenettely tai hallinnollinen mitétdintimenettely on
tarpeeton sellaisissa tapauksissa, joissa rekisterdinnin tai rekisterimerkinnén virheellisyys on
kiistaton. Téllaiset tapaukset ovat harvinaisia ja ne saattavat johtua esimerkiksi siité, ettd ha-
kemuksen késittelyssd on tapahtunut ilmeinen virhe. Ellei hallinnollista rekisterdintipdétoksen
tai rekisterimerkinnin poistamista voitaisi tdlloin suorittaa, tavaramerkki olisi este muille re-
kisterdinneille, kunnes sen rekisterdinti mitdtoitdisiin tuomioistuimessa tai hallinnollisessa mi-
tatointimenettelyssd. Hallintolainkdyttdlain (586/1996) mukaiset yliméérdiset muutoksenha-
kukeinot, korkeimman hallinto-oikeuden suorittama hallintopéditdksen poistaminen kantelun
johdosta ja hallintopéaétoksen purkaminen, olisivat kankeita silloin, kun kysymys on ilmeisesti
virheestd. Tamén vuoksi olisikin tarkoituksenmukaista sdilyttdd laissa sddnnds virheellisten
padtosten hallinnollisesta poistamisesta.

Omaisuuden suojan kannalta on tdrkeds, ettd tavaramerkin haltija voi luottaa viranomaisen te-
kemin paitoksen sisdltdoon ja pysyvyyteen. Tdmén vuoksi on perusteltua, ettd PRH:n tekemé
rekisterdintipdétds tai rekisterimerkinté voitaisiin poistaa ja asia ratkaista uudestaan hyvin ra-
joitetuissa tapauksissa. Toisaalta erityisesti sdhkoisesti suoritettavassa viranomaiskasittelyssi
yksikin virheellinen painallus voi merkiti paitdksen tai rekisterimerkinnén syntymisti, jolloin
virheiden korjaamiselle tulisi olla mahdollisuus.

Ehdotetun sddanndksen / momentin mukaan PRH voisi poistaa rekisterdinnin tai rekisterimer-
kinnén ja ratkaista asian uudelleen, jos rekisterdinti tai rekisterimerkintd perustuisi ilmeiseen
asia-, menettely- tai kirjoitusvirheeseen. Ilmeinen virhe voisi olla esimerkiksi se, ettd tavara-
merkki on rekisterdity, vaikka siithen kohdistuisi selva 12 tai 13 §:n mukainen hylkédysperuste,
tai ettd panttaus tai lisenssi on merkitty véaarille henkildlle tai tavaramerkin haltijaksi on mer-
kitty védrd henkild. PRH voisi poistaa rekisterdinnin tai rekisterimerkinnén oma-aloitteisesti
tai saatuaan tiedon virheestd muulta taholta. Ehdotetun lain 92-99 §:ssd sdddetddn tavara-
merkkirekisteriin kansainvilisen rekisterdinnin johdosta tehtdvistd merkinnoistd. Ehdotetun
lain 88 §:ssd mainituin tavoin kansainvélisiin rekisterdinteihin sovelletaan padsdantdisesti sa-
moja sddanndksid kuin kansallisiin tavaramerkkeihin. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettd PRH
voisi poistaa ja ratkaista uudelleen myds kansainvilisid rekisterdintejd koskevia rekisterimer-
kintoja.

PRH voisi poistaa virheellisen rekisterdinnin tai rekisterimerkinndn kahden kuukauden kulu-
essa siitd, kun rekisterdinti on hyviksytty tai muu rekisterimerkinté tehty. Kahden kuukauden
maédrdaika vastaisi voimassaolevan lain 52 §:n 3 momentissa mainittua aikaa eli véiiteaikaa,
jolloin tavaramerkin rekisterdinti on vield ehdollinen. Kahden kuukauden jélkeen PRH:1la oli-
si virheen oikaisemiseksi kéytettdvissd hallintolain 8 luvun mukaiset korjaamiskeinot seké hal-
lintolainké&yttdlain mukainen péatoksen purkaminen.

PRH voisi poistaa virheellisen rekisterdinnin tai rekisterimerkinnén kahden kuukauden ajan,
olipa korjaus asianosaiselle eduksi tai haitaksi. Sddnnokselld poikettaisiin ndin ollen hallinto-
lain 50 §:n 2 momentista, jonka mukaan padtoksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edel-
lyttéd, ettd asianosainen suostuu péaétdksen korjaamiseen. Hallintolain 51 §:n 2 momentissa
todetaan, ettd kirjoitusvirhettd ei saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutto-
maan tulokseen eiké virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystd. Néisti hallintolain
sadannoksistd poiketen pddtds tai kirjoitusvirhe voitaisiin korjata asianosaisen vahingoksikin
ilman tdmén suostumusta tai vaikka kirjoitusvirheen korjaaminen johtaisi kohtuuttomaan tu-
lokseen eiki kirjoitusvirhe ollut aiheutunut asianosaisen omasta menettelystd. Voimassa ole-
vassa laissa olevaa mahdollisuutta poistaa virheellinen rekisterdinti on sovellettu harvoin,
mutta se on ollut tirked, jotta PRH on pystynyt korjaamaan ilmeisid virheitd kevyemmin me-
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nettelyin. Edelld todetuin tavoin ehdotettu poikkeus olisi tarpeen, jotta virheellisissa tilanteissa
ei tarvitsisi laittaa vireille kannetta tai hakemusta tavaramerkin mitétéimiseksi, tai hakea hal-
lintolainkdytt6lain mukaisten yhmaaralsten muutoksenhakukemOJen avulla halhntopaatoksen
poistamista tai purkamista. Ehdotettu sddnnds olisi myds rajoitettu koskemaan vain ilmeisid
virheitd, mika rajaisi sdénnoksen soveltamisalaa ja siten tilanteita, joissa PRH voisi poistaa re-
kisterdinnin tai rekisterimerkinniin hakijan tai haltijan Vahingoksi.

Kun rekisterdinti poistetaan, palautuu tavaramerkki hakemusmenettelyn asialliseen kisittely-
vaiheeseen. Asian uudelleenkisittelyn johdosta tavaramerkki voidaan myéhemmin hyvaksyéa
rekisteroitdviéksi tai hakijalle voidaan antaa 21 §:n mukainen kehotus. Rekisterdintimerkinnén
poiston vuoksi tavaramerkki palautuu rekisterdintimerkinnén késittelyd koskevaan vaiheeseen.
Rekisterdinnin tai rekisterimerkinnén uudelleen ratkaisemisessa asia voidaan ratkaista myos
tavaramerkin haltijan hyvaksi. Jos rekisterdinti vditeaikana poistetaan ja asia ratkaistaan uu-
delleen siten, ettd tavaramerkki jdlleen rekister6iddén, alkaa téstd rekisterdinnin julkistamises-
ta uusi véiteaika. Yksittdisen rekisterimerkinnén poisto ja uudelleen ratkaiseminen ei vaikuta
viiteaikaan. Asian ratkaisemista koskevasta uudesta paédtdksestd on normaalisti valitusmah-
dollisuus markkinaoikeuteen. Vaikka asia ratkaistaisiin uudelleen, tavaramerkin alkuperdinen
hakemispéivi séilyy.

Pykilidn 2 momentissa sédadettéisiin kansallisen tavaramerkkirekisterdinnin poistamisesta ai-
emman kansainvélisen rekisterdinnin vuoksi. Sdannds koskisi tilannetta, jossa kansallinen re-
kisterdinti olisi virheellinen, koska péitoksen perusteena olleet tiedot eivit olisi vastanneet to-
dellista tilannetta. On mahdollista, ettd suomalainen tavaramerkkihakemus on rekisterdity en-
nen kuin kansainvélinen toimisto on ilmoittanut PRH:lle toisen aikaisemmasta, samaa merkkia
koskevasta, Suomeen kohdennetusta kansainvilisestd rekister6innistd. Suomalainen hakemus
olisi téalloin rekisterdity virheellisesti, ja PRH:n tulisi voida poistaa pdatds ainakin niissé tapa-
uksissa, joissa kansainvélinen rekisterdinti koskisi samaa merkkid. Edelld 1 momentissa mai-
nituin tavoin tavaramerkki palautuisi tdlloin hakemusmenettelyn asialliseen késittelyvaihee-
seen. Saannos vastaisi voimassaolevan lain 52 §:n 1 momenttia.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin 2 momenttia vastaavasti kansallista rekisterdintid koske-
van paitdksen poistamisesta ja asian uudelleen ratkaisemisesta aiemman EU-tavaramerkin
vuoksi.

Kansallinen tavaramerkki on voitu rekister6idd ennen kuin EUIPO on julkaissut EU-
tavaramerkkihakemuksen tietokannassaan. Kyse voisi olla myds tilanteesta, jossa EU-
tavaramerkin voimassaolo tai EU-tavaramerkkihakemuksen vireilldolo on paéttynyt kokonaan
tai osittain, ja on haettu kyseisen EU-tavaramerkin tai -tavaramerkkihakemuksen muuntoa
suomalaiseksi tavaramerkkihakemukseksi 102 §:n mukaisesti. Jos PRH:lla ei ole ollut tietoa
téllaisesta muunnosta kansallista tavaramerkkihakemusta hyviksyessdén, kansallinen rekiste-
rointi on voitu tehdéd virheelliseen tietoon perustuen. Kansallinen rekisterdinti olisi tdlloin
poistettava ja asia ratkaistava uudelleen. Asia palaisi rekisterdinnin poistamisen jilkeen 1
momentissa todetuin tavoin hakemusmenettelyn asialliseen kasittelyvaiheeseen. Sdannos vas-
taisi voimassa olevan lain 52 §:n 2 momenttia.

28 §. Asiamiehet. Pykaldssi sdddettdisiin asiamiechen merkitsemisestd tavaramerkkirekisteriin,
tilanteista, joissa asiamies on pakollinen seké valtakirjoista. Asiamiehisté ja edustajista mééré-
tddn Singaporen sopimuksen 4 artiklassa, jonka mukainen ehdotettu sddnnds olisi. Asiamichen
suorittamalla toimella on sama Vaikutus, kuin jos hénet valtuuttanut henkil6 olisi itse tehnyt
toimen.
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Pykilan I momentissa séddettdisiin asiamiehen tavaramerkkirekisteriin merkitsemisen edelly-
tyksistd. Sddnnos vastaa nykyistd kdytidntod siitd, milld edellytyksilld asiamies merkitién tava-
ramerkkirekisteriin, miké perustuu voimassaolevan lain 31 §:n 2 momenttiin.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija haluaa, ettd asiamies merkitdén tavaramerkkirekisteriin, jol-
loin kaikki tavaramerkkid koskevat tiedoksiannot PRH:sta toimitetaan asiamiehelle, valtuu-
tuksen tulee olla sellainen, ettd se oikeuttaa asiamichen edustamaan hakijaa tai haltijaa tava-
ramerkkid koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hdnen puolestaan haasteen tiedoksiantoja,
kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkid koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita
koskevaa haastetta ja méérdystd, jolla asianosainen on velvoitettu henkilokohtaisesti saapu-
maan oikeuteen. Jos asiamies on merkitty tavaramerkkirekisteriin, hénelld on mm. oikeus ot-
taa vastaan 55 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkin haltijalle osoitettu menettdmisti tai
mitétdintid koskeva hakemus.

Tavaramerkin hakija tai haltija voi valtuuttaa asiamiehen hoitamaan vain tiettyd toimenpidetta,
esimerkiksi laittamaan tavaramerkkihakemuksen vireille. Téllainen valtuutus on riittdva
PRH:ssa toimimiseksi, mutta asiamiesti ei talloin merkittdisi tavaramerkkirekisteriin. Rekiste-
riin merkitty asiamies olisi oikeutettu toimimaan PRH:ssa kaikissa tavaramerkkid koskevissa
asioissa ennen ja jélkeen tavaramerkin rekisterinnin ilman, ettd hénen tarvitsee osoittaa val-
tuutustaan uudestaan.

Voimassaolevan lain 31 §:n 5 momenttia vastaavasti asiamies voisi luonnollisen henkilon li-
sdksi olla myos yhteiso.

Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin asiamichen pakollisuudesta Euroopan talousalueen ulko-
puoliselle tavaramerkin hakijalle tai haltijalle. Sadnnos vastaa pddosin voimassaolevan lain 31
§m 1 ja 2 momenttia. Voimassaolevassa sidéinnoksesséd on erotettu hakemismenettelyssé avus-
tava asiamies ja rekisterdityd tavaramerkkid hoitava asiamies. Ehdotetussa sdénnoksessé tati
erottelua ei endd olisi. Voimassaolevassa sidénnoksessé asiamies on pakollista hakijoille ja hal-
tijoille, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Ehdotetussa sddnnoksessd asiamies edellytettiisiin
hakijoilta ja haltijoilta, joilla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella. Sdannds ei soveltuisi
kansainvélisen rekisterdinnin haltijoihin, jotka hakevat Suomeen kohdennettua kansainvélisté
rekisterdintid, silld kansainvélisen rekisterdintijarjestelmén on 88 §:n yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa mainituin tavoin tarkoitettu helpottavan kansainvélisen rekisterdinnin hakemista
ilman asiamiestd. Kansainvélisen rekisterdinnin haltijoihin soveltuu sitd vastoin sdédnndksen 6
momentti.

Jos tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, hinelld tu-
lisi olla 1 momentin mukainen asiamies. Asiamiehen valtuutuksen tulee ndin ollen olla 1 mo-
mentin mukainen, riittdvd asiamichen tavaramerkkirekisteriin merkitsemiseksi. Asiamichelld
tulisi liséksi olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Oikeushenkil6lld katsotaan olevan koti-
paikka Euroopan talousalueella, kun se on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion lainsdddannon mukaan ja kun silld on sdantomaarainen kotipaikka, keskushallinto tai p&a-
toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Hakijoilta tai haltijoilta, joilla on
kotipaikka Euroopan talousalueella, ei asiamiesti edellytettdisi, mutta halutessaan he voisivat
sellaisen valtuuttaa.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin seurauksista, jos Euroopan talousalueen ulkopuolisella

hakijalla tai haltijalla ei ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiesti. Sd4nnds vastaa asiallisesti
voimassaolevan lain 31 §:n 3 momenttia.
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Jos tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla on kotipaikka 2 momentin mukaisesti Euroopan
talousalueen ulkopuolella, ei ole 1 momentin mukaisesti valtuutettua asiamiestd, PRH kehot-
taa titd ilmoittamaan asiamiehen kahden kuukauden méaéirédajassa. Kehotus toimitetaan hakijan
tai haltijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Jos hakija tai haltija ei ilmoita asiamiesté tai
asiamichen valtuutus ei ole 1 momentin mukaisesti riittiva, tavaramerkkihakemus katsotaan
peruutetuksi tai tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristd. Jos PRH:1la ei ole tiedossa
hakijan tai haltijan osoitetta, kehotus asiamichen ilmoittamisesta voidaan antaa 103 §:n mu-
kaisesti yleistiedoksiantona.

Pykélidn 4 momentissa sadddettdisiin asiamiehen pakolhsuudesta jos viitteentekijalld ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan talousalueella. Séédnnds vastaa paéosin voimassaolevan lain 31 §:n 4 mo-
menttia. Voimassaolevassa sddnnoksesséd asiamies on pakollista véitteentekijille, jolla ei ole
kotipaikkaa Suomessa. Ehdotetussa sddnndksessd asiamies edellytettdisiin véitteentekijalta,
joilla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

Viitteentekijdlld, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, joka
edustaa viitteentekijdé viiteasiassa. Valtuutuksen osalta néin olleen riittdé, ettd se oikeuttaa
asiamiehen toimimaan vain viiteasiassa. Asiamies voi olla luonnollisen henkildn liséksi myds
yhteisd. Asiamiehelld tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamichen valtuuttami-
nen on tdrkedd, jotta viitteen kohteena olevalla tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus yhtey-
denpitoon Valtteenteklj an kanssa, ja PRH pystyy toimittamaan paétokset ja muut tiedoksiannot
helpommin. Jos véitteentekijd ei ilmoita asiamiestd, véitettd ei katsota tehdyksi. Viitteentekija
voi nimeté asiamiehen viitteessd tai PRH:n kehotuksesta sen jélkeen.

Pykélan 5 momentissa sdadettiisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos menettdmisté tai mitatdin-
tid koskevan hakemuksen hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella. Niissa tilan-
teissa hakijalla tulisi olla asiamies, joka edustaa hakijaa menettdmisti tai mitétdintid koskevas-
sa asiassa ja jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamies voi olla luonnollisen hen-
kilon lisdksi myos yhteisd. Asiamiehen valtuuttaminen on térkedd edelld 4 momentissa maini-
tuista yhteydenpitoon ja tiedoksiantamiseen liittyvistd syistd. Jos hakija ei ilmoita asiamiesta,
menettdmistd tai mititdintid koskevaa hakemusta ei katsota tehdyksi. Hakija voi nimeté asia-
michen menettdmistd tai mititdintid koskevassa hakemuksessa tai PRH:n kehotuksesta sen
jélkeen.

Pykildn 6 momentissa siéddettéisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos kansainvilisen rekiste-
roinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella ja tdmé haluaa antaa lausunnon
PRH:lle. Sdannos vastaa padosin voimassaolevan lain 56 f §:44. Voimassaolevassa saannok-
sessd asiamies on pakollista kansainvélisen rekisterdinnin haltijalle, jolla ei ole kotipaikkaa
Suomessa. Ehdotetussa sédénnoksesséd asiamies edellytettdisiin haltijalta, joilla ei ole kotipaik-
kaa Euroopan talousalueella.

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella ja hin
haluaa antaa lausunnon PRH:lle rekisterdintidén koskevassa asiassa tai esimerkiksi véiteasias-
sa, hinella tulee olla asiamies. Asiamies voi olla luonnollisen henkilon lisdksi olla myds yhtei-
s0. Asiamiehelld tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvélisen rekisterdin-
nin haltija ei lausu asiassaan mitéén, ei hén tarvitse asiamiestékaén.

Pykilan 7 momentissa sdddettéisiin valtakirjoista. S&annds olisi voimassaolevaan lakiin verrat-
tuna uusi. Sdannoksen mukaan PRH voisi pyytdd toimittamaan valtakirjan, jos olisi erityistd
aihetta epiilld asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valtakirjaa ei ndin ollen padsaantoises-
ti tarvitsisi toimittaa. S&annos tekisi poikkeuksen hallintolain 12 §:n 1 momenttiin, jonka mu-
kaan asiamiehen on esitettavéd valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
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oikeutettu edustamaan padmiestd. Vain asianajajat ja julkiset oikeusavustajat on hallintolaissa
jatetty padsaantoisen valtakirjavaatimuksen ulkopuolelle.

Hallintolaista poikkeaminen ja valtakirjaedellytyksen lieventdiminen olisi tarpeen, silld valta-
kirjat ovat yksi eniten vélipdétoksid tdlld hetkelld PRH:ssa aiheuttavista muodollisista vaati-
muksista, ja niitd koskevat puutteet pidentdvit menettelyjd. Ongelmia ovat tuottaneet erityises-
ti valtakirjojen toimittamatta jattiminen. Sddnnokselld on tarkoitus yksinkertaistaa oikeustilaa
ja menettelyd. Asiamieheltd ei padsdantoisesti edellytettdisi valtakirjaa valtuutuksensa osoit-
tamiseksi. Jos esimerkiksi tavaramerkkihakemuksessa on ilmoitettu asiamies, hinet katsottai-
siin ldahtokohtaiseksi oikeutetuksi edustamaan hakijaa, ja asiamies voitaisiin sen perusteella
merkitd tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkeihin liittyvét menettelyt PRH:ssa ovat oikeuk-
sia luovia, ja on hyvin epatodennékdistd, ettd joku asiattomasti omalla kustannuksellaan hakisi
toiselle luvattomasti yksinoikeuden, tai etti tdstd aiheutuisi hakijalle vahinkoa. Asiamichen
vastuulla olisi, ettd hdnelld on riittdva valtuutus toiminnalleen.

Sadnnos jattdisi PRH:n harkintaan, koska se pyytiisi valtakirjan toimittamista. Esimerkiksi sil-
loin, kuin pyydettéisiin tavaramerkkihakemuksen tai —rekisterdinnin poistamista tavaramerk-
kirekisteristd 36 §:n mukaisesti tai yksinoikeutta muuten pyrittdisiin rajoittamaan tai merkit-
semadn siithen esimerkiksi panttaus tai lisenssi, valtakirjan toimittamiseen ja valtuutuksen tar-
kastamiseen voisi olla erityisid syitd. Erityinen syy valtakirjan toimittamiselle voisi lisdksi olla
esimerkiksi se, ettd tavaramerkin hakijan tai haltijan pitkddn aiemmin kdyttdmén ja tavara-
merkkirekisteriin merkityn asiamiehen sijasta muu henkild ilmoittaisi toimivansa asiamiehend.
Jos valtakirjaa ei kehotuksesta huolimatta toimitettaisi, asiamiehen toimenpidetté ei katsottaisi
tehdyksi tai viestid saapuneeksi.

Singaporen sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa todetaan, ettd mikéali valtakirja
vaaditaan toimittamaan, tdhén kehotukseen sovelletaan soveltamissidintojen 4 sdédnnon 3 koh-
dassa asetettua vihimmaismééraaikaa. Kyseisessd sddnnossé todetaan, ettd madraajan valtakir-
jan toimittamiselle tulee olla vahintdédn yksi kuukausi, mikéli valtuuttajalla on osoite jésenval-
tiossa ja vahintdan kaksi kuukautta, jos valtuuttajan osoite on jésenvaltion ulkopuolella. V-
himmaismairdaika lasketaan siitd hetkestd, jolloin virasto vastaanotti viestin, jossa henkild
viittaa itseensd asiamiehend.

29 §. Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteréinnistd. S&dnnds perustuu Pariisin
yleissopimuksen 6 d artiklaan ja vastaa voimassaolevan lain 28 ja 29 §:44. Sdannostd sovelle-
taan kaytinnossi hyvin harvoin.

Pykélan I momentissa sdidettiisiin tavaramerkin rekisterdimisestd vastavuoroisuuden perus-
teella. Tavaramerkki voidaan rekisterdidd vastavuoroisuuden perusteella Suomessa sellaisena
kuin se on rekisterdity toisessa valtiossa. Edellytyksena télle on, ettd tavaramerkin rekisterdi-
minen ei ole ristiriidassa 11-13 §:n sdidnndsten kanssa eli se ei ole erottamiskyvyton tai sithen
ei kohdistu hylkédysperusteita, eikéd tavaramerkki ole mydskéan menettdnyt erottamiskykyaan.
Hakijan ulkomaisen rekisterdinnin tdytyy koskea samaa merkkid ja samoja tavaroita ja palve-
luita kuin Suomessa haettava merkki.

Pykidldn 2 momentissa sdddettdisiin vastavuoroisuuden perusteella rekisterditdvién tavara-
merkkiin sallittavista muutoksista. Vastavuoroisuuden perusteella rekisterditdvién ulkomai-
seen merkkiin voitaisiin tehdd sellaisia vdhdisid muutoksia, jotka eivit muuta merkin koko-
naisvaikutelmaa. Merkin muutoksen sallittavuutta arvioitaisiin samoin kuin 25 §:ssd. Vaikka
ulkomainen merkki siis poikkeaisi hieman kansallisessa tavaramerkkihakemuksessa ilmoite-
tusta merkistd, merkin katsotaan olevan sama, jos merkkien eroavat elementit eivit muuta
merkkien erottamiskykyisté osaa ja merkkien kokonaisvaikutelma on sdilynyt ennallaan.

129



HE 201/2018 vp

Pykilan 3 momentissa sdddettiisiin todistuksen toimittamisesta ulkomaisesta rekisterdinnista.
Jos tavaramerkin rekisterdintid hakeva luonnollinen henkil6 tai oikeushenkild ei harjoita elin-
keinoa Suomessa, hinen olisi liitettdvd hakemukseen todistus siitd, ettd hinelld on vastaava
rekisterdinti siind toisessa valtiossa, jossa hén harjoittaa elinkeinoa, jossa hénelld on kotipaik-
ka, tai jonka kansalainen hén on. Singaporen sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan ii alakohta aset-
taa rajoituksen sille, ettd hakijaa ei voida pyytda toimittamaan tietoa tai todisteita siitd, ettd ha-
kija harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa.

Pykilidn 4 momentissa sdddettéisiin poikkeuksista, jolloin 3 momentin mukaista todistusta ei
tarvittaisi. Todistusta ei vaadittaisi, jos toisessa valtiossa ei vaadita vastaavaa selvitystd Suo-
men kansalaiselta tai henkildltd, jolla on Suomessa kotipaikka tai joka harjoittaa Suomessa
elinkeinoa. Todistusta ei edellytetd hakijalta, joka on kotoisin Pariisin yleissopimuksen jésen-
valtiosta.

30 §. Rekisteroinnin kesto ja uudistaminen. Tavaramerkkidirektiivin 48 ja 49 artikloissa séé-
detddn tavaramerkkirekisterdinnin kestosta ja rekisterdinnin uudistamisesta. Vastaavaa saénte-
lyé ei sisdltynyt vanhaan tavaramerkkidirektiiviin. Voimassaolevan lain 22 §:ssé sdddetdén re-
kisterdinnin kestosta ja uudistamisesta ja lain 24 §:n 1 momentissa merkin poistamisesta rekis-
teristi, jos rekisterdintié ei ole uudistettu.

Pykélidn I momentissa sdddettiisiin rekisterdinnin ja uudistamisen voimassaolosta. Rekiste-
rointi olisi voimassa kymmenen vuotta tavaramerkin 16 §:n 3 momentin mukaisesta hakemis-
pdivastd alkaen. Sdannds poikkeaisi voimassaolevan lain 22 §:std, jossa voimassaolo lasketaan
rekisterdintipdivastd. Sddnnokselld tdytdntoonpantaisiin direktiivin 48 artikla. Koska lain voi-
maantullessa PRH:ssa on vireilld tavaramerkkihakemuksia, olisi lakiin lisdksi otettava siirty-
masadnnds, jolla selkeytetddn ennen lain voimaantuloa jétettyjen tavaramerkkihakemusten
mukaisten rekisterdintien voimassaoloaikaa (107 §:n 2 momentti). Lisdksi sdddettdisiin sel-
vyyden vuoksi, ettd ehdotetun lain rekisterdinnin voimassaoloa koskevaa sddnndsté ei sovelle-
ta ennen ehdotetun lain voimaantuloa rekisterdityihin tavaramerkkeihin (107 §:n 4 momentti).

Uudistaminen tapahtuisi 10 vuoden jaksoissa kuten nykyisinkin. Uudistaminen tulee voimaan
rekisterdinnin erddntymistd seuraavana paivand. Sddnnokselld saatetaan voimaan direktiivin
49 artiklan 5 kohta.

Pykilin 2 momentissa sédadettéisiin uudistamisen hakemisesta ja sen ajankohdasta. Sd&nnok-
selld saatettaisiin voimaan tavaramerkkidirektiivin 49 artiklan 1-4 kohdat. Sd&nndksen mu-
kaan PRH:n olisi ilmoitettava tavaramerkin haltijalle rekisterdinnin voimassaolon erdéntymi-
sestd vahintddn kuusi kuukautta ennen rekisterdintikauden paittymistd. Tdssd ilmoituksessa
olisi kyse pelkistadn tavaramerkin haltijan informoinnista, eikd ilmoituksella tai sen mahdolli-
sella puuttumisella olisi vaikutusta rekisterdinnin voimassaolon paittymiseen. Tdmé vastaisi
my0s direktiivid, jonka 49 artiklan 2 kohdan mukaan keskusvirastoa ei voida katsoa vastuulli-
seksi, jos se ei anna tillaista ilmoitusta. PRH ei néin ollen olisi vastuussa esimerkiksi tavara-
merkin voimassaolon paattymisestd johtuvista mahdollisista oikeudenmenetyksistd tai niista
aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista, jos se ei ilmoittaisi tai saisi toimitettua ilmoitusta
rekisterdinnin paittymisestd tavaramerkin haltijalle. PRH ilmoittaa rekisterdinnin voimassa-
olon péittymisesti nykyisinkin, joten sddnnds ei sanottavasti muuta oikeustilaa nykyisesta.

Lisdksi ehdotettu sdannds sisdltiisi direktiivin 49 artiklan 3 kohdan mukaisen sdédnnoksen sii-
t4, milloin uudistaminen on tehtdva. Rekisterdinti voitaisiin uudistaa aikaisintaan vuotta ennen
rekisterdintikauden paattymisté ja viimeistddn kuuden kuukauden kuluessa sen péaattymisesta.
Jos rekisterdinti uudistettaisiin rekisterdintikauden pééttymistd seuraavana kuutena kuukaute-
na, téllaisesta uudistamisesta tulisi suorittaa korotettu maksu. Maksuista sédddetadn Patentti- ja
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rekisterihallituksen suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa
saannoksissa.

Tavaramerkkidirektiivin 49 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin rekisterdinti uudistetaan
tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilon pyynnosté, joka on saanut sithen valtuudet lain tai
sopimuksen nojalla, edellyttden, ettd uudistamismaksut on suoritettu. Tavaramerkkidirektiivin
mukaan jdsenvaltiot voivat sddtdd, ettd uudistamismaksusuorituksen vastaanottamisen katso-
taan muodostavan téllaisen pyynnon. Nykyisin tavaramerkin uudistamiseksi riittdd, ettd tava-
ramerkin uudistamismaksu suoritetaan. Nykyisestd kdytdnnostd poiketen uudistaminen olisi
ehdotetun séddnnoksen mukaan tehtivd PRH:n sdhkdistd palvelua kéyttden. Sdhkdisen palvelun
kaytolla viltetddn jatkossa tilanteet, jossa maksu suoritetaan vain osittain, vaikka tavaramerkin
kattamia luokkia ei toisaalta ole supistettu. Pelkdn maksun perusteella ei ole mahdollista arvi-
oida, onko merkkié ollut tarkoitus supistaa joidenkin luokkien osalta tai mitd luokkia mahdol-
linen supistaminen koskisi. Koska uudistaminen on toisaalta tehtivd mairdajassa, ei maksun
suorittajan tarkoituksen selvittdimiseen valttdméttd ole riittdvéasti aikaa. Toisaalta ehdotetun
lain 107 §:n 6 ja 7 momentissa sdddettdisiin tavara- ja palveluluettelojen tdsmentédmisti koske-
vasta menettelystd, mink& mukaan tdsmennys tulisi tehdd viimeistdén kuin tavaramerkin uu-
distamista koskeva hakemus pannaan vireille ensimmaéisen kerran ehdotetun lain voimaan tu-
lon jdlkeen. Jos uudistamisen voisi tehda pelkalla maksulla, tavaramerkin haltija ei valttimatta
olisi saanut tietoa tismentdmismahdollisuudesta, jos muut asiaa koskevat tiedotteet eivét olisi
héntd tavoittaneet. Edellyttdmalld, ettd tavaramerkin uudistaminen suoritetaan sdhkdisessé
palvelussa, voidaan samalla varmistaa, ettd tavaramerkin haltija saa palvelussa tiedon tdsmen-
tdmismahdollisuudesta. Edelld mainituista syistd pelkéstd maksulla tehtévéstd uudistamisesta
ehdotetaan luovuttavan.

Tavaramerkin uudistamiseksi on riittavaa, ettd sdhkoisessd palvelussa tehdddn uudistamisha-
kemus ja maksetaan uudistamismaksu. Téll4 hetkelld uudistamista haetaan PRH:n sédhkdisessd
palvelussa, jossa tunnistautumiseen kdytetdin Suomi.fi -palvelua. Erityisestéd syystd PRH voisi
hyvéksyd uudistamishakemuksen jdttdimisen paperisena. Tdmé koskisi tilanteita, joissa koh-
tuudella ei voitaisi edellyttdd sdahkoisen palvelun kayttdmistd. Téallainen tilanne voisi syntyd
esimerkiksi silloin, kun haltijalla ei yksinkertaisesti olisi mahdollisuutta séhkdisen palvelun
kayttoon esimerkiksi séhkoiseen tunnistamiseen tarvittavien vélineiden puuttumisen vuoksi
eikd haltijalla olisi mahdollisuuksia niiden hankkimiseenkaan. Tai kun teknisen tietoliikenne-
katkoksen tai -hdirion vuoksi sdhkdinen palvelu ei olisi kdytettdvissd. Niissdkin tapauksissa
uudistamismaksu tulee suorittaa uudistamishakemuksen yhteydessd, ja maksu osoitettava esi-
merkiksi hakemukseen liitettivan maksukuitin avulla.

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta si-
sdllostd sdddettdisiin valtioneuvoston asetuksella. Paperisen uudistamishakemuksen tulisi si-
sdltda tieto uudistamista hakevasta henkilostd, uudistettavasta tavaramerkkirekisterdinnista se-
ké uudistettavista tavara- ja palveluluokista. Tiedot vastaisivat padosin voimassaolevan tava-
ramerkkiasetuksen (296/1964) 12 §:ssd edellytettyjd tietoja. Voimassaolevasta tavaramerk-
kiasetuksesta poiketen uudessa asetuksessa ei edellytettdisi tietoa uudesta tavaramerkin asia-
michestd, silld asiamichen muutospyynt6 kasiteltdisiin erikseen omana muutoshakemukse-
naan, kuten kdytannossé téllakin hetkelld. Tietoa ei pyydettdisi myoskddn suoja-alan supistuk-
sesta, silld uudistamishakemuksessa hakijan tulee merkitd, mitké tavara- ja palveluluokat hidn
haluaa uudistettavan. Jos paperisessa uudistamishakemuksessa ei olisi yksildity, mitéi tavaroita
tai palveluita uudistaminen koskee eivétka suoritetut maksut riittdisi kaikkien tavaroiden tai
palvelujen uudistamiseen, tavarat ja palvelut uudistettaisiin luokituksen mukaisessa jéarjestyk-
sessd niin pitkélle kuin suoritettu maksu riittdd. Séédntely vastaisi tiltd osin pitkélti EU-
tavaramerkeissd noudatettavaa EU-tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 5 kohdan sdintelya. Jos
uudistamista hakeva ei ole nykyisin yksildinyt uudistettavia tavara- ja palveluluokkia eikd
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maksu ole riittdnyt kaikkien tavara- ja palveluluokkien uudistamiseksi, PRH on pyrkinyt ot-
tamaan yhteyttd hakijaan saadakseen asian selvitettyd. Usein hakijaa ei kuitenkaan tavoiteta, ja
uudistamishakemuksen hyvéksymisesté on voitu tdmén johdosta kieltdytyd kokonaan, miké on
johtanut rekisteréinnin voimassaolon pédttymiseen ja mahdollisiin oikeudenmenetyksiin halti-
jalle. Jotta tavaramerkkirekisterdintid ei poistettaisi tavaramerkkirekisteristd kokonaan vailli-
naisen uudistamismaksun vuoksi, olisi tarpeen sdétad siitd, miten uudistaminen tillaisissa ti-
lanteissa toteutettaisiin. Jos hakijaa ei tavoitettaisi, tai hidn ei ilmoittaisi uudistettavia tavaroita
ja palveluja tai suorittaisi puuttuvaa maksua, tavara- ja palveluluokat uudistettaisiin luokituk-
sen mukaisessa jéarjestyksessd niin pitkélle, kuin maksu riittdisi. Sdhkdisesti suoritetussa uu-
distamisessa téllaista tilannetta ei voi syntyd, silld séhkoinen jérjestelmé ohjaisi hakijan mer-
kitseméddn uudistettavat tavara- ja palveluluokat.

Pykélan 3 momentissa sdadettdisiin tavaramerkin poistosta tavaramerkkirekisterista, jos rekis-
terdintid ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti.

Viitemenettely

31 §. Viiteperuste. Pykéldssa saddettiisiin rekisterdinnin kumoamisesta viitteen perusteella
seké viitteen hylkddmisestd. Viite tavaramerkin rekisterdintid vastaan voitaisiin tehdd sen pe-
rusteella, ettd rekisterdinti ei tiytd ehdotetun lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksid. Sdén-
nokselld saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 43 artikla, jossa sdfdetdén perusteista, joi-
hin véitemenettelyssd vahintdén on voitava vedota. Téltd osin ehdotettu sédntely on kattavam-
paa kuin mité direktiivissd nimenomaisesti todetaan. Direktiivin 43 artiklan 1 kohdassa viita-
taan ainoastaan viitteen esittimiseen 5 artiklassa séddettyjen suostumuksenvaraisten hylkéys-
ja mitdtointiperusteiden nojalla. Ndiden lisdksi ehdotetun sddnndksen mukaan viite olisi mah-
dollista tehdd myds esimerkiksi 12 §:n mukaisten ehdottomien hylkdys- ja mititdintiperustei-
den nojalla. Edellé yleisperustelujen jaksossa 2.3 nykytilan arvio on arvioitu direktiivin jétta-
méé kansallista harkintavaraa asian osalta, ja ehdotetun séddnndksen katsotaan olevan kansalli-
sen harkintavallan rajoissa.

PRH kumoaisi rekisterdinnin siltd osin kuin rekisterdinti ei tiyttdisi ehdotetun lain mukaisia
rekisterdinnin edellytyksid. PRH olisi sidottu harkinnassaan véitteeseen, eli PRH voisi kumota
rekisterdinnin vain siltd osin kuin sitd on viitteessd vaadittu. PRH ei voisi arvioida asiaa laa-
jemmin tai muilla perusteilla kuin véitteessi on esitetty. PRH kuitenkin arvioisi sisdllollisesti
tayttyvitkd véitteen mukaiset edellytykset. Jos rekisterdinnille ei olisi estettd, vidite hylattai-
siin.

32 §. Viitteen tekeminen. Pykildn I momentissa sdadettiisiin viitteen vireille tulosta. Vait-
teen tekemisestd sdddetddn voimassa olevan lain 20 §:ssd sekéd tavaramerkkiasetuksen 11
§:ssé. Ehdotettu sdéintely vastaa sisdlloltddn padosin voimassaolevaa lakia ja asetusta. Véite-
menettelystd sdddetddn tavaramerkkidirektiivin 43 artiklassa. Direktiivisséd ei kuitenkaan sdi-
detd yksityiskohtaisesti menettelyn sisdllostd, vaan on todettu, ettd jasenvaltioiden on sdéadet-
tava tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta vditemenettelysta.

Viite pannaan vireille kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa rekisterdinnin julkaisemisesta.
PRH julkaisee rekisteréinnin 24 §:n mukaisesti verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla
olevalla tavalla. Viite pannaan vireille ilmoittamalla PRH:lle véitteen tekijén tunnistetiedot,
tiedon mihin rekisterdintiin ja rekisterdinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin véite kohdis-
tuu sekd viitteen perusteet. Voimassaolevasta laista poiketen my0s viitemaksu tulisi suorittaa
edelld mainitussa méardajassa.
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Hallintolain 19 §:n mukaan asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perus-
teineen. Luettelo tavaroista ja palveluista, joihin viite kohdistuu, on olennainen osa vaatimuk-
sen yksildintid. Hallintolain 22 §:n 3 momentin mukaisesti véitteen tekijd voisi tdydentda
myohemmin véitettdéin ja sen perusteita. Viitteestd tulisi sen vireille tullessa kuitenkin ilmeté
viéitteen tekijédn ja rekisterdinnin tietojen lisdksi se, mihin tavaroihin ja palveluihin viite koh-
distuu seké vaatimuksen padasialliset perusteet.

Viite annetaan todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai tdmén tavaramerkkirekiste-
riin merkitylle asiamiehelle. Tavaramerkin haltijalla on hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdol-
lisuus lausua viitteestd. PRH tutkisi véitteen siitd riippumatta, antaisiko tavaramerkin haltija
lausuntonsa viitteeseen. Viitemenettelyssd muutoinkin noudatetaan hallintolakia siltd osin
kuin ehdotetussa laissa ei toisin sdddetd. PRH vastaa véitemenettelyn prosessinjohdosta ja si-
ten mm. viitemenettelyn aikatauluttamisesta, asianosaisten kirjelmien tiedoksiantamisesta ja
siitd, ettd asia tulee hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesti riittdvisti selvitetyksi, kdytin-
nossd pyytdmaélld asianosaisia esittdmédn selvitysté vaatimuksistaan ja niiden perusteista. Ta-
varamerkin haltijalle ja viitteen tekijélle tulee hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaisesti vara-
ta tilaisuus lausua mielipiteensé tai antaa selityksensi sellaisista vaatimuksista ja selvityksista,
jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Padsaantdisesti tdiman mahdollisuuden toteuttamiseen
riittdd, ettd asianosaiset voivat lausua viditemenettelyssd kahdesti. PRH:n tulee antaa asianosai-
sille tiedoksi toisen antama lausunto tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen vara-
ta tilaisuutta lausua siitd méiérdajassa, jos tiedoksiannettavassa lausunnossa tai selvityksessi ei
ole asiallisesti mitéén sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin.

Pykélan 2 momentissa sdddettiisiin siitd, kenen tulee voida jattdd véite ja mihin viite voidaan
kohdistaa. Sédnndkselld pannaan tiytdntoon tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 2 kohta.
Saannoksen mukaan, jos viite perustuu aiempaa oikeuteen, tulee viitteen tekijdn olla tdmén
aiemman oikeuden haltija. Jos véite perustuisi useampaan aiempaan oikeuteen, kaikkien nii-
den tulisi kuulua véitteen tekijélle. Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa ei ole vastaavaa
saannostd. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, ettei valittajalla ollut oikeutta vedo-
ta suostumuksenvaraiseen hylkdysperusteeseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei
kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittinyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeus-
perustetta (tuomio 3.11.2010, KHO:2010:75 MobiNote). My06s markkinaoikeus katsoi ratkai-
sussa 470/14 (tuomio 26.6.2014, Ma0:470/14, Gulf), ettd konsernisuhde yhteisén tavaramer-
kin haltijaan ei sellaisenaan ollut riittéva oikeusperuste. Ehdotettu sdénnds koskisi ainoastaan
tilanteita, jossa véite tehddén aiemman oikeuden perusteella. Se ei siten rajoittaisi véitteen te-
kemistd esimerkiksi erottamiskyvyttomyyden tai harhaanjohtavuuden perusteella.

Viite voidaan kohdistaa kaikkiin niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niist4, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity.

33 §. Viitemenettelyn keskeyttdminen. Pykéldlld pannaan tdytdntdon tavaramerkkidirektiivin
43 artiklan 3 kohta, jonka mukaan osapuolille eli viitteen tekijille ja tavaramerkin haltijalle on
niiden yhteisestd pyynndstd myonnettdvd viitemenettelyn yhteydessd véhintddn kaksi kuu-
kautta aikaa, jotta heilld on mahdollisuus paéstd keskenddn asiassa sovintoratkaisuun. Direk-
tiivissd ei sdddetd menettelyn yksityiskohdista. Vaikka voimassaolevassa laissa ei ole nimen-
omaista sddnnostd menettelyn keskeyttamisestd, osapuolilla on kadytdnnossé ollut véditemenet-
telyn aikana mahdollisuus neuvotella sovintoratkaisusta viitekésittelyn suhteellisen pitkénd
kasittelyaikana. Kaytannossa ehdotetun sdantelyn aiheuttama muutos nykytilaan on kohtalai-
sen védhiinen.

Pykilidn I momentin mukaan viitemenettely keskeytetdéin kahdeksi kuukaudeksi viitteenteki-
jén ja tavaramerkin haltijan yhteisestd kirjallisesta pyynnosté. Pyyntd voidaan jéittdd PRH:lle
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milloin tahansa véitemenettelyn aikana. Pyynto tulee kuitenkin jattdd ennen kuin viiteasia on
ratkaistu.

Pykilidn 2 momentin mukaan viditemenettelyn keskeyttdmisaikaa voidaan pidentdd siten, ettd
keskeyttdmisaika olisi kokonaisuudessaan enintddn 12 kuukautta. Alkuperédisen kahden kuu-
kauden keskeyttimisajan jalkeen keskeyttdmisaikaa pidennettdisiin viiden kuukauden jaksois-
sa. Keskeyttimisaikaa voitaisiin pidentdd kaksi kertaa. Osapuolten tulisi pyytdd kutakin kes-
keyttimisajan pidennystd yhdessd kirjallisesti PRH:lta. Pidentdmispyyntd tulisi toimittaa
PRH:lle ennen kéynnissd olevan keskeyttimisajan padttymista.

Pykélidn 3 momentin mukaan kumpi tahansa osapuolista voi péattad keskeyttdmisajan ilmoit-
tamalla siitd kirjallisesti PRH:lle. Keskeyttdmisajan péaattdminen ei siis edellyti toisen osapuo-
len suostumusta. Keskeyttdmisajan paatyttya vaitekasittelya jatkettaisiin, mikali véitettd ei pe-
ruuteta.

34 §. Tosiasiallisen kdyton osoittaminen vditemenettelyssd. Pykildssd sdddettdisiin véitteen
tekijan velvollisuudesta osoittaa aiemman tavaramerkkinsé, toiminimensi, aputoiminimensa
tai EU-tavaramerkkinsé tosiasiallinen kéyttd véitteen kohteena olevan tavaramerkin haltijan
pyynnostd sekd pyynnolle asetusta méérdajasta. Sddnnokselld saatetaan voimaan tavaramerk-
kidirektiivin 44 artikla. Koska vastaava sddnto tulee sovellettavaksi sekd vditemenettelyssa et-
td mititdintid koskevan hakemuksen tai kanteen késittelyssé, tdssd pykéldsséd viitattaisiin 49
§:44n.

Ehdotetun sddnndksen mukaan viitemenettelyyn sovelletaan, mitd 49 §:n 2—5 momentissa
sdddetddan aiemmin rekisterdidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen, ja EU-
tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa tavaramerkkinsd, toiminimensi tai aputoimi-
nimensé tosiasiallinen kayttd mitétdinti tai koskevan hakemuksen tai kanteen kohteena olevan
tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivéad edeltdvén viiden vuoden ajalta. Viitteentekijén on
ndin ollen osoitettava, ettd viitteen perusteena oleva tavaramerkki, EU-tavaramerkki, toimi-
nimi tai aputoiminimi on otettu tosiasiallisesti kdyttoon véitteen kohteena olevan tavaramerkin
hakemis- tai etuoikeuspdivai edeltdneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitd, ettd kayttamat-
ta jattamiseen oli patevat syyt, jos viitteen kohteena oleva tavaramerkin haltija titd pyytaa.
Néytto tulee toimittaa, jos viitteen perusteena olevan tavaramerkin 46 §:ssd tarkoitettu viiden
vuoden jakso oli paéttynyt ennen véitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoike-
uspdivad. Tavaramerkin tosiasiallista kiyttod arvioidaan 46 §:n mukaisesti, johon 49 § viittaa.
Toiminimien ja aputoiminimien kaytdstd sdddetdén toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa ja EU-tavaramerkkien tosiasiallisesta kiaytostd EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa.

Viitteen perusteena oleva tavaramerkki, toiminimi, aputoiminimi tai EU-tavaramerkki otetaan
viitteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitd
on osoitettu kdytetyn tai joiden osalta kédyttdmattomyydelle on ollut péteva syy. Jos viitteente-
kiji ei esitd ndyttéd siitd, ettd tavaramerkkid, toiminimed, aputoiminimed tai EU-
tavaramerkkid on sddnnodsten mukaisesti kéytetty, tai hdn ei osoita patevaa syyta kayttamatto-
myydelle, viite hylatdan.

Tavaramerkin haltijan tulisi vedota véitteen tekijén tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen
tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen kdyton puuttumiseen lausuessaan véitteestd ensimmaéisen
kerran. Tdma on perusteltua, jotta vditemenettely olisi tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1
kohdan mukaisesti tehokas ja nopea. Tavaramerkin haltija menettdd mahdollisuuden vedota
kéyton puuttumiseen, ellei hdn vetoa siithen ensimmaéisessd lausunnossaan. Lausunnoksi kat-
sottaisiin sellainen, jossa tavaramerkin haltija ensimmaéisen kerran edes joltain osin vastaa
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véitteeseen ja siind esitettyihin vaatimuksiin. Esimerkiksi lausunnolle asetetun miérdajan pi-
dennyspyyntoa ei katsottaisi sidnndksessd mainituksi lausunnoksi.

35 §. Viitteen tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle. Pykdldssd sdddettdisiin véitteen tie-
doksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Sdénnos olisi uutta kansallista sédéntelyd. Ehdo-
tetun lain 39 §:n 1 momentin ja 42 §:n 1 momentin mukaan panttaus ja lisenssi voidaan perus-
taa rekisteroidyn tavaramerkin lisdksi my0s jo tavaramerkkihakemukseen. Tavaramerkkirekis-
terissd voi ndin ollen olla merkintd panttioikeudesta tai lisenssistd siind vaiheessa, kun véite
tulee vireille. Mahdollisuus lausua viitteesté olisi tdrked pantin- ja lisenssinhaltijoille, sillé ta-
varamerkkirekisterdinnin kumoaminen voisi vaikuttaa suoraan myos heiddn oikeuteensa ja
asemaansa.

Ehdotetun sddnnoksen mukaan PRH antaa véitteen tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jos
véitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai
lisenssi. Pantin- tai lisenssinhaltijalla on méardajassa mahdollisuus lausua viitteestd. Pantin- ja
lisenssinhaltijat, joiden panttaus tai lisenssi ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, voisivat
my0s lausua viiteasiassa, mutta PRH:lla ei olisi velvollisuutta antaa heille tiedoksi viitetta,
sillda PRH:1la ei ole tietoa rekisteriin merkitseméttomistd oikeuksista eiké se téllaisia voi selvit-
tad. Jos pantin- tai lisenssinhaltija olisi saanut tiedon véitteestd esimerkiksi tavaramerkin halti-
jalta, voisi hin lausua asiassa, ja lausunto otettaisiin véitteen késittelyssd huomioon, mutta til-
16inkd4n pantin- tai lisenssinhaltijasta ei tulisi asianosaista vditemenettelyssé.

Se, etté pantin- tai lisenssinhaltija ei lausu asiasta, ei esti PRH:ta jatkamasta véitteen késitte-
lyd. Mahdollisen lausunnon toimittamisesta huolimatta pantin- tai lisenssinhaltijasta ei kuiten-
kaan tule asianosaista PRH:ssa kdytdvissd menettelyssd. Pantin- tai lisenssinhaltijalla voi kui-
tenkin olla hallintolainkayttolain (586/1996) 6 §:n 1 momentissa sdddettyjen edellytysten tayt-
tyessd oikeus valittaa PRH:n pédatoksesta.

5 luku Tavaramerkistd luopuminen seké tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

36 §. Tavaramerkisti luopuminen. Pykaldssa sdddettdisiin tavaramerkistd luopumisesta ja sen
johdosta tehtdvistd tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristd. Pykéldan I momentin
mukaan tavaramerkin haltija voi luopua tavaramerkisté tai tavaramerkin hakija tavaramerkki-
hakemuksesta kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se
on haettu, rekisterdity tai vakiintunut. Sddnnds mahdollistaa tavaramerkistd luopumisen koko-
naan seké tavara- ja palveluluettelon supistamisen. Tavaramerkin haltijalla on oikeus tahtonsa
mukaan luopua yksinoikeudestaan. Se voi tapahtua 2 momentin mukaisesti poistamalla tava-
ramerkki tavaramerkkirekisteristd, mutta myos muutoin vapaasti disponoimalla.

Pykilidn 2 momentissa séddettdisiin tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristd. Re-
kisterdity tavaramerkki poistettaisiin tavaramerkkirekisteristd tavaramerkin haltijan pyynnos-
td. Kuten 1 momentissa on todettu, tavaramerkin haltija voi vapaasti luopua yksinoikeudes-
taan. Tavaramerkin poistaminen tavaramerkkirekisteristi olisi vain yksi tapa luopua yksinoi-
keudesta. Toisaalta tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkki esimerkiksi asetetaan myo-
hempien samankaltaisten tavaramerkkien rekisterdintiesteeksi, joten rekisteriin merkitty tava-
ramerkki olisi aina syytd poistaa tavaramerkistd samalla kun siité luovutaan.

Rekisterdidyn tavaramerkin poistamista koskeva pyyntd kisiteltdisiin PRH:ssa 44§:n mukai-
sesti. Tavaramerkki voidaan poistaa tavaramerkkirekisteristd kokonaan taikka osittain eli su-
pistamalla tavara- ja palveluluetteloa. Jos tavaramerkkirekisterissd tavaramerkille on merkitty
panttioikeus, tulee tavaramerkin poistamiselle kokonaan tai osittain olla pantinhaltijan suos-
tumus. Jos tavaramerkkirekisterissd tavaramerkille on merkitty lisenssi, haltijan tulee ennen

135



HE 201/2018 vp

tavaramerkin poistamisen merkitsemisti osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle aikomuk-
sestaan luopua tavaramerkistd. Jos tavaramerkin haltija ei toimita PRH:1le pantinhaltijan suos-
tumusta tai osoita ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle tavaramerkisté luopumisesta, PRH kieltay-
tyisi tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristd. Sdénnds vastaa padasiassa voimassa
olevan lain 24 §:n 2 ja 3 momenttia. Lisenssinhaltijaa koskeva sééntely olisi kuitenkin uutta ja
se liittyy 43 §:n mukaiseen lisenssin rekisteriin merkitsemistid koskevaan sddntelyyn. Tavara-
merkkidirektiivin 23 ja 25 artikloissa ei sdddetd pantinhaltijan suostumuksen hankkimisesta
eikd lisenssinhaltijan informoinnista, joten téltd osin sdéntelyssd on kyse kansallisesta sdénte-
lysté.

Pykélidn 3 momentissa séddettdisiin 2 momentin soveltumisesta myos tavaramerkkihakemuk-
siin. Tavaramerkkihakemus peruttaisiin tavaramerkkirekisteristd, jos tavaramerkin hakija sita
pyytiisi. Jos tavaramerkkihakemukseen olisi tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus,
peruuttamiseen tulisi olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkkihakemukseen olisi tava-
ramerkkirekisteriin merkitty lisenssi, hakijan tulisi osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle
luopumisesta.

37 §. Tavaramerkin luovutus. Pykéldssa sdddettdisiin tavaramerkin luovutuksesta kokonaan tai
osittain. Sd&nnokselld tdytdntdonpannaan tavaramerkkidirektiivin 22 artiklan 1 ja 2 kohta.
Sadnnos vastaa sisdlloltdan voimassa olevan lain 32 §:44 eikd muuta oikeustilaa.

Pykélidn I momentissa sééadettéisiin mahdollisuudesta luovuttaa tavaramerkki tai tavaramerk-
kihakemus toiselle. Tavaramerkki voidaan luovuttaa kaikkien haettujen, rekisterdityjen tai va-
kiinnutettujen tavaroiden tai palvelujen osalta, tai vain osaa tavaroita tai palveluita koskien.
Voimassaolevasta 32 §:std poiketen sddnnoksessd mainittaisiin nimenomaisesti myos mahdol-
lisuus luovuttaa vireilld oleva tavaramerkkihakemus, mikd on ollut kdytdnndssd nykyisinkin
mahdollista. Nimenomainen maininta tavaramerkkihakemuksesta on tarpeen, koska tavara-
merkkidirektiivin 26 artiklan mukaan edelld mainittua direktiivin 22 artiklaa sovelletaan myds
tavaramerkkeja koskeviin hakemuksiin.

Pykélan 2 momentissa sdadettdisiin tavaramerkin siirtymisestd elinkeinotoiminnan luovutuk-
sen yhteydessd. Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus seuraisi elinkeinotoimintaa, jos toisin
ei ole sovittu, tai jos olosuhteista ei selvisti muuta kdvisi ilmi. Osapuolet ovat voineet esimer-
kiksi sopia, ettd tavaramerkki sdilyy alkuperdiselld haltijalla elinkeinotoiminnan luovutuksesta
huolimatta, tai ettd alkuperdinen haltija kéyttda tavaramerkkid joillekin tavaroille tai palveluil-
le ja elinkeinotoiminnan luovutuksensaaja muille tavaroille tai palveluille.

38 §. Rekisterimerkintd tavaramerkin luovutuksesta. Pykilassa sdadettdisiin tavaramerkin luo-
vutuksen merkitsemisesté tavaramerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnédn oikeusvaikutuksista.
Sadnnods soveltuu vain vireilld oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisterdityihin tavara-
merkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, silld vakiintuneita tavaramerkkeji ei merkiti
tavaramerkkirekisteriin.

Pykédldn I momentissa sdddettdisiin tavaramerkin ja tavaramerkkihakemuksen luovutuksen
merkitsemisestd tavaramerkkirekisteriin. Sdénnokselld téytdntoonpannaan tavaramerkkidirek-
tiivin 22 artiklan 3 kohta ja se vastaa sisélloltdéin voimassa olevan lain 33 §:n 1 momentin en-
simmdisti virketta.

Luovutus merkittdisiin tavaramerkkirekisteriin pyynnostd. Luovutuksen merkitseminen tava-

ramerkkirekisteriin ei olisi pakollista eikd edellytys luovutuksen voimaantulolle tai sen péte-
vyydelle. Merkitsemispyynnon tarkemmasta sisdllostd sdddettdisiin nykytilaa vastaavasti ase-
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tuksella, miké olisi todettu ehdotetun lain 44 §:ssd. Merkitsemispyyntd késiteltdisiin 44 §:n
mukaisesti.

Luovutuksen merkitsemisté voisi pyytdd tavaramerkin hakija, haltija tai luovutuksensaaja. Ta-
varamerkin hakijan tai haltijan tulee olla 45 §:n mukaisesti tavaramerkkirekisteriin merkitty
hakija tai haltija. Jos tavaramerkin luovutuksen merkitsemisté pyytdisi joku muu kuin luovu-
tuksen saaja, merkitsemispyynnén yhteydessé pitéisi toimittaa luovutuksen saajan suostumus
merkintddn. TAma vastaisi voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 14 §:n toista virkettd ja on
perusteltua, jotta luovutuksen saaja olisi tietoinen hinelle siirrettavastd tavaramerkistd. Asiasta
sdddettdisiin ehdotetun tavaramerkkiasetuksen 2 §:ssé, jossa sdédettéisiin merkitsemispyynnon
siséllostd ja sithen liitettdvisté asiakirjoista.

Pykélan 2 momentissa sdddettaisiin PRH:n mahdollisuudesta kieltdytyd luovutuksen merkit-
semisestd tavaramerkkirekisteriin, jos tavaramerkki muuttuisi luovutuksen saajan kayttiméana
harhaanjohtavaksi. Sdénnos olisi kansallista sdéintelyd ja vastaisi sisélloltdén voimassa olevan
lain 33 §:n 1 momentin toista virkettd. Voimassaolevan sddnndksen sanamuodosta poiketen
ehdotetussa sdédnnoksessé ei mainittaisi, ettd harhaanjohtavuuden tulisi olla ilmeistd. Muutok-
sella ei ole tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa tai tulkintaa.

Tavaramerkki voisi muuttua luovutuksen saajan kidyttdménd harhaanjohtavaksi esimerkiksi
maantieteellistd harhaanjohtavuutta koskevissa tilanteissa. Harhaanjohtavuudesta séddetddn
lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa. Sdannos ei edellyti, ettd luovutuksen saaja olisi tosiasias-
sa kayttinyt tavaramerkkid harhaanjohtavasti, vaan ettd luovutuksen saajan toimesta tapahtuva
tavaramerkin kiytt voisi muuttaa tavaramerkkii siten, ettd se johtaisi yleis6d harhaan.

Ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan ehdotetun lain sdéinnoksiéd sovelletaan myds yhtei-
s0- ja tarkastusmerkkeihin, ellei luvussa 8 toisin sdddetd. Tavaramerkin luovutusta koskevat
sddnndkset soveltuvat nédin ollen yhteiso- ja tarkastusmerkkien luovutuksiinkin. Yleison har-
haanjohtamisen mahdollisuuteen on kiinnitettédvé aivan erityisesti huomiota silloin, kun kyse
on yhteiso- tai tarkastusmerkin luovutuksesta. Harhaanjohtamisvaaraa arvioitaessa voidaan
tdlloin huomioida mm. yhteiso- tai tarkastusmerkin kéyttoméaraykset.

Vaikka tavaramerkki luovutuksen saajan kéyttdménd muuttuisi harhaanjohtavaksi, luovutus
voidaan kuitenkin merkitd tavaramerkkirekisteriin, mikdli harhaanjohtavuus poistetaan teke-
milld muutos tavaramerkkirekisterdintiin tai -hakemukseen. Tavaramerkin muuttamisesta
sdddetdan lain 25 §:ssd, jonka mukaan merkkiin voidaan tehdd sellaisia vdhiisid muutoksia,
jotka eivdat muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muuttamisen ohella kyseeseen saattaa
tulla my0s tavara- tai palveluluettelon rajaaminen siten, ettd esimerkiksi maantieteellistd har-
haanjohtavuutta koskevassa tilanteessa tavara- ja palveluluettelo sisiltdisi vain siltd alueelta
perdisin olevia tavaroita tai palveluita, joihin merkki viittaa.

Pykélan 3 momentissa saadettdisiin tavaramerkkirekisteriin merkityn luovutuksen oikeusvai-
kutuksista. Sadannos olisi kansallista sddntelyd. Sddnnds siséltdisi voimassa olevan lain 33 §:n
2 momentin mukaisen sddntelyn, mutta soveltamisalaa olisi laajennettu vilpittoméssa mielessi
olevan luovutuksen saajan liséiksi kaikkiin muihinkin kolmansiin ja sddnndksessd mainittaisiin
nimenomaisesti velkojatkin.

Tavaramerkin luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetuin
tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisterin haltijatietojen ajantasaisuuden ja oikeelli-
suuden vuoksi. Luovutus on sitova osapuolten inter partes vélisessd suhteessa ilman tavara-
merkkirekisteriin merkitsemistékin. Sellainen luovutus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekis-
teriin, ei kuitenkaan sido vilpittdméssd mielessd olevaa kolmatta. Kyse olisi télldin esimerkik-
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si niin sanotusta kaksoisluovutustilanteesta, jossa sama tavaramerkki olisi luovutettu kahteen
kertaan. Myohempi luovutuksen saaja sdilyttiisi tdlloin saamansa oikeuden tavaramerkkiin tai
tavaramerkkihakemukseen, jos aiempaa luovutusta ei ollut merkitty tavaramerkkirekisteriin, ja
myOhempi luovutuksen saaja oli vilpittoméassa mielessa silloin, kun merkki luovutettiin hénel-
le. Kaksoisluovutusten lisdksi sddnnds soveltuisi muihinkin oikeuksien kollisiotilanteisiin.
Kolmas on vilpittoméssd mielessd, jos hdn ei tiennyt eikd hénen olisikaan pitdnyt tietda, ettd
tavaramerkki oli jo aiemmin luovutettu toiselle. Jos luovutusta ei ole merkitty tavaramerkkire-
kisteriin, se ei mydskddn sido tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia. Velkojien osalta vil-
pittomélla mielelld ei ole vaikutusta asiaan.

39 §. Tavaramerkin panttaus. Sddnnoksessd sdddettiisiin tavaramerkin panttauksesta ja pan-
tinhaltijan oikeudesta ryhtya oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Pykélan I momentissa sdddettdisiin tavaramerkin ja tavaramerkkihakemuksen panttauksesta.
Sadnnokselld tdytdntdonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 1 kohta ja 26 artikla.
Sadnnoksen sanamuoto poikkeaisi voimassaolevan lain 33 §:n 3 momentista. Sdédnnoksessa ei
endd mainittaisi, ettd panttauksesta olisi sovittava kirjallisesti ja ettd se tulisi merkiti tavara-
merkkirekisteriin, jotta panttioikeus syntyy. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettd rekisteri-
merkintd panttauksesta on liittynyt panttauksen julkivarmistukseen. Panttauksen on siis katsot-
tu tapahtuvan jo sopimuksella ja olevan sitova pelkéstddn sopimuksen perusteella osapuolten
vilisessd inter partes suhteessa, mutta jotta panttaus olisi sitova myds kolmansia kohtaan, on
edellytetty julkivarmistusta eli rekisteriin merkitsemistd. Panttauksen julkivarmistuksesta eli
tavaramerkkirekisteriin merkitsemisesti sdddetdén 40 §:ssd. Panttauksen merkitseminen tava-
ramerkkirekisteriin olisi erittdin tdrkedd ja kannustettavaa, jotta panttaus olisi sitova myds
kolmansia kohtaan. Panttaus voidaan perustaa seké rekisterdityyn tavaramerkkiin etti vakiin-
tuneeseen tavaramerkkiin ja tavaramerkkidirektiivin my6td myds tavaramerkkihakemukseen.
Tavaramerkin luovutus toiselle hakijalle tai haltijalle ei vaikuta panttioikeuden patevyyteen tai

pysyvyyteen.

Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin pantinhaltijan oikeudesta aloittaa oikeudelliset toimenpi-
teet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa. Sdannds olisi uutta kansallista sdéntelyd. Ta-
varamerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohdassa sdddetddn lisenssinhaltijan oikeudesta ryhtya
toimenpiteisiin tavaramerkin loukkausta koskevissa tilanteissa tietyin edellytyksin. Ehdotettu
sddnnds vastaisi pddosin yksinomaisen lisenssin haltijoita koskevaa séddntelyd. Kun tavara-
merkki on pantattu, on pantinhaltijalla vakuutensa arvon séilyttdmiseksi intressi ryhtyd toi-
menpiteisiin, jos pantattua tavaramerkkid loukataan eikd tavaramerkin haltija puutu loukkauk-
seen. Ehdotetun sdénndksen mukaan pantinhaltija voisi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos
tavaramerkin haltija ei itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa
siitd, kun on saanut tiedon loukkauksesta. Pantinhaltijan on néin ollen tullut ilmoittaa havait-
semastaan loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata tdlle mahdollisuus ryhtyé itse toi-
menpiteisiin. [lmoitusta tavaramerkin haltijalle ei kuitenkaan tarvita, jos osapuolet ovat sopi-
neet, ettd pantinhaltijalla on oikeus ryhtyé toimenpiteisiin ilman ilmoitustakin. Ehdotetun lain
68 §:n 2 momentissa sdddettdisiin pantinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne vastaavin
edellytyksin.

40 §. Rekisterimerkintd panttauksesta. Pykéldssa sdddettiisiin panttauksen merkitsemisestd ta-
varamerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnén oikeusvaikutuksista. Sdénnds soveltuu vain vireil-
13 oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisterdityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin ta-
varamerkkeihin. Sdénnokselld pannaan tdytintoon tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 2 kohta
ja 26 artikla.
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Pykélan I momentissa séddettdisiin panttioikeuden merkitsemisesti tavaramerkkirekisteriin.
Voimassa olevan lain 33 §:n 3 momentista poiketen rekisterdidyn tavaramerkin liséksi pantta-
us voitaisiin merkitd myds vireille pantuun tavaramerkkihakemukseen tavaramerkkidirektiivin
26 artiklan mukaisesti. Jos panttioikeus on merkitty tavaramerkkihakemukseen, panttioikeus
siirtyy rekisterdidylle tavaramerkille, jos hakemus my6hemmin rekister6idéén.

Kuten edelld 39 §:n 1 momentin perusteluissa on todettu, voimassaolevan lain sanamuodosta
poiketen panttauksen ei katsottaisi endd edellyttdvan valttimattd rekisterimerkintdd. Tavara-
merkki voitaisiin pantata sopimuksella, mutta panttauksen sitovuus kolmansia kohtaan tapah-
tuisi rekisterimerkinndlld, joka toimisi panttauksen julkivarmistuksena. Panttauksen merkit-
seminen tavaramerkkirekisteriin ei ole pakollista, mutta sen avulla panttaus saa 2 momentin
mukaisen sitovuuden kolmansia kohtaan ja 41 §:n 1 momentissa todetut oikeusvaikutukset.

Pyynt6 panttioikeuden merkitsemisestd tavaramerkkirekisteriin tehddin PRH:lle. Pyynndssé
ilmoitettavista tiedoista ja tarvittavista liitteistd sdddettdisiin 44 §:n mukaisesti tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Pyyntd késiteltdisiin PRH:ssa 44 §:n mukaisesti. Panttioikeuden
merkitsemistd voisi pyytdd tavaramerkin hakija tai haltija sekd pantinhaltija. Pantinantajana
tulee olla tavaramerkin tavaramerkkirekisteriin merkitty hakija tai haltija. Tavaramerkin haki-
jaksi tai haltijaksi katsotaan 45 §:n mukaisesti se, joka viimeksi on merkitty hakijaksi tai halti-
jaksi tavaramerkkirekisteriin. Ndin ollen, jos pantinantajan oikeus perustuu luovutukseen, on
luovutus merkittdva rekisteriin ennen panttausmerkinnén hyvéksymista.

Ehdotettu sddnnos ei enéé siséltiisi voimassa olevan tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 2 momenttia
vastaavaa erillistd mainintaa siitd, ettd PRH:n tulee ratkaista panttauksen merkitsemispyynto
viipymattd. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on késiteltdva ilman aiheetonta viivy-
tysta.

Pykilidn 2 momentissa sdddettiisiin tavaramerkkirekisteriin merkityn panttauksen oikeusvai-
kutuksista kolmatta kohtaan. Sdédnnds olisi kansallista séédntelyd ja sanamuodoltaan uusi, mutta
vastaisi nykyisté oikeustilaa ja oikeuskirjallisuudessa esitettya kantaa, etti panttauksen rekiste-
rimerkinté toimii ainoastaan panttauksen julkivarmistuskeinona.

Panttaus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei sido vilpittdmésséd mielessd olevaa
kolmatta. Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetuin tavoin
ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisteritietojen tiydellisyyden vuoksi. Panttaus on sitova
osapuolten inter partes vélisessd suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistikin.
Sellainen panttaus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei ole kuitenkaan voimassa
vilpittdméssd mielessé olevaa kolmatta kohtaan. Kolmas on vilpittomassid mielessd, jos hin ei
tiennyt eikéd hénen olisikaan pitényt tietdd tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen pantta-
uksesta. Panttaus ei siis sitoisi esimerkiksi myohempéé luovutuksen saajaa, jos panttausta ei
oltu merkitty tavaramerkkirekisteriin tavaramerkin luovutushetkelld eikd luovutuksen saaja
muutoinkaan tiennyt tai hdnen ei olisi pitdnyt tietdd aiemmasta panttauksesta. Jos panttausta ei
ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei mydskdén sido tavaramerkin hakijan tai haltijan
velkojia. Velkojien osalta vilpittomalld mielelld ei ole vaikutusta asiaan.

Panttauksen sivullissitovuus syntyy kéytdnndssé panttauksen merkitsemispyynnén merkitse-
misestd tavaramerkkirekisteriin ja tdméin tiedon julkaisemisesta tavaramerkkitietokannassa.
Tavaramerkkirekisteriin kirjataan vireille tullut merkitsemispyyntd, ja tieto siitd on julkisesti
nahtdvilla tavaramerkkitietokannassa. Siihen, ettd merkitsemispyyntd hyvaksytddn ja panttaus
merkitddn tavaramerkkirekisteriin, voi kulua aikaa, mutta panttauksen sivullissitovuus syntyy
jo merkitsemispyynnon vireille tulon julkaisemisesta.
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Pykélan 3 momentissa saddettdisiin panttausta koskevan merkinnén poistamisesta. Voimassa-
olevan tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 3 momentissa sidddetédén panttioikeusmerkinnin poistami-
sesta, mitd ehdotettu sddnnds vastaa panttioikeuden lakkaamisen osalta.

Panttausta koskeva merkinté tulee poistaa tavaramerkkirekisteristd, kun panttauksen nédytetdan
lakanneen. Panttausmerkinnin poisto tavaramerkkirekisteristd edellyttdisi ndin ollen pantinan-
tajan ja -haltijan valistd sopimusta tai muuta hyviksyvaa tahdonilmaisua panttioikeuden pois-
tamisesta tai pddttymisestid. Panttausmerkinnén poisto voitaisiin toteuttaa pantinantajan yksi-
puolisellakin ilmoituksella, mikéli osoitetaan, ettd panttausmerkintd voidaan poistaa tdmén il-
moituksesta. Osapuolet ovat voineet esimerkiksi panttaussopimuksessa sopia, ettd panttaus-
merkintd voidaan poistaa vain toisen osapuolen pyynnosté, tai sopimus on ollut méériaikainen
ja sen voimassaolokauden ndytetddn lakanneen. Pantinhaltija, jonka intressissd panttauksen
merkitseminen tavaramerkkirekisteriin erityisesti on, voisi kaikissa tilanteissa pyytda merkin-
nén poistoa rekisterista.

41 §. Tavaramerkin ulosmittaus ja konkurssi. Pykaldn I momentissa sdddettiisiin tavaramer-
kin ulosmittauskiellosta, jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei ole perustettu ja
merkitty panttioikeutta. S44nnos vastaa sisélloltddan voimassaolevan lain 35 §:n 1 momenttia,
mutta sddnnoksen sanamuotoon on lisitty my0s tavaramerkkihakemus.

Ulosottokaaren 4 luvun 8 §:n mukaan ulosmittauksen kohteena voi padsaéntoisesti olla velalli-
selle kuuluva esine tai oikeus, joka voidaan yksiloid4 ja jolla on varallisuusarvoa, jollei sellai-
sen omaisuuden ulosmittaamista laissa erikseen kielletd. Ulosottokaari mahdollistaisi ndin ol-
len tavaramerkkioikeuden ulosmittauksen erillisend muusta litkeomaisuudesta, ellei sitd erik-
seen lailla kiellettdisi.

Asettamalla panttioikeus ulosmittauksen edellytykseksi pyritdén vélttdmadn yrityksen liike-
omaisuuden pirstomista, joka voisi olla kohtuutonta niin elinkeinonharjoittajaa itsedén kuin
hénen muita velkojiaan kohtaan. Konkurssissa, joka kisittdd velallisen pesén yleisselvityksen,
on tavaramerkin erillinen rahaksimuutto velkojan toimesta sallittu ilman panttaustakin.

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voitaisiin ulosmitata vain, jos tavaramerkki tai tava-
ramerkkihakemus olisi pantattu, ja panttaus olisi merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Sadnnoksen mukaisen panttioikeuden katsotaan kattavan myds tavaramerkin haltijaan tai haki-
jaan kohdistuvan yrityskiinnityksen. Jos hakijaan tai haltijaan kohdistuisi siis yrityskiinnitys,
jolla elinkeinonharjoittajan koko elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus on kiinnitetty
tai pantattu saamisen vakuudeksi, tavaramerkki voitaisiin ulosmitata. Selvyydeksi todetta-
koon, ettéd tavaramerkkid, johon on perustettu yrityskiinnitys, ei voida yrityskiinnityslain 4 §:n
3 momentin mukaan enéé pantata.

Pykalan 2 momentissa sdddettéisiin tavaramerkin kuulumisesta konkurssipesin varallisuuteen,
jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin. Sddnnds vastaa voi-
massa olevan lain 35 §:n 2 momenttia.

Edelld 1 momentissa sdddetddn tavaramerkin ulosmittauskiellosta, jos siihen ei ole perustettu
panttioikeutta. Konkurssilain (120/2004) 5 luvun 3 §:n 1 momentin pidésddnnén mukaan omai-
suus, jota ei voida ulosmitata, ei kuulu konkurssipesadan. Koska konkurssilain sdannés ja ehdo-
tetun sddnnoksen 1 momentti huomioiden péadsaantdisesti vain tavaramerkki, johon on perus-
tettu panttioikeus ja joka siten on ulosmittauskelpoinen, voi kuulua konkurssipesdén, on ehdo-
tettu 2 momentti tarpeen sen varmistamiseksi, ettd tavaramerkki voi kuulua konkurssipeséan
myos ilman, ettd sithen on perustettu panttioikeus. Konkurssilain 5 luvun 3 §:n 2 momentti
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mahdollistaa, ettd lailla sdédetédédn sellaisen omaisuuden kuulumisesta konkurssipeséén, joka 1
momentin mukaan padsdédntdisesti ei konkurssipesdédn kuuluisi.

42 §. Lisenssi. Pykéléssé sdddettéisiin tavaramerkkiin annettavasta kéyttdluvasta eli lisenssis-
td. Séannokselld tdytdntdonpannaan tavaramerkkidirektiivin 23, 25 ja 26 artikla ja se vastaa
padosin sisélloltddn voimassa olevan lain 34 §:44.

Pykélan I momentissa sdddettdisiin mahdollisuudesta antaa rekisterdityyn tai vakiintuneeseen
tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eks-
klusiivinen, jolloin vain lisenssin haltijalla on oikeus kayttdd merkkid, tai rajoitettu eli rinnak-
kainen, jolloin useammalla voi samanaikaisesti olla oikeus kéyttdd merkkié. Lisenssi voi olla
rajoitettu esimerkiksi alueellisesti tai koskea vain osaa tavaroista ja palveluista, joille tavara-
merkki on haettu tai rekisteroity.

Pykélin 2 momentissa séddettdisiin lisenssioikeuden edelleenluovutuskiellosta. Lisenssinhalti-
ja saa luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain edelleen ainoastaan, jos néin on lisenssinhal-
tijan ja tavaramerkin haltijan tai hakijan vililld sovittu. Témé koskee seké koko lisenssin luo-
vuttamista toiselle etté alilisenssien antamista.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinoista lisenssinhalti-
jaa vastaan sopimusrikkomustilanteessa. Sddnnokselld téytdntoonpannaan tavaramerkkidirek-
tiivin 25 artiklan 2 kohta ja se olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Sadnnoksen mukaan tavaramerkin haltija voisi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sel-
laista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen méaérdyksid sopimuksen kes-
ton, merkin kdyttomuodon tai kdyttéalueen tai sopimuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen
laajuuden tai laadun osalta. Sdénnds koskisi ndin ollen tilanteita, joissa lisenssinhaltija olisi
esimerkiksi kayttinyt merkkid lisenssisopimuksen voimassaolon jo paityttyd, eri muodossa
kuin mistd oli sovittu, muulla maantieteelliselld alueella kuin mistd oli sovittu, tavaroissa tai
palveluissa, joita lisenssisopimus ei ole kattanut tai valmistanut sellaisia tavaroita tai palvelui-
ta, jotka eivit ole tdyttdneet sopimuksessa méadriteltyja laatukriteereja.

Saédnnds mahdollistaisi, ettd tavaramerkin haltija voisi ryhtyé oikeudellisiin toimenpiteisiin li-
senssinhaltijaa vastaan paitsi sopimusrikkomuksen perusteella myos esimerkiksi tavaramerkin
loukkausta koskevien sddnndsten perusteella.

Pykélan 4 momentissa sdddettdisiin lisenssinhaltijan mahdollisuudesta oikeudellisiin toimenpi-
teisiin loukkaustilanteissa. Sddnnoksella tdytdntdonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 25 artik-
lan 3 kohta. Voimassaolevan lain 45 §:ssé seké tavaramerkin haltija ettd rekisteriin merkityn
yksinomaisen lisenssin haltija katsotaan asianosaiseksi tavaramerkin loukkausta koskevassa
asiassa. Direktiivin mukaan tavaramerkin haltija on 1&htSkohtaisesti se, jolla on oikeus kdyn-
nistdd oikeudelliset toimenpiteet loukkaustilanteissa. Kuitenkin tietyin edellytyksin myds li-
senssinhaltija voisi kdynnistdd toimenpiteet. Direktiivissa ei tehdd eroa sen suhteen, onko li-
senssi merkitty rekisteriin vai ei. Singaporen sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa todetaan, etté
lisenssin merkitsemistd rekisteriin ei voida asettaa tavaramerkin haltijan vireille paneman
loukkauskésittelyyn osallistumisen edellytykseksi.

Ehdotetun sdannoksen mukaan lisenssinhaltija voi padsaantoisesti aloittaa oikeudelliset toi-
menpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suos-
tumuksella tai ellei toisin ole sovittu. Suostumus oikeudellisten toimenpiteiden kdynnistdmi-
seen on voitu antaa jo lisenssisopimuksessa tai myohemmin erillisend. Tavaramerkin haltija
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voi antaa suostumuksensa tai sopia asiasta sekd yksinomaisten ettd rinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kanssa eiki lisenssid tarvitse olla merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Yksinomaisen lisenssin haltija ei kuitenkaan tarvitse tavaramerkin haltijan suostumusta tai so-
pimusta asiassa, vaan voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei itse
ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa siitd, kun on saanut tiedon
loukkauksesta. Yksinomaisen lisenssinhaltijan on ndin ollen tullut ilmoittaa havaitsemastaan
loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata télle mahdollisuus ryhtya itse toimenpiteisiin.

Ehdotetun lain 68 §:n 2 momentissa sdédettéisiin lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa vahvis-
tuskanne.

Pykilan 5 momentissa sdddettiisiin lisenssinhaltijan oikeudesta vaatia korvausta kérsiméstdan
vahingosta tavaramerkin haltijan vireille paneman loukkausta koskevan kanteen yhteydessa.
Sadnnokselld tiytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 4 kohta. Singaporen so-
pimuksen 19 artiklan 2 kohdassa méératdén, ettd lisenssin merkitsemisté rekisteriin ei voida
asettaa edellytykseksi lisenssinhaltijan oikeudelle saada korvausta lisenssin kohteena olevan
merkin loukkauksesta tavaramerkin haltijan kdynnistdméassa loukkauskasittelyssa.

Vaikka lisenssinhaltijalla ei siis olisikaan oikeutta aloittaa itse oikeudellisia toimenpiteitd 4
momentin mukaisesti, hénelld on aina oikeus yhtyé tavaramerkin haltijan kdynnistdiméaén kan-
teeseen korvauksen saamiseksi. Lisenssinhaltijalla on kyseinen oikeus, olipa lisenssi merkitty
tavaramerkkirekisteriin tai ei.

43 §. Rekisterimerkintd lisenssistd. Pykéldssd sdddettdisiin lisenssin merkitsemisestd tavara-
merkkirekisteriin ja rekisterimerkinnidn oikeusvaikutuksista. Sddnnds soveltuu vain vireilld
oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisterdityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tava-
ramerkkeihin. Sadnndkselld tiytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 5 kohta ja
se vastaa sisélloltdén pddosin voimassaolevan lain 34 §:n 1 ja 2 momenttia sekéd tavaramerk-
kiasetuksen 15 §:44.

Voimassa olevan lain 34 §:n 1 momentista poiketen pykéldssd ei sdddettdisi endd mahdolli-
suudesta kieltdytyd lisenssin merkinnésté, jos lisenssiin perustuva merkin kaytto olisi harhaan-
johtavaa. Singaporen sopimuksen 17 artiklan 4 kohta sisdltda kiellon asettaa muita vaatimuk-
sia lisenssin merkitsemiselle kuin mité artiklassa ja asiaa koskevissa soveltamissddnndissd on
todettu. Lisenssin merkinnélle ei timén perusteella voida asettaa edellytysti siitd, ettd merkin
kaytto lisenssinhaltijan toimesta ei olisi harhaanjohtavaa.

Pykéldn I momentissa sééadettéisiin lisenssin merkitsemisesté tavaramerkkirekisteriin. Voi-
massaolevaan lakiin verrattuna uutena saddettéisiin tavaramerkkidirektiivin 26 artiklan mukai-
sesti, ettd lisenssi voidaan merkitd myds vireilld olevaan tavaramerkkihakemukseen, ei vain
rekisterdityyn tavaramerkkiin. Jos lisenssi on merkitty tavaramerkkihakemukseen, lisenssi
siirtyy rekisterdidylle tavaramerkille, jos hakemus myohemmin rekister6idaén.

Lisenssi merkittdisiin tavaramerkkirekisteriin pyynnostd. Lisenssin merkitseminen tavara-
merkkirekisteriin ei olisi pakollista eikd edellytys lisenssin voimaantulolle tai sen pétevyydel-
le. Lisenssin merkitsemistd tavaramerkkirekisteriin haetaan PRH:Ita. Merkitsemispyynnon si-
sdllostd ja liitteistd sdddettiisiin 44 §:n mukaisesti tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Merkitsemispyynto késiteltdisiin PRH:ssa 44 §:n mukaisesti.

Sadnnoksessd sdddettdisiin liséksi siitd, kuka voi pyytda lisenssin merkitsemisté tavaramerkki-
rekisteriin. SA4nnos vastaisi tavaramerkkiasetuksen 15 §:44, mutta siind mainittaisiin lisdksi
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erikseen tavaramerkin hakijan mahdollisuus pyytdi lisenssin merkitsemisti. Lisenssin merkit-
semistd voisi pyytdd tavaramerkin hakija tai haltija seké lisenssinhaltija. Lisenssin antajana tu-
lee olla tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija. Tavaramerkin hakijaksi tai haltijak-
si katsotaan 45§:n mukaisesti se, joka viimeksi on merkitty hakijaksi tai haltijaksi tavaramerk-
kirekisteriin. Néin ollen, jos lisenssin antajan oikeus perustuu luovutukseen, on luovutus mer-
kittédva rekisteriin ennen lisenssimerkinnin hyvaksymista.

Pykilidn 2 momentissa sééddettdisiin tavaramerkkirekisteriin merkityn lisenssin oikeusvaiku-
tuksista kolmatta kohtaan. Sé&nnos olisi kansallista sdéintelyd ja vastaisi pddosin voimassa
olevan lain 34 §:n 2 momenttia. Voimassa olevasta sdédnnoksestd poiketen ehdotetussa séén-
noksessa oikeusvaikutus olisi ulotettu vilpittdméssd mielessa olevan luovutuksen saajan lisék-
si kaikkiin vilpittdméssi mielessé oleviin kolmansiin.

Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetuin tavoin ole pakollis-
ta, mutta suositeltavaa rekisteritietojen téydellisyyden vuoksi. Lisenssi on sitova osapuolten
inter partes vélisessd suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistikin. Sellainen li-
senssi, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei kuitenkaan sido vilpittoméssd mielessé
olevaa kolmatta. Kyse olisi tilldin esimerkiksi tilanteesta, jossa samaan tavaramerkkiin on
myonnetty kaksi yksinomaista lisenssid tai tavaramerkki on lisenssin myontdmisen jilkeen
luovutettu toiselle. Mydhempi lisenssinhaltija tai luovutuksen saaja sdilyttdisi saamansa oi-
keuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen, jos aiempaa lisenssid ei oltu merkitty
tavaramerkkirekisteriin ja mydhempi lisenssinhaltija tai luovutuksen saaja ei tiennyt eiké ha-
nen olisi pitdnytkédn tietdd aiemmasta lisenssista silloin, kun hénen lisenssisté tai luovutukses-
ta sovittiin. Tavaramerkkirekisteriin merkitty lisenssi sitoisi vastaavalla tavalla myds esimer-
kiksi myohempié pantinhaltijoita. Jos lisenssid ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei
myoskddn sido tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia. Tavaramerkin hakijan tai haltijan
velkojien osalta vilpittdomalld mielelld ei ole vaikutusta asiaan.

Pykélin 3 momentissa séddettdisiin lisenssimerkinnén poistamisesta tavaramerkkirekisterista.
PRH:n tulee poistaa lisenssid koskeva merkintd tavaramerkkirekisteristé, kun lisenssin niyte-
tadn lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitd pyytdd. Padsaantoisesti lisenssimerkinnin poisto ta-
varamerkkirekisteristd edellyttdisi tavaramerkin haltijan ja lisenssinhaltijan vilistd sopimusta
tai muuta hyvéksyvéa tahdonilmaisua lisenssin poistamisesta tai paédttymisestd. Lisenssimer-
kinnén poisto voitaisiin toteuttaa yksipuolisellakin ilmoituksella, mikéli osoitetaan, etti lisens-
simerkintd voidaan poistaa vain toisen osapuolen ilmoituksesta. Osapuolet ovat voineet esi-
merkiksi lisenssisopimuksessa sopia, ettd lisenssimerkintd voidaan poistaa vain toisen osapuo-
len pyynndsti tai sopimus on ollut méiérdaikainen ja sen voimassaolokauden niytetdén lakan-
neen. Lisenssinhaltija, jonka intressissi lisenssin merkitseminen rekisteriin erityisesti on, voisi
kaikissa tilanteissa pyytdd merkinnén poistoa rekisterista.

44 §. Merkitsemis- ja muutospyynnot. Pykéldssa sdddettéisiin tavaramerkkihakemuksiin tai —
rekisterdinteihin kohdistuvista merkitsemis- ja muutospyynndistd, niiden késittelystd ja ase-
tuksenantovaltuudesta niihin liittyen. Sddnnds koskisi mm. 25 §:n mukaista merkin muutosta
koskevaa pyyntdd, 36 §:n mukaista tavaramerkkirekisteristd poistamista, 38 §:n mukaista tava-
ramerkin luovutuksen merkitsemistd koskevaa pyyntod, 40 §:n mukaista tavaramerkin pantta-
uksen merkitsemistd koskevaa pyyntod sekd 43 §:n mukaista lisenssin merkitsemisté koskevaa
pyyntdd. Sdédnnds soveltuisi myds muihin tavaramerkkihakemukseen tai -rekisterdintiin koh-
distuviin muutospyyntdihin, kuten esimerkiksi asiamiehen muutosta koskeviin pyyntoihin.

Pykélidn I momentissa todettaisiin, ettd tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuk-

sen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistd taikka muuta tavaramerkkihakemukseen tai -
rekisterdintiin kohdistuvaa muutosta voidaan pyytédd PRH:Ita. Ndiden pyyntdjen tarkemmasta
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sisdllostd sdddettdisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa médritettdisiin, mitd tietoja
muutospyyntdjen ja erilaisten merkitsemistd koskevien pyyntéjen tulisi sisdltdd. Pyydettavit
tiedot vastaisivat péddosin voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 13-16 §:ssd sdéddettyd.
Pyyntdjen tulisi sisdltdd mm. pyynnon esittdjdn tiedot, tieto mihin tavaramerkkihakemukseen
tai -rekisterdintiin pyyntd kohdistuu ja kohdistuuko se kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, ja
minkalaista muutosta tai merkintdd pyydetddn. Lisdksi luovutusten, panttausten ja lisenssien
osalta madriteltdisiin tarkemmin kussakin tilanteessa edellytettivistd oikeuden olemassaolon
osoittavista asiakirjoista ja oikeuden voimassaolon keston osoittamisesta.

Pykélén 2 momentissa sdddettéisiin 1 momentin mukaisten pyyntdjen kisittelysté. Jos merkit-
semis- tai muutospyynto olisi puutteellinen tai pyynnon esr[ta]a ei suorittaisi pyynnostd sda-
dettyd maksua, PRH asettaisi kahden kuukauden méairdajan puutteen korjaamista, lausunnon
antamista ja selvityksen esittdmistd varten. Pyynnoistd perittdvistd maksuista sdddetdan Patent-
ti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa ja sen nojalla an-
netuissa sddnnoksissd. Pyynnon esittéjén tulisi suorittaa pyynnosti sdédetty maksu. Tama olisi
yleensd tavaramerkin hakija tai haltija, mutta voisi olla pyydettivistd merkinnésté tai muutok-
sesta riippuen esimerkiksi luovutuksen saaja, pantin haltija, lisenssihaltija tai asiamies. Pyyn-
ndssd olevan puutteen korjaamista voisi olla esimerkiksi puuttuneen maksun suorittaminen.
Selvitys tai lausunto voisi koskea esimerkiksi pantin tai lisenssinhaltijan oikeuden osoittamis-
ta.

Ehdotettu sdannos siséltéisi lisdksi viittauksen 21 §:n 2 ja 3 momenttiin sekd 22 §:44n. Merkit-
semis- tai muutospyyntd raukeaisi 21 §:n 2 momentin mukaisesti, jos pyynnon esittéji ei ase-
tetun madrdajan kuluessa korjaisi puutteellisuutta, antaisi lausuntoansa tai esittéisi selvitysta.
Jos pyynnon esittdjé olisi antanut lausunnon tai selvityksen, mutta pyynto olisi sen jalkeenkin
puutteellinen, pyynto hylattdisiin 21 §:n 3 momentin mukaisesti. PRH voisi kuitenkin antaa
uuden kehotuksen, jos siihen olisi aihetta. Jos pyyntd olisi rauennut, pyynnon késittelyd voi-
taisiin 22 §:mn mukaisesti jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa asetetun méérdajan
padttymisestd pyytdisi kasittelyn jatkamista ja tdyttdisi 22 §:ssd sdddetyt muut edellytykset.

45 §. Tavaramerkin hakija ja haltija. Pykdldssa sdddettdisiin siitd, ketd pidetddn tavaramerkin
oikeana haltijana tavaramerkkid koskevassa riita- tai muussa asiassa. Sdannos olisi kansallista
uutta sdéntelyd. Vastaavanlaista sdéintelyd on muissa immateriaalioikeuslaeissa, kuten patentti-
laissa (550/1967, 44 §mn 3 momentti), hyoddyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa
(800/1991, 28 §:n 3 momentti) ja mallioikeuslaissa (221/1971, 27 §:n 3 momentti). Sdannok-
selld luotaisiin niin sanottu passiivinen asiavaltuus.

Rekisterdityd tavaramerkkié koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi kat-
sottaisiin se, joka on viimeksi merkitty haltijana tavaramerkkirekisteriin. Vastaavasti tavara-
merkkihakemusta koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin hakijaksi katsottaisiin se,
joka on viimeksi merkitty hakijana tavaramerkkirekisteriin. Kansainvélistd rekisterdintia kos-
kevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsottaisiin se, joka on viimeksi mer-
kitty haltijana kansainvélisen toimiston tavaramerkkirekisteriin. Kansainvélisten rekisterdin-
tien osalta merkitsevaa olisi ndin ollen kansainvélisen toimiston tavaramerkkirekisterin haltija-
tiedot, eivdat PRH:n tavaramerkkirekisterissi olevat tiedot.

Saannoksen kattamiksi riita- tai muiksi asioiksi katsottaisiin mm. véiteasiat sekd tavaramerkin
loukkausta sekd menettdmistd tai mitdtointid koskevat asiat. Rekisteriviranomaisen suhteen
sdannds merkitsisi, ettd PRH voisi 1dhettdé tiedonannot aina tavaramerkkirekisteriin merkitylle
henkilolle.
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Sadnnos merkitsisi, ettd tavaramerkkid koskeva asia voitaisiin panna vireille sitd vastaan, joka
on tavaramerkkirekisterin mukaan tavaramerkin haltija tai tavaramerkkihakemuksen hakija.
Tadmaé passiivinen asiavaltuus olisi kolmannen henkilén edun mukaista. Kolmannen henkilén
téytyisi voida luottaa siihen, ettei héinen esimerkiksi nostaessaan kannetta tavaramerkkirekiste-
riin haltijaksi merkittyd henkilod vastaan, tehdd véitettd tavaramerkin siirtymisestéd toiselle.
Sadnnds ei merkitse sitd, ettd tavaramerkin luovutus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekiste-
riin, muuttuisi pateméattomaksi. Sdédnnoksessé sdddetidn ainoastaan siité, ketd vastaan riita-asia
tai muu tavaramerkkid koskeva asia voidaan laittaa vireille. Riita- tai muun asian ratkaisu olisi
voimassa my0s mahdollista my6hempéé luovutuksen saajaa kohtaan.

Sitd vastoin ei ole katsottu tarpeelliseksi sdatdd aktiivisesta asiavaltuudesta. Jos esimerkiksi
rekisteriin merkitty tavaramerkkioikeuden haltija nostaa kanteen tavaramerkkioikeuden louk-
kauksesta siitd huolimatta, ettd tavaramerkkioikeus on jo siirtynyt toiselle, vastaajan tdytyy
voida tehdi viite siitd, ettei vastapuoli ole oikea kantaja, vaikkakaan uutta tavaramerkkioikeu-
den haltijaa ei ollut merkitty rekisteriin.

6 luku Tavaramerkin menettéminen ja mitdtdinti

Luvussa 6 sdddettdisiin tavaramerkkien menettdmiseen ja mitdtdintiin liittyvisti asioista. Lu-
vun alussa sdddettdisiin sekd hallinnolliselle menettdmis- tai mitdtointimenettelylle ettid tuo-
mioistuinmenettelylle yhteisistd seikoista, kuten menettdmis- ja mitdtdintiperusteista, tosiasial-
lisen kdyton osoittamisesta sekd menettdmisen ja mitdtdinnin vaikutuksista. Hallinnollinen
menettdmis- tai mitétdintimenettely eroaisi ndiden soveltamisen osalta kuitenkin tuomiois-
tuinmenettelystd siind, ettd hallinnollisessa menettelyssd vaatimukset voisivat kohdistua vain
rekisterdityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, kuten ehdotetun 54 §:n
sanamuodosta ilmenee. Mydhemmin luvussa sdéddettiisiin hallinnollisesta menettdmis- tai mi-
tiatdintimenettelystd ja siind noudatettavista menettelysddanndistd. Tuomioistuimessa kanteen
perusteella tapahtuvasta menettdmisesté ja mitétdinnistd sdddettéisiin luvun lopussa pykélissi
58-60.

Menettdmis- ja mitdtdintiperusteet ja niiden vaikutukset

46 §. Tosiasiallisen kdyton puuttuminen. Pykéldssd saddettdisiin tavaramerkin menettdmisesté
tosiasiallisen kdyton puuttumisen perusteella. Sidnnds vastaa sisilloltdén voimassaolevan lain
26 §:n 2 ja 3 momenttia, ja silld pannaan taytdnt6on tavaramerkkidirektiivin 16 ja 19 artikla.
Tavaramerkin menettimisen vaikutuksista sdddetdédn lain 51 §:ssé.

Pykélan I momentin mukaan tavaramerkin rekisterdinti voidaan menettda, jos tavaramerkin
haltija ei ole tosiasiallisesti ottanut tavaramerkkid kédyttoon viiden vuoden kuluessa rekiste-
roinnisté tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai kdyttéminen on ollut yh-
téjaksoisesti viisi vuotta keskeytyneend, eikd tavaramerkin haltija osoita kéyttdméttd jattdmi-
selle patevid syitd. Sddnnos vastaisi direktiivin 19 artiklan 1 kohtaa. Voimassaolevan lain 26
§:ssd todetaan, ettd kayttamattomyydelle tulisi olla hyvaksyttiava syy. Ehdotetussa sddannokses-
s termi hyvéksyttdva syy on muutettu pateviksi syyksi. Tama muutos on tyylillinen eika tar-
koitus ole muuttaa oikeustilaa. Termi “pétevi syy” vastaisi direktiivin 16 artiklan sanamuotoa.
Viiden vuoden méairdajan laskemisesta ja siitd, mikd 1 momentin perusteluissa todetun lisdksi
katsotaan tavaramerkin tosiasialliseksi kdytoksi, sdddetdén ehdotetun pykildn 2 ja 3 momen-
tissa.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 31 perustelukappaleessa on perusteltu kayttod koske-
vaa vaatimusta silld, ettd tavaramerkit tayttavit erottamistehtévinsd vain silloin, kun tavara-
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merkkejé todella kdytetddn markkinoilla. Kayttod koskeva vaatimus on tarpeen myds tavara-
merkkien kokonaisméaérén ja niitd koskevien riitojen viahentdmiseksi.

Sadnnoksen mukaan tavaramerkin haltijan tulee ottaa tavaramerkki tosiasialliseen kéyttoon
Suomessa viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisterdinnistd. Tavaramerkki voidaan myds
menettdd, vaikka sitd olisi rekisterdinnin jilkeen tosiasiallisesti kdytetty, jos kidyttd myShem-
min on keskeytyneend yhtijaksoisesti viisi vuotta. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeus-
kaytannossa tosiasiallisen kdyton on katsottu tarkoittavan sitd, ettd merkkid todella kéytetdén.
Tavaramerkin kdytt6d ei ole sen kéyttd vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuden
sailyttdimiseksi. Kéyton on oltava tosiasiallista, tavaramerkin keskeisen tehtdvian mukaista, eli
silld on voitava taata kuluttajalle tai loppukayttdjille se, ettd tavaralla tai palvelulla on tietty
alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaan-
nusvaaraa Kyseisen tavaran tai palvelun muualta perdisin olevista tavaroista tai palveluista
(tuomio 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, 13 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallinen kaytto edellyttdéd tavaramerkin kéyttdmista tavaramerkilld suojat-
tujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikd ainoastaan kyseessd olevassa yrityksessa.
Tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen rekisterdinnin perusteella voidaan vedota
kolmatta vastaan, eivit voi jatkua, jos tavaramerkki menettdd olemassaolonsa kaupallisen pe-
rusteen eli sen, etti sen avulla luodaan tai sdilytetd&n markkinat tavaroille tai palveluille, jotka
on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkilld, muista yrityksistd peréisin olevien tava-
roiden tai palvelujen rinnalle. Tavaramerkin kdyton tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerk-
kid todella kaupallisesti hyodynnettdvén ja joita ovat erityisesti sellaiset kdyttotavat, joita voi-
daan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sdilyttdmiseksi tai luo-
miseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. Asiassa vallitsevien olosuhteiden
arviointi voi ndin perustella sen, ettd kyseessd olevan tavaran tai palvelun luonne, kyseessé
olevien markkinoiden ominaispiirteet seké tavaramerkin kdyton laajuus ja taajuus otetaan
huomioon. Ei siis ole vélttdmétontd, ettd tavaramerkin kayttd on méérallisesti huomattava, jot-
ta kayttdd voitaisiin pitdd tosiasiallisena, koska se, onko kéytto tosiasiallista, riippuu kyseessi
olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteistd ndiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla
(tuomio 11.3.2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, 35-39 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, ettd esimerkiksi elintarvikkeille tarkoitetun tavaramerkin
tosiasialliselta kéytoltd voitiin edellyttda sité, ettd tavaramerkin suojaamia tavaroita on mark-
kinoilla asiakkaiden saatavilla (tuomio 3.7.2014, Helsingin HO:2014:1443, Helmi). Asiassa
huomioitiin mm. tavaroiden luonne seki paivittdistavarakaupan ominaispiirteet.

Tavaramerkkié tulee kéyttdd tavaroissa ja palveluissa, joita varten se on rekisterdity. Jos
merkkid ei ole otettu kayttoon tai kéyttd on ollut keskeytyneend yhtéjaksoisesti viisi vuotta,
tavaramerkin menettdmisuhan liséksi toinen osapuoli voi vedota tavaramerkin kayttdmatto-
myyteen 34 ja 49 §:n mukaisesti. Tavaramerkkiin ei kuitenkaan sovelleta edelld mainittuja
saannoksid, jos kayttdmatta jattdmiselle on ollut pateva syy.

TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa mééritién tavaramerkkirekisteréinnin kumoami-
sesta kdyttimattomyyden perusteella ja hyvéksyttavistd syistd kéyttdmattomyydelle. TRIPS-
sopimuksen mukaan tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muo-
dostavat tavaramerkin kéyton esteen, kuten tavaramerkilld suojattujen tavaroiden tai palvelu-
jen tuontirajoitukset tai muut viranomaismiérdykset, katsotaan hyviksyttiviksi perusteiksi
kayttamatta jattamiselle. TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa hyvéksyttévien syiden ka-
sitteelle annetun mééritelmén on katsottu voivan muodostaa tulkintaohjeen myos tavaramerk-
kidirektiivin yhteydessd kéytettyd hyvéksyttdvien syiden vastaavaa késitettd varten (tuomio
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14.6.2007, Haupl, C-246/05, EU:C:2007:340, 48 kohta). Euroopan unionin tuomioistuin on
oikeuskdytdnndssddn todennut, ettd hyviksyttdvan syyn tavaramerkin kayttadmatta jattdmiseen
muodostavat esteet, joilla on riittdvén vélitdon yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevit kyseisen
tavaramerkin kdyton mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi seké jotka ovat riippumattomia tava-
ramerkin haltijan tahdosta (Héaupl, C-246/05, 54 kohta).

Vilittdoman yhteyden késilld olo ei kuitenkaan valttamatta edellyté, ettd esteelld tehtdisiin tava-
ramerkin kdyttd6 mahdottomaksi, vaan véliton yhteys voi olla kasilld myds silloin, kun esteelld
tehdéén tavaramerkin kaytté kohtuuttomaksi. Mikéli este on sen luonteinen, etté silld vaaran-
netaan vakavasti tavaramerkin asianmukainen kaytto, ei voi olla kohtuullista edellyttdé tava-
ramerkin haltijan kaikesta huolimatta kéyttdvéan sitd. Kohtuuttomana voidaan pitéé esimerkiksi
sitd, ettd tavaramerkin haltijan edellytettdisiin tarjoavan tavaroitaan myytévéksi kilpailijoiden-
sa myyntipaikoissa. T4lldin ei olisi kohtuullista edellyttii, etti tavaramerkin haltija mukauttaa
yritysstrategiaansa tavaramerkin kayton mahdollistamiseksi (Haupl, C-246/05, 53 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, ettd hyviksyttdvind syynd ei voida pitdé sellaista estettd,
jonka johdosta tavaramerkin kdyttdminen estyy pysyvésti (tuomio 29.11.2013, Helsingin
HO:2013:3136, Voimariini, valituslupaa ei myonnetty). Myoskddn yleinen taloudellinen tilan-
ne, finanssikriisi tai muiden elinkeinonharjoittajien vaitetyt tavaramerkin vaarinkaytot eivit
ole hyvaksyttdvia syitd tavaramerkin kayttamattomyydelle (Helsingin HO:2014:1443, Helmi).

Pykélin 2 momentissa sdddettiisiin ajankohdasta, josta 1 momentin mukainen viiden vuoden
jakso lasketaan. S@dnnokselld tiytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 2 ja 3
kohta ja sddnnos olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu viiden vuoden jakso rekisterinnistd lasketaan paivéstd, jona
tavaramerkkié vastaan ei voida endi esittdd viitettd eli kahden kuukauden véiteajan paatyttya.
Jos viite on tullut vireille, viiden vuoden jakso lasketaan pdivdstd, jona vditemenettelyn lopet-
tavasta padtoksestd on tullut lainvoimainen tai véite on peruutettu.

Kansainvilisten rekisterdintien osalta viiden vuoden jakso lasketaan paivistd, jona tavara-
merkkii ei voida endé hyldti tai jona sitd vastaan ei endd voida esittdd viitettd. Jos kansainvi-
listd rekisterdintid vastaan on pantu vireille véite, viiden vuoden jakso lasketaan pdivéstd, jona
viitemenettelyn lopettavasta padtoksestd on tullut lainvoimainen tai jona véite on peruutettu.
Jos PRH on ilmoittanut 92 §:n mukaisesti ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin perusteisiin
perustuvasta kieltdytymisestd, viiden vuoden jakso lasketaan pdividstd, jona kieltdytymisesta
on tullut lainvoimainen.

Péivé, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa, merkitéén 26 §:n 1 momentin perusteluis-
sa mainituin tavoin tavaramerkkirekisteriin.

Tavaramerkki voidaan menettdd myds tilanteissa, joissa merkki on rekisterdinnin jilkeen otet-
tu kayttoon, mutta mydhemmin merkin kdyttiminen lopetetaan ja kdytté on keskeytyneena yh-
tdjaksoisesti vahintdan viisi vuotta. Talloin rekisteriin merkitty pdiva ei ole maaradva madritet-
tdessd sitd, mistd alkaen kayttdméittdmyys lasketaan, vaan viiden vuoden kiyttiméttomyys
lasketaan siitd alkaen, kun merkin tosiasiallinen kéyttd on pédttynyt.

Pykélan 3 momentissa sdadettdisiin tosiasiallista kayttod tdydentdvistd seikoista. Sddnnoksella
taytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 kohta.

Tavaramerkin tosiasialliseksi kédytoksi katsottaisiin tavaramerkin kéyttiminen muodossa, joka
poikkeaa rekisteroidystéd merkistd vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavara-
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merkin erottamiskykyyn. Tavaramerkkid voisi siis kéyttdd rekisterdidystd merkistd hieman
poikkeavassakin muodossa. Tdmé vastaisi silti 1 momentin mukaista tavaramerkin kayttoa.
Poikkeaman tarkoituksena on ollut antaa rekisterdidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus
tehdd merkkiin sitd kaupallisesti hyodynnettdessd muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erot-
tamiskykyd muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntid ja
myynnin edistdmistd koskeviin vaatimuksiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12,
EU:C:2013:497, 29 kohta).

Kaytetty merkki saa poiketa rekisterdidystéd merkistd kuitenkin vain siten, ettei poikkeaminen
vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Vaikutus tavaramerkin erottamiskykyyn poikkeaa 25
§:n mukaisesta kokonaisvaikutelman kriteeristd. Merkin 25 §:n mukaista muutosta ja merkin
kayttdmistd eri muodossa kuin rekisterdidyssd muodossa, arvioidaan ndin ollen eri tavoin.

Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut rekisterdidystd merkisti poikkeavaa merkin kayttoa
ratkaisussa T-146/15 (tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO, T-146/15, EU:T:2016:469), joka
koski tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakoh-
dan, joka vastaa tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 kohtaa, tulkintaa. Ratkaisussaan tuomio-
istuin katsoi, ettd tavaramerkin kayttod koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa
kéaytetty merkki poikkeaa vain véhiisin osin tavaramerkin rekisterdidystd muodosta ja kyseiset
merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan vastaaviksi, tdyttad esittimalld nayttd mer-
kin kaytostd siind muodossa, jossa rekisterdityd tavaramerkkid on kaytetty liiketoiminnassa
(tuomion kohta 27).

Unionin yleisen tuomioistuimen edelld mainitun ratkaisun mukaan tavaramerkin erottamisky-
kyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttdd merkkiin lisdttyjen osien erottamiskyvyn ja hallitse-
vuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekd suhteellinen
asema merkissé. Téllaisen toteamuksen tekemiseksi on myds otettava huomioon aikaisemman
tavaramerkin, jota saatetaan kéyttdd pelkdstdéin moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessd
toisen tavaramerkin kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Mitd heikompi
tdllaisen tavaramerkin osana toimivan aiemman tavaramerkin erottamiskyky on, sitd helpompi
sithen on vaikuttaa lisdidmalla itsessddn erottamiskykyinen osa, ja sitd enemmaén kyseinen ta-
varamerkki menettdd kyvystddn tulla mielletyksi tuotteen alkuperdn osoittajana. Kéénteinen
toteamus on my0s péteva. Liséksi kun tavaramerkki koostuu tai muodostuu useista osista ja
kun yksi tai useampi niistd ei ole erottamiskykyinen, néiden osien muuttaminen tai niiden
poisjéttdminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn kokonaisuutena. Liséksi edelly-
tetddn, ettd rekisterdityyn tavaramerkkiin tehdyt lisdykset eivit vaikuta tavaramerkin rekiste-
r6idyn muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, ettd niilld on merkissd toissijainen
asema tai niiden erottamiskyky on vahdinen (hyphen v. EUIPO, T-146/15, 28-31 kohta).

Jos tavaramerkkid kdytetddn sddnnoksen mukaisesti rekisterdidystd merkistd poikkeavassa
muodossa, silld ei kdyton tosiasiallisuutta arvioitaessa ole merkitystd, onko haltijalle rekiste-
roity myos poikkeavassa muodossa oleva merkki.

Ehdotetun sddnnoksen 2 kohdassa sdddettaisiin, ettd tavaramerkin tosiasialliseksi, 1 momentin
mukaiseksi kéytoksi katsottaisiin lisdksi merkin paneminen tavaroihin tai niiden péallyksiin
vain maastavientid varten.

Ehdotetun sddnndoksen 3 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasialliseksi kdytoksi katsottaisiin
tavaramerkin haltijan suostumuksella tapahtuva tavaramerkin kdytto. Tavaramerkin kaytto,
joka tapahtuu haltijan suostumuksella esimerkiksi lisenssin perusteella, rinnastetaan haltijan
toimesta tapahtuvaan tavaramerkin kéyttoon. Tavaramerkkid voi kéyttdd haltijan suostumuk-
sella myds esimerkiksi tavaroiden jakelija tai jélleenmyyjéd. Vaikka tavaramerkin haltija ei siis
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itse olisi kayttdnyt tavaramerkkid lainkaan, tavaramerkkid voitaisiin katsoa tosiasiallisesti kéy-
tetyn eikd sitd voitaisi menettdd kayttdmattomyyden perusteella, jos sitd on kdyttanyt joku hal-
tijan suostumuksella.

Pykélén 4 momentin mukaan rekisterdintié ei kuitenkaan menetetd, jos tavaramerkkié on tosi-
asiallisesti kédytetty viiden vuoden kdyttdmattomyysjakson péaédttymisen jalkeen, mutta ennen
menettdmistd koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa. Téllin ei kuitenkaan oteta
huomioon sellaista tavaramerkin kdyttdd, joka on tapahtunut menettdmistd koskevan hake-
muksen tai kanteen vireille tuloa edeltdneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos kéyton valmis-
telut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on saanut tiedon siitd, ettd menettdmisti koske-
va hakemus tai kanne voidaan panna vireille. Haltija tulee tietoiseksi menettdmisté koskevan
hakemuksen tai kanteen mahdollisuudesta viimeistdin hakemuksen tai kanteen vireillepanon
yhteydessd, mutta ajankohta voi olla myds aikaisempi, esimerkiksi suora yhteydenotto vasta-
puolelta. Sdénnods vastaa sanamuodoltaan voimassaolevan lain 26 §:n 2 momenttia ja silld
pannaan taytdntoon tavaramerkkidirektiivin 19 artiklan 3 kohta.

Pykilidn 5 momentin mukaan, jos rekisterdinnin tosiasiallinen kéyttdmittomyys koskee vain
joitakin niistd tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, rekisterdinti
voidaan menettdd vain ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Eli tavaramerkki voidaan me-
nettdd vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joissa sitd ei ole tosiasiallisesti kdytetty.
Sdénnods vastaa voimassa olevan lain 26 §:n 3 momenttia ja silld pannaan tiytdntoon tavara-
merkkidirektiivin 21 artikla.

47 §. Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Pykéldssa saa-
dettdisiin yksinoikeuden tavaramerkkiin menettdmisestd tavaramerkin yleiseksi nimitykseksi
tai harhaanjohtavaksi muuttumisen perusteella. Voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentista
osin poiketen yksinoikeutta tavaramerkkiin ei voisi endd menettda silld perusteella, ettd tava-
ramerkki on muuttunut erottamiskyvyttdméksi muusta kuin yleiseksi nimitykseksi muuttumi-
sesta johtuen taikka siitd syystd, ettd se on muuttunut lain, yleisen jérjestyksen tai hyvén tavan
vastaiseksi. Yleiseksi nimitykseksi muuttuminen on vain yksi tilanne, jossa tavaramerkki on
menettinyt erottamiskykynséd. Tavaramerkki voisi menettdd erottamiskyvyn my6s muustakin
kuin tdstd syystd. Koska direktiivin 20 artiklan a kohdassa menettdminen on rajattu kuitenkin
vain yleiseksi nimitykseksi muuttumista koskeviin tilanteisiin, tavaramerkin menettamisesté
erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi laajemmin ei séddettdisi. Muutoksella on pyritty saatta-
maan sédéntely tiltd osin yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa. Erottamiskyvyttomyys seké lain,
yleisen jarjestyksen ja hyvén tavan vastaisuus ovat kuitenkin 12 §:n mukaisesti tavaramerkin
mititdintiperusteita.

Pykélidn I momentissa sdadetddn tavaramerkin menettdmisestd, jos merkki on rekisterdinnin
tai vakiintumisen jdlkeen muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Sédannds liit-
tyy lakiehdotuksen 12 §:&én, jonka mukaan téllaisia merkkejd ei rekisterdidd. Tavaramerkin
menettdmisen vaikutuksista sdddetddn lain 51 §:ssé.

Ehdotetun sdénnoksen 1 momentin / kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan
menettéd, jos tavaramerkki on rekisterdinnin tai vakiintumisen jélkeen tullut tavaramerkin hal-
tijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen vuoksi elinkeinotoiminnassa yleisesti kdytetyksi ni-
mitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten sen on rekisterdity tai vakiintunut.
Saannokselld pannaan taytantoon tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohta. Merkki voi
muodostua yleisesti kdytetyksi nimitykseksi sekd haltijan toiminnan, ettd toimimatta jattami-
sen vuoksi. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnndssa on katsottu, ettd menetetyn
erottamiskyvyn perusteella tapahtuvassa rekisterdidyn tavaramerkin kumoamisessa erottamis-
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kyvyn menettdmisen on johduttava haltijan toiminnasta tai toiminnan laiminlydnnisté (tuomio
27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264).

Ehdotetun sdénnoksen 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan
menettéd, jos tavaramerkki on rekisterdinnin tai vakiintumisen jélkeen tullut harhaanjohtavak-
si tavaramerkin haltijan tai timén suostumuksella tapahtuneen kdyton seurauksena. SAannds
vastaa harhaanjohtavuuden osalta voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja silld
pannaan taytantoon tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b alakohta. Sdannoksessa ei mainittaisi
erikseen, ettd merkki voi tulla harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laa-
dun tai maantieteellisen alkuperén osalta. Direktiivin listaus ei ole tyhjentdvi, vaan tavara-
merkki voi tulla harhaanjohtavaksi myos muulla tavoin. Siitd, millaisten tavaramerkkien voi-
daan katsoa olevan harhaanjohtavia, sdddetddn ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa.

Tavaramerkin on tullut muuttua harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostu-
muksella tapahtuneen kéyton perusteella. Oikeuskdytdnndssé on edellytetty, ettd harhaanjoh-
tavuuden on tullut syntyé tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen aktii-
visen toiminnan perusteella (esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215).
Ehdotettu sdénnos poikkeaisi ndin ollen voimassaolevasta laista eikd kattaisi endd muita tilan-
teita, joissa merkki on muuttunut tavaramerkin haltijan toiminnasta riippumatta rekisterdinnin
tai vakiintumisen jélkeen harhaanjohtavaksi.

Pykélén 2 momentin mukaan, jos 1 momentin mukainen menettémisperuste koskee vain joita-
kin niisté tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisterdity tai joille tavara-
merkki on vakiintunut, yksinoikeus tavaramerkkiin menetetdian vain ndiden tavaroiden tai pal-
velujen osalta. Jos esimerkiksi rekisterdity tavaramerkki on tullut yleiseksi nimitykseksi vain
osan tavaroiden tai palvelujen osalta, rekisterdinti voidaan menettdd vain siltd osin. Sdannds
vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momenttia. Voimassaolevasta sddnndksesta
poiketen ehdotetussa sddnndksessd mainitaan nimenomaisesti my6s vakiintuminen, silld sdén-
noksen 1 momentti koskee edelld selostetuin tavoin myos vakiintuneita tavaramerkkeja. Ehdo-
tetulla sddnndkselld pannaan taytdntoon tavaramerkkidirektiivin 21 artikla.

48 §. Mitdtointi ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitditéintiperusteilla. Pykélassa sia-
dettéisiin tavaramerkin mitdtointiperusteista. Mitétéinnin vaikutuksista sdddetéén jiljempéna
51 §:ssé.

Ehdotettu sdannos siséltiisi informatiivisen viittauksen 12 ja 13 §:44n, joissa sdddetddn ehdot-
tomista ja suostumuksenvaraisista mitatointiperusteista. Lisdksi sddnnos siséltdisi informatii-
visen viittauksen 15 §:n passiviteettia koskevaan sdénndksen. Tavaramerkki voitaisiin mita-
toidd 12 tai 13 §:n mukaisilla mitdtointiperusteilla, ellei 15 §:std tai muuttuneista olosuhteista
muuta johtuisi. Tavaramerkkid ei mitatoitéisi, jos tavaramerkin haltija on 15 §:n mukaisesti
sallinut myohemmaén tavaramerkin kdyton, ja myShempdd tavaramerkkid on haettu vilpitto-
maissd mielessd. Lakiehdotuksen 13 §:ssd sdddetyt perusteet tulevat kyseeseen vain, jos aiem-
man oikeuden haltija ei ole sallinut myohemmaén tavaramerkin rekisterdintid. Tama kidy ilmi
13 §:n 4 momentin sanamuodosta. Tavaramerkkid ei myoskddn mitdtdida puuttuvaa erotta-
miskykyéd koskevan 12 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, jos tavaramerkki on ennen mita-
tointihakemuksen tai -kanteen vireillepanopdivéad kaytossé tullut erottamiskykyiseksi kyseisen
pykéldn 3 momentin mukaisesti. Olosuhteiden muuttumiseksi katsotaan liséksi, jos tavara-
merkin haltija antaa suostumuksensa 13 §:n mukaisen mitétdintiperusteen olemassa olosta
huolimatta. Olosuhteet ovat myds voineet muuttua siten, ettd mitétdintiperuste, joka on sovel-
tunut tavaramerkkiin sen hakemishetkelld, ei sovellu endd mititintid koskevan hakemuksen
tai kanteen ratkaisemishetkell.
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49 §. Tosiasiallisen kéiyton osoittaminen mitdtéintid koskevissa menettelyissd. Pykélan I mo-
mentissa sdadettdisiin, ettd mitdtdintid koskevan hakemuksen tai kanteen tekijén olisi myo-
hemmén tavaramerkin haltijan pyynndstd osoitettava, ettd aiempaa tavaramerkkié on tosiasial-
lisesti kaytetty. Kéytto tulisi osoittaa, jos mitdtdintid vaadittaisiin aiemmin rekisterdidyn tava-
ramerkin nojalla. Mitétdintid koskevan hakemuksen tai kanteen tekijén olisi osoitettava, ettd
tavaramerkkid on tosiasiassa kdytetty mitdtointid koskevan hakemuksen tai kanteen vireille-
panopiivai edeltidvin viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssd sdddetylld tavalla niissd tavaroissa
tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai ettd kayttimaétta jattdmiseen oli patevat
syyt. Aiemmin rekister6idyn tavaramerkin haltijan on osoitettava kéytto, jos aiemman tavara-
merkin rekisterdimismenettely on saatu pédiatokseen véhintdéin viisi vuotta ennen mititdintid
koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanoa. Pétevid syitd kiyttdméattomyydelle on selos-
tettu edelld 46 §:n perusteluissa. Tavaramerkkilaissa ei nykyisin ole vastaavan sisdltoista
sadannostd, vaan saannos olisi uusi ja silld pannaan tdytantoon tavaramerkkidirektiivin 46 artik-
lan 1 kohta.

Pykélin 2 momentissa sdédettéisiin aiemman tavaramerkin tosiasiallisen kéyton osoittamisesta
myohemmén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivéd edeltdvéltd ajanjaksolta. Jos 46 §:ssé
tarkoitettu viiden vuoden jakso olisi padttynyt ennen myShemmain tavaramerkin hakemis- tai
etuoikeuspdivad, aiemman tavaramerkin haltijan olisi 1 momentissa sdddetyn lisdksi osoitetta-
va, ettd aiempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti kdytt6on myohemmain tavaramerkin ha-
kemis- tai etuoikeuspéivéd edeltéineen viiden vuoden jakson aikana, tai siitd, ettd kéyttdmatta
jattdmiseen oli pétevit syyt. Pétevid syitd kdyttdmattomyydelle on selostettu edelld 46 §:n pe-
rusteluissa. Sdannds vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 2 kohtaa.

Pykilin 3 momentissa sdddettéisiin, ettd mitdtdintid koskevan hakemuksen tai kanteen perus-
teena oleva tavaramerkki otetaan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon ainoastaan
niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sité on osoitettu 1 ja 2 momentin mukaisesti kiy-
tetyn tai joiden osalta kéyttdmattomyydelle on pédtevit syyt. Sdénnds kattaisi tilanteet, joissa
tosiasiallinen kdytto tai pitevi syy kayttdméttomyydelle on osoitettu vain tavaramerkin tietty-
jen tavaroiden tai palvelujen tai toiminimen tietyn toimialan osalta. Ehdotettu 3 momentin
sddnnds koskee mititdintid koskevan hakemuksen tai kanteen késittelya, eikd siis vaikuta ai-
emman oikeuden voimassaoloon. Sdénnos vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 4 kohtaa.

Pykélidn 4 momentin mukaan mitétdintid koskeva hakemus tai kanne hylédtéén, jos aiemman
tavaramerkin haltija ei osoita tavaramerkkinsd kayttod tai patevadd syytd kiyttdiméattomyydelle
1 ja 2 momentin mukaisesti. Tosiasiallista kdyttod koskevan ndyton puuttuminen ei mitatdintia
koskevassa asiassa johda aiemman oikeuden menettdmiseen, vaan siihen, ettei mititdintia
koskeva hakemus tai kanne menesty. Sddnnds vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 3
kohtaa.

Pykélidn 5 momentissa sééadettéisiin 1-4 momentin soveltumisesta my0s toiminimiin ja apu-
toiminimiin. Toiminimien osalta sdéntely on kansallista uutta sdintelyd. Toiminimilaissa ei
ole nimenomaista lakiehdotuksen 49 §:44 vastaavaa sddnndsta. Koska toiminimi antaa haltijal-
leen samankaltaisen yksinoikeuden kuin tavaramerkki, ja oikeudet muodostavat toisilleen re-
kisterdintiesteitd ja mitétdintiperusteita, on perusteltua soveltaa vastaavaa tosiasiallisen kéyton
vaatimusta my®os silloin, kun tavaramerkin mitétdintié vaaditaan aiemman toiminimen tai apu-
toiminimen perusteella. Tosiasiallisen kdyton edellyttdminen toiminimiltd ja aputoiminimilta
on perusteltua myds siksi, ettd niiden rekisteriin merkitty toimiala muotoillaan usein tosiasial-
lista kdyttdalaa laajemmaksi, jolloin ne voisivat estdd tavaramerkin kdyton laajemmin, kuin
toiminimen tai aputoiminimen haltijan suojaamiseksi olisi tarpeen.
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Toiminimilain 19 §:n mukaan toiminimen rekisteréinti voidaan kumota, jos toiminimea ei ole
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kéytetty eikd toiminimen haltija osoita sithen hy-
viksyttivid syytd. Ehdotetusta sdéinnoksestd johtuen toiminimen haltijalla ei ole velvollisuutta
osoittaa toiminimen kéyttoa silloin, kun toiminimen rekisterdinnistd on kulunut alle viisi vuot-
ta. Toiminimen tosiasiallinen kéyttd arvioitaisiin toiminimilain ja sitd koskevan oikeuskéytén-
non mukaisesti. Ehdotetun sédédnndksen mukaisesti toiminimi otettaisiin mitétdintid koskevan
hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon vain siltd osin, kuin toiminimeé on osoitettu
kaytetyn tai kdyttamattomyydelle on ollut pateva syy. Jos toiminimen haltija ei osoittaisi toi-
minimensé tosiasiallista kdyttod tai patevdd syytd kayttdméttomyydelle, mitdtdintid koskeva
hakemus tai kanne hyléattdisiin.

Pykéldn 1-4 momentteja sovelletaan myds, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki.
Talloin EU-tavaramerkin tosiasiallinen kdyttd on maaritettdava EU-tavaramerkkiasetuksen 18
artiklan mukaisesti. EU-tavaramerkkien osalta sdénnokselld tdytintoonpannaan tavaramerkki-
direktiivin 46 artiklan 5 kohta.

50 §. Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteend ta-
varamerkin mitdtéinnille. Pykélan johtolauseen mukaan tavaramerkkid ei voida mitétoida ai-
emman tavaramerkin perusteella, jos 1-3 kohdissa tarkoitettu tilanne on ollut kasilld myo-
hemmén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivénd. Sdénnokselld poiketaan siitd padsdén-
nosté, ettd mitdttdmyyttd arvioidaan mititdintid koskevan hakemuksen tai kanteen vireille-
panopdividn mukaisesti. Pykélédssa tarkoitetut tilanteet koskevat tapauksia, joissa aiempi tava-
ramerkki ei olisi myShemmaén tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivénd estinyt myohem-
main tavaramerkin rekisterdintid. Saannds soveltuisi mitdtdintimenettelyissd vain inter partes
suhteessa, eikd aiempaa tavaramerkkid esimerkiksi poistettaisi tavaramerkkirekisteristi sen
vuoksi, ettd menettelyn aikana todettaisiin, ettei se ollut 1 kohdan mukaisesti vield erottamis-
kykyinen. Sdénnds olisi uusi ja silld saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 8 artikla.

Ehdotetun sédénnoksen / kohdassa sdéddettéisiin, ettd myohempad tavaramerkkié ei voida mité-
toidé, jos aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mititdidéd erottamiskyvyttdomyyttd koskevan 12
§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, ei ollut vield tullut erottamiskykyiseksi 12 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla myohemmain tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivini. Tavaramerkki
voi saavuttaa erottamiskyvyn kéyton kautta, jolloin riittdvad erottamiskykyé ei vélttdmétté ol-
lut olemassa myShemman tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivénd. Téllaisessa tapaukses-
sa myOhemmain tavaramerkin haltijalla on oikeus luottaa tavaramerkin pysyvyyteen. Sddnnok-
sen kannalta ei ole merkitysté silla, onko aiempi tavaramerkki saanut kdyton kautta erottamis-
kyvyn myohemmin, vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspaivan
jélkeen.

Ehdotetun sddnndksen 2 kohdassa sdadettiisiin, ettd tavaramerkkid ei voida mititdid4, jos mi-
titointid koskeva hakemus tai kanne perustuu sekaannusvaaraa koskevaan 13 §:n 1 momentin
2 kohtaan eikd aiempi tavaramerkki ollut vield tullut riittivén erottamiskykyiseksi my&hem-
main tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspaivand, jotta merkkien vélilld olisi ollut edelld mai-
nitussa pykélan kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Myos tdma sdannds liittyy mm. mahdol-
lisuuteen saavuttaa erottamiskyky kéiyti’)n kautta. Sen liséksi ettd erottamiskyky on itsendinen
rekisterdinnin edellytys, se vaikuttaa myds merkkien vilisen sekaannusvaaran arviointiin. Jos
sekaannusvaaraa ei olisi voitu todeta aiemman merkin puuttuvan tai heikon erottamiskyvyn
johdosta myohemman tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivdnd, ei myOhempdd tavara-
merkkid voitaisi mitdtoidd myoskdin mitédtointid koskevan hakemuksen tai kanteen perusteella
myo6hemmin, vaikka aiempi tavaramerkki olisi téssd vilissi tullut erottamiskykyiseksi.
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Ehdotetun sddnndksen 3 kohdassa sédéddettiisiin, ettd tavaramerkkié ei voida mititdida, jos ai-
empi tavaramerkki ei ollut vield laajalti tunnettu my6hemmén tavaramerkin hakemis- tai etu-
oikeuspdivind. Mitatdintid on tullut télloin vaatia laajalti tunnettua merkkié koskevan 13 §:n 1
momentin 3 kohdan perusteella. My0s laajalti tunnetun tavaramerkin saama suoja edellyttas,
ettd merkki saavuttaa kiyton kautta riittdvin tunnettuuden sen kohderyhmaéssé. Laajalti tunne-
tun merkin suojan edellytyksid on késitelty edelld 5 §:n perustelujen yhteydessa. Jos tavara-
merkki tulee laajalti tunnetuksi vasta mydhemman tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspaivan
jélkeen, se ei olisi estinyt myohemman tavaramerkin rekisterdintid eikd siksi saisi vaikuttaa
myohemmén tavaramerkin suojaan.

51 §. Menettamisen ja mitdtoinnin vaikutukset. Pykéldssd todettaisiin menettdmisen ja mitéi-
toinnin vaikutukset. Sd&nnokset vastaavat sisdlloltddn nykyistd oikeustilaa, vaikka voimassa
olevassa laissa ei nimenomaisesti sdddetd menettdmisen ja mitatdinnin vaikutuksista. Ehdote-
tulla sddnndkselld pannaan taytdntoon tavaramerkkidirektiivin 47 artikla.

Pykéldn I momentissa sdédettéisiin, ettd rekisterdidylld tai vakiintuneella tavaramerkilld ei
katsota olleen menettdmisté koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopéiviésté alkaen tés-
sé laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltd osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Kaytinnossa
tama tarkoittaisi esimerkiksi, ettd menetetty tavaramerkki ei olisi enda rekisterdintieste uusille,
menettdmistd koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tulon jdlkeen haetuille tavaramerkeil-
le. Tavaramerkki voidaan menettdd 46 ja 47 §:n mukaisilla perusteilla. Vakiintuneiden tava-
ramerkkien osalta menettdminen voi perustua vain kanteeseen, silld menettdmistd koskevaa
hakemusta ei voida 54 §:n sanamuodosta ilmenevin tavoin jattdd muista kuin rekister6idyisté
tavaramerkeistd.

Menettdmistd koskevassa padtoksessd voidaan kantajan tai hakijan pyynndstd vahvistaa aikai-
sempi pdivé, jona jokin menettdmisperuste on ilmennyt. Tavaramerkkidirektiivin 47 artiklassa
todetaan, ettd aiempi pdiva voidaan vahvistaa toisen osapuolen pyynnosti. Koska kaytdnnossa
alemman péivin vahvistaminen on ainoastaan kantajan tai menettdmisté hakevan hakijan in-
tressissd, on tdma selvyydeksi todettu suoraan sddnnoksessd. Tuomioistuimen ja PRH:n har-
kinnassa olisi paéttdd ratkaistessaan menettdmisasiaa, milloin menettdmisperuste on ilmennyt.
Menettamisperusteen nojalla tehty rekisteréinnin kumoaminen vaikuttaa siten, ettd rekiste-
roinnin vaikutukset lakkaavat menettdmisté koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepano-
pdivdén, jos muuta aiempaa péivéd ei pyynnosti vahvisteta.

Pykélan 2 momentissa sdadettiisiin, ettd rekisteroidylla tavaramerkilld ei katsottaisi alun perin
olleen ehdotetun lain mukaisia vaikutuksia silti osin, kuin tavaramerkki on mititoity. Jos tava-
ramerkki mitatdidddn, vastaa tima tilannetta, kuin tavaramerkkia ei olisi koskaan ollutkaan.

Pykilin 3 momentissa séddettdisiin menetetyn tai mitdtoidyn tavaramerkin poistamisesta tava-
ramerkkirekisteristd. PRH poistaisi tavaramerkkirekisteristd tavaramerkin, jonka tuomioistuin
tai PRH hallinnollisessa menettdmis- tai mitdtdintimenettelyssddn on katsonut menetetyksi tai
mitdtdidyksi. Tavaramerkkirekisterdinti poistettaisiin menetetyiltd tai mitdtoidyiltd osin, kun
tuomioistuimen tai PRH:n ratkaisu olisi lainvoimainen.

52 §. Menettimisen tai mitittomyyden vahvistaminen jdlkikdteen. Pykélasséd saédettéisiin EU-
tavaramerkin aiemmuuden vaikutusten lakkaamisesta sen perusteena olevan kansallisen tava-
ramerkin tai Suomeen kohdennetun kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolon paittymisen
johdosta. Saannokselld pannaan tdytdntoon tavaramerkkidirektiivin 6 artikla. Sdannds olisi
voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.
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Ehdotetun sddnndksen mukaan kansallisen tavaramerkin tai Suomessa voimassaolevan kan-
sainvilisen rekisterdinnin menettdminen tai mitattdmyys voidaan vahvistaa jalkikdteen, vaikka
tavaramerkin voimassaolo olisi jo paéttynyt sen uudistamatta jittdmisen tai siitd luopumisen
perusteella. Edellytyksend on, ettd menettimiseen tai mitdttomyyteen olisi voitu vedota silloin,
kun tavaramerkistd luovuttiin tai kun sen voimassaolo pédttyi. Tavaramerkkiin on siis tullut
kohdistua jokin 4648 §:n mukainen menettdmis- tai mitdtointiperuste hetkelld jolloin siitd
luovuttiin tai kun sen voimassaolo paittyi. Tavaramerkin voimassaolon paattymisestd sddde-
tadan ehdotetun lain 30 §:ssi ja luopumisesta 36 §:ssi.

Jos tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvélinen rekisterdinti on ollut perusteena
EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle, aiemmuuden vaikutukset EU-tavaramerkille lak-
kaavat jilkikdteisen menettdmisen tai mitdttomyyden vahvistamisen myo6td. EU-tavaramerkin
aiemmuudesta sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen 39 ja 40 artiklassa.

Tavaramerkin menettdmisti tai mititdintid koskevien asioiden kisittely

53 §. Menettely. Pykéldssa sdddettdisiin tavaramerkin menettdmisté ja mitdtointid koskevista
menettelyistd. Sddnndksessi tuotaisiin esiin hallinnollisen menettelyn vaihtoehtoisuus tuomio-
istuimessa kdynnistettdville tavaramerkin menettdmis- tai mititdintiasialle. Sddnndksen mu-
kaan tavaramerkin menettimisté tai mititdintid voitaisiin vaatia hakemuksella hallinnollisessa
menettelyssd PRH:ssa tai kanteella tuomioistuimessa. Lisdksi sddnnos siséltdisi informatiivi-
sen viittauksen néisséd menettelyissa sovellettaviin sdédnnoksiin.

54 §. Hakemus. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jasenvaltioiden on sdddettiava te-
hokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelysti, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa
vaadittaessa tavaramerkin menettdmista tai julistamista mitattomaksi, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Voimassa oleva laki ei sisél-
1a vastaavaa menettelyd, vaan sdéintely olisi uutta. Hallinnollinen menettely olisi vaihtoehto
58-60 §:ssd sdddetyn tuomioistuinmenettelyn kéynnistimiselle. Ehdotetussa pykaldssa sidédet-
tdisiin menettdmista tai mitdtointid koskevan hakemuksen tekemisesta.

Ehdotetun sédénndksen / momentin mukaan hallinnollinen tavaramerkin menettdmista tai mité-
tointid koskeva asia pannaan vireille toimittamalla PRH:lle kirjallinen hakemus. Hakemuksen
tulee siséltéé hakijan tunnistetiedot, tieto mihin rekisterdintiin ja rekisteréinnin kattamiin tava-
roihin tai palveluihin hakemus kohdistuu seké vaatimus ja sen perusteet. Menettédmistd tai mi-
tatointid koskevan hakemuksen vireilletulon edellytyksend on lisdksi maksun suorittaminen.
Samassa hakemuksessa voitaisiin vaatia sekd menettdmisti ettd mititdintid tai vain jompaa-
kumpaa. Samoin hakemuksessa voitaisiin vedota sekd menettdmis- ettd mitatdintiperusteisiin
tai vaan jompaankumpaan perusteeseen.

Hallinnollisen menettdmisté tai mititdintid koskevan hakemuksen voisi laittaa vireille vain re-
kister6idyn tavaramerkin menettdmiseksi tai mitdtdimiseksi, ei siis vakiintuneista tavaramer-
keistd. Vakiintunut oikeus voi sitd vastoin olla mitdtdintid koskevan hakemuksen perusteena.
Vastaavasti mitdtointi voi perustua myos EU-tavaramerkkiin, jolloin PRH voi arvioida sen to-
siasiallista kayttod 49 §:n mukaisesti. Vaikka 75 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeus
toimii EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklan mukaisena EU:n tavaramerkkituomioistuimena
ja silld on ndin ollen yksinomainen toimivalta mm. EU-tavaramerkkid koskevissa loukkaus- ja
vahvistuskanneasioissa, timé ei estd sitd, ettd PRH arvioisi hallinnollisessa menettelyssaan
EU-tavaramerkin tosiasiallista kayttod, silld kyse ei ole tdlloin markkinaoikeuden yksinomai-
seen toimivaltaan kuuluvasta asiasta.
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Vaatimus tavaramerkin menettdmiseksi tai mitdtoimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niitd ta-
varoita tai palveluita tai osaa niistd vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisterdity. Kysei-
nen seikka todetaan nimenomaisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentissa ja tavaramerk-
kidirektiivin 45 artiklan 5 kohdassa. Tdmén seikan nimenomaisesti toteaminen saannoksessi
ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan on selvéd, ettd vaatimus tavaramerkin menettimiseksi tai mité-
toimiseksi voi koskea koko rekisterdintid tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista.

Jos PRH:lle esitettdvda hakemus olisi puutteellinen, PRH asettaisi méérdajan puutteen korjaa-
mista ja hakemuksen tdydentdmisté varten, jollei puutteen korjaaminen tai hakemuksen téy-
dentdminen olisi asian késittelyn kannalta tarpeetonta. Hakemuksen tdydentdmiseen ja méaéra-
ajan antamiseen sovelletaan hallintolain 6 luvun sd&nnoksia.

Jaljempénd 57 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin ldhtékohtana on, etti hallinnol-
lisessa menettdmis- tai mitatointimenettelyssé asia tutkitaan hakemuksen mukaisessa laajuu-
dessa. Esimerkiksi jos sekaannusvaaraan vedotaan vain tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osal-
ta, tavaramerkkid ei voitaisi mitétdida kokonaan. PRH ei myoskédén voisi ottaa asiassa arvioi-
tavaksi perusteita, joihin hakija ei ole vedonnut. Esimerkiksi sekaannusvaaraa koskevan ha-
kemuksen perusteella ei voida mititdidé tavaramerkin rekisterdintid puuttuvan erottamiskyvyn
perusteella.

Pykilin 2 momentissa sdédettéisiin, ettd jos mitétdintid koskeva vaatimus perustuu aiempaan
oikeuteen, hakemuksen saa tehdéd vain tdmén aiemman oikeuden haltija. Sddnnokselld saate-
taan voimaan tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 6 kohta. Voimassa olevaan lakiin ei sisélly
vastaavaa sddnnostd, mutta se vastaa nykyistd oikeustilaa. Voimassa olevan lain 27 §:n 2 mo-
mentin mukaan rekisterdinnin mitdttoméaksi julistamista ja tavaramerkin menettdmista koske-
vaa kannetta saa ajaa jokainen, joka kérsii haittaa rekisterdinnistd. Yleensd mahdollinen haitta
rekisterdinnistd aiheutuu kyseisen oikeuden haltijalle.

Oikeus panna vireille menettdmisti tai mititdintid koskeva hakemus on ldhtdkohtaisesti kaikil-
la luonnollisilla ja oikeushenkil6illd. Jaljempéana 58 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin
tavoin ehdottomiin prosessinedellytyksiin katsotaan kuitenkin kuuluvan oikeussuojan tarve.
Toisin sanoen hakijalla tulee olla oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiaansa. Jos mi-
titointid koskeva vaatimus perustuu kuitenkin aiempiin oikeuksiin (esim. tavaramerkkeihin tai
toiminimiin), hakijan tulee olla kaikkien niiden aiempien oikeuksien haltija. Jos aiempaan oi-
keuteen perustuvan mitdtointid koskevan hakemuksen jéttdd yhdessd useampi, kaikkien tulee
yhdessé olla hakemuksen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita. Sdannoksessa tar-
koitetut aiemmat oikeudet ovat 13 §:ssd tarkoitettuja suostumuksenvaraisia hylkdys- ja mité-
tointiperusteita, jolloin oikeudenhaltijalla on oikeus paattda siitd, salliiko vai kieltddko hén
myohemmén tavaramerkin kéyton, eikd sivullinen siksi voi vedota toisen oikeuteen tavara-
merkin mititdimiseksi.

Pykélan 3 momentissa sdadettiisiin, ettd menettdmista tai mitdtdintid koskeva asia voitaisiin
panna vireille vasta viditeajan paatyttyd. Jos viite olisi esitetty, menettdmis- tai mititdintiasia
voitaisiin panna vireille, kun vaitemenettelyn lopettavasta padtoksesta on tullut lainvoimainen
tai kun viite on peruutettu. Tdmaé olisi tarkoituksenmukaista, silld véiteajan ja vaitekasittelyn
ajan rekisterdinti on vield ehdollinen ja pééllekkdisten prosessien samanaikainen kéyminen
olisi tehotonta. Viitteen vireilld olo estdisi menettdmista tai mitdtointid koskevan asian vireille
panon kuitenkin vain, mikéli vaatimukset kohdistuisivat samoihin tavaroihin tai palveluihin.
Rekisterdinnin kumoamiseen pyrkivén tulisi siis ensisijaisesti tehdd rekisterointid vastaan vii-
te, ja vasta kun tima mahdollisuus ei olisi kdytossd, hakea menettdmista tai mitdtdintid.
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55 §. Tiedoksianto tavaramerkin haltijalle. Pykdlan I momentin mukaan PRH:n on annettava
edelld 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijal-
le. Jos tavaramerkkirekisteriin olisi merkitty 28 §:n 1 momentin mukaisesti asiamies, hakemus
annettaisiin todisteellisesti tiedoksi asiamiehelle. Tiedoksiannossa PRH:n tulisi kehottaa tava-
ramerkin haltijaa lausumaan hakemuksesta, mihin haltijalla on mahdollisuus hallintolain mu-
kaisesti. Hallinnollisessa menettdmis- tai mitidtdintimenettelyssd muutoinkin noudatetaan hal-
lintolakia siltd osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin sdddetd. PRH vastaa menettelyn prosessin-
johdosta ja siten mm. menettelyn aikatauluttamisesta seké asianosaisten kirjelmien tiedoksian-
tamisesta. Tavaramerkin haltijalle ja hallinnollisen menettdmisté tai mitétdintid koskevan ha-
kemuksen tekijdlle tulee hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaisesti varata tilaisuus lausua
mielipiteensd tai antaa selityksensé sellaisista vaatimuksista ja selvityksistd, jotka voivat vai-
kuttaa asian ratkaisuun. Paasdintoisesti timdn mahdollisuuden toteuttamiseen riittdd, ettd asi-
anosaiset voivat lausua menettelyssd kahdesti. PRH:n tulee antaa asianosaisille tiedoksi toisen
antama lausunto tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen varata tilaisuutta lausua
siitd méérdajassa, jos tiedoksiannettavassa lausunnossa tai selvityksessa ei ole asiallisesti mi-
tédn sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin.

Pykélan 2 momentissa saddettdisiin, ettd PRH voisi tutkia hakemuksen ja ratkaista asian riip-
pumatta siitd, antaako tavaramerkin haltija lausunnon hakemuksen johdosta. PRH voisi rat-
kaista asian, vaikka haltija ei lausuisi mitdén. Siind tapauksessa PRH arvioisi asian silld kay-
tettédvissd olevan aineiston perusteella. Jos hakemus perustuisi 46 §:n mukaiseen tavaramerkin
tosiasiallisen kdyton puuttumiseen ja tavaramerkin haltija ei lausuisi mitdén, asia voitaisiin
ehdotetun lain 57 §:n mukaisesti ratkaista suoraan menettimistd koskevan hakemuksen mu-
kaisesti, ellei hakemus olisi ilmeisen perusteeton.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin tosiasiallisen kdyton puuttumiseen vetoamisesta. Jos tava-
ramerkin haltija haluaisi vedota 49 §:n mukaisesti mitdtdintid koskevan hakemuksen perustee-
na olevan aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasialli-
sen kdyton puuttumiseen, hénen tulisi vedota asiaan ensimmadisen lausuntonsa yhteydessa.
Tama olisi perusteltua, jotta menettely olisi tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti tehokas ja nopea. Jos tosiasiallisen kdyton puuttumiseen vedottaisiin vasta tavaramer-
kin haltijan ensimmaiisen lausunnon jilkeen, mitdtdintid hakevan ei tarvitsisi toimittaa 49 §:ssé
edellytettyd ndyttod kaytostd eikd PRH huomioisi vetoamista asiaa ratkaistessaan. Tavaramer-
kin haltijan lausunnoksi katsottaisiin sellainen, jossa tavaramerkin haltija ensimmaéisen kerran
edes joltain osin vastaa hakemukseen ja siind esitettyihin vaatimuksiin. Esimerkiksi lausunnol-
le asetetun méadrdajan pidennyspyyntoa ei katsottaisi sidnnoksessa mainituksi lausunnoksi.

56 §. Tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle. Pykdldssd sdddettdisiin menettimista tai mita-
tointid koskevan hakemuksen tiedoksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Sd&nnos olisi
kansallista uutta sdéintelyd. Laissa oikeudenkéynnisté markkinaoikeudessa (2013/100) 4 luvun
19 §:ssé sdddetddn menettédmistd tai mitdtdintid koskevan kanteen tiedoksiantamisesta jokai-
selle rekisteriin merkitylle pantin- ja lisenssinhaltijalle. Olisi perusteltua, ettd myos hallinnol-
lisessa menettdmis- tai mitatdintimenettelyssda hakemus annettaisiin vastaavalla tavalla tiedok-
si tavaramerkkirekisteriin merkityille pantin- ja lisenssinhaltijoille. PRH antaisi menettdmisté
tai mititdintid koskevan hakemuksen tiedoksi pantinhaltijalle ja lisenssinhaltijalle, ja varaisi
heille mahdollisuuden lausua hakemuksesta. Mahdollisuus lausua menettédmisté tai mitatdintia
koskevasta hakemuksesta olisi térked pantin- ja lisenssinhaltijoille, silld tavaramerkin menet-
tdminen ja mititdinti voisi vaikuttaa suoraan myds heididn oikeuteensa ja asemaansa. Lisdksi
lisenssinhaltija voi olla ainoa, joka on tavaramerkkia kayttanyt, ja joka voi kdyton osoittaa.
Tastd syystd olisi tdrkedd varata pantin- ja lisenssinhaltijoillekin mahdollisuus lausua hake-
muksesta.
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Pantin- ja lisenssinhaltijat, joiden panttaus tai lisenssi ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin,
voisivat my0s lausua menettdmista tai mitdtointid koskevasta hakemuksesta, mutta PRH:lla ei
olisi velvollisuutta antaa heille tiedoksi hakemusta, silli PRH:1la ei ole tietoa rekisteriin mer-
kitseméttomistd oikeuksista eikd se téllaisia voi selvittdd. Jos pantin- tai lisenssinhaltija olisi
saanut tiedon menettdmisti tai mititointid koskevasta hakemuksesta esimerkiksi tavaramerkin
haltijalta, voisi hén lausua asiassa, ja lausunto otettaisiin asian késittelyssd huomioon, mutta
talloinkdan pantin- tai lisenssinhaltijasta ei tulisi asianosaista menettelyssa.

Se, ettd pantinhaltija tai lisenssinhaltija ei lausu asiasta, ei estd PRH:ta jatkamasta hakemuksen
késittelyd. Heistd ei mahdollisesta lausunnosta huolimatta tulisi PRH:ssa kéytdvan menettelyn
asianosaisia. Pantin- tai lisenssinhaltijalla voi kuitenkin olla hallintolainkayttolain (586/ 1996)
6 §:n 1 momentissa sdddettyjen edellytysten tdyttyessd oikeus valittaa PRH:n padtoksesta.
Séénnos ei myoskddn rajoittaisi pantin- tai lisenssinhaltijan mahdollisuutta aloittaa 39 §:n 2
momentin tai 42 §:n 4 momentin mukaisesti oikeudellista toimenpidettd kyseisissd pykélissd
mainituin edellytyksin. Talldin pantin- ja lisenssinhaltija luonnollisesti olisivat asianosaisia
asiassa, jonka ovat itse panneet vireille.

57 §. Hakemuksen ratkaiseminen. Pykélan I momentissa sdadettiisiin menettdmista tai mita-
tointid koskevan hakemuksen ratkaisemisesta. Sddnnds selventdisi PRH:n ja mahdollista vali-
tusta kasittelevdn tuomioistuimen toimivallan rajoja, ja asettaisi esimerkiksi hallintolain yleis-
sadnndksisté poiketen selvit rajat sille, mité seikkoja asiassa voidaan huomioida ja mihin vaa-
timuksiin hakemusta ratkaiseva PRH tai tuomioistuin olisi sidottu. Asia tulisi ratkaista hake-
muksen ja sen johdosta mahdollisesti annettujen lausuntojen perusteella. Lausuntoja ovat voi-
neet antaa tavaramerkin haltija, hakija seké pantin- tai lisenssinhaltija. PRH tai PRH:n paatok-
sen jilkeen valitusta késittelevd tuomioistuin olisi ratkaisussaan sidottu hakemukseen, eli asiaa
ei tulisi arvioida laajemmin tai muilla perusteilla kuin hakemuksessa on esitetty. PRH tai tuo-
mioistuin kuitenkin arvioisi siséllollisesti, tdyttyvitkd hakemuksen mukaiset edellytykset. Jos
perusteita rekisterdinnin menettimiselle tai mititdinnille ei ole, menettdmistd tai mitdtdintid
koskeva hakemus hylétéan.

Pykélan 2 momentissa sédadettdisiin menettdmistd koskevan hakemuksen ratkaisemisesta tilan-
teessa, jossa tavaramerkin haltija ei ole esittdnyt selvitystd tavaramerkkinsé tosiasiallisesta
kiytosté. Jos tavaramerkin menettdmistd koskeva hakemus perustuisi tavaramerkin tosiasialli-
sen kdytdon puuttumiseen eikéd tavaramerkin haltija méiérdajassa lausuisi hakemuksesta lain-
kaan, tavaramerkin rekisterdinti menetettdisiin hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain,
jollei hakemus olisi ilmeisen perustecton. Hakemus voisi olla ilmeisen perustecton esimerkiksi
tilanteissa, joissa hakemuksessa vaadittaisiin seuraamusta, joka ei tdimén lain mukaan olisi
mahdollinen.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesta viranomaisen selvittdmisvelvollisuudesta poiketen
PRH:n ei tarvitsisi itse aktiivisesti selvittdd asiaa ja hankkia tarvittavia tietoja ja selvityksid,
vaan tavaramerkin haltijan vastuulla olisi selvittda tavaramerkkinsi tosiasiallinen kéyttd. Ta-
varamerkin tosiasiallista kdyttdd tai sen puutetta ei kdytdnndssd padsdantdisesti voi osoittaa
muu kuin tavaramerkin haltija. PRH:n olisi kdytdnndssd mahdoton selvittdd tavaramerkin tosi-
asiallista kdytt6d, mistd syystd poikkeaminen hallintolain sdéinndksestd on tarpeen. Ehdotettu
sddnnds merkitsee, ettd tavaramerkin haltijalla olisi jatkossa velvollisuus reagoida mahdolli-
siin tavaramerkkid koskeviin, kdyttdméttomyyteen perustuviin menettdmisté koskeviin hake-
muksiin.

Ehdotetun lain 56 §:ssd sdddettdisiin menettdmistd tai mitdtointid koskevan hakemuksen tie-

doksi antamisesta pantin- ja lisenssinhaltijalle. Jos esimerkiksi lisenssinhaltija saatuaan tiedon
menettdmistd koskevasta hakemuksesta toimittaisi lausuntonsa hakemukseen ja niytt6éd tava-
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ramerkin kdytdstd lisenssin perusteella, rinnastettaisiin tdiméa haltijan toimittamaan selvityk-
seen, eikd haltijan vastaamattomuuden perusteella automaattisesti katsottaisi, ettd tavaramerk-
kii ei tosiasiallisesti ole kéytetty. Tdlloin PRH ratkaisisi asian silld kéytettdvissi olevan aineis-
ton perusteella.

58 §. Kanteen vireillepano. Pykildssa saddettdisiin tuomioistuimessa ratkaistavista, kanteella
nostetuista menettdmis- tai mitdtointiasioista. Menettdmista tai mitdtdintid koskevat kanteet
ratkaisee ehdotetun lain 75 §:n mukaisesti markkinaoikeus, josta on valitusmahdollisuus vali-
tusluvalla korkeimpaan oikeuteen.

Pykilidn I momentissa sééadettéisiin, ettd tavaramerkin menettdmistd tai mitdtdintid koskeva
asia pannaan vireille tuomioistuimessa nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan. Séén-
nos vastaisi tiltd osin sisdlloltddn tavaramerkkilain 27 §:n 1 momenttia. Sddnnoksessa tode-
taan tuomioistuimen toimivalta ja asian vireillesaattaminen. Sdannos ei poissulje hallinnollista
menettelyd, josta on sdddetty edelld 5457 §:ssd ja joka on vaihtoehto menettdmis- tai mita-
tdintiasian vireille panemiselle tuomioistuimessa.

Vaatimus tavaramerkin menettdmiseksi tai mitdtdimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niité ta-
varoita tai palveluita tai osaa niistd vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisterdity tai va-
kiintunut. Kyseinen seikka todetaan nimenomaisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentis-
sa ja tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 5 kohdassa. Témén seikan nimenomaisesti toteami-
nen sddnnoksessi ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan on selvdi, ettd menettdmistd tai mitdtdintid
koskeva kanne voi koskea koko tavaramerkkia tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista. Kan-
ne voi sisdltdd vaatimuksen sekd tavaramerkin menettdmiseksi ettd mitdtdimiseksi tai vain
jommankumman vaatimuksen. Kanteessa voidaan vedota sekd menettimis- ettd mitdtointipe-
rusteisiin tai vain jompiin kumpiin perusteista.

Lihtokohtaisesti jokaisella on oikeus nostaa kanne eikd sddannoksessd voimassa olevan lain 27
§:m 2 momentista poiketen nimenomaisesti mainittaisi enéé sitd, ettd kantajan tulee kérsié hait-
taa tavaramerkin rekisterdinnistd. Kéytdnnossa kaikissa tuomioistuimissa késitellyissd asioissa
on kantajalta edellytetty oikeudellista intressid asiaan. Oikeussuojan tarve on oikeuskdytén-
ndssd vakiintunut ehdoton prosessinedellytys, joka ei kuitenkaan perustu kirjoitettuun lakiin.
Oikeussuojan tarpeen on katsottu estdvin esimerkiksi puhtaasti haitantekotarkoituksessa nos-
tetut kanteet. Oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtaa kanteen tutkimatta jattdmiseen tai hyl-
kdémiseen. Koska voimassaolevassa laissa oleva haittavaatimus ja oikeussuojan tarvetta kos-
keva ehdoton prosessinedellytys koskevat molemmat sitd, ettd kantajalla tulee olla intressi asi-
assa, tarvetta erilliselle haittakriteerille sidnndksessa ei ole, ja sen vuoksi siitd ehdotetaan luo-
vuttavan. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa voimassaolevaa oikeustilaa, vaan oikeussuojan
tarvetta koskevan edellytyksen katsotaan kattavan nykyisen haittavaatimuksen.

Ehdotetussa sdédnnoksessé ei voimassaolevan lain 27 §:mn 2 momentista poiketen mainittaisi
endd nimenomaisesti asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvovan yhtei-
son kanneoikeudesta. Edellé todetuin tavoin kaikilla on 1dhtokohtaisesti oikeus nostaa kanne.
Nain ollen etuja valvovien yhteisdjen erityisen kanneoikeuden mainitsemiselle erikseen ei ole
enaa tarvetta.

Pykilin 2 momentissa séddettdisiin syyttdjan erityisestd kanneoikeudesta. Jos kanne perustuisi
12 §:n 1 momentin 4 kohtaan, saisi kannetta ajaa myds syyttdja. Syyttdjan erityinen kanneoi-
keus julkista intressid sisdltdvissd tietyissd asioissa sdilytettdisiin. Syyttdja voisi nostaa kan-
teen niissd tapauksissa, joissa tavaramerkki olisi lain, yleisen jarjestyksen tai hyvén tavan vas-
tainen.
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Pykélan 3 momentissa sdddettaisiin siitd, ettd jos mitdtdintid koskeva vaatimus perustuisi ai-
empaan oikeuteen, kanteen saisi nostaa vain tdmén aiemman oikeuden haltija. Sd&nnos olisi
kansallista uutta lainsdddant6d. Vastaavasta edellytyksestd on sdédetty 54 §:n 2 momentissa
hallinnollisessa menettdmis- tai mitdtdintimenettelyssd. Koska molemmat menettelyt koskevat
tavaramerkin menettdmistd tai mititdintid, on perusteltua, ettd menettelyjé koskevat kriteerit
ovat téltd osin yhtenevéiset. Jos vaatimus tavaramerkin mititdimiseksi perustuu aiempiin oi-
keuksiin kuten tavaramerkkeihin tai toiminimiin, kantajan tulee olla kaikkien niiden aiempien
oikeuksien haltija. Jos aiempaan oikeuteen perustuvan vaatimuksen jattdd yhdessd useampi,
kaikkien tulee yhdessé olla kanteen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita.

59 §. Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkdynnin aikana. Ehdotettu sdédnnds vastaisi voimas-
saolevan tavaramerkkilain 47 §:44. Sddnnoksen mukaan kannetta, jossa on vaadittu tavara-
merkin rekisterdinnin menettdmistd tai mitdtdintid, saa ajaa alkuperdiseen vastaajaan kohdis-
tettuna, vaikka tavaramerkki olisi oikeudenkdynnin vireille panemisen jélkeen luovutettu toi-
selle. Tuomio, jolla kanne on hyvéksytty, on voimassa my0ds luovutuksen saajaa kohtaan.

60 §. Kasittelyn lykkddminen. Ehdotettu sddannds olisi nykyiseen tavaramerkkilakiin verrattuna
uusi. Vastaavanlainen sddnnds sisdltyy muun muassa patenttilain 61 §:d4n. Patenttilain sdin-
noksestd poiketen ehdotetussa sddnndksessd todettaisiin, ettd tuomioistuin voisi lykétd asian
kasittelyd, ei vain péddasian ratkaisua. Tdméd mahdollisuus toisi enemmaén joustoa tuomiois-
tuimelle asian késittelyn toteuttamisessa. Tuomioistuin voisi harkintansa mukaan lykata késit-
telyd sellaisessa tavaramerkin menettdmistd tai mitétointid koskevassa asiassa, joka on pantu
vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavaramerkin myontimisen jilkeinen véiteaika on péét-
tynyt, tai ennen kuin véitteestd on annettu lainvoimainen péétds. Jotta tavaramerkin voimassa-
oloa koskevaa vaatimusta ei késiteltdisi samanaikaisesti seké vditemenettelyssd ettd tuomiois-
tuinmenettelyssa, tulisi kasittelyd padsdantoisesti lykdtd tuomioistuimessa, kunnes véiteaika
on kulunut tai véiteasiassa on annettu lainvoimainen p#étds. Harkinnassa olisi huomioitava,
kohdistuuko mahdollinen véite ja menettdmisté tai mitdtdintié koskeva vaatimus samoihin ta-
varoihin tai palveluihin.

Saannoksen tarkoituksena olisi estdd se, ettd tavaramerkin patevyydestd annettaisiin PRH:ssa
ja tuomioistuimessa toisiinsa ndhden ristiriitaiset paitokset. Kéytdnnossi voisi esiintyé tilan-
teita, joissa henkilo, joka on osallisena esimerkiksi tavaramerkkid koskevassa riita-asiassa
tuomioistuimessa, tekee myos PRH:ssa viitteen tavaramerkkid vastaan. Mahdollista olisi
myos, vaikkakin kdytdnnossé ilmeisen harvinaista, ettd kolmas osapuoli tekisi véitteen tava-
ramerkistd, vaikka saman tavaramerkin osalta olisi kahden muun tahon vélilld tuomiois-
tuimessa riita.

Viiteajan paityttyd, jos véitettd ei olisi pantu vireille, asian késittely tuomioistuimessa jatkuisi
normaalisti siitd, mihin menettely keskeytettiin. Jos véite olisi pantu vireille, véiteasian lain-
voimaisen ratkaisun jélkeen tuomioistuin voisi niissé tilanteissa, joissa vdite on hylétty, huo-
mioida tehdyn véiteratkaisun harkinnassaan, mutta muilta osin késitelld kanteen normaalisti
siitd menettelyn vaiheesta lahtien, jossa menettely keskeytettiin. Jos viite olisi lainvoimaisesti
hyvaksytty ja tavaramerkki sen johdosta osin tai kokonaan kumottu, tuomioistuin ottaisi teh-
dyn ratkaisun huomioon, ja kanteen tutkimista ei jatkettaisi niiltd osin, kuin rekisterdinti olisi
kumottu.

61 §. Vireilldolovaikutus ja oikeusvoima. Pykéldssd sdddettdisiin hallinnollisen menettdmis-
tai mitdtointimenettelyn suhteesta tuomioistuinmenettelyyn. Asiasta ei ole sdddetty tavara-
merkkidirektiivissd tai voimassaolevassa laissa. Kuten edelld toteuttamisvaihtoehtoja koske-
vassa jaksossa 3.2 on kuvattu, menettelyiden vélisen suhteen selventiminen on tarpeen, jottei
samaa asiaa kasitelld rinnakkain eri prosesseissa tai jotta asiat eivit tulisi ratkaistavaksi vali-
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tustietd eri tuomioistuimissa. Tuomioistuinprosessi olisi ensisijainen hallinnolliseen menette-
lyyn néhden, jolloin asian saattaminen vireille tuomioistuimessa johtaisi siihen, ettei asiaa saa
vireille PRH:ssa tai, jos hallinnollinen menettely on aloitettu, se raukeaa PRH:ssa.

Pykilidn I momentissa sdddettiisiin, ettd tavaramerkin menettdmistd tai mitatdintid koskevaa
hakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi, jos tuomioistuimessa on vireilld kanne ja asia
koskee samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkid. Jos tuomioistuimessa olisi siis vireilld
esimerkiksi tavaramerkin menettdmisti tai mitdtointia koskeva 58 §:n mukainen kanne, louk-
kausta koskeva kanne tai 68 §:n mukainen vahvistuskanne, joka koskisi samaa tavaramerkkié
ja samoja asianosaisia, menettdmisté tai mititdintid koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa
tutkittavaksi. Sddnnoksen tarkoituksena on varmistaa, ettd samojen osapuolten vilisid samaa
tavaramerkkid koskevia asioita ei késitelld eri prosessissa. Esimerkiksi tavaramerkin A mita-
tointid koskeva hakemus tulisi, kuten nykyisin, késitelld samassa prosessissa kuin tavaramerk-
kiin A perustuva loukkauskanne, kun molemmissa asioissa on samat osapuolet.

Esimerkiksi 69 ja 71 §:n mukaiset vireilld olevat vahingonkorvauskanteet ja muuttamis- ja hé-
vittimisseuraamuksia koskevat kanteet voisivat johtaa siihen, ettei menettdmisté tai mitétdin-
tid koskevaa hakemusta otettaisi tutkittavaksi PRH:ssa. Ehdotetun lain 76 §:ssi todetaan, ettd
myos Helsingin kardjdoikeus voi kisitelld 69 ja 71 §:n mukaisia vaatimuksia késitellessdén te-
ollisoikeusrikosta ja tavaramerkkirikkomusta. Nédiden 69 ja 71 §:n mukaisten vaatimusten ka-
sittely Helsingin kérédjdoikeudessa ei kuitenkaan estd PRH:ta tutkimasta menettdmisté tai mité-
tointid koskevaa hakemusta. Ehdotetun 1 momentin on tarkoitus ohjata asianosaisia siihen, et-
té kaikki tavaramerkkiéd koskevat vaatimukset kisiteltdisiin mahdollisuuksien mukaan samassa
forumissa. Koska Helsingin kédréjdoikeus ei kuitenkaan voi ratkaista tavaramerkin menettdmis-
td tai mitdtointid koskevaa asiaa, ei ole tarkoituksenmukaista, ettd vahingonkorvaus- tai muut-
tamis- ja havittimisseuraamusta koskevan vaatimuksen kisittely kédrdjaoikeudessa estdisi me-
nettdmisti tai mitdtdintid koskevan hakemuksen tutkimisen PRH:ssa.

Pykélin 2 momentissa sidédettdisiin menettdmistd tai mitdtointiéd koskevan hakemuksen késit-
telyn raukeamisesta PRH:ssa, jos samanaikaisesti PRH:ssa vireilld olevan menettdmis- tai mi-
tatointimenettelyn kanssa vireille pantaisiin tuomioistuimessa samaa tavaramerkkia ja samoja
asianosaisia koskeva asia. Sddnnoksen tarkoittamiksi samoja asianosaisia ja samaa tavara-
merkkid koskeviksi asioiksi katsottaisiin esimerkiksi edelld 1 momentissa mainitut, tuomiois-
tuimessa vireilld olevat asiat, kuten tavaramerkin menettdmista tai mitdt6intid koskevat asiat,
loukkausasiat sekd vahvistuskannetta koskevat asiat. PRH saisi tiedon vireille tulleesta tava-
ramerkin voimassaoloon vaikuttavasta kanteesta 79 §:n 1 momentissa tarkoitetusta markkina-
oikeuden ilmoituksesta tai asianosaisilta. Edelld 1 momentissa mainituin tavoin Helsingin ka-
rdjdoikeudessa teollisoikeusrikoksen tai tavaramerkkirikkomuksen yhteydessa kisiteltdvd 67
tai 71 §:n mukainen vaatimus ei johtaisi menettdmistd tai mititdintid koskevan hakemuksen
raukeamiseen PRH:ssa.

Menettamista tai mitatointia koskevan hakemuksen késittely PRH:ssa raukeaisi, jos samaa ta-
varamerkkid koskeva asia olisi pantu vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten valilla.
Menettdmista tai mitdtdintia koskevan hakemuksen hakijalla on aina mahdollisuus valita, vaa-
tiikko hin tavaramerkin menettdmisté tai mititdintia PRH:ssa vai tuomioistuimessa. Vield ha-
kemuksen vireilletulon jédlkeenkin hénelld olisi mahdollisuus nostaa kanne ja saada asia néin
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos kanne nostettaisiin, hakijan tappioksi jdisi menettédmista tai
mitdtdintid koskevan hakemuksen vireillepanosta syntyneet kustannukset. Sdannds ei muuta
sitd, ettd hakijalla ja tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus saada asia tuomioistuimen rat-
kaistavaksi my0s valittamalla PRH:n pditoksesti. Tavaramerkin haltijalla olisi myds mahdol-
lisuus viedd asia halutessaan PRH:n sijasta tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla esimer-
kiksi vahvistuskanne.
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Ehdotettu sdantely korostaa tuomioistuinmenettelyn ldhtokohtaista etusijaa hallinnolliseen
menettelyyn ndhden ja pyrkimysté erilaisten vaatimusten kasittelyyn mahdollisimman paljon
samassa forumissa. Voidaan pitdd todenndkoisend, ettd 58 §:ssd tarkoitettu kanne nostettaisiin
useimmiten sellaisessa asiassa, joka valitusteitse tulisi joka tapauksessa markkinaoikeuden ka-
siteltdvéksi. Jos asian késittely PRH:ssa raukeaisi aina asian tullessa vireille markkinaoikeu-
dessa, kisittely voitaisiin aloittaa markkinaoikeudessa viipymadtta eikd vasta mahdollisen hal-
linnollisessa asiassa tehdyn valituksen jilkeen. TAméa nopeuttaisi asioiden kokonaiskasittelya
ja tukisi siten tavaramerkkidirektiivin tavoitteita.

Pykélidn 3 momentissa saidettiisiin menettdmisté tai mitétdintid koskevan kanteen tutkimatta
jattdmisestd, jos hallinnollisen menettdmis- tai mitétdintimenettelyn paéttavésté ratkaisusta on
valitettu, ja muutoksenhakuasiaa ei ole vield lainvoimaisesti ratkaistu. Kuten edelld 2 momen-
tin perusteluissa on todettu, kanteen nostaminen johtaisi PRH:ssa aina hallinnollisen menetta-
mis- tai mitdtdintiasian raukeamiseen. Jos PRH kuitenkin olisi ehtinyt ratkaista asian, ja rat-
kaisuun olisi haettu muutosta markkinaoikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta, sa-
manaikaisesti tuomioistuimessa vireille pantu siviiliprosessuaalinen kanne tavaramerkin me-
nettémiseksi tai mitdtdimiseksi jatettéisiin tutkimatta, jos asiaa ei olisi valitustuomioistuimessa
vield lainvoimaisesti ratkaistu. Valituksen késittelyn tulisi ndin ollen olla ensisijaista kantee-
seen ndhden. Sdinnds olisi tarpeen hallinnollista menettdmis- tai mitdtdintimenettelyd koske-
van asianmukaisen muutoksenhaun varmistamiseksi. Lisdksi ei olisi perusteltua, proses-
siekonomisesti jarkevéa, tai asianosaisten oikeusturvan kannalta tarpeellista, ettd samaa asiaa
tutkittaisiin osin samoissa tuomioistuimissakin kahteen kertaan.

Pykélan 4 momentissa sdddettdisiin, ettd jos menettdmista tai mitatointid koskeva hakemus tai
kanne on lainvoimaisesti ratkaistu tuomioistuimessa tai PRH:ssa, uutta menettdmista tai mité-
tointid koskevaa hakemusta tai kannetta ei otettaisi tutkittavaksi, jos asia koskisi samoja asi-
anosaisia, samaa tavaramerkkis, samaa vaatimusta ja samoja menettdmis- tai mitétdintiperus-
teita. Jotta hakemus tai kanne jétettdisiin tutkimatta, edellytettdisiin, ettd kyse on samojen asi-
anosaisten vilisestd menettelysti, joka koskee samaa tavaramerkkié ja samoja vaatimuksia ja
perusteita. Jos aiemmin lainvoimaisella ratkaisulla olisi esimerkiksi ratkaistu tavaramerkin
menettdmistd koskeva hakemus tai kanne, timéa ei estdisi uuden, mitdttdmyyteen perustuvan
hakemuksen tai kanteen vireille panoa ja tutkimista. Arvioitaessa sitd, onko kyse samasta tava-
ramerkistd ja samoista vaatimuksista, olisi asiassa huomioitava my0s esimerkiksi se, kohdis-
tuvatko vaatimukset samoihin tavaroihin ja palveluihin. Vaikka asianosaiset ja tavaramerkki
olisivat samat, ja tavaramerkkid vaadittaisiin mitétoitdvaksi esimerkiksi aiemman oikeuden
perusteella eli samalla mitatdintiperusteella, voitaisiin asia kuitenkin tutkia, jos vaatimus koh-
distuisi eri tavaroihin tai palveluihin kuin aiempi hakemus tai kanne.

Hakemus tai kanne voitaisiin ottaa tutkittavaksi, jos olosuhteet olisivat olennaisesti muuttu-
neet. Esimerkiksi tavaramerkki, joka aiemmassa menettelyssi on katsottu erottamiskykyiseksi,
voisikin olla lainvoimaisen ratkaisun jélkeen kuluneen pitkén ajan jélkeen vesittynyt, jolloin
merkki voisi olla menetettdvissd. Sddnnos olisi tarpeen hallinnollisen ja tuomioistuinmenette-
lyn oikeusvoiman selventdmiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei samaa asiaa kisitelld eri me-
nettelyissa.

7 luku Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta
Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta
62 §. Kielto. Pykilassa sdddettiisiin mahdollisuudesta maaratd kielto tavaramerkkioikeuden

loukkauksen jatkumisen tai toistamisen estdmiseksi. Pykilélld pantaisiin tdytdntoon Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu 29 péivénid huhtikuuta 2004, teollis-
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ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jaljempand tdytdntoonpanodirektiivi) 11
artikla.

Pykélidn I momentin mukaan tuomioistuin voisi kieltdd sakon uhalla sité, joka loukkaa yksin-
oikeutta tavaramerkkiin, jatkamasta tai toistamasta tekoa. Yksinoikeuden siséltd ja sen rajoi-
tukset sekd tavaramerkin haltijan oikeus erilaisten toimien kieltimiseen médrdytyvéit muun
muassa ehdotetun lain 3-9 ja 15 §:n mukaan. Yksinoikeuden sisdltd ja rajoitukset on kuvattu
edelld kyseisten pykilien yksityiskohtaisissa perusteluissa. Sitd, milloin merkkid on katsottu
kiytetyn elinkeinotoiminnassa, on kuvattu edelld 5 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa, ja
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskéytintdd sekaannusvaaran arvioinnin osalta on ku-
vattu edelld 5 ja 13 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Tuomioistuin voisi maarata kiellon sakon uhalla. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisélly vas-
taavaa mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Uhkasakkolain (1113/1990) 4
§:n mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, jos niin on laissa sdddetty. Koska nykyiseen
tavaramerkkilakiin ei sisélly mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa kiellon tehosteeksi, markki-
naoikeus on hyldannyt uhkasakon asettamista koskevan vaatimuksen kiellon yhteydesséi (tuo-
mio 26.5.2017, Ma0:281/17). Kieltoa ei ole uhkasakon asettamisen osalta perusteltua asettaa
eri asemaan kuin oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 3 §:n yleistd turvaamistoimea, johon voidaan
kyseisen pykdldn mukaan liittd4 sakon uhka. Myos tiytdntoonpanodirektiivin 11 artikla antaa
jasenmaille mahdollisuuden séétdd sakon uhasta. Tarkemmat sdénnokset uhkasakon asettami-
sesta sekd maksettavaksi tuomitsemisesta siséltyvit uhkasakkolakiin. Kannetta uhkasakkoon
tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu.

Pykélan 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu kielto voitaisiin kohdistaa myds henki-
166n, joka on ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin loukatakseen yksinoikeutta tavaramerk-
kiin. Sdannoksen perusteella tuomioistuin voisi kieltdé tavaramerkin loukkauksen valmistelu-
toimet, jos kyseisten toimien tarkoituksena on mahdollistaa tavaramerkkioikeuden loukkaus.
Kiellon midradminen edellyttdisi, ettd valmistelutoimenpiteet ja niiden osoittama loukkaustar-
koitus eivét saisi olla pelkdstdan hypoteettisia. Kieltovaatimuksen olisi perustuttava siind méaa-
rin konkreettisiin tosiseikkoihin, ettd kieltomadrdys olisi muotoiltavissa ja sitd myds olisi
mahdollista noudattaa. Kiellon maardaminen edellyttéisi lisdksi jonkinasteista valitontd vaaraa
tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta. Se, kuinka l1&helld ajallisesti loukkauksen toteutumisen
on oltava, ratkaistaan yksittdistapauksittain ja se voi vaihdella huomattavastikin tapauksesta
riippuen. Jos loukkaustarkoitus muutoin on selvd, voidaan hyviksyd kauempaan tulevaisuu-
teen suuntautuva kieltoméérdys. Kielto voitaisiin maaritd vain, jos henkild on ryhtynyt sellai-
siin konkreettisiin toimenpiteisiin, joista selvésti kdy ilmi hinen tarkoituksensa tavaramerkki-
oikeuden loukkaukseen. Sddnndksen perusteella voisi kieltdd tavaramerkin kanssa saman tai
samankaltaisen merkin panemisen pééllyksiin, etiketteihin, nimilappuihin, turvallisuuden tai
aitouden osoittamiseen liittyviin ominaisuuksiin tai laitteisiin tai muihin sellaisiin alustoihin,
joihin merkki voidaan panna. Samoin sdénnoksen perusteella voitaisiin kieltdd pdéllysten, eti-
kettien, nimilappujen, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyvien ominaisuuksien tai
laitteiden tai muiden sellaisten alustojen, johon merkki pannaan, tarjoaminen tai markkinoille
saattaminen tai varastoiminen Kyseisid tarkoituksia varten taikka niiden maahantuonti tai
maastavienti. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kuuluvasta kielto-oikeudesta séédetéén 6
§:n 3 momentissa.

Edelld 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kielto voidaan maératd myos viliaikaisena, jolloin kiellon
hakemiseen, maarddmiseen ja tdytintdonpanoon sovelletaan, mitd oikeudenkdymiskaaren 7
luvussa sdddetdén turvaamistoimen hakemisesta, madrdédmisestd ja tdytdntdonpanosta. Viliai-
kainen kielto olisi voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Oikeudenkéymiskaaren 7
luvun 6 §:n mukaan hakijan on kuukauden kuluessa pddtoksen antamisesta pantava padasiaa
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koskeva kanne vireille tuomioistuimessa. Oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin
mukaisin edellytyksin viliaikainen kielto on mahdollista mééritd myds varaamatta vastapuo-
lelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Véliaikaisen kiellon tiytdntoonpano edellyttéisi my0ds ulosotto-
kaaren 8 luvun 2 §:n mukaisen vakuuden asettamista ja vastaaja voisi estdd tdytintdonpanon
asettamalla 8 luvun 3 §:n mukaisen vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettami-
sesta sdddetddn oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 7 §:ssd. Vahingon kulujen korvaamista koske-
van kanteen nostamisessa noudatetaan, mitd oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 12 §:ssd sdédde-
téén.

63 §. Kieltoa koskevat poikkeukset. Pykéldssa saddettdisiin tilanteista, joissa tuomioistuin ei
voisi kieltdd tavaramerkin kéyttdd tavaramerkkiin tai olosuhteisiin kohdistuvan erityisen pe-
rusteen johdosta. Saannokselld tdytintoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 18 artikla. Vastaa-
vanlaista sdédntelya ei sisdlly voimassa olevaan tavaramerkkilakiin.

Pykildn I momentissa sdédettéisiin erityistilanteista, joissa tuomioistuin ei voisi kieltdd myo-
hemmén tavaramerkin kayttdd. Tuomioistuin ei voisi kieltdd myohemmén tavaramerkin kéyt-
tod, jos aiemman tavaramerkin haltija ei ole 15 §:n mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin myo-
hemman, vilpittoméassid mielessd haetun tai kdyttoon otetun merkin kdyton estamiseksi, vaikka
on ollut tietoinen myShemméin merkin kdytostd. Kielto ei olisi myoskdin mahdollinen, jos
myO6hempéd tavaramerkkid ei mitétoitiisi sen vuoksi, ettd aiempi tavaramerkki ei ollut 50 §:n
mukaisesti tullut erottamiskykyiseksi tai laajalti tunnetuksi myShemmén merkin hakemis- tai
etuoikeuspdivini tai 49 §:n mukaisesti aiemman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija ei
osoita kdyttineensd merkkid tosiasiallisesti viiden vuoden aikana. Téllaisissa tilanteissa tuo-
mioistuin ei voisi kieltdd myohemmaén tavaramerkin kdyttod ehdotetun sddnndksen mukaisesti.
Jos mydhempi tavaramerkki olisi normaalitilanteessa mitdtditavissd, mutta 49 §:n tai 50 §:n
mukainen poikkeustilanne soveltuisi, myohempéa tavaramerkkid ei voitaisi mitatoida eikd si-
ten sen kayttodkadn voitaisi kieltdd. Sadnnos ei edellyttdisi, ettd myohempi tavaramerkki pitdi-
si mitdtoidé, jotta kielto voitaisiin méédratd, vaan sdéntelisi niistd poikkeustilanteista, joissa
kieltoa ei voida méadrata.

Pykilidn 2 momentissa séddettdisiin EU-tavaramerkkeihin liittyvistd poikkeustilanteista, jol-
loin tuomioistuin ei voisi kieltdd myShemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kayttod. Poik-
keukset olisivat pitkélti samanlaiset kuin 1 momentissa kansallista tavaramerkkii koskien. Ta-
varamerkkidirektiivi viittaa 18 artiklan 2 kohdassa yhteison tavaramerkistd annettuun neuvos-
ton asetukseen (EY) N:o 207/2009. Nama viittaukset on ehdotetussa sddnnoksessd muutettu
koskemaan vastaavia artikloita EU-tavaramerkkiasetuksessa (EU) N:o 2017/1001.

Myo6hemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kéyttdd ei voitaisi kieltdd, jos tavaramerkkié ei
mitdtditdisi EU-tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan 1 kohdan a, b tai ¢ alakohdan tai 3 tai 4
kohdan perusteella. Myohemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kéyttod ei voitaisi néin ollen
kieltdd esimerkiksi tilanteissa, joissa aiemman oikeuden haltija on antanut suostumuksensa
EU-tavaramerkin rekisterdinnille. EU-tavaramerkin kéytt6d ei myo6skddn voitaisi EU-
tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kieltid, jos kansallisen tai EU-
tavaramerkin haltija olisi jasenvaltiossa tai unionissa yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan salli-
nut myohemmén EU-tavaramerkin kéyton tistd kédytostd tietoisena, jollei mydhemmin EU-
tavaramerkin rekisterdintihakemusta olisi tehty vilpillisesséd mielessd. Tavaramerkin haltijan
passiivisuuden vuoksi my6hemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kéyttod ei siten voitaisi
kieltdd. Myohemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kéyttdd ei voitaisi lisdksi kieltdd, jos sitéd
el mitdtditdisi sen vuoksi, ettd aiemman tavaramerkin haltija ei osoittaisi tavaramerkkinsé tosi-
asiallista kiyttod EU-tavaramerkkiasetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Pykilan 3 momentissa sdddettdisiin siité, ettd aiemman tavaramerkin kayttoa ei voitaisi kieltda
loukkausmenettelyssd, vaikka aiempaan oikeuteen ei voitaisikaan vedota mydhempéas tavara-
merkkid vastaan. Jos siis myohemmén tavaramerkin kdyttod ei voitaisi 1 tai 2 momentissa
sdddetyn poikkeustilanteen vuoksi kieltdd, aikaisemman tavaramerkin kiyttodkéddn ei tdmén
vuoksi voitaisi kieltdd. Molemmat tavaramerkit jdisivdt ndin ollen olemaan rinnakkain ja
kumpaakin niistd voitaisiin kdyttdd. Sdannds varmistaisi sen, ettei mydhemmaén tavaramerkin
haltija voisi vastavuoroisesti vaatia sen kieltimistd, ettd aiemman tavaramerkin haltija kayttaa
merkkidan.

64 §. Keskeyttimismddrdys. Pykéldssa saddettdisiin valittdjélle annettavasta keskeyttdmismaé-
rdyksestd. Sadnnos vastaa asiallisesti pdfiosin voimassaolevan lain 48 a §:44. Voimassaolevas-
ta laista poiketen ehdotetun sddnndksen 1 momenttiin on lisdtty sakon uhkaisuus. Nykyiseen
tavaramerkkilakiin ei sisédlly vastaavaa mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa keskeyttdmismaa-
rayksen tehosteeksi. Uhkasakon tarpeellisuutta on perusteltu edelld 62 §:n 1 momentin perus-
teluissa. Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta keskeytta-
mismddrdys on annettu.

Pykélan I momentissa sadddettdisiin keskeyttdmismadrdyksen madrddmisen edellytyksista.
Tuomioistuin voisi 62 §:n 1 momentin mukaista kieltokannetta késitellessddan maarita tavara-
merkin haltijan vaatimuksesta viélittdjan keskeyttdmaddn tavaramerkkid loukkaavaksi viitetyn
kiyton. Sdannoksen mukaisena vélittdjdnd pidettéisiin ldhettimen, palvelimen tai muun sellai-
sen laitteen ylldpitdjdd taikka muuta vélittdjand toimivaa palvelun tarjoajaa (vdlittdjd). Séén-
noksen perusteella kieltoa voisi hakea myds muita kuin tietoverkossa toimivia vélittdjia vas-
taan. Palvelun tarjoaminen ja vélittdjaksi katsominen ei nédin ollen rajoitu ainoastaan sdhkoi-
seen maailmaan ja sdhkdisiin markkinapaikkoihin, vaan esimerkiksi myyntipaikkoja kauppi-
aille vuokraava markkinapaikka/kauppahalli voi olla pykélédssd tarkoitettu valittdja (tuomio
7.7.2016, Tommy Hilfiger Licensing ym., C-494/15, EU:C:2016:528). Vilittdjaksi katsomi-
nen edellyttad, ettd vilittéja tarjoaa palveluita, joita yksi tai useampi henkild voi kéyttaé louka-
takseen yksinoikeutta tavaramerkkiin, mutta téssi yhteydessa ei ole tarpeen, ettd vilittdjélla on
erityinen suhde tdmén tai nididen henkildiden kanssa.

Vilittdjaan kohdistuvan keskeyttimismaardyksen antamisen edellytyksend on, ettei maaraysta
voida pitdd kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin véitetyn loukkaajan, vélittdjén ja
tavaramerkin haltijan oikeudet. Keskeistd olisi tarkastella vilitettdvén laittoman aineiston
méérid ja toiminnan muotoa seké tavaramerkkid loukkaavan toiminnan merkitystd mairayksen
kohteena olevan esimerkiksi verkkoyhteyden kdytdssd. Tuomioistuin arvioisi asiaa ensisijai-
sesti asiaan osallisten toimittaman nayton perusteella. Riittdva ndytto edellytysten tdyttymises-
td on edellytys sille, ettd tuomioistuin voi antaa maardayksen. Keskeyttimisméaardystd vaativan
olisi toimitettava tuomioistuimelle riittdvéat todisteet siitd, ettd tavaramerkkioikeuden loukkaus
on tapahtunut.

Koska keskeyttimismédrdyksen taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat ennen kaikkea vélitta-
jadn, vilittdjan oikeuksien turvaamiseksi madrdayksen edellyttdmat toimenpiteet tulisi médritel-
14 riittdvan selvésti ja tarkkarajaisesti, jottei vélittdjan taloudellisille eduille aiheutuisi kiellon
epaselvyyden vuoksi yliméérdistd haittaa tai vahinkoa. Jos esimerkiksi luvattoman aineiston
osuus kaikesta yleisolle vilitettdvastd aineistosta on huomattavan véhéinen, ei aineiston ylei-
sOn saataviin saattamista voitaisi méaréta keskeytettavaks1 Tuomioistuimen olisi arvioinnissa
otettava huomioon erityisesti se, miltd osin keskeyttdmisméirdys estdisi pddsyn palvelussa
laillisesti olevaan aineistoon. Tietoliikenteeseen Ja tietoverkkojen toimivuuteen 1iittyvéit yleiset
intressit ovat erittdin merkittévid. Tietoverkkojen toimintaan ei tulisi puuttua enemmén kuin
on vilttdmatontd kiellon tdytdntoon panemiseksi. Keskeyttdmisméddrdys ei saisi vaarantaa
kolmannen oikeutta 1&hettéd ja vastaanottaa viestejé.
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Pykélan 2 momentissa sdddettiisiin keskeyttimismaardyksen antamisesta ennen lain 62 §:n 1
momentissa tarkoitetun kieltokanteen nostamista. Keskeyttdmisméirdys voitaisiin antaa ennen
kieltokanteen vireille panoa, jos on ilmeistd, ettd tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutumi-
nen muutoin vakavasti vaarantuisi. Lisdksi 1 momentissa mainittujen edellytysten tulisi tiyt-
tyd.

Pykéldn 3 momentin mukaan tuomioistuimen on varattava sekd valittdjdlle ettd viitetylle
loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Valittdjdlle tiedoksianto voitaisiin toimittaa postitse tai
sdhkdpostitse tai muulla sdhkdiselld tiedoksiantomenetelmallé.

Pykélén 4 momentin mukaan tuomioistuin voisi tietyin edellytyksin antaa keskeyttdmismaéra-
yksen viliaikaisena véitettyd loukkaajaa kuulematta. Valittdjalle olisi sen sijaan aina varattava
tilaisuus antaa lausuma ennen méaardyksen antamista. Hakijan olisi erikseen pyydettdvd maa-
rdyksen antamista viliaikaisena. Lisdksi edellytyksena olisi, ettd asian kiireellisyys valttadmatta
vaatii véitetyn loukkaajan kuulematta jattdmistd. Menettely olisi siten poikkeuksellinen. Tél-
lainen tilanne voisi olla késilld 1dhinna silloin, jos véliton keskeyttdminen olisi hakijalle erityi-
sen tirkedd eikd vaitettyd loukkaajaa voida riittdvén nopeasti kuulla. Ehdotus vastaa voimassa
olevan tavaramerkkilain 48 a §:n 3 momentin lisdksi oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2
momentin s44nnosta.

Ehdotetusta sddnnoksestd ilmenisi lisdksi, etté véliaikainen keskeyttimisméérdys on voimassa,
kunnes toisin maéritiddn. Oikeudenkdymiskaaren 25 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisesti maa-
rdykseen ei saisi hakea erikseen muutosta. Tuomioistuimen olisi véliaikaisen méardyksen an-
tamisen jidlkeen varattava véitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Kuuleminen tulisi
toimittaa viipymattd. Vdiitettyd loukkaajaa kuultuaan tuomioistuin saattaa tulla sithen tulok-
seen, ettei keskeyttdmismaaraykselle olekaan perusteita, jolloin se olisi peruutettava. Madrays
olisi peruutettava my0s siind tapauksessa, ettei véitettyd loukkaajaa tavoiteta kohtuullisessa
ajassa.

Ehdotetun 5 momentin mukaan keskeyttdmismaardys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosot-
tomichelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssé tarkoitetun vakuuden. Sddnnds merkitsee sité, ettd
hakijan olisi haettava keskeyttdmismaadrayksen taytdntoonpanoa ulosottomicheltd ja asetettava
télle ulosottokaaressa tarkoitettu vakuus ehdotetun sédénnoksen 6 momentissa tarkoitetun kor-
vausvastuun varalta. Keskeyttdmisméérdys tulisi voimaan vasta vakuuden asettamisen jélkeen.
Tuomioistuin voisi kuitenkin vapauttaa hakijan vakuuden asettamisesta. Vakuudesta vapaut-
tamisesta sdddetdan oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 7 §:ssé.

Jos keskeyttdimismaardys on annettu ennen kieltokanteen nostamista 2 momentin nojalla tai
viliaikaisena 4 momentin nojalla, 62 §:n 1 momentin mukainen kieltokanne tulisi panna vi-
reille markkinaoikeudessa kuukauden kuluessa keskeyttimismédrdyksen antamisesta. Mikéli
kannetta ei méérdajassa panna vireille, keskeyttdmisméairays raukeaa.

Ehdotetussa 6 momentissa saddettaisiin valittdjille ja vaitetylle loukkaajalle keskeyttdmismaa-
rdyksen tdytdntoonpanosta aiheutuneiden vahinkojen ja kulujen korvaamisesta. Keskeytta-
mismadrdysti vaatineen, eli kiytdnndssé tavaramerkin haltijan, olisi korvattava aiheutunut va-
hinko ja kulut, jos kieltokanne hyldtién tai jitetddn tutkimatta. Tavaramerkin haltija olisi kor-
vausvastuussa myos, jos asian késittely jatetdéin sillenséd sen vuoksi, ettd kantaja on peruuttanut
kanteensa tai jattdnyt saapumatta tuomioistuimeen. Lisdksi tavaramerkin haltijan olisi korvat-
tava aiheutuneet vahingot ja kulut, jos keskeyttimismadrdys peruutetaan 4 momentin nojalla
tai raukeaa 5 momentin nojalla. Ehdotetun sddnnéksen mukaan vahingon ja kulujen korvaa-
mista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitd oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 12
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§:ssé sdddetddn. Néin ollen korvauskanne olisi nostettava markkinaoikeudessa puhevallan me-
nettdmisen uhalla viitatussa pykaldssa tarkoitetussa vuoden méairdajassa.

65 §. Harhaanjohtavan tavaramerkin kdyton kieltdminen. Pykéla vastaisi sisdlloltdén padosin
voimassa olevan tavaramerkkilain 36 §:44. Ehdotetun sdinndksen mukaan tuomioistuin voisi
siind laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltdd kéyttdmastd merkkid, jos
tavaramerkki on harhaanjohtava, tai jos tavaramerkin haltija tai joku hdnen suostumuksellaan
kayttad tavaramerkkia silld tavoin, ettd yleis6d johdetaan harhaan. Harhaanjohtavuutta on kasi-
telty edelld 12 §:n 1 momentin 5 kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa. Sddnnoksen mukai-
sesti merkin kéyttd voitaisiin kieltdd my0s osittain, esimerkiksi jos merkki olisi harhaanjohta-
va vain tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, tai vain tietylld tavalla kdytettynd. S&annos
poikkeaa voimassaolevasta laista siind, ettd siithen lisdtddn maininta sakon uhasta. Sakon uhan
tarpeellisuutta on arvioitu edelld 62 §:n 1 momentin perusteluissa, ja vastaavat perusteet puol-
tavat vastaavaa lisdystd myos 65 §:44n. Uhkasakon tuomitsemista voi ajaa se, jonka vaatimuk-
sesta kieltotuomio on annettu.

Sadnnos ei siséltdisi voimassaolevaa lakia vastaavasti mainintaa siité, ettd kannetta voi ajaa vi-
rallinen syyttdjd, jokainen, joka kérsii haittaa tunnusmerkin kayttimisestd, sekéd asianomaisten
elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisd. Harhaanjohtavuus on ehdoton hyl-
kdys- ja mititdintiperuste, ja silld suojataan yleistd etua. Tastd syystd olisi perusteltua, ettd
kieltokannetta harhaanjohtavuuden perusteella saisi ajaa ilman suoranaisen haitan kdrsimista.
Syyttdjan kanneoikeudelle harhaanjohtavuustilanteissa ei ole katsottu olevan tarvetta ja siitd
ehdotetaan nidin ollen luovuttavan.

Ehdotetun sddnnoksen mukainen kielto voitaisiin méaritd myos véliaikaisena oikeudenkay-
miskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla.

66 §. Ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteroity tavaramerkki. Pykdlan I momentissa
sdddettdisiin asiamiehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisterdidyn tavaranmerkin
kayton kieltimisestd ja siirtdmisestd tavaramerkin haltijalle. Sdannokselld taytantoonpantaisiin
tavaramerkkidirektiivin 13 artikla. Direktiivin sdénnos perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 f
artiklaan.

Lain 13 §:n 1 momentin 8 kohdassa sdéddetiin kiellosta rekisterdida asiamiehelle tavaramerk-
kié ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja tdllaisen tavaramerkin mitétdinnisti. Jos merk-
ki olisi ilman haltijan suostumusta rekisterdity asiamichelle, sen kéyttd voitaisiin tdimén ehdo-
tetun sddnnoksen mukaan kieltdd. Merkki voitaisiin myds vaihtoehtoisesti tai kiellon lisdksi
tavaramerkin haltijan vaatimuksesta siirtdd hénelle. PRH siirtdisi merkin ratkaistuaan siirtoa
koskevan vaatimuksen tai saatuaan tuomioistuimelta siirtoa koskevan paitoksen.

Tavaramerkin haltijaa ja asiamiestd koskisivat samat edellytykset kuin lain 13 §:n 1 momentin
8 kohdassa. Tavaramerkin haltijalla tulisi siis olla aiempi tavaramerkkihakemus- tai rekiste-
rointi kotimaassa tai muualla. Asiamiehen on tullut rekister6idi itselleen vastaava merkki sa-
moille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja tavaramerkki on tullut rekisterdida il-
man tavaramerkin haltijan suostumusta. Asiamiehelld tulee olla tai on aikaisemmin tullut olla
jonkinlainen sopimussuhde tavaramerkin haltijaan.

Pykalan 2 momentissa sdédettéisiin, ettd asiamiehen nimiin rekisterdidyn tavaramerkin kayttoa
el voida kieltdd tai rekisterdintid siirtdd tavaramerkin haltijalle, jos asiamiehelld on ollut toi-
minnalleen péteva syy. Patevdd syytd arvioitaisiin ehdotetussa sddnndksessd samoin kuin 13
§m 1 momentin 8 kohdassa, jossa on esitetty my0s esimerkkejéd pétevistd syistd. Sen lisdksi,
ettd asiamiehelld on ollut pétevéd syy hakea tavaramerkin rekisterdintié itselle ilman tavara-
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merkin haltijan suostumusta, hinelld tulee olla my0s péteva syy, miksi hdn on pitényt rekiste-
roinnin itselldén eikd pyrkinyt siirtiméén sitd haltijalle. Téllainen pétevd syy voisi olla esi-
merkiksi, ettd haltija ei ole ollut kiinnostunut hankkimaan tai yllapitdméén oikeuksia Suomes-
sa jittdmalld tavaramerkin kdyttamatta pitkéksi ajaksi.

67 §. Tosiasiallisen kiyton osoittaminen kieltoasiassa. Ehdotetussa sddannoksessd sdddettéisiin
siitd, ettd tuomioistuin voisi kieltdd tavaramerkin kdyton vain siltd osin kuin aiemman tavara-
merkin tai EU-tavaramerkin haltijan oikeudet olisivat patevit. Sdannokselld tdytdntoonpan-
naan tavaramerkkidirektiivin 17 artikla.

Ehdotetun sddannoksen mukaan kantajan olisi myShemmain tavaramerkin haltijan pyynnosté
osoitettava, ettd aikaisempaa tavaramerkkié tai EU-tavaramerkkid on tosiasiallisesti kdytetty
siten kuin 49 §:ssd sdddetddan. Kdytdnnossa kantajan olisi osoitettava, ettd tavaramerkkid on
kéytetty kanteen vireillepanopdivéd edeltdvin viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssé sdddetylla
tavalla niissé tavaroissa tai palveluissa, joihin kanne perustuu, tai ettd kdyttdméttd jéttdmiseen
oli patevit syyt. Kantajan olisi esitettdvé todisteet kéytdstd, jos kantajan tavaramerkin tai EU-
tavaramerkin rekisterdimismenettely on saatu paitokseen vihintéédn viisi vuotta ennen kanteen
vireille panoa. Tosiasiallisen kdyton osoittamisvelvollisuus koskee sddnndksen mukaan vain
tavaramerkin ja EU-tavaramerkin haltijaa, silld kantaja, joka 62 §:n mukaisesti kieltoa vaatii,
on aina tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija. Tuomioistuin ei mééréisi kieltoa mydhem-
mén tavaramerkin sellaisia tavaroita ja palveluja koskien, joita varten aiempaa kantajan yksin-
oikeutta ei olisi tosiasiallisesti kéytetty tai joiden osalta kéyttdmittdmyydelle ei olisi pétevéa
syytd. Jos aiemman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija ei olisi kéyttényt tavaramerkki-
ddn tai EU-tavaramerkkiddn tosiasiallisesti 46 §:n mukaisesti viimeisten viiden vuoden aikana
tavaroissa ja palveluissa, joille tavaramerkki on rekisterdity ja jotka ovat kanteen perusteena,
tuomioistuin voisi kieltoa méirétessdén huomioida yksinoikeuden ja mééarité kiellon vain siltd
osin, kuin yksinoikeutta osoitetaan kéytetyn. Vaihtoehtoisesti kantaja voisi osoittaa, ettd kayt-
tamétta jattdmiselle oli pateva syy. Jos néyttdd ei esitettdisi, kieltokanne hyléttéisiin.

68 §. Vahvistuskanne. Pykélassa sdddettdisiin vahvistuskanteesta sekd pantin- ja lisenssinhalti-
jan kanneoikeudesta.

Pykélidn I momentissa siédettéisiin, ettd tuomioistuin voisi kanteesta vahvistaa, onko oikeus
tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin. Sdén-
noksen sanamuoto muuttuisi siltd osin, ettd tunnusmerkin sijaan puhuttaisiin oikeudesta tava-
ramerkkiin. Sddnnos vastaisi asiallisesti voimassa olevan tavaramerkkilain 46 §:44. Ehdotettu
sadannos ei kuitenkaan sisdltdisi endd edellytystd siitd, ettd epitietoisuudesta aiheutuu haittaa
kantajalle. Nimenomainen haitan aiheutumista koskeva edellytys ei ole tarpeen, vaan asia tuli-
si arvioitavaksi prosessinedellytysten tutkinnassa. Kdytdnnossé kanteen nostaminen edellyttii-
si jatkossakin oikeudellista intressié asiassa. Oikeussuojan tarpeen ja haittavaatimuksen suh-
teesta on lausuttu tarkemmin 58 §:n 1 momentin perusteluissa, jotka soveltuisivat tdhénkin ti-
lanteeseen. Ehdotetussa sddnnoksessd ei myodskddn mainittaisi nimenomaisesti, ettd tuomiois-
tuin voi vahvistaa oikeuden olemassa olon tai loukkauksen, jos asianlaidasta on epitietoisuut-
ta. Asianlaidan epétietoisuutta ei mainita esimerkiksi oikeudenkdynnistd markkinaoikeudessa
annetun lain vahvistuskanteita koskevassa 21 §:ssi.

Ehdotettu sdinnds koskisi sekd positiivisia ettd negatiivisia vahvistuskanteita. Positiivisella
vahvistuskanteella tarkoitetaan tiassd yhteydessd tavaramerkinhaltijan nostamaa kannetta sel-
laista henkildd vastaan, joka loukkaa tai jonka toiminta tulisi loukkaamaan tavaramerkkia.
Negatiivisella vahvistuskanteella tarkoitetaan kolmannen osapuolen tavaramerkinhaltijaa vas-
taan nostamaa kannetta sen vahvistamiseksi, ettd hénen nykyinen tai tuleva toimintansa ei
loukkaa tavaramerkkia.
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Pykélan 2 momentissa sdadettdisiin pantin- ja lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa 1 momentis-
sa tarkoitettu vahvistuskanne. Voimassaolevassa laissa lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa
vahvistuskanne sdddetédén 46 §:n 2 momentissa ja 45 §:ssd. Pantinhaltijan vahvistuskanneoi-
keuden osalta kyse on uudesta kansallisesta sdéntelystd. Pantinhaltijalla voi olla intressi saada
tuomioistuimessa vahvistettua oikeus tavaramerkkiin tai tietyn menettelyn loukkaavuus. Néin
ollen olisi tiarkeéd, ettd pantinhaltijallakin olisi mahdollisuus nostaa vahvistuskanne, mikali ta-
varamerkin haltija itse olisi asiassa passiivinen. Sd4nnos viittaisi pantinhaltijoiden osalta 39
§:n 2 momenttiin ja lisenssinhaltijoiden osalta 42 §:n 4 momenttiin.

Pantinhaltijan tulisi pyytdé tavaramerkin haltijalta vahvistuskanteen nostamista ja varata ndin
tavaramerkin haltijalle mahdollisuus ryhtyé itse toimenpiteisiin. Pantinhaltija voisi nostaa
vahvistuskanteen, jos tavaramerkin haltija ei pantinhaltijan pyynndsté huolimatta kohtuullises-
sa ajassa ryhdy toimenpiteisiin. Pyynndn esittdmistd tavaramerkin haltijalle ja kohtuullisen
ajan odottamista ei tarvittaisi, jos osapuolet ovat sopineet, ettd pantinhaltijalla on oikeus ryh-
tyd toimenpiteisiin ilman pyynté’)éikin.

Lisenssinhaltijalla olisi oikeus nostaa vahvistuskanne 42 §:n 4 momentin mukaisissa tilanteis-
sa. Lisenssinhaltija voisi siis nostaa vahvistuskanteen padsaintoisesti vain tavaramerkin halti-
jan suostumuksella. Lisenssinhaltija voisi nostaa vahvistuskanteen myds, jos tavaramerkin
haltija ja lisenssinhaltija ovat sopineet tdllaisesta mahdollisuudesta esimerkiksi lisenssisopi-
muksessa. Yksinomaisen lisenssin haltija voisi ilman suostumusta tai sopimustakin nostaa
vahvistuskanteen, jos hén on ilmoittanut tavaramerkin haltijalle tarpeesta nostaa vahvistus-
kanne eiké tavaramerkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin. Yksinomai-
sen lisenssinhaltijan on niin ollen tullut varata tavaramerkin haltijalle mahdollisuus ryhtya itse
toimenpiteisiin.

69 §. Hyvitys ja vahingonkorvaus. Pykéldssd sdddettiisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta
saada tavaramerkkioikeuden loukkauksesta vahingonkorvausta sekd hyvitysta merkin kaytté-
misestd. Sddnnds vastaa sanamuodoltaan voimassa olevan tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 mo-
menttia.

Pykélan I momentissa sdddettdisiin vahingonkorvauksesta silloin, kun joku tahallaan tai huo-
limattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin. Sdénnokselld pannaan tiytantoon tiy-
tantdonpanodirektiivin 13 artikla. Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai huolimattomuudesta,
tavaramerkin haltijalla on oikeus saada kohtuullinen hyvitys tavaramerkin oikeudettomasta
kayttamisestd. Hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kdrsineensé tappiota teon
johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistd taloudellisista menetyksistd, joita oikeudeton
kayttdminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmis-
sa tapauksissa pitdé tavanomaista kayttokorvausta eli lisenssimaksua.

Lisdksi tavaramerkin haltijalla on oikeus korvaukseen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus ai-
heuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievad, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Arvioi-
dessaan vahingonkorvauksen méirid tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki tapaukses-
sa esiin tulevat seikat. Korvausta maksetaan kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin pe-
rustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksisté. Sen liséksi korvataan téysimédréisesti
teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkor-
vausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on péédsééntdisesti ndytettdva
toteen vahinkonsa maird. Huomioon otettavia tapauksessa esiin tulevia seikkoja ovat esimer-
kiksi vahinkoa kérsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, mukaan
lukien saamatta jaanyt voitto, oikeudenloukkaajan mahdollisesti saama perusteeton hyoty ja
asianmukaisissa tapauksissa muut kuin taloudelliset tekijét, kuten aineeton vahinko, joka tava-
ramerkin haltijalle on aiheutunut tavaramerkin loukkauksesta. Tyypillinen taloudellinen va-
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hinko tavaramerkin loukkauksen yhteydessd on saamatta jadnyt voitto. Saamatta jidneen voi-
ton maardn arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epavarmoihin tekijoihin. Viitetta va-
hingon mééréstd voidaan saada 1dhinnd tavaramerkilld varustettujen tuotteiden menekin muu-
toksista. Usein tavaramerkin loukkauksissa on helpompi selvittdé oikeudenloukkaajan saama
hy6ty kuin tavaramerkin haltijalle aiheutunut vahinko. Tdmén vuoksi momentin mukaan myos
oikeudenloukkaajan saamaa voittoa tai muuta loukkaajan saamaa perustectonta hyotyd voi-
daan kiyttdd apuna vahingonkorvauksen méairdn arvioimisessa. Tapauskohtaisesti my0s louk-
kaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettd loukkauksen vuoksi saamatta jédneen
voiton madrdstd. Yksin tilld perusteella vahingon médrdd ei kuitenkaan voida méarittaa.
Loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myos liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuk-
sen vihentymisté tai héiritsemdén asiakassuhteita, vaikkakin néisté syisté johtuva vahinko on
yleensi erityisen vaikea néyttid toteen. Samanlaista vaikeasti ndytettdvissd olevaa taloudellista
vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin good will -arvolle tai erottamiskyvylle vesitty-
misen kautta.

Liiketoiminnan arvostuksen vidhentyminen, tavaramerkin erottamiskyvyn vesittyminen tai ta-
varamerkin good will -arvon alentuminen ovat usein sellaisia vahinkoja, joiden vaikutukset
ilmenevét vasta ajan myotd. Vahingonkorvauskysymysta kasittelevin oikeudenkdynnin aikana
kaikki ndméa vahingot eivit valttimattad vield ole muuttuneet todellisiksi tappioiksi. Tavara-
merkin loukkaustilanteissa ei kuitenkaan ole estettd sille, ettd jo toteutuneiden tappioiden li-
séksi tulevaisuudessa odotettavissa oleva tappio korvataan, jos vaatimuksen voidaan riittdvan
luotettavalla tavalla osoittaa perustuvan loukkaustekoon.

Ehdotetun 1 momentin mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos loukkaajan tuotta-
mus on lievdd. Lievin tuottamuksen késitettd olisi arvioitava vahingonkorvausoikeuden yleis-
ten periaatteiden ja vakiintuneen oikeuskdytdnndn mukaan. Asiallisesti vastaava sovittelua
koskeva sddnnds sisdltyy voimassa olevan tavaramerkkilain 38 §:44n sekd patenttilain 58
§:44n, mallioikeuslain 36 §:44n ja hyddyllisyysmallioikeudesta annetun lain 37 §:44n. Sovitte-
lun ei ole tarkoitus olla automaattinen ratkaisu kaikissa lievin tuottamuksen tilanteissa, vaan
lisdksi tulisi edellyttdd, ettd korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen
huomioon loukkaajan ja loukatun varallisuusolot ja muut olosuhteet. Tdysi korvausvelvolli-
suus on padsaantd, eikd sovitteluun tulisi ryhtyd pelkdstddn siitd syysta, ettd loukkaajan ja lou-
katun taloudellinen asema on huomattavan erilainen.

Pykilidn 2 momentissa sééadettéisiin, ettd loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen
hyvityksen merkin kdyttdmisestd siindkin tapauksessa, ettei yksinoikeutta tavaramerkkiin ole
loukattu huolimattomuudesta.

70 §. Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentuminen. Pykéldssa sdadettdisiin hyvitysoikeuden ja
vahingonkorvausoikeuden vanhentumisesta. Pykéla vastaisi siséllollisesti voimassaolevan ta-
varamerkkilain 40 §:44 sekd muiden teollisoikeuslakien korvausoikeuden vanhentumista kos-
kevaa pykalda.

Pykélan I momentin perusteella hyvitystd ja vahingonkorvausta voisi vaatia vain viiden vii-
meisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Vanhentumisaika olisi absoluuttinen.

Vanhentumisaika tulee mitoittaa niin, ettei se johda kustannuksiltaan kalliisiin ja epédvarmoi-
hin oikeudenkdynteihin useita vuosia sitten sattuneista tapahtumista, joita koskevat todisteet ja
todistelu ovat kdyneet epavarmoiksi ja puutteellisiksi. Tamén vuoksi pykaldssa olisi absoluut-
tinen vanhentumisaika kuten nykyisinkin voimassa olevassa sdédnnoksessd. Samalla on huo-
lehdittava siitd, ettd vanhentumisaika ei vaarantaisi huolellisesti toimivan oikeudenhaltijan
mahdollisuuksia saada korvaus kérsimistdéin vahingoista. Muissa teollisoikeuslaeissa olevaa
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viiden vuoden vanhentumisaikaa pidetddn tdssd suhteessa tarkoituksenmukaisena. Lisdksi on
perusteltua, ettd vanhentumisaika on samanmittainen kaikissa teollisoikeuslaeissa. Jos kannet-
ta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestd, oikeus hyvitykseen ja
korvaukseen menetetién.

Pykélan 2 momentissa todettaisiin, ettd 1 momentin estdméttad hyvitystd ja korvausta voidaan
vaatia vuoden ajan tavaramerkin rekisterdintipdivan jialkeen, jotta oikeus korvaukseen ei van-
henisi ennen tavaramerkin rekisterdintid. Loukkauksen on tilldin tdytynyt tapahtua ennen ta-
varamerkin rekisterdimistd. Talloinkin korvausta voitaisiin kuitenkin vaatia vain viideltd vuo-
delta ennen kanteen vireillepanoa.

71 §. Muuttamis- ja hévittimisseuraamukset. Pykalassa sdddetddn korjaavista toimenpiteista,
joilla pyritdan palauttamaan tilanne sellaiseksi, joka se olisi ollut ilman tavaramerkkioikeuden
loukkausta sekd estdimddn loukkauksen jatkaminen. Pykédldlld pantaisiin tiytdntoon tdytin-
toonpanodirektiivin 11 artikla ja sdéntely vastaisi asiallisesti voimassa olevan tavaramerkki-
lain 37 §:n 1 momenttia ja 41 §:44. Sddnnokseen on koottu kaikki muuttamis- ja héavittimis-
seuraamukset, jotka voimassaolevassa laissa ovat erillddan 37 ja 41 §:ssé.

Pykélan I momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta maarata,
ettd loukkaava merkki on poistettava merkitystd omaisuudesta tai muutettava siten, ettei sitd
endd voida kdyttdd vidrin. Voimassa olevassa laissa kdytetddn ilmausta “tunnusmerkki, joka
on oikeudettomasti laitettu tavaraan, padllykseen, mainoslehtiseen, liikeasiakirjaan tai muuhun
sellaiseen”. Ehdotetussa sddnnoksessd ehdotetaan kéytettéviksi ilmauksia “loukkaava merkki”
ja “merkitty omaisuus”. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa nykyisesti. Jos toi-
menpide ei muuten ole toteutettavissa, midritddn loukkaavalla merkilld merkitty omaisuus
havitettavaksi tai tietylld tavalla muutettavaksi. Tassé tilanteessa tuomioistuin voi myos vaa-
timuksesta méaératd omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan. Lunastus saattaa
joissakin tilanteissa poikkeuksellisesti olla oikeudenhaltijan kannalta parempi vaihtoehto kuin
tavaroiden hévittdminen, esimerkiksi jos tavaroihin kéytetty raaka-aine voidaan hyddyntdd
uudelleen.

Pykélan 2 momentissa sdddetddn mahdollisuudesta takavarikoida loukatun vaatimuksesta 1
momentissa tarkoitettu omaisuus. Takavarikko on mahdollista myds oikeudenkdymiskaaren 7
luvun perusteella. Momentilla tdydennettéisiin rikosprosessissa pakkokeinolain sdintelyé seké
selvennettiisiin, ettd takavarikko olisi mahdollista riippumatta siité, olisiko loukkaus tehty ta-
hallisesti vai ei. Voimassaolevan lain 41 §:n 2 momenttiin verrattuna sddnnoksestd on poistet-
tu takavarikointimahdollisuus syyttdjan paatoksella, silld télle ei ole kdytdnnossa katsottu ole-
van tarvetta. Takavarikosta paattdisi jatkossa vain tuomioistuin.

Pykélidn 3 momentissa saddettdisiin harhaanjohtavien tavaramerkkien muutos- ja hévittdmis-
seuraamuksista. Pykéld vastaisi sisdlloltddn péddosin tavaramerkkilain 37 §:44. Ehdotetun
sddnndksen mukaan kieltdessddn 65 §:n nojalla tavaramerkin kdyttdmisen tuomioistuin voi
maaratd, ettd kiellon vastaisesti kdytetty merkki on poistettava tai muutettava niin, ettei se
endd ole harhaanjohtava. Jollei tillainen toimenpide olisi muutoin toteutettavissa, madrattii-
siin merkitty omaisuus hévitettdvéksi tai tietylld tavalla muutettavaksi. Vaikka tavaroiden hi-
vittiminen viittaa fyysisiin tavaroihin, kattaisi sdédnnds sanamuotonsa puolesta myods muunlai-
sen tavaramerkin kdyton esimerkiksi mainonnassa. Téllaisen kdyton osalta tulisi kyseeseen
merkin muuttamista koskeva madrdys. Sdannos poikkeaa sanamuodoltaan voimassaolevasta
laista siind, ettd ilmaisu “tunnusmerkki, joka on kiellon vastaisesti pantu tavaraan” on korvattu
ilmaisulla “’kiellon vastaisesti kdytetty tavaramerkki”. Muutoksella ei olisi tarkoitus muuttaa
oikeustilaa. Liséksi sdédnnoksestd poistettaisiin tarpeettomana viittaus, jonka mukaan méériys
voidaan antaa sen mukaan kuin havaitaan kohtuulliseksi. Koska kyseessd on tuomioistuimelle
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varattu mahdollisuus, on ldhtokohtaisena oletuksena, ettd sddnndstd sovelletaan kohtuuden
mukaan.

Ehdotetussa séddnnoksessa ei sdéddettéisi takavarikon mahdollisuudesta, joka on voimassaole-
van lain 37 §:n 2 momentissa. Sdénnokselle ei ole katsottu kdytdnndssé olevan tarvetta, vaan
tallaisissa tilanteissa siviilioikeudellisten keinojen on katsottu olevan riittavia.

72 §. Tuomioiden julkistaminen. Pykéldssa saddettdisiin loukkausta koskevan tuomion julkis-
tamisesta kantajan toimin vastaajan kustannuksella. Pykéld vastaa nykyisen tavaramerkkilain
41 a §:44. Pykalélla pannaan tdytdntoon tdytdntodnpanodirektiivin 15 artikla. My6s muihin te-
ollis- ja tekijdnoikeuslakeihin siséltyy tuomion julkistamista riita-asioissa koskevat sadnnok-
set. Kaytannossa julkistamisvelvoitteita ei juurikaan ole maarétty.

Pykéldn I momentin mukaan tuomioistuin voisi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-
asiassa kantajan vaatimuksesta médritd, ettd vastaajan on korvattava kantajalle aiheutuvat kus-
tannukset siitd, ettd kantaja soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa
vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Julkistaminen voisi koskea tuomiota, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta ta-
varamerkkiin. Edellytyksend olisi, ettd tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Useimmiten olisi pe-
rusteltua, ettd tuomiosta julkaistaan sen olennaiset tiedot siséltavéd lyhennelméd. Lyhennelmén
laatiminen olisi kantajan tehtdvé. Ei kuitenkaan olisi poissuljettua, etté tilanteen niin vaatiessa
tuomio julkaistaisiin kokonaan.

Pykéla ei laajentaisi sitd, mitd tietoja tuomiosta ylipddtddn saadaan julkistaa, eikd pykéldssi
tarkoitettu julkistamiskustannusten korvausta koskeva méaérays poistaisi kantajan muusta lain-
sdddannostéd johtuvaa vastuuta julkaistavista tiedoista. Julkistaminen voisi luonnollisesti kos-
kea vain tuomiota tai sen osaa, joka on oikeudenkdynnin julkisuudesta annettujen sdédnndsten
mukaan julkinen. Tuomiosta tiedottaminen ei yleensd edellytd luonnollisen henkilén nimen
mainitsemista. Kantaja voisi myds joutua vastuuseen julkaisemistaan virheellisistd tiedoista
esimerkiksi siind tapauksessa, ettd hidn on liioitellut tai muutoin vairistellyt tapauksen to-
siseikkoja.

Maérdyksen antaminen edellyttdisi kantajan vaatimusta. Kantajan olisi yksilditdvd, miten hédn
aikoo tuomion julkistaa, seké esitettdva siitd aiheutuvia kustannuksia koskeva arvio. Tuomio-
istuimen olisi pddtdksessddn madrattivé, mitd pyydettyjd julkistamistoimenpiteitd kantaja voi
vastaajan kustannuksella tehda. Soveltuva toimenpide olisi usein lehti-ilmoituksen julkaisemi-
nen tuomion olennaisista tiedoista. Ensisijaisesti olisi riittdvad, ettd ilmoitus julkaistaan am-
mattilehdessé ja merkittdvassé paikallislehdessa. Jos julkistamisella on valtakunnallista merki-
tystd, ilmoitus voitaisiin liséksi julkaista yhdessd valtakunnallisessa lehdessé. Kantaja voisi
myos esimerkiksi laatia tuomiosta lyhyen tiedotteen ja ldhettdd sitd sidosryhmilleen tai julkais-
ta sen kotisivuillaan.

Tuomioistuimen antamalla maardykselld olisi se merkitys, ettd kantajalla olisi oikeus saada
hyviéksyttyjen julkistamistoimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista korvaus vastaajalta.
Jollei vastaaja korvaa kustannuksia vapaaehtoisesti, kantaja voisi perid ne hineltd oikeusteitse.
Tuomioistuimen antama mééréys ei velvoittaisi tiedotusvilinettd julkaisemaan ilmoitusta eiké
my0skdin poistaisi muista sddnnoksistéd johtuvaa vastuuta julkaisun sisallost.

Pykélan 1 momentissa sdddettiisiin myos madrdyksen antamista ja sisdltod harkittaessa huo-

mioon otettavista seikoista. Tarkoitus ei ole, ettd julkistamisesta tulisi sddnnonmukainen me-
nettely, vaan ettd mahdollisuutta kéytettdisiin harkiten. Tuomioistuimen tulisi oikeasuhteisuu-
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den periaatteen mukaisesti ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu
ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat. Julkistamista ja
julkistamistapoja olisi siten harkittava seké yleison ettd kantajan ja vastaajan kannalta. Julkis-
tamisella voisi olla yleistd merkitysté, jos esimerkiksi kysymyksessd on uusi ennakkoratkaisu
jostakin laintulkintakysymyksest, tai ratkaisusta ilmenevilld seikoilla on merkitystéd kuluttaji-
en kannalta.

Pykilan 2 momentissa sdddettiisiin, ettd tuomioistuin mairda vastaajan korvattavien kohtuul-
listen julkistamiskustannusten enimmaéisméérén. Kulukaton asettaminen olisi tarpeen vastaa-
jan oikeusturvan takaamiseksi ja kustannuksia koskevien riitaisuuksien vélttamiseksi. Enim-
méiskustannusten maérittdmiseksi olisi arvioitava, kuinka suuret tarpeelliset ja kohtuulliset
kustannukset hyviksytyistd julkistamistoimenpiteistd aiheutuu kantajalle.

Ehdotetussa sdannoksessd sdddettiisiin lisdksi, ettd julkistamistoimenpiteet on toteutettava
tuomioistuimen maarddméssd ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta uhalla, ettd
oikeus saada korvaus kustannuksista muutoin menetetddn. Mddrdajan asettaminen julkistami-
selle on vastaajan oikeusturvan vuoksi tarpeen. Sopiva méérdaika voisi olla esimerkiksi kolme
kuukautta.

73 §. Rinnakkaiset oikeudet. Pykala sisiltdisi voimassa olevan lain 11 §:44 vastaavan sdannok-
sen mahdollisista kdyttorajoituksista. Direktiivissd ei ole sddnndksié asiasta. Voimassaolevasta
sadannoksestd poiketen ehdotetussa sddnndksessd “markkinaoikeus” olisi muutettu ”tuomiois-
tuimeksi”, jotta sdédnnds kattaisi markkinaoikeuden lisdksi mahdollisen valitusasteen tuomiois-
tuimen. Tuomioistuin voisi 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekd 15 §:n mukaisessa tilanteessa
maarata, ettd toista tavaramerkkid tai kumpaakin niistd saadaan kayttda vain masratylla tavalla
muodostettuna, lisddmaélla sithen paikannimi tai tavaramerkin haltijan nimi taikka rajaamalla
sen kéyttd koskemaan tiettyjé tavaroita tai palveluja tai tiettyd aluetta taikka muulla vastaaval-
la tavalla.

74 §. Tavaramerkkirikkomus. Pykéldssa saddettdisiin lievistd tavaramerkkioikeuteen kohdistu-
vista rikkomuksista. Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa tavaramerkkirikkomuksista sddde-
tadn 39 §:ssd. Voimassa olevaan pykdlddn verrattuna sddnnostd muutettaisiin siten, ettd siitd
kiy selkedsti ilmi, ettd my0s yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai Euroopan Unionin nimeé-
vidn kansainviliseen rekisterdintiin loukkaava voi syyllistyd tavaramerkkirikkomukseen.
Muutos on tarpeen, koska oikeuskéytéinnon perusteella (tuomio 26.4.2018/868, KKO:2018:36,
H20 MOP) teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistd koskee vain nimettyjen kansallisten lakien
vastaisia oikeudenloukkauksia, eikd EU-tavaramerkkiasetuksen ja yhteisomalliasetuksen mu-
kaisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia. Todenndkoisesti tavaramerkkirikkomusta koskevaa
sadnndstd tulkittaisiin vastaavalla tavalla. Kuten edelld yleisperustelujen jaksossa 2.3, nykyti-
lan arvio on tuotu esiin, EU:n laajuisten yksinoikeuksien siséllyttiminen rangaistussadnnok-
seen olisi perusteltua. Nykytilaan verrattuna sddnnokselld laajennettaisiin tavaramerkkirikko-
musta koskevan sddnnoksen soveltamisala kattamaan myds EU-tavaramerkin loukkaus.

Pykélan I momentin mukaan joka tahallaan loukkaa timén lain mukaista yksinoikeutta tava-
ramerkkiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, on
tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitettuna teollisoikeusri-
koksena, tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon. Vaikka yleensé rikosoikeudellisissa sdénnok-
sisséd pyritddn laillisuusperiaatteen vuoksi viittamaan lain tiettyihin pykéliin tai asetuksen tiet-
tyihin artikloihin, jotta teonkuvausta koskeva sddntely olisi mahdollisimman tarkkarajaista ja
tasmallistd, tavaramerkin yksinoikeuden sisillostd johtuen viittaamista tiettyihin pykéliin tai
artikloihin ehdotetussa sddannoksessi ei pidetd tdssé yhteydessd mahdollisena. Jéljempédna kay-
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dédén lapi tavaramerkin ja EU-tavaramerkin yksinoikeuden kannalta olennaisimmat pykalat ta-
varamerkkilaissa ja artiklat EU-tavaramerkkiasetuksessa.

Ehdotetun sdinndksen sanamuodon mukaan sddnnds soveltuisi tilanteisiin, joissa tavaramerk-
kilain mukaista yksinoikeutta tahallaan loukataan. S&&nnos kattaisi ndin ollen kaikki tavara-
merkkilain mukaiset yksinoikeudet, joihin kuuluvat kansallisten rekisterdityjen ja vakiinnutet-
tujen tavaramerkkien lisdksi laajalti tunnetut merkit, yhteiso- ja tarkastusmerkit sekd Suomes-
sa voimassa olevat kansainvéliset rekisterdinnit. Ehdotetun tavaramerkkilain mukaan yhteiso-
ja tarkastusmerkkejé sekéd kansainvélisid rekisterdintejéd suojataan tavaramerkkind, ja niihin
padsdantdisesti sovelletaan, mitd tavaramerkeisté sdddetéén, joten ne siséltyvit tavaramerkki-
rikkomusta koskevan sddnndksen soveltamisalaan ilman erillistd mainintaakin.

Tavaramerkkirikkomus olisi kyseessd, jos loukkaus kohdistuisi tavaramerkkilaissa suojattuun
yksinoikeuteen. Ensisijaisesti kansallisten tavaramerkkien yksinoikeuden sisdltd kdy ilmi jul-
kisesta tavaramerkkitietokannasta, jota PRH pitdd. Tavaramerkkitietokannasta on néhtévissi
sekd suojattu merkki ettéd luettelo rekisterdinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yk-
sinoikeus koskee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista kayttod elinkeinotoiminnassa, tu-
levat sovellettavaksi tavaramerkkilain yksinoikeutta koskevat sddnnokset. Ehdotetun lain 3
§:ssé sdddettdisiin yksinoikeuden saamisesta rekisteréimilla. Sddnndksessi tuotaisiin esiin yk-
sinoikeuden saamisen tapa ja yksinoikeuden saamisen ajankohta. Lain 4 §:ssd tuotaisiin esiin
mahdollisuus saada yksinoikeus tavaramerkkiin myds ilman rekisterdintid, kun tavaramerkki
on vakiinnutettu. Lain 5 §:ssé séédettéisiin yksinoikeuden sisdllostd. Yksinoikeus koskisi elin-
keinotoimintaa ja merkin kéyttdd tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Lain 5 § siséltéisi
kolme suojan tasoa. Kyseisen pykilidn 1 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tava-
ramerkin haltijan suostumusta saa kayttda tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkii, joka
on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten rekisterdity tai vakiintunut tavaramerkki.
Pykildn 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
saisi kdyttdd tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkii, joka aiheuttaisi yleison keskuudes-
sa sekaannusvaaran sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on
rekisterdity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten. Pykélan 3
kohdassa sédédettéisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Lakiehdotuk-
sen 6 §:ssd tdsmennettdisiin tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen kuuluvat merkin kayttota-
vat. Lain 7 §:n mukaan rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltdd kolmansia
osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessé tavaroita kolmannesta maasta Suomeen,
vaikka tavaroita ei luovutettaisi vapaaseen liikkeeseen. Téllaisen kielto-oikeuden edellytykse-
nd olisi, ettd tavaroissa on merkki, joka on sama kuin kyseisid tavaroita tai palveluita varten
rekisteroity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan til-
laisesta tavaramerkistd. Lakiehdotuksen 8 §:ssé sdddettdisiin yksinoikeuden rajoituksista. La-
kiehdotuksen 9 § sisiltdisi sddnnoksen tavaramerkin antamien oikeuksien sammumisesta.

Edelld mainittujen 39 pykailien siséltdd on kuvattu tarkemmin edelld kyseisten pykélien yksi-
tyiskohtaisissa perusteluissa. Tavaramerkin antama suoja koskee vain elinkeinotoimintaa, mis-
td syystd pelkéstidn yksityisid ja henkilokohtaisia tarpeita tyydyttimaén tarkoitettu, taloudel-
lista merkitystd vailla oleva valmistus tai kdyttd jad yksinoikeussuojan ja siten myo0s tavara-
merkkirikkomussaénnoksen ulkopuolelle. Vaikka tavaramerkin antaman yksinoikeuden sisdltd
periaatteessa kdy ilmi edelld kuvatuista pykalistd, on syytd huomioida, ettd my6s muualla lais-
sa olevat sddnnokset saattavat vaikuttaa tilanteen arvioon. Esimerkiksi lain 15 §:n mukaan ai-
emman tavaramerkin haltija voi menettdd oikeutensa kieltdd myohemmaén rekisterdidyn tai
vakiintuneen merkin kdytto, jos hian on tietoinen merkin kdytostd, muttei ryhdy viiden vuoden
sisélld toimenpiteisiin merkin kdyton kieltdmiseksi. Télloin tavaramerkin yksinoikeutta ei voi-
da katsoa loukatun eikd ndin ollen tavaramerkkirikkomussdinnoskain soveltuisi.
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Tavaramerkkirikkomukseen  voisi  syyllistyd myds se, joka loukkaisi  EU-
tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin. Sdédnnos kattaisi ndin ollen
EU-tavaramerkkien liséksi my6s Euroopan unioniin kohdennetut kansainviliset rekisterdinnit,
joista sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen XIII luvussa sekd EU-tarkastusmerkit ja EU-
yhteisomerkit, joista sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen VIII luvussa.

Ensisijaisesti EU-tavaramerkin yksinoikeuden siséltd kdy ilmi julkisesta tavaramerkkitieto-
kannasta, jota EUIPO pitdd. EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta on nihtdvissd sekéd suojattu
merkki etté luettelo rekisterdinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus kos-
kee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista kiyttod elinkeinotoiminnassa, tulevat sovellet-
tavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen yksinoikeutta koskevat sdéinnokset. EU-tavaramerkkid
koskevan yksinoikeuden sisdlto maardytyy EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella. Asetuksen
keskeisid artikloja yksinoikeuden siséllon méérittimisen kannalta ovat: 9 artikla, jossa sddde-
tadn EU-tavaramerkin antamista oikeuksista, 10 artikla, jossa sdddetddn oikeudesta kieltdd
valmistelutoimet pééllysten tai muiden keinojen kéyton osalta, 11 artikla, jossa tismennetéén
pdiva, josta oikeudet tulevat voimaan kolmansiin osapuoliin néhden, 13 artikla, jossa sddde-
téddn kiellosta kdyttdd asiamiehen tai edustajan nimissd olevaa EU-tavaramerkkid, 14 artikla,
jossa sdddetddn EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvista rajoituksista seké 15 artlkla jossa
sdddetddn EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumisesta. Vaikka siithen ei nimen-
omaisesti viitattaisi, merkityksellinen olisi myds 6 artikla, jonka mukaan EU-tavaramerkki
saadaan rekisterdinnilli. Tavaramerkkirikkomukseen voisi syylhstya myds se, joka loukkaisi
yksinoikeutta Euroopan Unionin nimeévddn kansainvéliseen rekisterdintiin. Unionin nimeé-
vin kansainvélisen rekisterdinnin vaikutuksista sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen 189 ar-
tiklassa. Kansainvilisen rekisteréinnin yksinoikeuden médrdytymisen kannalta merkitykselli-
sid ovat lisdksi edelld mainitut, EU-tavaramerkkid koskevat sddnnokset. EU-yhteisomerkkeja
ja —tarkastusmerkkeja koskevan yksinoikeuden madrdytymisen kannalta merkityksellisid ovat
edelld mainittujen sdénnosten lisdksi muun muassa EU-tavaramerkkiasetuksen 74-75 ja 84—-85
artiklat.

Vakavista tavaramerkkioikeuden loukkauksista sidddettéisiin jatkossakin rikoslain 49 luvun 2
§:ssé, joka koskee teollisoikeusrikoksia. Kuten nykyisinkin, sdédnnokseen sisltyisi sen toissi-
jaista soveltamista rikoslain teollisoikeusrikossddnndkseen ndhden tarkoittava lausuma. Tava-
ramerkkirikkomusten ainoa rangaistusseuraamus olisi sakko.

Pykildn 2 momentissa sdddettiisiin, ettd kyseessd on asianomistajarikos. Momentin kirjoi-
tusasua on nykyaikaistettu voimassaolevan tavaramerkkilain 39 §:n 2 momenttiin verrattuna.
Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Pykilidn 3 momentin mukaan, jos kyse on rekisterdityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden
loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisterdintipdivén jél-
keen. Momentin kirjoitusasua on nykyaikaistettu nykyisen tavaramerkkilain 39 §:n 3 moment-
tiin verrattuna. Kirjoitusasun muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa. Vaikka sdén-
noksen sanamuodossa todetaan vain rekisterdidyt tavaramerkit, sédnnds soveltuu myos 101
§:n mukaisesti EU-tavaramerkkeihin, jotka on edelld mainituin tavoin siséllytetty tavaramerk-
kirikkomuksen soveltamisalaan.

Tuomioistuimen toimivalta

75 §. Markkinaoikeuden toimivalta. Pykdldsséd todettaisiin markkinaoikeuden toimivalta ha-
kemus-, riita- ja valitusasioissa sekid EU-tavaramerkkejd koskevissa asioissa.
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Pykélan I momentissa sdddettiisiin, ettd tdhan lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat kasitel-
ladn markkinaoikeudessa. Sddnnds vastaa voimassa olevan lain 42 §:44. Tdhén lakiin perustu-
villa riita- ja hakemusasioilla viitataan riita- ja hakemusasioihin, joissa vaaditaan tavaramerk-
kilakiin perustuvaa seuraamusta tai joissa muutoin on kysymys mainittuun lakiin perustuvasta
asiasta, esimerkiksi paremmasta oikeudesta tavaramerkkiin. Sen sijaan sé@dnnds ei kattaisi esi-
merkiksi asioita, joissa on kysymys sellaisesta sopimusoikeudellisesta riidasta, jossa ei edes
véitetd loukatun tavaramerkkilain sddnnoksid. Tdhdn lakiin perustuvalla hakemusasialla tar-
koitetaan siviiliprosessuaalisista hakemusasiaa. Sd&dnnoksessd mainitulla hakemusasialla ei
tarkoiteta menettdmisté tai mitétdintid koskevaa hakemusta, joka kuitenkin voi tulla markki-
naoikeuden késiteltdviksi 3 momentin mukaisen valituksen kautta.

Sadnnos siséltdisi lisdksi voimassaolevaa lakia vastaavan viittaussdédnnoksen, jonka mukaan
riita- ja hakemusasioiden kasittelystd markkinaoikeudessa sdddetdan oikeudenkdynnistd mark-
kinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).

Pykidldn 2 momentin mukaan EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU-
tavaramerkkejé késittelevand tuomioistuimena toimii markkinaoikeus. Sddnnds vastaa sisillol-
tddn voimassaolevan lain 42 §:n 2 momenttia. EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan jasenvaltiot
nimedvit alueellaan mahdollisimman rajoitetun maéran kansallisia ensimmadisen ja toisen oi-
keusasteen tuomioistuimia, joiden tehtdvind on hoitaa niille tavaramerkkiasetuksella osoitetut
tehtdvit. Kansallisten tuomioistuinten tehtdvand on EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan muun
muassa EU-tavaramerkin loukkaus- ja vahvistuskanteiden késitteleminen sekd menettémistid ja
mitéttomyyttd koskevien vastakanteiden késitteleminen (124 artikla). Toimivallan siséllosté ja
laajuudesta sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen X luvun 2 ja 3 jaksossa. Muita tuomioistuin-
ta koskevia sddnnoksid ovat muun muassa EU-tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 (b) alakoh-
ta (asiamiehen nimiin rekister6idyn tavaramerkin siirtdiminen), 63 artiklan 3 kohta (menetta-
mis- tai mitattdmyysvaatimus) sekd 172 artiklan 5 (d) alakohta (talousarvio).

Pykélin 3 momentti sisiltéisi viittaussddnnoksen Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain
(578/2013) 6 §:ddn. Viitatun 6 §:n 1 momentin mukaan PRH:n pddtokseen, jolla on ratkaistu
tavaramerkkid, yhteisomerkkid, tarkastusmerkkid tai kansainvélistd rekisterointid koskeva
asia, haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkayttolaissa saa-
detddn. Viitatun 6 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtiavd 60 pdivan kuluessa péétoksen
tiedoksisaannista.

76 §. Helsingin kdrdjdoikeuden toimivalta. Ehdotettu sdannos vastaisi sisalloltddn voimassa-
olevan lain 43 §:4a.

Pykélén I momentin mukaan syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitetusta yksinoikeutta tava-
ramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tdmén lain 74 §mn 1 momentissa tarkoite-
tusta tavaramerkkirikkomuksesta késitelldéin Helsingin kéréjaoikeudessa. Helsingin kérdjéoi-
keus olisi yksinomaisesti toimivaltainen késittelemédn sddnnoksesséd tarkoitetut asiat. Taméa
tarkoittaisi muun muassa poikkeusta siitd, ettei muu kardjdoikeus kuin Helsingin kérdjdoikeus
olisi toimivaltainen késittelemddn lainkohdassa tarkoitettua syytettd oikeudenkdynnisté rikos-
asioissa annetun lain 4 luvun 3 §:n tarkoittamassa tilanteessa.

Pykilidn 2 momentin mukaan edelld 1 momentissa tarkoitetun syyteasian yhteydessd voidaan
kasitelld syytteessa tarkoitetusta rikoksesta tai rikkomuksesta johtuva 69 §:n mukainen korva-
us- ja hyvitysvaatimus sekd 71 §:n 1 ja 2 momentin mukainen muuttamis-, hdvittdmis- tai ta-
kavarikointivaatimus sen estdméttd, mitd 75 §:ssd sdddetddn. Helsingin kdrdjdoikeus voisi ndin
ollen késitelld vahingonkorvaus- ja hyvitysvaatimuksia sekd muuttamis- ja havittdmisvaati-
muksia syyteasian yhteydessé, vaikka nimé asiat padsddntoisesti kuuluisivatkin markkinaoi-
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keuden toimivaltaan. Vaatimuksen kasittelyssd noudatettaisiin oikeudenkdynnisté rikosasiois-
sa annetun lain (689/1997) 3 luvun sdanndksia.

Pykildn 3 momentissa séddettdisiin, ettd tuomioistuin pysyisi toimivaltaisena tutkimaan 2
momentissa tarkoitetun vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuisi
muutos vaatimuksen esittimisen jélkeen. Sdannds vastaisi, mitd oikeudenkdymiskaaren 10 lu-
vun 20 §:ssé sdddetdédn yleisesti tuomioistuimen toimivallan sdilymisestd riita-asioissa.

77 §. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto. Ehdotetun sdéinnoksen mukaan 76 §:ssé tarkoi-
tettua asiaa késittelevéin tuomioistuimen oikeuteen pyytdd lausunto PRH:lta sovelletaan, miti
oikeudenkdynnistd markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssé sdddetddn markkinaoi-
keuden oikeudesta pyytdd lausunto. Sd4nnds vastaisi voimassa olevan lain 43 a §:44. Lausun-
topyynnossd tuomioistuimen tulee yksiloidd ne kysymykset, joista PRH:n lausuntoa pyyde-
téén.

78 §. Asiantuntijan kdyttdminen. Pykéldssd sdddettdisiin asiantuntijoiden kéytostd Helsingin
kérdjdoikeudessa. Sdannos vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 43 b §:44.

Pykélan I momentin mukaan Helsingin kérdjdoikeudella voisi olla teollisoikeusrikosta tai ta-
varamerkkirikkomusta koskevassa asiassa apunaan enintddn kaksi asiantuntijaa. Asiantuntija-
na voi toimia tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkild.
Mahdollisuus asiantuntijoiden kéyttdmiseen sisdltyy myds nykyiseen tavaramerkkilakiin.
Mabhdollisuus asiantuntijoiden kdyttdmiseen ehdotetun pykilin nojalla koskisi vain kérdjioi-
keutta. Asiantuntijan kdyttdminen olisi tuomioistuimen omassa harkinnassa. Asiantuntijoita
voisi kdyttdd rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitetussa teollisoikeusrikosta koskevassa asiassa
sekd ehdotetun lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tavaramerkkirikkomusta koskevassa
asiassa.

Pykilidn 2 momentin mukaan asiantuntijan olisi annettava kirjallinen lausunto kéirdjdoikeuden
hénelle tekemistd kysymyksistd. Asiantuntija ei olisi tuomioistuimen jésen eikd kuuluisi asian
ratkaisukokoonpanoon, vaan hénen tehtdvanéan olisi antaa kirjallinen lausunto kardjaoikeuden
hénelle esittdmisti kysymyksistd. Asiantuntija voisi osallistua asiassa mahdollisesti toimitetta-
vaan valmisteluistuntoon seké padkasittelyyn ja hénellé olisi oikeus tehdd kysymyksié asian-
osaisille ja todistajille. Riippumatta siitd, missd vaiheessa kérdjdoikeus pyytdd asiantuntijalta
lausunnon, karédjdoikeuden tulisi aina ennen asian ratkaisemista varata asianosaisille tilaisuus
lausua asiantuntijan lausunnosta.

Pykélan 3 momentti sisdltdisi viittaussddnnoksen, jonka mukaan asiantuntijan palkkioon sovel-
letaan, mitd tuomioistuinlain 17 luvun 22 §:ssé sdddetdédn asiantuntijajisenen palkkiosta. Asi-
antuntijalle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Maksettavan palkkion
ja korvauksen perusteet ja méérdt vahvistaa oikeusministerio.

79 §. Kanteen vireille tulosta ja ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Pykilan 1 momentissa sdddettiisiin markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa vireille tul-
leesta kanteesta PRH:lle ja kannetiedon merkitsemisestd tavaramerkkirekisteriin. S&&nnos oli-
si kansallista uutta sdéntelyd. Voimassaolevan lain 27 §:n 3 momentissa on todettu, ettd kan-
teen vireillepanosta voidaan pyynnosté tehdd merkinté rekisteriin. Jotta PRH olisi tietoinen vi-
reille tulevista kanteista, ehdotetaan sdddettdvin, ettd markkinaoikeus ilmoittaa PRH:lle vireil-
le tulevista, tavaramerkin voimassaoloon kohdistuvista kanteista sekd tavaramerkin siirtoa
koskevista kanteista. Markkinaoikeuden tulisi ndin ollen ilmoittaa sekd menettdmistd ja mité-
tointid koskevista kanteista ettd vahvistuskanteista. Lisdksi markkinaoikeuden tulisi ilmoitta
kanteista, jotka koskevat asiamiehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisterdimén
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tavaramerkin siirtoa tavaramerkin haltijalle 66 §:n mukaisesti. Koska ehdotetun lain 61 §:n
mukaan menettdmistd tai mitdtdintid koskevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi tai
sen késittely raukeaa, jos samaa tavaramerkkid ja samoja asianosaisia koskeva asia pannaan
vireille tai on jo vireilld markkinaoikeudessa, on tirkeédd, ettd PRH:lla on tieto sellaisista kan-
teista, jotka vaikuttavat tavaramerkin voimassaoloon. Jos ilmoitusvelvollisuus jétettdisiin kan-
tajan tai vastaajan vastuulle, voisi olla mahdollista, etté tictoa ei PRH:lle tulisi, ja PRH voisi
antaa esimerkiksi hallinnollisessa menettdmisasiassa ratkaisunsa, vaikka tuomioistuimessa oli-
si vireilld sama asia. Jotta tavaramerkin voimassaoloon liittyvd epdavarmuus olisi myds kol-
mansien osapuolten ndhtdvilld, PRH:n tulisi merkité tieto vireilld olevasta kanteesta tavara-
merkkirekisteriin.

Pykélan 2 momentissa saddettdisiin Helsingin kdrdjaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa rat-
kaisustaan PRH:lle. Sdannds vastaisi voimassa olevan lain 44 §:44. Ehdotetun sdidnnodksen
mukaan edelld 76 §:ssé tarkoitettua asiaa késittelevdn tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoit-
taa ratkaisusta PRH:lle sovelletaan, mité oikeudenkéynnistd markkinaoikeudessa annetun lain
4 luvun 23 §:ssd sdddetddn markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisusta. Helsingin
kérdjdoikeuden olisi ldhetettdvd PRH:1le jdljennds ratkaisusta sekd samalla ilmoitettava, onko
ratkaisu saanut lainvoiman.

8 luku Yhteiso- ja tarkastusmerkit

80 §. Yhteisomerkki ja tarkastusmerkki. Edelld yleisperustelujen jaksossa 2.3, Nykytilan arvio,
mainitusta syysta esityksessd ehdotetaan, ettd yhteiso- ja tarkastusmerkeistd sdddetéén jatkossa
ehdotettavassa laissa omassa luvussaan. Yhteiso- ja tarkastusmerkkejd koskevaan lukuun si-
séllytettdisiin tarpeellinen sddntely tavaramerkkidirektiivin yhteiso- ja tarkastusmerkkeja kos-
kevan sddntelyn tdytdntoonpanemiseksi. Lisdksi siihen siirrettdisiin yhteiso- ja tarkastusmerk-
kejé koskeva sddntely nykyisestd yhteismerkkilaista. Téstd syystd nykyinen yhteismerkkilaki
esitetddn kumottavaksi 106 §:ssi.

Ehdotetun lain 2 §:n 3 ja 4 kohdassa sdddetiddn yhteiso- ja tarkastusmerkkien maéritelmasta.
Voimassaolevassa yhteismerkkilaissa on kdytetty termejd yhteisomerkki, tarkastusmerkki ja
yhteismerkki. Yhteismerkkid on kdytetty yhteisnimityksend puhuttaessa kahdesta edellisestd
merkkityypistd yhdessd. Yhteismerkkitermin kaytosté nykyisessé tarkoituksessaan ehdotetaan
luovuttavan. Jatkossa kéytettdisiin ndin ollen ainoastaan termejé yhteisomerkki ja tarkastus-
merkki.

Ehdotettavassa 80 §:sséd sdddettdisiin siitd, kuka voi saada yksinoikeuden yhteiso- tai tarkas-
tusmerkkiin ja miten yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan. Liséksi pykédldssd sdddettdisiin
yhteiso- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista sédnnoksista.

Pykilin I momentissa sédadettdisiin ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen sdénndsten sovel-
tumisesta my0s yhteisomerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin, ellei tissd luvussa toisin sdddeta.
Nykyisen yhteismerkkilain 2 §:ssd sdddetddn vastaavalla tavalla nykyisen yhteismerkkilain ja
tavaramerkkilain suhteesta. Yhteiso- ja tarkastusmerkkeji koskevat nédin ollen mm. yksinoi-
keuden saamista, sisiltdd ja edellytyksid koskevat ehdotetun lain sddnnokset sekd hakemus- ja
viitemenettelyd, menettdmistd ja mititdintid sekd esineoikeuksia ja seuraamuksia koskevat
sadnndkset siltd osin kuin tdssé luvussa ei néisté seikoista toisin sééddetd.

Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin yhteisomerkin haltijasta. Sddnndkselld pantaisiin tdytén-
toon tavaramerkkidirektiivin 29 artiklan 1 ja 2 kohta. Nykyisin yhteisomerkin haltijaa ja yk-
sinoikeuden saamista yhteisomerkkiin koskeva sdénnos siséltyy yhteismerkkilain 1 §:n 1 mo-
menttiin.
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Yhteisomerkin maaritelméastd sdddetddan ehdotetun lain 2 §:n 3 kohdassa. Yhteisomerkit on
tarkoitettu kaytettaviksi oikeushenkilon jasenten elinkeinotoiminnassa. Yksinoikeuden yhtei-
somerkkiin voi saada oikeushenkild, jolla on jdsenid, kuten esimerkiksi yhdistys tai osuuskun-
ta. Sddnnoksessd mainittu oikeushenkild kattaisi tavaramerkkidirektiivin 29 artiklan 2 kohdan
mukaisesti muun muassa valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteen-
liittymt, joilla niihin sovellettavan lainsédddénndn mukaan on kelpoisuus omissa nimisséén
hankkia oikeuksia ja tehdd sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoi-
missa ja esiintyd kantajana ja Vastaajana oikeudenkdynneissd, samoin kuin julkisoikeudelliset
oikeushenkil6t. Mikéli yhteisomerkki luovutetaan, luovutuksen saajan tulee tdyttdd nimé sa-
mat haltijaa koskevat edellytykset kuin yhteisomerkin aiemman haltijan.

Yksinoikeus yhteisomerkkiin voidaan saada samalla tavoin kuin tavaramerkkiin yleensd, eli
rekisterdimaélld tai kun yhteisomerkki on vakiintunut. Vakiinnuttamisesta sdddetédén ehdotetun
lain 4 §:ssé.

Pykélin 3 momentissa sédadettdisiin yksinoikeuden saamisesta tarkastusmerkkiin ja tarkastus-
merkin hakijaan ja haltijaan kohdistuvista edellytyksistd. Sdédnnokselld pantaisiin tdytdntoon
tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 1 ja 2 kohta. Nykyisin yksinoikeuden saamisesta tarkas-
tusmerkkiin sdddetddn yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentissa. Ehdotettavan sddnndksen mu-
kaan yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan vain rekisterdinnilla, mika vastaa nykytilaa.

Tarkastusmerkin médritelmésti sdddetddn ehdotetun lain 2 §:n 4 kohdassa. Tarkastusmerkilla
tarkoitetaan tavaramerkkid, joka on tarkoitettu kéytettéviksi tarkastuksen tai valvonnan koh-
teena olevia tavaroita tai palveluja varten. Tarkastusmerkilld merkityt tavarat ja palvelut ovat
ndin ollen tarkastuksen tai valvonnan alaisia tai tarkastusmerkin haltijan vahvistamien normi-
en ja standardien mukaisia. Tarkastusmerkkid voivat kéyttdd elinkeinotoiminnassaan kaikki,
joiden tavarat tai palvelut tayttévit vaatimukset, jotka tarkastusmerkin haltija on tavaroille ja
palveluille asettanut.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa saannoksessd ei
todettaisi, ettd tarkastusmerkin haltijan tulisi olla viranomainen, yhteiso tai sdétio. Tavara-
merkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan tarkastusmerkkihakemuksen voivat jattaa
kaikki luonnolliset henkil6t tai oikeushenkil6t, mukaan lukien laitokset, viranomaiset ja eli-
met, kunhan hakija ei itse harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai
palvelujen tarjoaminen. Koska direktiivin mukaisesti 1dhtokohtaisesti kuka tahansa voi olla
tarkastusmerkin hakijana, ei ehdotettuun sddnndkseen ole kirjattu erikseen siitd, ettd hakijan
tulisi olla luonnollinen henkilo tai oikeushenkilo.

Tarkastusmerkin hakijan tai haltijan tulee direktiivin mukaisesti tarkastaa tai valvoa tarkas-
tusmerkkihakemuksessa yksildityjd tavaroita tai palveluja taikka antaa niitd koskevia méaéra-
yksid. Voimassaolevan yhteismerkkilain 3 §:n 1 momentista poiketen ehdotettu sdénnos sisél-
tdisi lisdksi tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusmerkin haltijalle
asetetun edellytyksen siitd, ettei hakija tai haltija saa itse harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy
varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen. Tarkastusmerkkien rekisterdintihake-
musten késittelyssi PRH:n ei tarvitsisi oma-aloitteisesti selvittdd, tarjoaako hakija itse var-
mennettavia tai tarkastettavia tavaroita tai palveluita, vaan hakijan olisi esimerkiksi tarkastus-
merkkid hakiessaan vakuutettava, ettei harjoita téllaista liiketoimintaa. Asia voi ilmetd myos
hakijan hakemuksen yhteydessd toimittamista kadyttomadrdyksistd tai selvityksessd hakijan
toiminnan laadusta. Mikali tarkastusmerkki luovutetaan, luovutuksen saajan tulee tiyttda sa-
mat haltijaa koskevat edellytykset kuin tarkastusmerkin aiemman haltijan.
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Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan toisen kappaleen mukaan jisenvaltiot voivat
sadtaa siitd, ettd tarkastusmerkkii ei rekister6idé, ellei hakija ole toimivaltainen varmentamaan
niitd tavaroita tai palveluja, joita varten merkki aiotaan rekisterdidd. Kyseinen sdédnnds liséisi
tarkastusmerkkiéd hakevien ja PRH:n hallinnollista tydtd varmentamista koskevan toimivallan
selvittdmisessd, eikd kyseisen sidénnoksen taytdntdonpanoa néin ollen katsota tarpeelliseksi.

81 §. Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus. Pykdldssd sdddettiisiin yhteiso- tai tarkastusmer-
kin rekisterdintihakemukseen liitettavistd selvityksistd ja kdyttomaarayksista.

Pykélidn 1 momentissa séadettéisiin yhteiso- tai tarkastusmerkkejd koskevaan rekisterdintiha-
kemukseen liitettdvistd, hakijaan liittyvistd selvityksistd. Sddnnds on kansallista sdéntelyd ja
vastaa padosin yhteismerkkilain 3 §:n 1 momenttia. Voimassaolevasta laista poiketen sdén-
noksessi todettaisiin, ettd 1 momentin mukaisia selvityksié tai sddnt6jé ei kuitenkaan tarvitsisi
esittdd, jos PRH saa kyseiset tiedot sen kdytdssd olevista rekistereistd. Naitd rekistereitd ovat
mm. yhdistys- kauppa- tai sdétiorekisterit sekd mahdollisesti tulevaisuudessa ulkomaiset vas-
taavat rekisterit. PRH:lla ei olisi velvollisuutta hankkia kyseisid selvityksié tai sdéntdja esi-
merkiksi maksullisista ulkomaisista rekistereistd, vaan télldin hakijan vastuulla olisi toimittaa
tarvittavat selvitykset ja sddnnot.

Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettdvd selvitys hakijan toiminnan laadusta.
Téllainen selvitys voisi olla esimerkiksi ote yhdistys-, kauppa- tai sédtiorekisteristd. Toimin-
nan laatua koskevan selvityksen liséiksi yhteisomerkkihakemukseen tulisi liittdd oikeushenki-
16n sdénnot.

Pykéléan 2 momentissa sdddettdisiin yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemukseen liitettavistd kéayt-
tomaardyksistd. Sddnnokselld tdytantoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 30 artikla, joka kos-
kee yhteisomerkin kadyttomadrayksid. Tarkastusmerkin kéyttoméérdysten osalta sdéntely olisi
kansallista sddntelyd. Voimassaolevassa yhteismerkkilaissa kayttoméadrdyksistd sdddetddn 3
§m 1 momentissa. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetussa sddnndksessd lueteltaisiin
tarkemmin tietoja, jotka kadyttomaarayksiin tulee siséltya.

Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemukseen tulisi liittdd merkin kdyttomaaraykset, joista ilme-
nee, kenelld on lupa kéyttdd merkkid sekd muut merkin kéyttdmisen edellytykset. Merkin
kayttdmisen edellytyksid koskevissa médrdyksissd tulee selvittdd, mitké ovat seuraamukset
kayttomadrdysten vastaisesta yhteiso- tai tarkastusmerkin kéytostd. Muita merkin kdyttdmisen
edellytyksid voisivat olla esimerkiksi tiedot siitd, missd muodossa ja milld tavalla merkkia tu-
lee kayttda sekd mille tavaroille tai palveluille. Tarkastusmerkkien osalta muut merkin kayt-
tamisen edellytykset voisivat koskea esimerkiksi haltijan asettamia vaatimuksia ja standardeja,
jotka tavaran tai palvelun tulisi tiyttdd, jotta siind voidaan kéyttdéd tarkastusmerkkid. Lisdksi
yhteisomerkkien kdyttomaédrayksissd on selvittdvéd, milld edellytyksilld oikeushenkil6on voi-
daan liitty4 jaseneksi.

Pykilin 3 momentissa sdddettiisiin, ettd kayttomadraykset eivit saisi olla lain, yleisen jérjes-
tyksen tai hyvén tavan vastaisia. Sdannos liittyy tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 1 kohtaan,
jossa saddetdéin kayttomadrdysten yleisen jdrjestyksen ja hyvén tavan vastaisuudesta hake-
muksen hylkdysperusteena. Lainvastaisuuden osalta sééntely olisi kansallista uutta sdéntelya.

82 §. Kdyttomddrdysten muuttaminen. Pykalassd sdddettdisiin kdyttomaardysten muutosten
ilmoittamisesta PRH:lle ja muutosten voimaan tulosta. Sddnnokselld tdytdntoonpannaan tava-
ramerkkidirektiivin 33 artikla yhteisomerkkien osalta. Tarkastusmerkkien osalta sdéntely on
kansallista. Yhteiso- ja tarkastusmerkkien osalta on perusteltua, ettd siéntely on mahdollisim-
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man yhdenmukaista molemmissa merkkityypeissd. On tarkead, ettd myos tarkastusmerkkien
kayttomadraysten muutokset tulevat rekisterdoidyksi tavaramerkkirekisteriin.

Pykilidn I momentissa séddettdisiin yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan velvollisuudesta il-
moittaa PRH:lle kdyttoméérdysten muuttamisesta. Ehdotettu sdéinnds vastaa asiallisesti voi-
massaolevan yhteismerkkilain 3 §:n 2 momenttia.

Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin muutettuja kayttomadrayksia koskevista edellytyksistd ja
voimaantulosta. Muutettujen kayttomaéraysten tulisi tayttdd 81 §:n 2 ja 3 momentin edellytyk-
set eli niistd tulisi ilmetd henkil6t, joilla on lupa kdyttdd merkkid, muut merkin kéyttdmisen
edellytykset, mukaan lukien seuraamukset kayttomadrdysten vastaisesta kdytostd sekd yhtei-
somerkkien osalta oikeushenkiloon jaseneksi liittymisen edellytykset. Muutetut kayttomaara-
ykset eivit saisi olla lain, yleisen jérjestyksen tai hyvin tavan vastaisia.

Muutetut kéyttomaardykset tulisivat voimaan silloin, kun muutos on hyvéksytty ja merkitty
tavaramerkkirekisteriin. Voimassa olevassa yhteismerkkilaissa ei sdddetd muutettujen kaytto-
médrdysten voimaantulosta. Saéntely olisi téltd osin uutta sédntelyd, joka perustuu tavara-
merkkidirektiivin 33 artiklan 3 kohtaan.

83 §. Tdydentdvit hylkdys- ja mitdtdintiperusteet. Pykdldssa sdddettdisiin yhteiso- ja tarkas-
tusmerkkeihin sovellettavista erityisistd hylkdys- ja mitatdintiperusteista. Yhteisomerkkien
osalta sddnnokselld tdytantoonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 31 ja 36 artikla, tarkastus-
merkkien osalta sdéntely olisi kansallista séédntelyd. Lain selkeyden ja johdonmukaisuuden
vuoksi olisi perusteltua, ettd yhteiso- ja tarkastusmerkkid koskeva sddntely olisi mahdollisim-
man yhdenmukaista. Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 3 kohta jittd4 kansalliseen harkin-
taan, mitd muita hylkdys- tai mitatdintiperusteita tarkastusmerkkeihin sovelletaan 4 artiklassa
sdddettyjen ehdottomien hylkéys- ja mitétdintiperusteiden lisdksi. Yhteisomerkkejd koskevat
hylkdys- ja mititdintiperusteet voidaan ndin ollen ulottaa tavaramerkkidirektiivin estdmétté
myos tarkastusmerkkeihin. Pykéldsséd sdddettdvit mitétointiperusteet soveltuisivat yhteiso- tai
tarkastusmerkin mitdtdintiin sekd hallinnollisessa ettd tuomioistuinmenettelyssa.

Pykéléan I kohdassa sdddettdisiin yhteiso- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista tdydentavista
80 §:n 2 ja 3 momenttiin ja 81 §:84n perustuvista hylkdys- ja mitdtdintiperusteista.

Yhteiso- ja tarkastusmerkkejé koskisivat samat 12 ja 13 §:ssé luetellut hylkdys- ja mitétointi-
perusteet kuin tavallisia tavaramerkkejad. Lisdksi yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus voitai-
siin hylété, jos hakija ei esimerkiksi noudattaisi hakemiselle 16—19 §:ssé sdadettyja edellytyk-
sid. Yleisten hylkdys- ja mitétointiperusteiden lisdksi yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus
voitaisiin hylété tai rekisterdinti mitdtdidé, jos hakemus tai rekisterdinti ei téytd 80 §:n 2 tai 3
momentin tai 81 §:n edellytyksid. Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus hyléttdisiin ndin ollen
esimerkiksi, jos edellytykset siitd, kuka voi olla yhteiso- tai tarkastusmerkin hakijana, ei tiyt-
tyisi, tai jos hakija ei toimittaisi 81 §:sséd edellytettyjd selvityksid, sdantdja tai kayttomaarayk-
sid, tai jos kayttomaadrdykset olisivat puutteelliset tai lain, yleisen jarjestyksen tai hyvin tavan
vastaiset.

Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 4 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa jdtetdén jdsenvaltion
harkintavaltaan sddtdminen siitd, ettd merkit tai merkinnét, joita voidaan kéyttéa elinkeinotoi-
minnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellisti alkuperid, voisivat olla yhtei-
somerkkeind tai tarkastusmerkkeind. Télloin tdllaisen maantieteellistd alkuperdd osoittavan
merkinnén rekisterdinnisté ei kieltdydyttéisi tai sitd ei voitaisi mitdtdidd ehdotetun lain erotta-
miskyvyttomyyttd koskevan 12 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella. Direktiivin edelld mai-
nittujen sddnndsten mukaan tdllainen tarkastus- tai yhteisomerkki ei kuitenkaan antaisi halti-
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jalle oikeutta kieltdd kolmatta kayttdmastd elinkeinotoiminnassa tillaista merkkié tai merkin-
t0jd, jos kolmas kayttdd niitd hyvaa liiketapaa noudattaen. Téllaiseen merkkiin ei varsinkaan
saisi vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus kdyttdd maantieteellistd nimed. Maantieteellistéd
alkuperéd osoittavat merkit ovat voimassaolevan lain ja nykyisen kiytdnnon mukaan paésééan-
toisesti erottamiskyvyttomid. Maantieteellistd alkuperdé osoittavien merkkien tai merkintdjen
hyvéksyminen yhteiso- tai tarkastusmerkkinéd ei ole perusteltua, silli yhteiso- ja tarkastus-
merkkeihin soveltuvat padsdantdisesti samat sddnnokset ja edellytykset kuin tavallisiin tava-
ramerkkeihin, eikd tarvetta poiketa erottamiskykyé koskevista vaatimuksista tillaisten maan-
tieteellistd alkuperdd osoittavien yhteiso- tai tarkastusmerkkien osalta ole. Tavaramerkkidirek-
tiivin 28 artiklan 4 kohtaa ja 29 artiklan 3 kohtaa ei néin ollen saateta kansallisesti voimaan.

Pykélan 2 kohdassa sdadettdisiin yhteisomerkkihakemuksen hylkdamisestd tai rekisteréinnin
mitdtdinnistd, jos yhteisomerkki olisi omiaan johtamaan harhaan. Sdidnndkselld tdytdntoon-
pannaan tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 2 kohta ja osin 36 artikla. Harhaanjohtavuudesta
hylkdys- ja mitdtdintiperusteena sdddetdén ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa. Eh-
dotettu sddnnds olisi kyseistd 12 §:n sddnnostd tdydentidva. Ehdotetussa sddnnoksessd nimen-
omaisesti mainittaisiin yhteisomerkin harhaanjohtavuus sen luonteen tai merkityksen osalta
seka erityisesti, jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisomerkiltd. Yhteisomerkki
voisi olla omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisomerkiltd esimerkiksi tilanteissa, joissa
merkilld vaikuttaisi olevan tarkastustehtdva tai jos vaikuttaisi siltd, ettd merkkid voisi kdyttaa
kuka tahansa, eivatkd vain yhteison jésenet.

Pykildn 3 kohdassa sdddettiisiin yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemuksen hylkédmisestd tai
rekisterdinnin mititdimisestd, jos tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva ai-
empi tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille. Sd&nnos olisi
kansallista uutta sddntelyd, mutta vastaisi nykyisti PRH:n rekisterointikaytantdd. Selvyyden
vuoksi asiasta sdddettdisiin nimenomaisesti ehdotetussa laissa. Direktiivin 28 artiklan 3 koh-
dassa sdddetdén jasenvaltioille kansallisesta liikkkumavarasta niiden edellytysten siétdmisessi,
joiden perusteella tarkastusmerkkihakemus voidaan hylété tai rekisterdinti mitdtoida. Ehdotet-
tu sddnnds olisi kansallisen litkkumavaran mukainen.

Jos tavaramerkkirekisterissé olisi jo samaa merkkid koskeva aiempi tavallinen tavaramerkki-
hakemus vireilld tai rekisterdity tavaramerkki samoille tavaroille tai palveluille, my6hempéa
yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemusta ei saisi rekisterdidé. Jos sellainen olisi erehdyksessd
rekisterdity, se voitaisiin mitdtéidd. Ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohdassa séa-
detddn vastaavasti kiellosta rekisterdidd tavallinen tavaramerkki, jos samaa merkkid koskeva
yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus on jo vireilla tai rekisterdity samoille tavaroille tai palve-
luille.

Samanaikainen eri merkkityyppien voimassaolo olisi omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Olisi
myOs mahdotonta médrittié, kaytettdisiinko tavaramerkkid tai yhteiso- tai tarkastusmerkkié to-
siasiallisesti, tai kéytettéisiinko yhteiso- tai tarkastusmerkkid sen kayttomadraysten mukaisesti,
jos merkkid kéytettdisiin samanaikaisesti eri merkkityyppeind. Tavalliseen tavaramerkkiinkin
olisi saatettu myontda lisenssejd, jolloin olisi mahdotonta tietdd, milloin olisi kyse tavallisen
tavaramerkin kéytostd, milloin vastaavan yhteiso- tai tarkastusmerkin. Néin ollen olisi perus-
teltua, ettd identtisen tavaramerkin ja yhteiso- tai tarkastusmerkin ei tulisi voida olla samanai-
kaisesti voimassa edes samalla haltijalla.

84 §. Tdydentdvit menettimisperusteet. Pykélassa sdadettiisiin yhteiso- ja tarkastusmerkkien
tdydentavistd menettdmisperusteista. Menettdmisperusteet soveltuisivat yhteiso- tai tarkastus-
merkin menettdmiseen sekd hallinnollisessa ettd tuomioistuinmenettelyssi. Sadnndkselld tiy-
tantdonpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 35 artikla yhteisomerkkien osalta. Tarkastusmerkki-

181



HE 201/2018 vp

en osalta 1 momentin mukainen sddntely olisi kansallista sddntelyd. Voimassaolevan yhteis-
merkkilain 5 §:std poiketen ehdotetussa sddnndksesséd ei endd sdddettdisi haltijan toiminnan
lakkaamisesta rekisterdinnin menettdmisperusteena. Tavaramerkkien osalta ehdotetussa laissa
ei ehdoteta sdddettiviaksi, ettd rekisterdinti voitaisiin menettdd sen johdosta, ettd haltijan toi-
minta on lakannut. Koska edelld selostetuin tavoin tavaramerkkien ja yhteiso- ja tarkastus-
merkkien sédntelyn on perusteltua olla mahdollisimman yhdenmukaista, ehdotetaan haltijan
toiminnan lakkaamisesta rekisterdinnin menettdmisperusteena luovuttavan myos yhteiso- ja
tarkastusmerkkien osalta.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 5 §:ssé sdddetddn lisdksi yhteiso- ja tarkastusmerkin ku-
moamisesta sen perusteella, ettd merkin haltija ei ole ilmoittanut muuttuneita kayttoméaarayk-
sid PRH:lle. Kyseisestd sddnnoksestd ehdotetaan luovuttavan. Voimassaolevassa yhteismerk-
kilaissa ei ole sdddetty kayttomadrdysten muutosten voimaantuloajankohdasta, vaan muutok-
set ovat tulleet voimaan silloin, kun niista on sovittu. Néin ollen on ollut perusteltua edellyttaa
laissa, ettd muutokset ilmoitetaan PRH:1le tai muutoin yhteiso- tai tarkastusmerkin rekisterdin-
ti voidaan kumota. Ehdotetussa laissa kayttomadrdysten muutokset sitd vastoin tulevat voi-
maan 82 §:n 2 momentin mukaisesti vasta silloin, kun ne on merkitty tavaramerkkirekisteriin.
Jos muutettuja kayttomaardyksid ei ilmoiteta PRH:lle, muutokset eivét tule voimaan eivatki
muutetut kayttomadraykset ole patevid. Nain ollen ei ole tarvetta sddtda siitd, ettd yhteiso- tai
tarkastusmerkin rekisterdinti menetettiisiin sen vuoksi, ettd muutetuista kayttomaérayksista ei
ole ilmoitettu PRH:lle, koska tosiasiassa télldin ei ole olemassa patevid muuttuneita kaytto-
médrdyksi.

Yhteiso- ja tarkastusmerkkejd koskevat samat 46 ja 47 §:ssd sdddetyt menettdmisperusteet
kuin tavallisia tavaramerkkeja. Ndiden lisdksi yksinoikeus yhteiso- ja tarkastusmerkkiin voi-
daan menettdd I momentin 1 kohdan mukaisesti, jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija ei
ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estéékseen kadyttomaéraysten edellytysten vastaisen merkin
kiyton. Esimerkiksi, jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija sallii kiyttomaérdysten vastaisen
merkin kdyton, merkki voitaisiin menettdd. Kayttoméaarayksissd huomioidaan myds kaytto-
maardyksiin tehdyt, 82 §:n mukaiset muutokset.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 5 §:ssd sdddetddn yhteiso- ja tarkastusmerkin kumoamisesta
kiyttomadrdysten vastaisen kiyton perusteella. Kyseisessd sdédnnoksessé todetaan, ettd yh-
teismerkin rekisterdinti voidaan kumota, jos merkinhaltija sallii merkkié kdytettdvan kaytto-
médrdysten vastaisesti. Voimassa olevasta laista poiketen ehdotetussa sddnndksessé mainittai-
siin merkinhaltijan velvollisuus ryhtyé kohtuullisiin toimenpiteisiin estdfikseen kdyttoméaarays-
ten vastaisen kdyton. Yhteiso- tai tarkastusmerkin rekisterdinti voitaisiin nédin ollen menettié
sekd silloin, kun haltija sallii yhteiso- tai tarkastusmerkin kdyttomadrdysten vastaisen kéyton,
ettd silloin, kun haltija ryhtyy toimenpiteisiin, mutta toimenpiteet eivit téytd kohtuullisuutta
koskevaa edellytystd. Kohtuulliseen toimenpiteeseen ryhtymiseksi ei katsottaisi esimerkiksi
sitd, ettd haltija ndenndisesti ryhtyisi valmistelemaan kéyttoméérdysten vastaisen kdyton kiel-
tamistd, mutta ei olisi milldédn tavoin yhteydessa yhteiso- tai tarkastusmerkin kéyttdjaan. Ehdo-
tetulla sddnndkselld tdytdntoonpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan a kohta.

Pykélin I momentin 2 kohdassa sdddettiisiin yhteiso- tai tarkastusmerkin rekisterdinnin me-
nettdmisestd, jos kdyttoméadrdysten muutos on merkitty rekisteriin ehdotetun lain 82 §:n 2
momentin vastaisesti. Jos kdyttomadrdysten muutos on siis merkitty tavaramerkkirekisteriin,
vaikka kayttomaadrdykset eivat olisi sisdltdneet 81 §:n 2 momentissa edellytettyja tietoja tai ne
olisivat olleet 81 §:n 3 momentin mukaisesti lain, yleisen jirjestyksen tai hyvén tavan vastai-
set, yhteiso- tai tarkastusmerkin rekisterdinti voitaisiin menettdd. Rekisterdintia ei kuitenkaan
menetetd, jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija tayttdd 81 §:n 2 ja 3 momentin mukaiset vaa-
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timukset tekemalld uuden muutoksen kéyttomaardyksiin. Ehdotetulla sdannokselld taytin-
toonpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan ¢ kohta.

Pykilin 2 momentissa sdédettéisiin mahdollisuudesta menettdd yksinoikeus yhteisomerkkiin,
jos yhteisomerkin kdyttdminen sen kéyttoon oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, etté yh-
teisomerkki on omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Ehdotetun lain 83 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa sdddetddn yhteisdmerkin harhaanjohtavuudesta hylkdys- ja mitdtdintiperusteena, jolloin
itse yhteisomerkki on harhaanjohtava. Ehdotetussa sddnnoksessd yhteisomerkki on muuttunut
harhaanjohtavaksi sen kdyton johdosta. Yhteisomerkin kéyttdmiseen oikeutetut henkildt ovat
kayttaneet merkkié télloin tavalla, joka on johtanut siihen, ettd yhteisomerkki on omiaan joh-
tamaan yleisdd harhaan yhteisomerkin luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on
omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisomerkiltd. Ehdotetulla sddnnokselld tdytdntéonpan-
naan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan b kohta.

85 §. Yhteiso- tai tarkastusmerkin tosiasiallinen kdytto. Pykaldssd saddettdisiin siité, ettd yh-
teiso- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi kdytoksi katsottaisiin myds se, ettd merkkid kayttdd
yhteiso- tai tarkastusmerkin kdyttoon oikeutettu. Sdénnds koskee vain rekisterdityjd yhteiso-
merkkejé sekd tarkastusmerkkejd ja liittyy 46 §:ssé esitettyyn vaatimukseen siitd, ettd merkkid
tulee kéyttda viiden vuoden kuluessa rekisterdinnista tai kéytto ei saa olla keskeytyneend yhti-
jaksoisesti viittd vuotta, jollei kdyttdmattomyydelle ole patevid syita.

Tosiasiallisen kéyton edellytysten téyttymiseen riittdé siis, ettd yhteiso- tai tarkastusmerkin
kayttoon oikeutetut henkildt kayttavét sitd, eikéd esimerkiksi yhteisomerkin haltijan itse tarvitse
vélttamattd kayttdd merkkid. Tarkastusmerkin osalta tarkastusmerkin haltija ei edes tavara-
merkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan itse saa harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy
varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen. Sddnnokselld tdytdntdonpannaan tava-
ramerkkidirektiivin 28 artiklan 5 kohta tarkastusmerkkien osalta ja 32 artikla yhteisomerkkien
osalta. Siitd, millainen toiminta katsotaan tosiasialliseksi kdytoksi ja misséd ajassa merkkid tu-
lee tosiasiallisesti kayttdd, saddetdén ehdotetun lain 46 §:ssé.

86 §. Merkin tyypin muuttaminen. Pykalassa sdddettdisiin kiellosta muuttaa tarkastusmerkki
toisen tyyppiseksi merkiksi seka siitd, milla edellytyksilld tavaramerkki tai yhteisomerkki voi-
daan muuttaa toisen tyyppiseksi merkiksi.

Pykélin I momentissa sdddettéisiin tavaramerkin muuttamisesta yhteiso- tai tarkastusmerkik-
si, ja yhteisémerkin muuttamisesta tavalliseksi tavaramerkiksi tai tarkastusmerkiksi. Ehdotettu
saannos vastaa voimassa olevaa kdytantdd, joka perustuu yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttiin.
Kyseisessd yhteismerkkilain sddnnoksessd on kielto rekisterdidd tarkastusmerkki muuna
merkkityyppind, minkd on tulkittu sallivan yhteisomerkin muuttamisen tavalliseksi tavara-
merkiksi tai tarkastusmerkiksi seké tavallisen tavaramerkin muuttamisen yhteiso- tai tarkas-
tusmerkiksi. Selvyyden vuoksi asiasta séédettdisiin nimenomaisesti laissa.

Sadnnoksen mukaan tavallinen tavaramerkki voitaisiin muuttaa yhteiso- tai tarkastusmerkiksi.
Edellytyksend muuttamiselle olisi, ettd merkki ja sen haltija tayttdvit samat edellytykset kuin
uutta yhteiso- tai tarkastusmerkkié haettaessa. Hakijan tulisi ndin ollen téyttéa sille 80 §:n 2 tai
3 momentissa asetetut edellytykset ja toimittaa 81 §:ssd edellytetyt selvitykset, kayttoméara-
ykset ja mahdolliset sddnnot. Merkin tulisi tdyttdd yhteiso- tai tarkastusmerkin tehtivit, eli 2
§:n 3 tai 4 kohdan mukaisesti olla tarkoitettu kaytettavéksi joko jasenten elinkeinotoiminnassa
tai tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Liséksi merkkiin
ei saisi kohdistua 83 §:sséd sdddettyjd tdydentdavid hylkdysperusteita. Merkki ei saisi ndin olen
muuttua merkkityypin muutoksen johdosta esimerkiksi harhaanjohtavaksi.
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Yhteisomerkki voitaisiin muuttaa tarkastusmerkiksi, mikali haltija tdyttaa tarkastusmerkin hal-
tijalle asetetut vaatimukset. Haltijan tulisi olla 80 §:n 3 momentissa edellytetyn mukainen ja
toimittaa 81 §:n 1 momentissa edellytetty selvitys toimintansa laadusta ja mahdollisesti uudet
merkin kdyttomadraykset. Merkin tulisi tdyttdd tarkastusmerkin tehtdvét, eli 2 §:n 1 momentin
4 kohdan mukaisesti olla tarkoitettu kaytettavéksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia
tavaroita tai palveluja varten.

Yhteisomerkki voitaisiin muuttaa myos tavalliseksi tavaramerkiksi. Yhteisomerkin muuttami-
selle tavalliseksi tavaramerkiksi ei olisi mitédén erityisid edellytyksid eikd haltijalta tilloin
edellytettdisi erillisié selvityksid.

Mikéli tavaramerkin tai yhteisomerkin haltija tayttdisi kaikki 1 momentissa sdddetyt edelly-
tykset, PRH muuttaisi tavaramerkkirekisteriin rekisterdinnin merkkityypin. Muutos ei vaikuta
rekisterdinnilld saadun yksinoikeuden voimassaoloon, alkamispdivéén tai tosiasiallista kayttod
koskeviin vaatimuksiin. Merkin tosiasiallista kdyttdd arvioidaan sen merkkityypin mukaan
kuin se mindkin hetkend on rekisteriin merkitty.

Pykélan 2 momentissa sdadettiisiin kiellosta muuttaa tarkastusmerkki toisen tyyppiseksi mer-
kiksi. Ehdotettu sddnnds vastaisi asiallisesti yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttia.

Tarkastusmerkin, jota kéytetddn tarkastetuissa tai valvotuissa tavaroissa tai palveluissa, muut-
tamisesta yhteisomerkiksi tai tavalliseksi tavaramerkiksi voisi aiheutua haittaa tai se voisi joh-
taa yleisdd harhaan, kun merkkid kéytettéisiinkin tavaroissa tai palveluissa, joihin ei enéé tar-
kastus- tai valvontavelvollisuutta kuulu. Néin ollen tarkastusmerkkié ei tule voida muuttaa toi-
sen tyyppiseksi merkiksi.

87 §. Kanneoikeus yhteiso- tai tarkastusmerkkioikeuden loukkausta koskevassa asiassa. Pyka-
lan I momentissa saddettdisiin yhteiso- tai tarkastusmerkkié kayttdvéin oikeudesta aloittaa toi-
menpiteet yhteiso- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa asiassa. Sdannokselld tdytin-
toonpannaan yhteisomerkkien osalta tavaramerkkidirektiivin 34 artiklan 1 kohta, jossa viita-
taan 25 artiklan 3 kohtaan. Tarkastusmerkkien osalta siéntely olisi kansallista sdéntelyd. Voi-
massa olevassa yhteismerkkilain 6 §:ssd asianomistajuus loukkausasiassa on yksinomaan yh-
teisd- tai tarkastusmerkin haltijalla. Ehdotetussa sdannoksessd tdtd lievennettdisiin tavara-
merkkidirektiivin mukaisesti siten, ettd yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella tai
sopimuksen perusteella henkild, jolla on oikeus kéyttdd yhteiso- tai tarkastusmerkkié, voisi ol-
la asianomistaja.

Ehdotetun sdanndksen mukaan henkil6, jolla on oikeus kayttdd yhteiso- tai tarkastusmerkkid,
voi padsdéntoisesti aloittaa toimenpiteet yhteiso- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa
asiassa ainoastaan yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella tai jos kayttdon oikeu-
tetun ja yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan vililld asiasta on sovittu. Suostumus oikeudellis-
ten toimenpiteiden kdynnistimiseen voitaisiin antaa esimerkiksi osapuolten vilisessd sopi-
muksessa, kayttomadrayksissa, yhteison sddnndissa tai erillisena.

Yhteiso- tai tarkastusmerkkiin kéytt6on oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimen-
piteet myos, jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon yhteiso- tai tarkastus-
merkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen.
Yhteiso- tai tarkastusmerkin kayttoon oikeutetun on tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukka-
uksesta yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijalle ja varata tidlle mahdollisuus ryhtyé itse toimenpi-
teisiin.
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Pykélan 2 momentissa saadettiisiin yhteiso- tai tarkastusmerkkid kdyttdvan vahingonkorvaus-
oikeudesta. Sddnnokselld tdytdntoonpannaan yhteisomerkkien osalta tavaramerkkidirektiivin
34 artiklan 2 kohta ja 34 artiklan 1 kohta, jossa viitataan 25 artiklan 4 kohtaan. Tarkastus-
merkkien osalta siéntely olisi kansallista sééantelyé.

Ehdotetun sddnnoksen mukaan yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija voisi vaatia korvausta yh-
teiso- tai tarkastusmerkin kayttoon oikeutetun puolesta timén kérsiméstd vahingosta, joka on
aitheutunut merkin luvattomasta kéytostd. TAma vastaisi asiallisesti voimassa olevan yhteis-
merkkilain 6 §:n toista virketta.

Vaikka henkil6lld, jolla on oikeus kéyttdd yhteiso- tai tarkastusmerkkié, ei olisikaan oikeutta
aloittaa itse toimenpiteitd loukkausta koskevassa asiassa 1 momentin mukaisesti, hanella olisi
aina oikeus yhtyd yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koske-
vaan kanteeseen ja vaatia korvausta kdrsimastdan vahingosta.

9 luku Kansainvéliset rekisterdinnit
Kansainvilinen rekisterdintijarjestelma

88 §. Kansainvdlisen rekisterdinnin hyviksyminen ja julkaiseminen. Tavaramerkkidirektiivi ei
sisélld erityistd sdéintelyd kansainvélisistd rekisterdinneistd. Kansainvilisid rekisterdinteja kos-
kevaa sédéntely perustuu Madridin poytékirjaan. Ehdotetussa sddnnoksessd sdddettéisiin kan-
sainvélisen toimiston ja PRH:n toimivallan jaosta sekd ehdotetun lain sddnndsten soveltumi-
sesta my0s kansainviélisiin rekisterdinteihin. Kansainvilinen toimisto on mééritelty ehdotetun
lain 2 §:n 5 kohdassa, ja sillé tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden jirjeston (WIPO:n)
kansainvélistd henkisen omaisuuden toimistoa. Kansainviélisistd rekisterdinneistd médrdtdan
14 péivand huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvélistd rekisterdintid koskevaan
soplmukseen liittyvédssd 27 pdivand kesékuuta 1989 tehdyssd Madridin pdytékirjassa, jonka
mukaisessa jarjestelméssd suojan saaminen tavaramerkille useassa eri maassa tai eri yhteisdjen
alueella on mahdollista yhdelld hakemuksella. Kansainvélisesti toimiville suomalaisille yri-
tyksille Madridin poytdkirjan mukainen kansainvélinen rekisterdinti merkitsee kustannusten
alenemista ja hakemusmenettelyn yksinkertaistumista. Hakemusmenettelyssd hakijalle aiheu-
tuvat yleensd hakemusmaksuja suuremmat kustannukset asiamiespalkkioista. Kansainvélisen
rekisterdinnin hakijan ei ole tarpeen kayttda asiamiesti kansainvélisessé rekisterdintihakemuk-
sessa nimedmissddn maassa tai yhteisdssd, ellei nimetyn maan tai yhteison rekisteriviran-
omainen ilmoita rekisterdintiesteestd. Ehdotetun lain 28 §:n 6 momentin mukaan kansainvali-
sen rekisterdinnin hakija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tarvitsee asiamie-
hen ainoastaan, jos hian haluaa antaa lausunnon PRH:lle.

Pykélidn I momentissa maériteltiisiin Madridin poytékirja ja sdéddettéisiin kansainvélisen toi-
miston ja PRH:n tehtdvistd. Momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 53 §:44. Kan-
sainviliset rekisterdinnit rekisterdidddn kansainvélisessid toimistossa Madridin pdytékirjan
mukaisesti. PRH julkaisisi Suomessa voimassa oleviksi hyvéksytyt kansainviliset rekisterdin-
nit verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Voimassaolevasta 53 §:n 2
momentista poiketen ehdotetussa sddnnoksessd PRH:n ei edellytettdisi pitdvin luetteloa Suo-
messa voimassa olevista kansainvélisistd rekisterdinneisté, vaan julkaiseminen olisi riittdvaa.
Jaljempénd 92 §:n mukaisesti PRH tutkii Suomeen kohdennetut kansainviliset rekisterdinnit
esteiden osalta ja ilmoittaa kansainvélisen rekisterdinnin hyvéksymisesti kansainvéliselle toi-
mistolle, mutta se ei itse ylldpida rekisterid kansainvalisistd rekisterdinneista tai rekisterdi nii-
4. Nama tehtavit kuuluvat Madridin poytikirjan mukaisesti kansainviliselle toimistolle. PRH
vain merkitsisi Suomea koskevat kansainviliset rekisterdinnit tavaramerkkirekisteriinsé ja jul-
kaisisi ne verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.
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PRH on Suomessa se viranomainen, joka suorittaa kansainvélisiin hakemuksiin ja rekisterdin-
teihin liittyvit toimenpiteet ja tehtdvéat. Jaljempéand sdddetyin tavoin PRH toimii tutkivana vi-
ranomaisena ja toimittaa erilaisia ilmoituksia ja kansainvélisid hakemuksia kansainviliselle
toimistolle. PRH hoitaa suomalaisiin tavaramerkkeihin tai tavaramerkkihakemuksiin perustu-
viin kansainvilisiin hakemuksiin sekd Suomeen kohdennettuihin kansainvilisiin rekisterdin-
teihin liittyvét tehtdvat tdssd luvussa esitetyn sekd Madridin poytékirjassa ja sen soveltamis-
sadnnoissd madratyn mukaisesti.

Pykélidn 2 momentissa sédadettdisiin ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen sdénndsten sovel-
tumisesta myos kansainvilisiin rekisterdinteihin, ellei tdssd luvussa toisin sédéddetd. Kyseinen
seikka on todettu voimassa olevassa laissa 56 e §:ssé.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainvéli-
seksi rekisterdinniksi

89 §. Kansainvdlisen rekisterdinnin hakeminen. Pykildssa sdddettdisiin suomalaiseen rekiste-
roityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuvan kansainvilistd rekisterdintié
koskevan hakemuksen jittdmisestd. Sddnnds perustuu Madridin poytikirjan 2 artiklan 1 koh-
taan. Sadnnds vastaisi asiallisesti pdfosin voimassaolevan lain 54-55 §:44. Voimassaolevan
lain 54 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa pykéldssa ei sdddettéisi EU-tavaramerkkiin tai
EU-tavaramerkkihakemukseen perustuvan kansainvilisen rekisterdinnin hakemisesta, silld
tama kuuluu EU-tavaramerkkiasetuksen soveltamisalaan ja EUIPO:n toimivaltaan. Ehdotet-
tuun sddannokseen on myds selvennykseksi nostettu erditd seikkoja esimerkiksi vaadittavasta
kielestd ja hakemuksen muodosta, jotka nykyisin ovat sisdltyneet 55 §:n yksityiskohtaisiin pe-
rusteluihin ja Madridin poytékirjan soveltamissidéntoihin.

Kansainvilistd rekisterdintid voivat hakea Suomen kansalaiset sekd ne luonnolliset henkilot tai
oikeushenkil6t, joilla on kotipaikka Suomessa. Liséksi kansainvilistd rekisterdintid voivat ha-
kea yhteisot, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa Suomessa. Rajoitus perustuu Madridin poy-
takirjan 2 artiklan 1 kohdan i alakohtaan.

Kansainvilisen rekisterdinnin hakijalla pitdd olla Suomessa voimassa oleva samaa merkkié
koskeva suomalainen tavaramerkkirekisterointi tai vireilld oleva tavaramerkkihakemus. Kan-
sainvélinen rekisteréintihakemus voidaan néin ollen tehdd my0s samanaikaisesti kansallisen
rekisterdintihakemuksen kanssa. Kansainvilisen rekisterdinnin hakemisesta kansallisen rekis-
terdinnin perusteella on se etu, ettd tdlloin PRH on jo tutkinut rekisterdinnin edellytykset. Ha-
kijalle ei kuitenkaan aina ole mahdollista odottaa rekisterdintié, koska hén saattaa haluta saada
suojan toisessa maassa tai toisen yhteison alueella mahdollisimman nopeasti.

Jos hakija tayttdd hanelle ja merkille edelld asetetut edellytykset useamman maan tai yhteison
osalta, hdn voi valita sen maan tai yhteison, jossa hdn tekee hakemuksen kansainvélisesta re-
kisterdinnista.

Hakemus kansainvaliseksi rekisterdinniksi tehdddn aina kansalliselle rekisteriviranomaiselle,
mutta se osoitetaan kansainviliselle toimistolle. Hakemus tulee jéttdd kirjallisesti PRH:lle
kansainvélisen toimiston edellyttiméssd muodossa, tilld hetkelld yleensd kansainvélisen toi-
miston lomaketta kdyttden. Hakemuksen tulee niin ollen siséaltdd Madridin poytakirjassa ja sen
soveltamissddnndissd mainitut tiedot. Hakemuksessa ilmoitetaan mm. tavarat ja palvelut, joille
suojaa haetaan sekd maat tai yhteisot, joiden alueelle suojaa haetaan.
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Madridin poytikirjan soveltamissdéntdjen 6 sddntd antaa rekisteriviranomaisille mahdollisuu-
den valita, tuleeko hakemus jéttda englanniksi, ranskaksi vai espanjaksi. Kansainvalistd rekis-
terdintié koskeva hakemus voitaisiin Suomessa jittdéd ainoastaan englanninkielelld. Hakemuk-
sesta tulee suorittaa PRH:1lle maksu. PRH ei toimittaisi 90 §:n mukaisesti kansainviliselle toi-
mistolle eteenpéin hakemusta, mikali pykéldssé mainitut edellytykset eivét tayty.

Kansainvilisen rekisterdinnin alueellista suojaa voi laajentaa rekisterdinnin jalkeenkin Madri-
din poytikirjan 3ter artiklan mukaisesti. Talldin kansainvilisen rekisterdinnin suoja alkaa vas-
ta piivistd, jolloin laajentamispyyntd on kirjattu kansainvéliseen rekisteriin. Alueellista laa-
jentamista koskevan pyynnon siséllosté ja edellytyksistd médrdtddan Madridin poytékirjan 3 b
artiklassa ja soveltamissdinndissd. Alueellista laajentamista koskeva pyyntd voidaan toimittaa
PRH:n kautta kansainvéliselle toimistolle tai kansainvilisen rekisterdinnin haltijan toimesta
suoraan kansainviéliselle toimistolle.

90 §. Kansainvilisen hakemuksen vastaavuusedellytys. Pykilassd sdddettdisiin toimenpiteisté,
joihin PRH:n tulee ryhtyd sen vastaanotettua kansainvélinen hakemus. Sdénnos perustuu Mad-
ridin poytékirjan 3 artiklan 1 ja 4 kohtaan.

Pykéldn I momentissa sdddettiisiin kansainvélisen hakemuksen vastaavuuden tutkimisesta.
Ehdotettu sddnnods vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 §:n 1 momenttia. Madridin poy-
tikirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteriviranomaisen tulee tarkistaa, ettd kansainvélinen
hakemus vastaa hakijan kansallista hakemusta tai rekisterdintid. Suomessa tdimén tarkastami-
sen suorittaisi PRH. Kansainvélisen hakemuksen tulee vastata kansallista rekisterdintié tai ha-
kemusta tarkastushetkelld. Kansainvdlinen hakemus kisiteltdisiin kiireellisesti PRH:n vas-
taanotettua sen. PRH ei tutkisi kansainvélistd hakemusta muuten kuin vastaavuuden osalta.
PRH tarkastaisi, ettd muun muassa kansainvilisen hakemuksen hakija ja merkki ovat samat
kuin kansainvélisen hakemuksen perustana olevassa suomalaisessa tavaramerkkirekisterdin-
nisséd tai -hakemuksessa, ja etti suomalainen tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti kattaa
kansainvilisessd hakemuksessa mainitut tavarat ja palvelut. Kansainvélisessd hakemuksessa
ilmoitetun tavara- ja palveluluettelon oikeellisuuden ja muutoin Nizzan luokitusjarjestelmén
mukaisuuden tarkastaa kansainvélinen toimisto (Madridin poytékirjan 3 artiklan 2 kohta).

Pykilin 2 momentissa sédadettéisiin kansainvélisen hakemuksen korjaamisesta, mikéli se olisi
puutteellinen. Ehdotettu sdénnds vastaisi asiallisesti pddosin voimassaolevan lain 56 §:n 2
momenttia. Voimassaolevan lain 56 §:n 2 momentista poiketen kansainvélinen hakemus kui-
tenkin raukeaisi eikd jéisi sillensd. Ehdotetun lain 21 §:sséd on vastaavalla tavalla sdddetty kan-
sallisten tavaramerkkihakemusten osalta, ettd tavaramerkkihakemus raukeaa, mikéli hakija ei
médriajassa vastaa hénelle toimitettuun kehotukseen. Téltd osin olisi yhdenmukaista, ettd kan-
sainvélinen rekisterdintikin raukeaisi hakijan jittdessd vastaamatta kokonaan hénelle osoitet-
tuun kehotukseen.

PRH kehottaisi hakijaa korjaamaan hakemuksen puutteet, jos kansainvélinen hakemus ei vas-
taisi kansallista tavaramerkkirekisterdinti tai -hakemusta esimerkiksi merkin tai haltijan osal-
ta tai jos kansainvélinen hakemus sisdltdisi tavaroita tai palveluita, joita kansallinen rekiste-
rointi tai hakemus ei kata. PRH huomauttaisi myos, jos hakemus olisi tehty vairilla kielelld, ei
siséltdisi kansainvélisen toimiston edellyttimii tietoja mm. hakijasta, merkisté ja luokitukses-
ta, maksua ei olisi suoritettu, tai jos hakija ei olisi kelpoinen hakemaan kansainvilistd rekiste-
rointid 89 §:n mukaisesti. PRH kehottaisi hakijaa korjaamaan puutteet uhalla, ettd kansainva-
linen hakemus raukeaisi. PRH:n asettaman méaérdajan olisi oltava niin lyhyt, ettd hakijan te-
kemin korjauksen perusteella todistus vastaavuudesta voitaisiin liittdd kansainviliseen hake-
mukseen ja toimittaa kansainvéliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut ha-
kemuksen tekemispdivéstd. Selvyydeksi todettakoon, ettd ehdotetun lain 22 §:n mukaista rau-
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enneen tavaramerkkihakemuksen késittelyn jatkamista koskevaa sdidnndsti ei sovelleta rauen-
neeseen kansainvéliseen hakemukseen.

Ellei kansainvilinen hakemus vastaisi hakijan tekemén korjauksen jélkeenkdén hakijan Suo-
messa tekemédd tavaramerkkihakemusta tai -rekisterdintid, tai jos hakijan ei 89 §:n mukaisesti
olisi mahdollista olla kansainvélisen rekisterdinnin hakijana, PRH ei toimittaisi kansainvalista
hakemusta kansainvéliseen toimistoon 3 momentin mukaisesti.

Pykélidn 3 momentissa sééadettéisiin kansainvélisen hakemuksen ja vastaavuutta koskevan to-
distuksen toimittamisesta kansainvéliselle toimistolle. Voimassaolevan lain 56 §:n 3 momen-
tista poiketen sddnnoksessd ei mainittaisi kahden kuukauden méérdaikaa, jossa PRH:n olisi
toimitettava kansainvélinen hakemus ja todistus vastaavuudesta kansainviliseen toimistoon,
silld voi olla, ettd PRH saa tarvittavat selvitykset hakijalta vasta yli kahden kuukauden jilkeen,
jolloin PRH toimittaa vaadittavat asiakirjat kansainvéliseen toimistoon vastaavuuden vahvis-
tuttua.

Jos kansainvilisen hakemuksen sisdlto, hakija, maksut ja vastaavuus olisivat kunnossa, PRH
lahettdisi hakemuksen ja todistuksen vastaavuudesta kansainviliselle toimistolle. PRH:n olisi
pyrittdva toimittamaan todistus vastaavuudesta kansainvélisen hakemuksen mukana kansain-
véliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jattdmisestd PRH:lle.
Talloin kansainvélinen rekisterdinti saisi rekisterdintipdivikseen pdivén, jolloin kansainvali-
nen hakemus jétettiin PRH:lle. Jollei kansainvilistd hakemusta ole toimitettu kansainvéliseen
toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jéttdmispéivésté, rekisterdinti-
paiviaksi merkitddn pdiva, jolloin kansainvdlinen hakemus saapuu kansainvéliseen toimistoon
(Madridin poytékirjan 3 artiklan 4 kohta).

91 §. Kansallisen rekisteréinnin voimassaolon pddttymisestd ilmoittaminen. Pykéldssa saddet-
taisiin PRH:n ilmoitusvelvollisuudesta kansainvéliselle toimistolle, jos kansainvilisen rekiste-
roinnin perusteena olevan kansallisen rekisterdinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen
vireilld olo on paattynyt.

Kansainvilinen rekisterdinti on viiden vuoden ajan riippuvainen sen perusteena olevasta kan-
sallisesta rekisterdinnistd tai hakemuksesta. Jos kansainvélisen rekisterdinnin perusteena ole-
van rekisterdinnin tai hakemuksen voimassaolo on pééttynyt viiden vuoden kuluessa kansain-
vilisen rekisterdinnin rekisterdintipdivastd esimerkiksi hakemuksen peruuttamisen, hylkéys-
paitoksen, viitteen tai menettdmistd tai mitdtdintid koskevan hakemuksen tai kanteen johdos-
ta, my0s kansainvélisen rekisterdinnin voimassaolo padttyy vastaavilta osin (central attack).
Kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo péittyy myds, jos esimerkiksi rekisterdinnin hyl-
kddmiseen, menettimiseen tai mititdintiin johtava viite, kanne, valitus tai menettdmisti tai
mitdtdintid koskeva hakemus on tullut vireille viiden vuoden kuluessa rekisterdintipdivasta,
mutta johtaa tulokseen vasta viiden vuoden jélkeen. Jos kansainvélisen rekisterdinnin voimas-
saolo pattyy edelld mainitusta syystd, sen vaikutus padttyy myos Suomessa.

PRH ilmoittaisi kansainvéliselle toimistolle kansallisen rekisterdinnin voimassaolon tai hake-
muksen vireilldolon paéttymisestd, jos kansalliseen rekisterdintiin tai hakemukseen on perus-
tettu kansainvélinen rekisterdinti, ja kansallisen rekisterdinnin voimassaolo tai hakemuksen vi-
reilldolo on pdéttynyt viiden vuoden kuluessa kansainvélisen toimiston kansainviéliselle rekis-
terdinnille antamasta rekisterdintipédivéstd. [lmoituksessaan PRH pyytiisi samalla kansainvali-
sen rekisterdinnin kumoamista kansainvélisen toimiston rekisteristé siltd osin kuin kansallinen
tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus on lakannut.

Suomeen kohdennettu kansainvilinen rekisterdinti
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92 §. Kansainvdlisen rekisteroinnin tutkiminen. Pykalassa sdddettdisiin Suomeen kohdennetun
kansainvélisen rekisterdinnin hylkédysperusteiden tutkimisesta, kieltdytymisilmoituksesta ja
kansainvilisen rekisterdinnin voimaan tulosta Suomessa. Sdannds perustuu Madridin poyta-
kirjan 3 artiklan 4 kohtaan ja 5 artiklaan.

Pykélan I momentissa saddettdisiin Suomeen kohdennetun kansainvilisen rekisteréinnin hyl-
kéaysperusteiden tutkimisesta. Ehdotettu sdénnds vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 a
§:44.

Jos kansainviliselle toimistolle toimitetussa kansainvélisessd hakemuksessa Suomi on nimetty
sellaiseksi maaksi, jonka alueelle suojaa haetaan, kansainvélisen toimiston tulee ilmoittaa
PRH:lle Suomea koskevasta rekisterdinnistd (Madridin pdytéikirjan 3 artiklan 4 kohta). Ilmoi-
tus voi perustua alkuperdisessad kansainvélisessd hakemuksessa tehtyyn Suomen nimeédmiseen
tai mydhempdén, kansainvélisen rekisterdinnin jilkeiseen alueelliseen laajentamiseen. Vas-
taanotettuaan ilmoituksen kansainvéliseltd toimistolta PRH tutkisi mahdolliset rekisterdinnin
esteet samalla tavoin kuin suomalaisen rekisterdintihakemuksen ollessa kyseessé. Rekisterdin-
ti voidaan Madridin poytikirjan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyldtd vain niillé perusteilla,
joihin Pariisin yleissopimuksen mukaan voitaisiin vedota, jos merkkid olisi haettu suoraan
Suomessa. PRH niin ollen soveltaa kansallista lainsdddantoa késitellessddn kansainvilisti re-
kisterdintid. PRH tutkisi viran puolesta Suomen lain mukaisesti, onko rekisterdinnin voimas-
saololle Suomessa esimerkiksi 12 ja 13 §:n mukaisia ehdottomia tai suostumuksenvaraisia
hylkéysperusteita.

Pykélan 2 momentissa sdadettdisiin rekisterdintiedellytysten puutteiden ilmoittamisesta kan-
sainviliselle toimistolle méardajassa. Ehdotettu sddnnds vastaisi asiallisesti voimassa olevan
lain 56 b §:n 1 momenttia.

Madridin poytékirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti PRH:n tulisi ilmoittaa kansainviliselle
toimistolle kaikki perustelut, joiden vuoksi rekisterdintié ei voida hyviksyé. Kieltdytymisil-
moitus tulisi toimittaa kansainviéliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa kansainvilisen toi-
miston 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta. Kansainvélinen toimisto antaisi kieltdyty-
misilmoituksen tiedoksi kansainvélisen rekisterdinnin haltijalle, jolla olisi kédytettdvissddn sa-
mat oikeuskeinot ja méérdajat puolustaa oikeuksiaan kuin kansallisella hakijalla.

Jos kansainvalista rekisterdintid koskevaa asiaa ei ole ratkaistu 18 kuukauden aikana, kansain-
vilinen rekister6inti tulee voimaan Suomessa. Talloin PRH ei 1dhetd kansainvéliselle toimis-
tolle mitdén ilmoituksia.

Pykilin 3 momentissa sdidettdisiin Suomeen kohdennetun kansainvélisen rekisterdinnin halti-
jan lausunnosta ja kansainvélisen rekisterdinnin kohdennuksesta kieltdytymisestd. Ehdotettu
sadnnos vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 b §:n 2 momenttia.

Edelld 2 momentin perusteluissa mainituin tavoin kansainvilisen rekisterdinnin haltijalle vara-
taan mahdollisuus antaa lausunto PRH:n kieltdytymisilmoituksen johdosta. Ellei lausunnossa
esitetd sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa téyttdvan tdimén lain
mukaiset rekisterdintiedellytykset tai muuten korjata puutteellisuutta, josta kieltdytymisilmoi-
tuksessa on huomautettu, PRH tekisi pddtdksen, jonka mukaan kansainvélinen rekisterdinti ei
olisi voimassa Suomessa tai se olisi voimassa ainoastaan osittain.

Pykélan 4 momentissa sdddettéisiin kansainvilisen rekisterdinnin voimaan tulosta Suomessa

tilanteissa, joissa haltija ei antaisi lainkaan lausuntoa. Ehdotettu séddnnds vastaa asiallisesti
voimassa olevan lain 56 b §:n 3 momenttia.
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Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltija ei maédrdajassa antaisi lausuntoa, kansainvélinen re-
kisterdinti ei tulisi lainkaan voimaan Suomessa, tai se tulisi voimaan ainoastaan niiden tava-
roiden ja palvelujen osalta, joita kieltdytymisilmoitus ei ole koskenut. Koska Madridin poyté-
kirja ei edellytd, ettd asiassa annetaan paétds, erillistd padtostd hylkadmisestd tai rekisterdinnin
osittaisesta voimaan tulosta ei laadittaisi niissé tilanteissa, joissa haltija ei anna méérdajassa
lausuntoa. PRH:n antamasta aiemmasta kieltdytymisilmoituksesta tai PRH:n kansainviliselle
toimistolle toimittamasta lopullisesta padtoksestd kansainvilisen rekisterdinnin haltija nikee,
tuleeko kansainvilinen rekisterdinti voimaan Suomessa ja missé laajuudessa. Kieltdytymisil-
moituksessa todettaisiin lisdksi kansainvilisen rekisterdinnin haltijan vastaava mahdollisuus
asian uudelleen kisittelyyn 22 §:n mukaisesti kuin mikd on kansallisen tavaramerkin hakijalla.

Pykilidn 5 momentissa sdidettiisiin Suomeen kohdennetun kansainvilisen rekisterdinnin jul-
kaisemisesta ja voimaan tulon ilmoittamisesta kansainvéliselle toimistolle. Voimassa olevan
lain 56 ¢ §:n 1 momentista poiketen ehdotetussa sdénnoksessé ei mainittaisi kansainvélisen re-
kisterdinnin kuuluttamisesta, vaan kansainvélinen rekisterdinti julkaistaisiin esimerkiksi
PRH:n internetsivuilla tai muulla vastaavalla, yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Ehdotetussa
sddanndksessd lisdksi mainittaisiin selvyyden vuoksi kansainvilisen rekisterdinnin merkitsemi-
sestd tavaramerkkirekisteriin ja ilmoittamisesta kansainvéliselle toimistolle.

PRH julkaisisi kansainvilisen rekisterdinnin siltd osin kuin rekisterdinnin voimassaololle
Suomessa ei olisi estettd. Julkaiseminen suoritettaisiin vastaavalla tavalla kuin kansallisen ta-
varamerkkihakemuksen hyvéksymisessd 24 §:n mukaisesti. Kansainvilinen rekisterdinti jul-
kaistaisiin PRH:n verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla, jos esimerkiksi
verkkosivut eivit olisi kdytettdvissd. Kansainvélisen rekisterdinnin julkaisemisessa olisi mai-
nittava kansainvélisen toimiston kansainvaliselle rekisterdinnille antama péiva, josta rekiste-
roinnin oikeusvaikutus 94 §:n mukaisesti alkaisi. Kansainvélisen toimiston antama pdivd on
joko rekisterdintipdivé tai rekisterdinnin laajentamispyynnon kirjaamispdivd. Kansainvélisen
rekisterdinnin julkaisemisesta alkaa viiteaika, joka on 32 §:n mukaisesti kaksi kuukautta re-
kisterdinnin julkistamisesta. Voimassa olevan lain 56 ¢ §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa
sadannoksessd el nimenomaisesti mainittaisi vaiteaikaa ja vaitteen muodollisia vaatimuksia, sil-
14 ndma seikat on todettu 32 §:ssd, jota sovelletaan myds kansainvilisiin rekisterdinteihin.

Kun kansainvélinen rekisterdinti olisi suoraan hyvéksytty Suomessa voimassa olevaksi tai
kansainvilistd rekisterdintid koskeva kieltdytymisasia olisi lainvoimaisesti ratkaistu, PRH
merkitsisi tavaramerkkirekisteriin, miltd osin kansainvélinen rekister6inti olisi Suomessa voi-
massa tai ettei se ole lainkaan voimassa. PRH myds toimittaisi asian tultua lainvoimaiseksi
kansainviliselle toimistolle ilmoituksen siitd, miltd osin kansainvélinen rekisterdinti on Suo-
messa voimassa tai siitd, ettei kansainvilinen rekisterdinti ole lainkaan voimassa Suomessa.

93 §. Viite kansainvdlistd rekisterdintid vastaan. Pykildssi sdddettiisiin kansainvalistd rekis-
terdintié vastaan tehdyn véitteen késittelysti ja siitd ilmoittamisesta kansainvéliselle toimistol-
le. Kansainvalistd rekisterdintid vastaan tehtyihin viitteisiin sovelletaan ehdotetun lain 31-35
§:44, siltd osin kuin tdssd pykaldssa ei toisin sdddeta.

Pykilin I momentissa sdddettiisiin véitteen ja sen perustelujen toimittamisesta kansainvélisel-
le toimistolle. Kyse olisi véitteen johdosta tehtdviasta ilmoituksesta kansainviliselle toimistol-
le, ei PRH:n viitettd koskevan asiallisen pdédtdksen toimittamisesta. Kansainvélinen toimisto
toimittaa PRH:n ilmoituksen viitteestd kansainvilisen rekisterdinnin haltijalle. Ehdotettu
sddnnds vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 d §:n 1 momenttia. Kyseisestd sdannok-
sestd poiketen ehdotetussa sddnnoksessd ei nimenomaisesti mainittaisi sitd, ettd PRH tutkisi
viitteen riippumatta siité, antaako haltija lausunnon véitteen johdosta. Asia on todettu ehdote-
tun 31 §:m perusteluissa. Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Eu-
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roopan talousalueella, haluaa antaa asiassa lausuntonsa PRH:lle, hinelld tulee olla ehdotetun
lain 28 §:n 6 momentin mukaisesti asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Pykilin 2 momentissa sdddettdisiin viditeasian ratkaisemisesta. Ehdotettu sddnnds vastaisi asi-
allisesti voimassa olevan lain 56 d §:n 2 momenttia. Jos kansainvélinen rekisterdinti ei téyt-
tdisi ehdotetun lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksid, PRH tekisi véitteen johdosta paétok-
sen, ettd kansainvilinen rekisterdinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan
osittain. Jos kansainviliselle rekisterdinnille ei olisi Suomessa estettd, viite hylattdisiin. Sédén-
nos poikkeaisi véitteen ratkaisemiseen padsddntdisesti sovellettavasta 31 §:std. Edelld maini-
tussa sddnnoksessa todetaan, ettd PRH kumoaa rekisterdinnin siltd osin kuin rekisterdinti ei
tiytd tdmédn lain mukaisia edellytyksid. Koska PRH ei voi kumota kansainviélistéd rekisterdin-
tid, jota hallinnoi kansainvélinen toimisto, ehdotetussa sddnndksessa todettaisiin, ettd PRH te-
kisi paatoksen siité, ettei kansainvélinen rekisterdinti ole voimassa Suomessa tai on voimassa
ainoastaan osittain.

Pykilidn 3 momentissa séddettdisiin véitettd koskevan PRH:n ratkaisun ilmoittamisesta kan-
sainviliselle toimistolle ja tavaramerkkirekisteriin tehtdvistd merkinnoistd. Voimassaolevan
lain 56 d §:n 3 momentista poiketen lainvoimaista vaitepaatdsta ei kuulutettaisi eikd saannok-
sessd mainittaisi kansainvélisen rekisterdinnin merkitsemisesti luetteloon. PRH tekisi véite-
ratkaisun johdosta merkinndt tavaramerkkirekisteriin.

Kun viéiteasia olisi lainvoimaisesti ratkaistu, PRH ilmoittaisi kansainviliselle toimistolle viit-
teen ratkaisusta ja siitd, miltd osin kansainvélinen rekisterdinti olisi Suomessa voimassa tai
ettei se olisi lainkaan voimassa. Madridin pdytéikirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti PRH:n
tulisi ilmoittaa kansainvaliselle toimistolle, ettei kansainvélinen rekisterdinti ole viitteen joh-
dosta voimassa Suomessa, 18 kuukauden kuluessa kansainvalisen toimiston 92 §:n 1 momen-
tin mukaisesta ilmoituksesta. Jos véiteaika pééttyy 18 kuukauden jédlkeen kansainvélisen toi-
miston ilmoituksesta, PRH:n tulisi ilmoittaa kansainviliselle toimistolle mainitun 18 kuukau-
den kuluessa, ettd rekisterdinnin voimassaolo voi tehdyn viitteen perusteella lakata myShem-
minkin. Talldin ilmoitus viitteestd olisi tehtdvé kansainvéliselle toimistolle kuukauden kulu-
essa viiteajan padttymisesta.

94 §. Kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus. Pykéldssd sdddettiisiin
Suomessa voimassa olevaksi hyviksytyn kansainvélisen rekisterdinnin suojan alkamispéivéas-
td, kestosta ja uudistamisesta. Kansainvélisen rekisterdinnin suojan alkamispéivisti sdddetiadn
voimassa olevassa laissa 56 e §:ssd. Kyseisestd sddnnoksestd poiketen ehdotetussa sdannok-
sessd selvennettdisiin suojan alkamisajankohtaa, kestoa ja uudistamista. S&annés perustuu
Madridin pdytékirjan 4 artiklaan, 6 artiklan 1 kohtaan ja 7 artiklaan.

Pykiladn I momentissa sdadettéisiin Suomessa voimassa olevaksi hyvaksytyn kansainvélisen
rekisterdinnin suojan alkamisajankohdasta. Suojan alkamisajankohta madrdytyy Madridin
poytikirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kansainvilinen rekisterdinti, jonka rekisterdinnille ei ole ollut estetté tai joka on rekisterdin-
tiesteen tai viitteen jélkeen jaényt osittain tai kokonaan voimaan, saa suojaa kansainvélisen
toimiston antamasta rekisterdintipdivéstd alkaen. Kansainvilisen toimiston rekisterdintipdiva
on kansainvélisen hakemuksen vireilletulopéivi kansallisessa rekisteriviranomaisessa 90 §:n 3
momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa mainituin tavoin, jos kansainvélinen hakemus ja
kansallisen rekisteriviranomaisen todistus vastaavuudesta toimitetaan kansainviliselle toimis-
tolle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jéittdmisestd kansalliselle rekisteriviranomaisel-
le. Jos kansainvilistd hakemusta ei ole toimitettu kansainvéliseen toimistoon ennen kuin kaksi
kuukautta on kulunut hakemuksen jittdmispéivésté, rekisterdintipdiviksi merkitddn péiva, jol-
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loin kansainvdlinen hakemus saapuu kansainvéliseen toimistoon. Jos kyse on kansainvélisen
rekisterdinnin myShemméstd alueellisesta laajentamisesta, jossa Suomi on nimetty, kansainva-
linen rekisterdinti saa suojaa kansainvilisessd toimistossa tapahtuneesta laajentamlspyynnon
kirjaamispdivéstd alkaen. Kansainvélinen rekisterdinti voi saada suojaa myds kansainvilisen
toimiston rekisteriin merkitysti etuoikeuspdivastd alkaen Pariisin sopimuksen mukaisten etu-
oikeusedellytysten tayttyessa.

Suomessa voimassa olevalla kansainviliselld rekisterinnilld on samat oikeusvaikutukset kuin
kansallisella tavaramerkkirekisterdinnilld. Kansainvélisen rekisterdinnin haltija voi néin ollen
kayttdd esimerkiksi kielto-oikeuttaan tavaramerkkidan loukkaavissa tilanteissa. Ennen kuin
kansainvilinen rekisterdinti on hyvéksytty Suomessa voimassa olevaksi, silld on samat oike-
usvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkihakemuksella.

Pykélan 2 momentissa sdddettdisiin Suomessa voimassa olevaksi hyvéksytyn kansainvilisen
rekisterdinnin suojan kestosta ja uudistamisesta. Suojan kestosta ja uudistamisesta maératédan
Madridin poytdkirjan 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa. Sd&nnos olisi voimassaolevaan la-
kiin verrattuna uusi. Sédnnokselld selkeytettéisiin kansainvélisen rekisterdinnin suojan kes-
toon ja uudistamiseen liittyvad sddntelyd, joka poikkeaa kansallisten tavaramerkkien menette-
lyistd. Sdannds poikkeaisi voimassaolevan lain 56 k §:sté, jonka mukaan kansainvélisen rekis-
terdinnin uudistaminen olisi kuulutettava. Ehdotetussa sdénnoksesséd uudistamista ei kuulutet-
taisi tai julkistettaisi erikseen, miké vastaisi ehdotettua menettelyd kansallisten tavaramerkkien
osalta. Kansainvilisen rekisterdinnin uudistaminen vain merkittdisiin tavaramerkkirekisteriin.

Kansainvilinen rekisterdinti on voimassa 10 vuotta kansainvilisen toimiston antamasta rekis-
terdintipdivastd alkaen. Kansainvilinen rekisterdinti uudistetaan kansainvilisessd toimistossa
Madridin pdytéikirjan 7 artiklassa mainituin edellytyksin. PRH merkitsisi tiedon kansainvali-
sen rekisterdinnin uudistamisesta tavaramerkkirekisteriin saatuaan uudistamisesta ilmoituksen
kansainviliseltd toimistolta.

95 §. Kansainvilisen rekisterdinnin menettdminen tai mitdtéinti. Pykdldssd sdddettdisiin me-
nettimista tai mitdtdintid koskevan ratkaisun ilmoittamisesta kansainviliselle toimistolle ja sii-
ta johtuvien merkintdjen tekemisestd tavaramerkkirekisteriin. Sdannos olisi voimassaolevaan
lakiin verrattuna uusi ja selventiisi PRH:n ilmoittamisvelvollisuuksia kansainviliselle toimis-
tolle. Sdénnds perustuu Madridin pdytékirjan 5 artiklan 6 kohtaan.

Kansainvilinen rekisterdinti voidaan menettdd tai mitdtdidd Suomen osalta samoilla perusteil-
la kansallisessa hallinnollisessa menettdmis- tai mitdtdintimenettelyssa tai tuomioistuinmenet-
telyssé kuin kansallinen tavaramerkki. Jos kansainvélisen rekisterdinnin haltija, jolla ei ole ko-
tipaikkaa Euroopan talousalueella, haluaa antaa lausuntonsa PRH:lle hallinnollisessa menet-
tdmis- tai mitdtointiasiassa, hénelld tulee olla ehdotetun lain 28 §:n 6 momentin mukaisesti
asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvilisen rekisterdinnin voi-
massaolo Suomessa menetetddn tai mitdtdidddn kokonaan tai osittain, PRH lahettdisi siité tie-
don kansainviliselle toimistolle, kun menettimistd tai mitdtointid koskeva ratkaisu olisi tullut
lainvoimaiseksi. PRH my0ds merkitsisi tavaramerkkirekisteriin menettdmisestd tai mititoinnis-
td seuraavat muutokset.

96 §. Kansallisen rekisterdinnin korvaaminen kansainviliselld rekisteroinnilld. Pykéldssa
sdddettdisiin tavaramerkin korvaamisesta kansainvéliselld rekisterdinnilld ja sen merkitsemi-
sestd tavaramerkkirekisteriin. S8dnnds vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 g §:34.
Saannds perustuu Madridin poytékirjan 4a artiklaan ja soveltamissdantojen 21 sdantoon.
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Pykélan I momentissa sdadettiisiin siitd, milld edellytyksilld kansainvélinen rekisterdinti kor-
vaa kansallisen tavaramerkin. Jos samalla haltijalla on samaa merkkid koskeva kansallinen ta-
varamerkkirekisterdinti ja myShempi kansainvélinen rekisterdinti, ja kansainvélinen rekiste-
rointi kattaisi kaikki kansallisen tavaramerkkirekisterdinnin siséltdmét tavarat tai palvelut,
kansainvilinen rekisterdinti korvaisi kansallisen rekisterdinnin. Kansainvilinen rekisterdinti ei
kuitenkaan vaikuta haltijan oikeuksiin kansallisen rekisterdinnin perusteella, vaan haltija voisi
edelleenkin vedota aikaisempaan suojaan kansallisen rekisterdinnin késittdmien tavaroiden ja
palvelujen suhteen (Madridin poytékirjan 4a artiklan 1 kohta). Vaikka Madridin poytékirjan
sdadnndksestd johtuen ylld kuvatuissa tilanteissa kansainvélinen rekisterdinti korvaa periaat-
teessa automaattisesti kansallisen tavaramerkin, PRH ei oma-aloitteisesti poista aiempaa kan-
sallista rekisterdintié tavaramerkkirekisteristd, vaan molemmat tavaramerkit jdisivét rinnak-
kain tavaramerkkirekisteriin, ellei haltija pyytiisi kansallisen tavaramerkin poistoa rekisterista.
Kansainvilisen rekisterdinnin korvaamisen avulla tavaramerkin haltija voisi vélttyd kahden
samaa valtiota koskevan saman tavaramerkin uudistamiselta ja pitdd voimassa halutessaan
vain kansainvélisen rekisterdinnin. Rekisterdintien haltijan pédtantévallassa olisi muun muas-
sa, pyytdisikd hin kansallisen tavaramerkin poistoa tavaramerkkirekisteristd, minké rekiste-
roinnin uudistaisi tai mihin rekisterdinteihin vetoaisi.

Pykiladn 2 momentissa séddettdisiin kansallisen rekisterdinnin korvaamisen merkitsemisesté
tavaramerkkirekisteriin ja ilmoittamisesta kansainviliselle toimistolle. Edelld 1 momentissa
mainittujen edellytysten tdyttyessd kansainvilinen rekisterdinti korvaa suomalaisen rekiste-
roinnin, eikd tdimé edellytd merkintdd suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin. Kuitenkin kan-
sainvilisen rekisterdinnin haltijan pyynnosté tieto, ettd kansainvélinen rekisterdinti on korvan-
nut kansallisen rekisterdinnin, merkittéisiin tavaramerkkirekisteriin (Madridin pdytakirjan 4a
artiklan 2 kohta). PRH ilmoittaisi korvaamisen merkinnésti kansainvéliselle toimistolle.

97 §. Kansainvdlisen rekisteroinnin poistaminen. Pykéldssa saddettdisiin kansainvélisen rekis-
terdinnin poistamisesta rekisteristd. Voimassa olevassa laissa asiasta sdddetdéin 56 h §:ssé.
Téstd poiketen ehdotetussa sdadnndksessé ei edellytettdisi, ettd PRH kuuluttaisi kansainvélisen
rekisterdinnin poistamisesta. Luettelon sijaan sdédnndksessa todettaisiin kansainvilisen rekiste-
roinnin poistaminen PRH:n tavaramerkkirekisterista.

Kansainvilisen toimiston ilmoittacssa PRH:lle, ettd kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo
on kokonaan tai joltain osin lakannut esimerkiksi uudistamisen laiminlyénnin vuoksi, tavara-
merkki poistettaisiin myos PRH:n tavaramerkkirekisteristd vastaavilta osin. Poistamisen oike-
usvaikutuksen osalta maédrddva hetki olisi se, milloin merkki poistettaisiin kansainvilisesti re-
kisterist.

98 §. Kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolon pddttyminen sen perusteena olevan kansal-
lisen tavaramerkin voimassaolon pddttymisen vuoksi. Pykéldn I momentissa sdddettiisiin la-
kanneen kansainvilisen rekisterdinnin hakemisesta kansallisena tavaramerkkind. S&&nnos pe-
rustuu Madridin poytékirjan 6 artiklan 2—4 kohtiin ja 9 d artiklaan. Ehdotettu sddnnds vastaa
asiallisesti voimassa olevan lain 56 i §:44. Edelld 91 §:n perusteluissa mainituin tavoin kan-
sainvélinen rekisterdinti on viiden vuoden ajan riippuvainen sen perusteena olevasta kansalli-
sesta tavaramerkkihakemuksesta tai -rekisterdinnistd (ns. central attack). Suomessa voimassa
ollut kansainvilinen rekisterdinti voidaan kansainvélisen rekisterdinnin voimassaolon péétty-
misen jédlkeen korvata kansallisella rekisterdinnillé, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvali-
selld rekister6innilld, jos pykédldn 1 momentissa mainitut edellytykset tdyttyvét. Suomessa
voimassa olleen kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolon on tullut paattyd sen perusteena
olevan rekisteréinnin voimassaolon tai hakemuksen vireilld olon paittymisen vuoksi. Kyse
olisi télldin tilanteesta, etté kansainvélinen rekisterdinti on perustunut muualla kuin Suomessa
rekisterdityyn tavaramerkkiin tai muualla haettuun tavaramerkkiin, jonka voimassaolo on
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paittynyt viiden vuoden kuluessa kansainvilisen toimiston kansainviliselle rekisterdinnille
antamasta paivastd. Niin sanotun central attack -sddnndn mukaan kansainvélisen rekisterdin-
nin voimassaolo tdllaisissa tilanteissa péittyy, jolloin sen vaikutukset Suomessakin paéttyvit,
jos kansainvilinen rekisterdinti on kohdistunut Suomeen.

Kansainvilisen rekisterdinnin haltijan tulisi hakea saman merkin rekisterdintid Suomessa
kolmen kuukauden kuluessa kansainvélisen rekisterdinnin voimassaolon padttymisestd. Ha-
kemuksen kisittdmien tavaroiden ja palvelujen tulee sisdltyd Suomessa voimassa olleeseen
kansainviliseen rekisterdintiin. Kansallinen hakemus ei néin ollen voi olla laajempi kuin kan-
sainvélinen rekisterdinti. Hakemuksen tulee lisdksi muutoin tdyttdd rekisterdinnille asetetut
tdmén lain mukaiset vaatimukset, ja hakijan tulee suorittaa siité sdddetyt maksut. Mikéli ndma
edellytykset tayttyisivit, kansallinen tavaramerkkihakemus saisi hakemispdivikseen kansain-
vélisen rekisterdinnin 94 §:n 1 momentin mukaisen pidivén eli joko kansainvélisen toimiston
antaman rekisterdintipdivén tai alueellista laajentamista koskevan pyynnon kirjaamispéivan.
Elleivdt edellytykset tdyttyisi, kansallinen rekisterdintihakemus voitaisiin luonnollisesti kui-
tenkin tehd4, mutta etuoikeus alkaisi normaalisti hakemuksen 16 §:n 3 momentin mukaisesta
hakemispéivésta.

Pykélan 2 momentissa todettaisiin, ettd PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsé, ettd kansal-
linen hakemus on perustunut kansainvéliseen rekisterdintiin. Voimassaolevan lain 56 1 §:sté
poiketen ehdotetun sddnndksen 2 momentissa ei edellytettdisi, ettd PRH kuuluttaisi siitd, ettd
kansallinen hakemus on perustunut kansainvéliseen rekisterdintiin. Asia ainoastaan merkittéi-
siin tavaramerkkirekisteriin.

99 §. Kansainvdlisen rekisterdinnin voimassaolon pddttyminen sopimuksesta irtisanoutumisen
vuoksi. Pykalassd sdddettdisiin kansainvélisen rekisterdinnin hakemisesta kansallisena tavara-
merkkind tilanteessa, jossa kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo on pééttynyt Madridin
poytékirjan sopimuspuolen irtisanomisesta johtuen. Madridin pdytékirja on mééritelty edelld
88 §:n 1 momentissa. Ehdotettu sddnnds perustuu Madridin pOytdkirjan 15 artiklan 5 kohtaan.
Saidnnds vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 j §:44. Kyseisestd sddnnoksestd poiketen
ehdotetun sdannoksen 2 momentissa ei edellytettdisi, ettd PRH kuuluttaisi siitd, ettd kansalli-
nen hakemus on perustunut kansainvéliseen rekisterdintiin. Asia ainoastaan merkittdisiin tava-
ramerkkirekisteriin.

Pykilin I momentissa saddettdisiin edellytyksistd, joiden tdyttyessd kansallinen tavaramerkki-
hakemus saisi hakemispéiviakseen kansainvilisen rekisterdinnin rekisterdintipdivan tai pdivén,
jolloin kansainvélisen rekisterinnin alueellista laajentamista Suomeen koskeva pyynto kirjat-
tiin kansainvélisessd toimistossa. Kansainvélisen rekisterdinnin voimassaolo ja sen vaikutus
nimetyissé maissa saattaa lakata silld perusteella, ettd joku Madridin poytdkirjan sopimuspuo-
lista irtisanoo liittymisensé pdytékirjaan. Suomessa voimassa olevat kansainviliset rekiste-
roinnit lakkaavat, jos Suomi irtisanoo liittymisenséd Madridin pOytikirjaan. Kansainvélisen re-
kisterdinnin voimassaolo lakkaa my0s, jos maa tai yhteiso, jossa kansainvélisen rekisterginnin
perusteena oleva kansallinen hakemus tai rekisterdinti on tehty, irtisanoo liittymisensd Madri-
din poytikirjaan. Jilkimmaéisessé tapauksessa kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo lak-
kaa kaikissa kansainvélisesséd hakemuksessa tai myohemmaissd alueellisessa laajentamisessa
nimetyissid maissa ja yhteisOissd, silld kansainvilisen rekisterdinnin haltija ei ole endé oikeu-
tettu hakemaan kansainvilisté rekisterdintia.

Suomessa voimassa ollut kansainvilinen rekisterdinti voitaisiin korvata kansallisella rekiste-
roinnilld, jolla on sama etuoikeus kuin kansainviliselld rekisterdinnilld, jos 1 momentissa
mainitut edellytykset tdyttyisivdt. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulisi tehd kahden vuo-
den kuluessa siité, kun sopimuspuolen irtisanominen Madridin pdytdkirjasta tuli voimaan. Li-
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séksi kansallisen hakemuksen késittimien tavaroiden ja palvelujen on tullut sisdltyd Suomessa
voimassa olleeseen kansainvéliseen rekisterdintiin. Hakemuksen tulee lisdksi muutoin tayttaa
rekisterdinnille asetetut vaatimukset, ja hakijan tulee suorittaa siitd sédddetyt maksut. Elleivit
edellytykset téyttyisi, voitaisiin kansallinen hakemus kuitenkin tehdd, mutta etuoikeus alkaisi
télloin 16 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispdivéasta.

Pykélan 2 momentissa todettaisiin, ettd PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsé, ettd kansal-
linen hakemus on perustunut kansainvéliseen rekisterdintiin.

10 Luku Erindiset sddnnokset

100 §. Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus. Pykéldssd sdddettdisiin PRH:n
valitusoikeudesta. Sdannos olisi uusi. Sddnnokselld mahdollistettaisiin, ettd PRH voisi hakea
valittamalla muutosta sellaisiin markkinaoikeuden paitoksiin, joissa markkinaoikeus on ku-
monnut tai muuttanut PRH:n aiemman péatoksen. Télla hetkellda PRH:1la ei ole ollut valitusoi-
keutta, ja se on muutamissa tilanteissa joutunut hakemaan markkinaoikeuden péitdksen pur-
kamista hallintolainkéyttdlain 63 §:n mukaisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos mark-
kinaoikeuden p#itds on ollut PRH:lle mahdoton toteuttaa tai vahvasti aiemman linjan vastai-
nen. Valitusmahdollisuus antaisi PRH:1le joustavamman mahdollisuuden saada sille merkityk-
selliseen asiaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu.

Hallintolainkéyttolain 6 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on valitusoikeus, jos laissa
niin séddetédn tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi
tarpeen. Hallintolainkéyttdlakia ollaan ehdotettu uudistettavaksi (Hallituksen esitys eduskun-
nalle laiksi oikeudenkéynnisti hallintoasioissa ja erdiksi siihen liittyviksi laciksi HE 29/2018).
Tuossa hallituksen esityksessd viranomaisen yleisestd valitusoikeudesta sdddettiisiin oikeu-
denkéynnisté hallintoasioissa annetun lain 7 §:ssd, eikd muutoksella olisi tarkoitus muuttaa vi-
ranomaisen valitusoikeuden laajuutta. Yleissddnnoksessé tarkoitettu viranomaisen valitusoi-
keus liittyy vain tilanteisiin, joissa viranomaiselle on laissa nimenomaan séédetty erityinen
valvontatehtiva ja valitusoikeus on yleisen edun vuoksi tarpeen tdmin valvontatehtdvan hoi-
tamiseksi. Lisdksi kyseisessd hallituksen esityksessd ehdotetaan lakiin oikeudenkdynnistéd hal-
lintoasioissa 109 §:n 2 momenttiin viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallintotuomioistui-
men péitoksistd, joilla viranomaisen pditdos on kumottu tai muutettu. Tdmi sddnnds vastaisi
asiallisesti tavaramerkkilakiin ehdotettua 100 §:n mukaista sdédnnosté. Koska kyseista hallituk-
sen esitystd ei ole tavaramerkkilakia koskevan hallituksen esityksen késittelyyn mennessé hy-
vaksytty, ehdotetaan PRH:n muutoksenhakuoikeudesta sdddettdvian erikseen myds tavara-
merkkilaissa. PRH:1la on vastaava valitusoikeus sen toimiessa valvontaviranomaisena tekijin-
oikeuden yhteishallinnointiasioihin liittyen (Laki tekijanoikeuden yhteishallinnoinnista
1494/2016 61.38§).

Perustuslakivaliokunta on pitdnyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallintolainkaytt6jér-
jestelméssé poikkeuksellisena ja katsonut etenkin viranomaisen yleisen muutoksenhakuoikeu-
den voivan muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmu-
kaisen menettelyn kannalta, koska tilldin viranomainen saatetaan néhda asianosaisen muodol-
liseksi vastapuoleksi (PeVL 4/2004 vp, s. 10/1, PeVL 36/2004 vp, s. 4/11, PeVL 37/2004 vp, s.
3/1I). Valiokunta on toisaalta pitdnyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta perustuslain niako-
kulmasta ongelmattomana, jos se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskéyténnon yhtendisyy-
den ylldpitoon liittyviin perusteisiin (PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Valituslupaan perustuvaa vi-
ranomaisen muutoksenhakuoikeuttaa ei ole taltd osin pidetty perustuslain kannalta ongelmalli-
sena (PeVL 4/2005 vp). Oikeusministerion laatimassa hallintolainkéyton kehittdmisohjelmas-
sa 2004-2007 (s.30) on myos todettu tarve laajentaa viranomaisen valitusoikeutta.
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Valitusoikeus rajoittuisi tilanteisiin, joissa PRH:n péiatds on kumottu tai sitd on muutettu
markkinaoikeudessa. Ehdotettu sddnnds siséltdisi lisdksi viittauksen oikeudenkdynnistd mark-
kinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan valitus on tehtéva 30
pdivan médrdajassa ja valitus edellyttdd valitusluvan saamista korkeimmalta hallinto-
oikeudelta.

101 §. EU-tavaramerkki. Pykaldssa sdddettdisiin selvennykseksi siitd, mitd sddnnoksia sovelle-
taan myo0s EU-tavaramerkkeihin. Voimassaolevassa laissa ei ole erikseen todettu, mitka sdén-
nokset soveltuvat EU-tavaramerkkeihin. Vaikka tdmin ei ole katsottu tuottavan kaytdnnossi
ongelmia, ehdotetaan oikeustilaa selventdvdd sddnnostd EU-tavaramerkkeihin sovellettavista
saannoksista.

EU-tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan perustelukappaleen 31 mukaan” jasenvaltioiden oli-
si EU-tavaramerkkien suojan varmistamiseksi kansallisen jérjestelménsd huomioon ottaen ni-
mettdvd mahdollisimman rajallinen mééré ensimmaéisen ja toisen oikeusasteen tuomlolstulmla
joilla on toimivalta EU-tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa.” Suo-
messa timéd EU-tavaramerkkejé kisittelevd tuomioistuin on markkinaoikeus, kuten ehdotetun
lain 75 §:n 2 momentissa todetaan. Lisdksi EU-tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan 32 pe-
rustelukappaleessa todetaan, ettd “on vélttdmatontd, ettd EU-tavaramerkin voimassaoloa ja
loukkausta koskevien péétdsten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, silld tdimé on ainoa kei-
no vilttdd tuomioistuinten ja viraston keskenéén ristiriitaiset paatokset Ja varmistaa, ettei EU-
tavaramerkkien yhtendisté luonnetta heikennetd. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 1215/2012 sdénndksid olisi sovellettava kaikkiin EU-tavaramerkkiin liittyviin
riita-asioihin, jollei tdsséd asetuksessa toisin sdddetd.” EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2
kohdan mukaan EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitdttomaksi ja sen kéyttd voidaan kieltda
ainoastaan koko unionissa.

EU-tavaramerkkejd  késittelevdn = tuomioistuimen  toimivallasta  sdfdetddn  EU-
tavaramerkkiasetuksen 124—138 artikloissa. Edelldkin todetun mukaisesti kansallisella tuo-
mioistuimella olisi toimivalta 1&hinnd EU-tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevis-
sa asioissa. EU-tavaramerkkiasetuksen 124 artiklan mukaan EU-tavaramerkkeja kasittelevilla
tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja — jos kansallinen laki ne sallii — EU-tavaramerkin louk-
kauksen uhkaa koskevissa kanteissa;

b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitd, ettd loukkausta ei ole tapahtunut, jos kansalli-
nen laki ne sallii;

c) kanteissa, jotka ovat seurausta 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimista;

d) 128 artiklassa tarkoitetuissa EU-tavaramerkin menettdmistd ja mitdttomyyttd koske-
vissa vastakanteissa.

Lisédksi 134 artiklassa todetaan, ettd “Jasenvaltiossa, jonka tuomioistuimet ovat toimivaltaisia
122 artiklan 1 kohdan mukaisesti, muut kuin 124 artiklassa tarkoitetut kanteet kasitellddn
tuomioistuimissa, jotka olisivat alueellisesti ja asiallisesti toimivaltaisia, jos kyseessé olisi ky-
seisessd valtiossa rekisterdityja kansallisia tavaramerkkeja koskevat kanteet.”

Ehdotettu sadnnos sisaltdisi viittauksen tavaramerkin loukkausta koskeviin sddnnoksiin. EU-

tavaramerkkeihin sovellettaisiin ndin ollen 62—-64, 68—72 ja 74 §:44. EU-tavaramerkkien louk-
kausasioiden yhteydessd voidaan soveltaa my0s tavaramerkkejd koskevien viliaikaisten ja
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suojaavien toimenpiteiden toteuttamista koskevia sddnnoksid, mikd todetaan myods tavara-
merkkiasetuksen 131 artiklassa. Lisdksi ehdotetussa sddnnOksessd todettaisiin, ettd EU-
tavaramerkin menettdmistd tai mitdtointid koskevan vastakanteen vireillepanoon sovellettai-
siin 58 §:n sddnnostd. EU-tavaramerkin menettdminen ja mitdtdinti padsdéntoisesti ratkaistaan
EUIPO:ssa, mutta vastakanteen mydtd asia voi tulla ratkaistavaksi myos kansallisessa tuomio-
istuimessa. Mitétointid koskevan vastakanteen sijaan EU-tavaramerkin haltija voisi liséksi
vaatia tuomioistuinta velvoittamaan asiamiehelle ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta
rekisterdidyn EU-tavaramerkin luovuttamista haltijalle 66 §:n  mukaisesti. EU-
tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan EU-tavaramerkin haltija voi osoittaa
mitétdintivaatimuksen sijasta téllaisen siirtoa koskevan pyynnén EUIPO:n sijasta myos kan-
salliselle tuomioistuimelle. PRH ei voisi téllaisia siirtopyyntdja késitelld, silld asia kuuluu EU-
tavaramerkkiasetuksen mukaisesti tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

EU-tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan mukaan EU-tavaramerkkia koskevaa asiaa késitelles-
sddn tuomioistuin soveltaa ensisijaisesti tavaramerkkiasetusta ja toissijaisesti kansallista lain-
sdddantod. EU-tavaramerkkiasetuksen 17 artiklassa todetaan, ettd EU-tavaramerkkien vaiku-
tukset méaraytyvéit EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan. Muutoin EU-tavaramerkkiin kohdis-
tuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista
lainsdddantod EU-tavaramerkkiasetuksen X luvun sddnnosten mukaisesti.

Ehdotetussa pykéldssd nimenomaisesti mainittujen tilanteiden liséksi EU-tavaramerkki voi tul-
la kansallisen tavaramerkkihakemuksen tai kansainvilisen rekisterdinnin esteeksi 13 §:n 1
momentin 1-3 kohdassa mainituin tavoin ja se voi olla perusteena kansallisen tavaramerkin tai
kansainvélisen rekisterdinnin mitdtdinnille. Viite- ja mitétointitilanteissa EU-tavaramerkin
haltijan tulisi my0s osoittaa merkkinsa tosiasiallinen kéayttd 34 ja 49 §:n mukaisesti.

102 §. EU-tavaramerkin muuntaminen. Pykéldssd sdddettdisiin EU-tavaramerkin, EU-
tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeévén kansainvilisen rekisteréinnin muun-
tamisesta  kansalliseksi  tavaramerkkihakemukseksi.  S&dnnoksessd  mainitulla EU-
tavaramerkkivirastolla tarkoitetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoa (EUIPO), joka
on mddritelty 27 §:n 3 momentissa. EU-tavaramerkin muuntaminen perustuu EU-
tavaramerkkiasetuksen 139-141 ja 202 artiklaan. S44nnds vastaisi pddosin voimassa olevan
lain 57 a §:44.

Pykélin I momentissa saidettiisiin edellytyksistd, joiden mukaisesti EUIPO:n PRH:lle toimit-
tama pyynto késiteltédisiin kansallisena tavaramerkkihakemuksena. Pyynnén yhteydessd haki-
jan tulee suorittaa PRH:lle sdddetyt maksut. Lisdksi hakijan olisi annettava muusta kuin suo-
men-, ruotsin- tai englanninkielisesti muuntamispyynnostd ja sithen kuuluvasta liitteesti
PRH:lle kd&nnos jollain edelld mainitulle kielelle. Hakijan olisi samalla ilmoitettava edelld 16
§m 4 momentin mukainen késittelykieli. Hakijan olisi myds ilmoitettava osoite, josta hakijan
tavoittaa Euroopan talousalueella ja toimitettava tavaramerkistd edelld 16 §:n 2 momentin 3
kohdan mukainen kuvaus.

Pykélan 2 momentin mukaan PRH:n tulee EUIPO:Ita muuntamista koskevan pyynnon vas-
taanottamisen jélkeen varata hakijalle kahden kuukauden méédrdaika toimittaa 1 momentissa
vaaditut tiedot.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin muunnetun tavaramerkin etuoikeuden maédrdytymisesta.
Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntami-
seen, katsottaisiin olevan sama hakemispaivid, etuoikeus ja aiemmuus Suomessa kuin EU-
tavaramerkilld tai EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan
unionin nimedvan kansainvilisen rekister6innin muuntamiseen, katsottaisiin olevan hakemis-
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pdivand kansainvélisen rekisterdinnin tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan mydhemmén
nimedmisen péivd sekd kansainvilisen rekisterdinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta
osin.

103 §. Tiedoksianto. Pykéldssé sdddettdisiin asiakirjan ja pdéatoksen tiedoksiannosta siind tilan-
teessa, ettei asiakirjaa tai pddtostd saada annettua yleisesti noudatettujen tiedoksiantotavoin
tiedoksi. Voimassaolevan lain 50 a §:n mukaan PRH voi suorittaa tiedoksiannon kuuluttamal-
la siitd tavaramerkkilehdessd, jos pddtosti ei ole saatu annettua tiedoksi ilmoitettuun osoittee-
seen. Kuten muun muassa edelld 24 §:n perusteluissa todetaan, erillisestd kuuluttamisesta ta-
varamerkkilehdessé ehdotetaan luovuttavan ja asioista ilmoitettavan julkaisemalla niitdi PRH:n
verkkosivuilla. Tavaramerkkilehti julkaistaan télldkin hetkelld ainoastaan PRH:n verkkosivuil-
la, joten muutos ei olisi kdytdnnossa merkittdva. Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksian-
toa koskeva menettely, joka sisdltdd asiakirjan nahtéville asettamisen viranomaisessa ja viral-
lisessa lehdessd ilmoittamisen, on kankea, ja on epdvarmaa, missd maérin se tavoittaa asian-
osaiset. Tdmén vuoksi ehdotetaan sdddettdvin poikkeuksesta hallintolain 62 §:44n, minkd mu-
kaan PRH voisi antaa asiakirjan tai paatoksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituk-
sen verkkosivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla, jos asiakirjaa tai pdatosta ei olisi saatu
annettua tiedoksi asiasta riippuen tavanomaisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Kaytén-
nossd paatokset julkaistaisiin PRH:n verkkosivuilla olevassa palvelussa. Jos tiedoksiantoa ei
voitaisi suorittaa julkaisemalla ilmoitus PRH:n verkkosivuilla esimerkiksi niitd koskevien tek-
nisten hdirididen vuoksi, tiedoksianto tulisi kuitenkin suorittaa riittdvan tehokkaasti siten, ettd
tiedonvilitysvelvollisuus tulisi asianmukaisesti tdytettyd. Muu asianmukainen tapa voisi olla
esimerkiksi julkaisu valtakunnallisessa lehdessé. Péétos tai muu asiakirja katsottaisiin annetun
tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkella.

104 §. Koneellinen allekirjoitus. Ehdotetun sdanndksen mukaan PRH:n pdétds tai muu asiakir-
ja, joka olisi valmistettu automaattisen tietojenkésittelyn avulla, voitaisiin allekirjoittaa ko-
neellisesti. Tastd olisi oltava maininta asiakirjassa.

Viranomaisen péitoksen allekirjoittamisesta ei ole nimenomaisesti sdddetty, vaan allekirjoit-
tamisvelvollisuuden on katsottu johtuvan paitoksen julkiseksi tulemisesta. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan mukaan viranomaisen laatima p#&tos,
lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekema ratkaisu sek niiden késit-
telyd varten viranomaisessa laaditut muistiot ja pdytékirjat tulevat padsdantdisesti julkiseksi,
kun p#atds, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitd vastaavalla tavalla
varmennettu. Allekirjoitusta on pidetty myos hyvén hallinnon vaatimuksiin kuuluvana. Téllai-
sen kannan on ottanut mm. eduskunnan apulaisoikeusasiamies paatoksissddn 1303/4/09 ja
686/4/09.

Viranomaisen asiakirjojen sdahkoisestd ja koneellisesta allekirjoituksesta sédddetddn sédhkoisesté
asioinnista viranomaisessa annetussa laissa (13/2003). Lain 16 §:n mukaan péitosasiakirja
voidaan allekirjoittaa sdhkoisesti. Viranomaisen on allekirjoitettava asiakirja sahkoisestd tun-
nistamisesta ja sdhkoisiin transaktioihin liittyvistd luottamuspalveluista sisimarkkinoilla ja di-
rektiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:0 910/2014 26 artiklassa saddetyt vaatimukset téyttdvalld kehittyneelld sdhkdiselld al-
lekirjoituksella tai muuten sellaisella tavalla, ettd asiakirjan alkuperdisyydesti ja eheydesté
voidaan varmistautua. Lain esitdissd (HE 17/2002 vp) 16 §:n perusteluissa todetaan, ettd vi-
ranomaisten toimintaan liittyvin korostetun oikeusvarmuusvaatimuksen vuoksi séhkoiselté al-
lekirjoitukselta edellytettdisiin sellaista tasoa, ettd se tayttdd erikseen sdddetyn allekirjoitusvaa-
timuksen. Sddnnds ei vaikuta niihin erityissddnnoksiin, joiden mukaan viranomaisen paatosti
ei vélttdmattd tarvitse lainkaan allekirjoittaa tai jotka mahdollistavat koneellisen allekirjoituk-
sen. Pidtosasiakirjalla tarkoitetaan erinimisid viranomaissuoritteita, jotka jo paéttivét asian
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kasittelyn viranomaisessa tai ovat valipdatoksid tai muita asian kasittelyn kuluessa tehtyjé rat-
kaisuja. Padtosasiakirja voi olla myos ndiden asiakirjojen jiljennds tai tallekappale. Lain 20
§:n 1 momentin mukaan haastehakemus, haaste sekd sihkoisend viestiné ldhetettdva tuomiois-
tuimen toimituskirja ja muu oikeudenkéayntiasiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Pyka-
lan 2 momentin mukaan hallintoviranomaisen toiminnassa syntyneiden asiakirjojen samoin
kuin ulosoton asiakirjojen koneellisesta allekirjoittamisesta sdddetdén erikseen. Lain esitdissé
(HE 17/2002 vp) on 20 §:n 2 momentin yhteydessi viitattu ennen lain voimaantuloa annettuun
laki- ja asetustasoiseen erityissddntelyyn, jonka mukaan viranomaisen paitds tai rekisteristd
annettavat otteet voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Esityksen perustelujen mukaan lain 16
§:n mukaisen séhkoisen allekirjoituksen liséksi viranomaisen péétokset voidaan allekirjoittaa
muulla tavoin koneellisesti siten kuin siité erityislainsddddnndsséd sdddetdéin. Liséksi lain 9 §:n
perusteluissa todetaan, ettd sdhkoisen allekirjoituksen ohella viranomaisen padtdkset voitaisiin
liséksi allekirjoittaa muulla tavoin koneellisesti siten kuin siitd erityislainsdédédnnossa sidde-
tadn.

Ehdotetulla sdénndkselld mahdollistettaisiin koneellinen allekirjoitus PRH:n tavaramerkkiasi-
oissa.

105 §. Maksut. Perustuslain 81 §:n 2 momentissa sdddetdédn valtion viranomaisten toiminnas-
taan perimistd maksuista. Sen mukaan maksullisuuden sekd maksujen suuruuden yleisistd pe-
rusteista on séddettdvi lailla. Lailla tulee sddtdé yleisesti siitd, millaisista virkatoimista, palve-
luista ja tavaroista maksuja voidaan perid tai millaiset suoritteet ovat kokonaan maksuttomia.
Samoin lailla on séédettéivd maksujen suuruuden maédrdédmisessd noudatettavista periaatteista,
kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden noudattamisesta. Sdannds koskee
kaikkia valtion virastoja ja laitoksia. Valtion suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruu-
den yleisistd perusteista sdddetdan valtion maksuperustelaissa (150/1992). Se on luonteeltaan
yleislaki, jonka ohella maksuista voidaan sdétdd erikseen. Maksuperustelakiin siséltyy sdén-
nokset tietyistd suoritteista, jotka ovat joko maksullisia tai maksuttomia (4 ja 5 §). Siind on
myos sddnnokset maksujen suuruuden méédrdéimisessd noudatettavista periaatteista. Jos jonkin
suoritteen maksullisuuden perusteet ovat valtion maksuperustelain mukaiset, maksun euro-
maarista voidaan sadtdd asetuksella. Ndin ollen valtion maksuperustelakiin sisaltyva valtuutus-
sadannos (8 §) on riittdva asetuksen antamiselle eikd erillistd valtuutussddnnosta tarvita asiaa
koskevassa erillislainsdadanndssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittévistd maksuista annetussa laissa (1032/1992)
sdaddetdan PRH:n suoritteiden hinnoittelusta. Maksuperustelaista poiketen PRH:n suoritteiden
hinnoittelussa kustannusvastaavuuteen on pééstiava suoriteryhmén sisélld, toisin sanoen rekis-
terikohtaisesti. Kéytdnndssd myds yksittdisten suoritteiden hinnat vastaavat suoritteen tuotta-
misesta aiheutuvia keskiméérdisid kustannuksia. Toissijaisesti PRH:n suoritteista perittéviin
maksuihin sovelletaan yleistd maksuperustelakia. Yksittdisten suoritteiden hinnoista séédetdan
ty0- ja elinkeinoministerion asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suorit-
teista.

Tassé laissa PRH:1le sdddetyt tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvét tehtdvit ovat luonteeltaan
sellaisia, ettd niiden maksullisuudesta voidaan sédtdd PRH:n suoritteista perittdvistd maksuista
annetun lain nojalla. Pykald siséltéisi selvyyden vuoksi viittausddnnoksen kyseiseen lakiin.
Ehdotetun lain pykélalld ei perustettaisi PRH:1le mitéén uutta midrayksenantovaltuutta.

Sen sijaan, ettd ehdotetussa laissa lueteltaisiin kaikki maksulliset suoritteet, viitattaisiin PRH:n
suoritteista perittdvistd maksuista annettuun lakiin, jossa todetaan muun muassa edelld maini-
tut maksun suuruuden maédrittelevét periaatteet. Ehdotetun lain sé&@nnoksissd maksu mainittai-
siin nimenomaisesti vain niissé pykalissid, joissa maksu on jonkin toimen vireille tulon edelly-
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tys. Téllaisia olisivat esimerkiksi tavaramerkin hakemusmaksu, rauenneen hakemuksen késit-
telyn jatkamismaksu, rekisterdinnin uudistamismaksu sekd maksu véitteen tai menettimis- ja
mitétdintihakemuksen vireillepanosta. Muita maksuja, joita ei nimenomaisesti mainittaisi
sddnndksissd, mutta joiden osalta maksu perittdisiin PRH:n suoritteista perittivistd maksuista
annetun lain nojalla, olisivat muun muassa panttauksen, lisenssin tai luovutuksen merkitsemi-
nen sekd erilaiset rekisterdintiin kohdistuvat muutospyynnot.

11 luku Voimaantulo

106 §. Voimaantulo. Pykdldn I momentissa sédddettdisiin, ettd ehdotettu laki tulee voimaan ko-
konaisuudessaan péivind tammikuuta 20 . Tavaramerkkidirektiivi tulee sen 54 artiklan mu-
kaan saattaa kansallisesti voimaan viimeistddn 14 pdivand tammikuuta 2019. Hallinnollista
menettdmis- tai mitdtdintimenettelyd koskevat sddnnokset tulisi saattaa kansallisesti voimaan
viimeistddn 14 pdivand tammikuuta 2023. Hallinnollista menettdmis- tai mitdtéintimenettelyé
koskevalle pidemmiille tdytintdonpanoajalle ei ole katsottu olevan tarvetta, joten koko laki
chdotetaan astuvan voimaan 1 péivénd tammikuuta 2019.

Pykilidn 2 momentissa todettaisiin, ettd ehdotetulla lailla kumotaan voimassa oleva tavara-
merkkilaki ja yhteismerkkilaki.

107 §. Siirtymdsddnnokset. Pykdlan I momentissa sdddettdisiin vireilld olevan hallinto-, hal-
lintolainkéyttd- ja riita-asian késittelystd. Jos tdmén lain voimaan tullessa vireilld olisi hallin-
toasia, kuten tavaramerkkihakemuksen, véitteen tai rekisterdinnin muutosta koskevan asian
kasittely, tai tdllaista asiaa koskeva valitus hallintolainkdyttdasiana, sithen sovellettaisiin eh-
dotetun lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain sddnnoksid. Esi-
merkiksi lain voimaan tulessa vireilld oleviin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan aiemman
tavaramerkkilain hylk&ysperusteita ja késittelyd koskevia sdénnoksid. Téllaisista tavaramerk-
kihakemuksista ei esimerkiksi voisi pyytdd ehdotetun lain 22 §:n mukaista késittelyn jatkamis-
ta. My0s riita-asiaan, joka on tullut vireille ennen tdimén lain voimaantuloa, sovellettaisiin ta-
mén lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain sddnnéksid. Téllaisiin
riita-asioihin sovellettaisiin ndin ollen esimerkiksi aiemman tavaramerkkilain sdanndksid me-
nettdmis- ja mitdtointiperusteista, seuraamuksista ja oikeudenkdynneista.

Pykélidn 2 momentissa séddettdisiin ehdotetun lain voimaan tullessa vireilld oleviin tavara-
merkkihakemuksiin sovellettavista sddnnoksistd niiden rekisterdinnin jilkeen. Edelld 1 mo-
mentin mukaisesti tdmén lain voimaan tullessa vireilld olevan tavaramerkkihakemuksen késit-
telyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain saannok-
sid. Sen jéilkeen, kun téllainen tavaramerkkihakemus olisi hyvéksytty rekisterditdviksi, sithen
sovellettaisiin padsdintdisesti timdn ehdotetun lain sdénnoksid. Mahdollisessa vditemenette-
lyssd noudatettaisiin kuitenkin aiemman lain sddnndksid. Tdma olisi perusteltua, jotta viite-
menettelyssé véite voitaisiin tehdd samoilla perusteilla kuin jotka PRH on tutkinut rekisterdin-
timenettelyssd. Rekisterdinnin voimassaolon keston suhteen noudatettaisiin myds aiemman
lain sdénnoksid, ja rekisterdinti olisi voimassa 10 vuotta rekisterdintipdivastd. Muutoin rekis-
terdintiin sovellettaisiin ehdotetun lain sddnndksié ja se voitaisiin esimerkiksi menettda tai mi-
titoidd tdmén lain mukaisin perustein seké hallinnollisessa menettdmis- tai mitdtéintimenette-
lyssé tai tuomioistuinmenettelyssa.

Pykélan 3 momentissa sdddettdisiin mustavalkoisten merkkien tulkinnasta. Ehdotetun lain 11
§:n 1 momentin 2 kohdassa sdddetddn siitd, millainen merkin tulee olla ja miten se tulee esittda
tavaramerkkirekisterissd. Sddnnds kadytdnnossd merkitsee, ettd merkin suoja-alan on oltava
maidritettdvissd selkedsti tavaramerkkirekisterid tarkastelemalla. Néin ollen merkin esittimis-
tapa ja sen merkitys suoja-alalle korostuvat entisestdén.
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Mustavalkoisten merkkien on pohjoismaisessa kdytdnndssd katsottu perinteisesti kattavan
kaikki merkin varimuunnokset. Hakemalla merkkid mustavalkoisena on siis saanut samalla
suojan kaikille mahdollisille vériyhdistelmille merkistd. Tahdn tulkintaan on ollut syyné ai-
emmin mm. painotekniset syyt, kun tavaramerkkejé ei voitu esittdd virillisind rekisterissé tai
painotuotteissa. Koska edelld selostetuin tavoin merkin esittimistapa on suoja-alan maéritta-
misessd entistdkin tirkedmpi, ja tavaramerkkirekisterid tarkastelemalla on voitava médrittda
suojan tarkka kohde, on perusteltua, ettd aiemmasta mustavalkoisia merkkejd koskevasta tul-
kinnasta luovutaan. Tdmédn lain voimaan tulon jilkeen vireille tulleiden mustavalkoisten
merkkien katsottaisiin kattavan merkin vain siind vérissd kuin se on hakemuksessa esitetty.
Muutos ei olisi taannehtiva, vaan timén lain voimaan tullessa vireilld olleiden mustavalkoista
merkkid koskevien tavaramerkkihakemusten tai rekisterdityjen tavaramerkkien katsottaisiin
kuitenkin kattavan edelleen merkin kaikki varimuunnokset. Vaikka merkki rekisteroitiisiin
tdman lain voimaan tulon jilkeen mustavalkoisena, silld, kdytetdanko merkkia tosiasiassa va-
reissd, voi kuitenkin olla vaikutusta siithen, miten keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin ja
vaikuttaa sitd kautta esimerkiksi sekaannusvaaran kokonaisarviointiin (tuomio 18.7.2013,
Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 37 ja 41 kohta).

Pykélidn 4 momentissa sdddettdisiin ennen tdmén lain voimaan tuloa rekisterdityihin tavara-
merkkeihin sovellettavista sddnnoksistd. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisterdityihin
tavaramerkkeihin sovellettaisiin paddsdintoisesti timédn lain voimaan tultua timén lain sdén-
noksid. Rekisterdinti voitaisiin siis esimerkiksi menettéé tai mitdt6idd ehdotetussa laissa esite-
tyin perustein. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisterdityihin tavaramerkkeihin ei kui-
tenkaan sovellettaisi 30 §:n 1 momenttia rekister6innin voimassaolon kestosta. Ennen ehdote-
tun lain voimaan tuloa rekisterdidyt tavaramerkit olisivat edelleen voimassa 10 vuotta rekiste-
rointipdivastd. Ennen tdmén lain voimaan tuloa rekisterdityihin mustavalkoisten merkkien kat-
sottaisiin edelld 3 momentissa tavoin kattavan kaikki virimuunnokset.

Pykilidn 5 momentissa séddettdisiin tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen ja vahingon-
korvaukseen liittyvistd poikkeuksista. Tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovellettai-
siin loukkauksen tekohetkelld voimassa olleita sddnndksid. Jos loukkaus olisi tapahtunut en-
nen ehdotetun lain voimaan tuloa, loukkauksen toteamiseen ja késittelyyn sovellettaisiin ai-
emman tavaramerkkilain sddnnoksid. Voimassa olevassa laissa ja ehdotetussa laissa on eroa-
vaisuuksia siind, minkilaisen toiminnan katsotaan muodostavan tavaramerkin yksinoikeuden
loukkauksen. On perusteltua, ettd loukkaus arvioidaan sen tekohetkelld voimassa olleiden
sdadnndsten mukaan. Loukkaavaa ei voisi tekohetkelld olla sellainen toiminta, joka olisi vasta
my6hemmin, ehdotetun lain voimaan tulon jilkeen, sdddetty loukkaavaksi. Ennen ehdotetun
lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovellet-
taisiin timén lain voimaan tullessa voimassa olleita sddnnoksid, vaikka vahinko olisi ilmennyt
vasta timén lain tultua voimaan.

Pykilidn 6 momentissa sédddettdisiin ennen 1 péaivdd lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavara-
merkkihakemusten tai -rekisterdintien tavara- ja palveluluettelojen tdismentdmisestd. Ennen 1
pdivad lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten, joiden tavara- ja palvelu-
luettelo kattaa tietyssd tavara- tai palveluluokassa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokka-
otsikon, on katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut. Edelld
yleisperustelujen jaksossa 2.3, Nykytilan arvio, on selostettu eri aikoina haettuja, eri tavoin
tulkittavia tavara- ja palveluluetteIOJa ja niiden tulkintaan liittyvid ongelmia. Yleisperustelujen
jaksossa 3.2 Toteuttamisvaihtoehdot, on kuvattu vaihtoehtoja luokituksen tismennysmenette-
lylle ja vaihtoehtoisia tapoja suorittaa menettely, ja jaksossa 4 selvitetty tdismennysmenettelyn
taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia PRH:n toimintaan.
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Tavaramerkkirekisterin selkeyden vuoksi ja rekisterin sisdltimien tavaramerkkien tavara- ja
palveluluettelojen tulkinnan helpottamiseksi ehdotetaan sdadettdvan ennen 1 pdivaa lokakuuta
2012 vireille tulleiden, Nizzan luokituksen luokkaotsikon kattavien tavaramerkkien tavara- ja
palveluluettelojen tdsmennysmenettelysté. Sdénnos koskisi kansallisten tavaramerkkien ja ta-
varamerkkihakemusten liséksi kansainvélisid rekisterdintejd. S&annods koskisi myos tavara-
merkkejé, jotka on haettu esimerkiksi pelkkdéd luokkanumeroa kayttden, silld ndiden katsotaan
siséltdvin koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Vastaavasti sellaiset tavaramer-
kit, joiden tavara- ja palveluluetteloissa on mainittu luettelon sisdltdvan kaikki tietyn luokan
tavarat ja palvelut, kuuluisivat sédnndksen soveltamisalaan. Riippumatta siis siité, miten asia
on tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisterdinnissd ilmaistu, tdsmennysmenettely koskisi
kaikkia tavaramerkkejd, joiden tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattavan Nizzan
luokkaotsikon ja jonka siten tulkitaan kattavan kaikki tietyn luokan tavarat tai palvelut.

Sellaiset tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen
1 péivéd lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisterdinti kattaa koko Nizzan
luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietysséd tavara- tai palveluluokassa, voisivat tdsmentdé
tavara- ja palveluluetteloaan toimittamalla PRH:lle ilmoituksen tavara- ja palveluluettelon
tasmentamisestd. Ilmoituksessa olisi esitettdva ehdotetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisesti
selkedsti ja tdsmaéllisesti ne tavarat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo tismennetdan.
Tasmennysilmoitus voisi siséltdd vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa
siséltyneen tavaramerkin hakemispéivénd kyseiseen luokkaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmis-
tojen ei voitane katsoa sisdltyneen 1930-luvulla haetun tavaramerkin luokan 9 tavaraluette-
loon. Tavaramerkin suojan laajuus méadrdytyy aina sen hakemispdivin perusteella. Tdméan
vuoksi on perusteltua, ettd tismennysilmoituksessa ilmoitettavat tavarat ja palvelut rajoitetaan
hakemispéivind tavara- ja palveluluettelon kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Jos tdsmen-
nysilmoituksessa sallittaisiin sellaisten tavaroiden tai palvelujen ilmoittaminen, jotka on kehi-
tetty vasta myohemmin eiké niitd ole hakemispéivina vield ollut, laajentaisi timé perusteetto-
masti tavaramerkin suojaa. Vakiintuneesti on katsottu, ettd jos tavaramerkin suoja-alaa halu-
taan laajentaa, tulee sen saavuttamiseksi jéttdd uusi tavaramerkkihakemus. Jos tavaramerkin
tavara- ja palveluluetteloa olisi hakemispdivén jalkeen muutettu eli kdytdnnossa supistettu al-
kuperéisestd, otettaisiin tdllaiset muutokset tietenkin huomioon suoja-alan laajuutta ja tismen-
nyksen oikeellisuutta arvioitaessa. Tdsmennys voitaisiin tehdd siis ainoastaan sellaisille tava-
roille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen sen hakemispdi-
vind ja jotka se edelleen tdsmennysilmoituksen vireilletulopédivéné kattaa. Koska edellé selos-
tetuin tavoin luokkaotsikon avulla haettujen tavaramerkkien on katsottu kattavan kaikki kysei-
seen luokkaan hakemispdivand kuuluneet tavarat tai palvelut, tismennysilmoituksessa ilmoi-
tettavien tavaroiden ja palvelujen ei tarvitse rajoittua sisdltdimain vain Nizzan aakkosellisessa
luettelossa hakemispéivina lueteltuja tavaroita tai palveluja. Erditd Nizzan luokituksen mukai-
sia tavara- ja palveluluokkia on myShemmin Nizzan eri versioissa luokiteltu uudelleen eri
luokkiin. Téllaisia ovat esimerkiksi luokat 43, 44 ja 45. Kun tavaramerkin haltija tekee tés-
mennysilmoituksen PRH:lle, siirretdédn ndmi palvelut samalla uusiin luokkiin (esimerkiksi
”oikeudelliset palvelut”, jotka ovat olleet ennen luokassa 42, siirretddn luokkaan 45). Tasta
toimenpiteestd ei aiheudu oikeudenhaltijalle kustannuksia.

Tédsmennysilmoitus tulisi toimittaa PRH:1le viimeistddn sind pdivédnd, kun tavaramerkin voi-
massaoloa koskea uudistamishakemus pannaan vireille ensimméisen kerran tdmén lain voi-
maantultua. Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen pdivé, jolloin tavaramerkin voimassaolo
voidaan uudistaa, on lain voimaan tuloa seuraavan kuuden kuukauden aikana, voi tavara- ja
palveluluettelon tdsmennysilmoituksen jittdd viimeistddn ensimmaéisend pédivdni heinidkuuta
2019. Rekisterdinti voidaan uudistamista koskevien sddnndsten mukaan uudistaa aikaisintaan
vuosi ennen rekisterdintikauden péattymistd ja viimeistédén kuusi kuukautta sen jilkeen.
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Jos tdsmennysilmoitus ei tdyttdisi 17 §:n 2 momentin edellytyksid selkeydesta ja tismaéllisyy-
destd, PRH kehottaisi tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puut-
teellisuuksia ei korjattaisi, PRH hylkiisi tdsmennysilmoituksen puutteellisilta osin. PRH:n
tdsmennysilmoituksen johdosta tekeméén péadtokseen voisi hakea muutosta valittamalla mark-
kinaoikeudelle. Vaikka tdismennysilmoituksen tekemisen méirdaika on sidottu pédsdéntoisesti
tavaramerkin uudistamishakemuksen vireilletuloon, ei tismennysilmoituksen kisittely muuten
ole sidottu tavaramerkin uudistamiseen, vaan uudistamista ja tdsmentdmistd kasiteltdisiin eril-
lisind. Tdsmennysilmoituksessa olevat mahdolliset puutteet eivdt mydskdan vaikuttaisi tehdyn
uudistamisen voimaan tuloon. Mikali tdsmennysilmoituksessa olevia puutteellisuuksia ei kor-
Jattaisi, tdsmennysilmoitus hylattalsun puutteellisilta osin ja tavara- ja palveluluettelo jaisi
puutteellisilta osin voimaan siind muodossa kuin se oli ennen tdsmennysilmoituksen tekemis-
td. Madrdajan paattymisen jilkeen tai tdsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisun jalkeen
tavara- ja palveluluetteloa tulkittaisiin 9 momentissa mainituin tavoin. PRH merkitsisi edelly-
tykset tayttdvan tavara- ja palveluluettelon tismennyksen tavaramerkkirekisteriin.

PRH:n tulisi ilmoittaa sddnndksen tarkoittamille tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille tavara-
ja palveluluettelon tdsmentdmismahdollisuudesta sekd méardajasta, jossa tismennys on tehté-
va. Kadytdnndssa ilmoitus liitettdisiin samaan viestiin, jolla PRH muistuttaa tavaramerkin halti-
jaa tavaramerkin uudistamisesta. PRH ei olisi vastuussa siitd, jos ilmoitusta ei saataisi toimi-
tettua tavaramerkin hakijalle tai haltijalle, tai jos tavaramerkin hakija tai haltija ei tismenni
tavara- ja palveluluetteloaan. Tavaramerkkirekisterissd olevien hakijoiden ja haltijoiden yh-
teystiedot eivét pdivity tavaramerkkirekisteriin automaattisesti, vaan hakijoiden ja haltijoiden
tulee ilmoittaa PRH:1lle muuttuneista yhteystiedoista. Tavaramerkkirekisteri voi ndin ollen si-
séltdd vanhentuneita yhteystietoja, minkd vuoksi ilmoituksia ei kyetd toimittamaan tiedoksi
kaikille tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille. PRH:n tulisi kuitenkin pyrkid hankkimaan
puuttuvia tai vanhentuneita yhteystietoja, jotta ilmoitus saataisiin toimitettua mahdollisimman
monelle.

Pykidldn 7 momentissa séddettdisiin tdsmennysmenettelyn soveltumisesta myos aikavélilld
1.10.2012-31.12.2013 vireille tulleisiin tavaramerkkihakemuksiin ja -rekisterdinteihin, joiden
tavara- ja palveluluettelo siséltdd viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Kuten edella
yleisperustelujen jaksossa 2.3 Nykytilan arvio on todettu, PRH ryhtyi tulkitsemaan 1 pdivéna
lokakuuta 2012 tai sen jilkeen vireille tulleiden tavaramerkkien tavara- Ja palveluluetteloja
sanamerkityksen mukaisesti. PRH hyviksyi aikavélilla 1.10.2012-31.12.2013, ettd tavara- ja
palveluluettelo sisilsi viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Tavara- ja palveluluettelo
saattoi siis siséltdd luokkaotsikon, jota tulkittiin sanamerkityksen mukaisesti, seké viittauksen
kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon kattamat tavarat tai palvelut”. Tdmaén viittauksen avulla
tavara- ja palveluluettelon katsottiin kattavan kaikki hakemishetkelld Nizzan aakkoselliseen
luetteloon siséltyneet tavarat tai palvelut.

Edelld selostetuin tavoin tavaramerkkidirektiivi edellyttdd, ettd tavarat ja palvelut esitetddn
hakemuksessa selkedsti ja tdsmaéllisesti ja luetteloja tulkitaan niiden sanamerkityksen mukai-
sesti. Viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon ei voida katsoa olevan selked ja tdsmalli-
nen tapa esittdd tavara- ja palveluluettelo. Néin ollen myds téllaisten tavaramerkkien hakijoilla
tai haltijoilla olisi mahdollisuus 6 momentin mukaisesti ilmoittaa tavara- ja palveluluettelonsa
tasmennyksestd. Tavaramerkkien hakijat ja haltijat voisivat tdsmentdd tavara- ja palveluluette-
loa ilmoittamalla ne hakemishetkelld Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai
palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Ilmoitus voi siis siséltdd ainoastaan Nizzan
aakkoselliseen luetteloon hakemishetkelld kuuluneita tavaroita ja palveluja, eiké hakija tai hal-
tija voi tdsmentdd tavara- ja palveluluetteloa mille tahansa tiettyyn luokkaan kuuluville tava-
roille. Kuten edelld on todettu, 1.10.2012 alkaen tavaramerkkien ei ole endd katsottu sisaltivan
kaikkia mahdollisia tavaroita, vaikka hakemuksessa olisi kéytetty viittausta Nizzan aakkoselli-
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seen luetteloon, joten tdsmennystidkadn ei ndin ollen voisi tehdd muille kuin Nizzan aakkosel-
lisen luettelon siséltdmille tavaroille tai palveluille.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita tismentdmisestd, PRH tiydentdd 6 momentin
mukaisen méérdajan padtyttyd, eli 1.7.2019 jélkeen tai sen jdlkeen, kun uudistamishakemus on
tullut vireille, tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkelld
kuuluneet tavarat ja palvelut ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aak-
koselliseen luetteloon. Vastaavasti toimittaisiin, mikéli tavaramerkin hakijan tai haltijan eh-
dottama tédsmennys hyléttéisiin sen jélkeen, kun PRH olisi kehottanut korjaamaan tdsmen-
nysilmoituksessa olleet puutteet.

Pykélan 8 momentissa sdadettdisiin tavara- ja palveluluettelon tdydentdmisestd sellaisiin tava-
ramerkkeihin, jotka sisdltidvit pelkén luokkanumeron tai viittauksen kaikkiin tietyn luokan ta-
varoihin tai palveluihin. Tavaramerkkii oli 1 pdivdan huhtikuuta 1996 asti mahdollista hakea
ilmoittamalla tavaramerkkihakemuksessa pelkkd tavara- tai palveluluokan numero luettele-
matta tavaroita tai palveluita. Lailla 1715/1995 tilannetta muutettiin siten, ettd myds tavarat ja
palvelut tuli ilmoittaa hakemuksessa luokkanumeron liséksi. Tavaramerkkirekisterissé on tilla
hetkella tdllaisia ennen 1 pdivdd huhtikuuta 1996 haettuja, vain pelkdn luokkanumeron sisalta-
vid tavaramerkkejd noin 5 200 kpl. Pelkdn luokkanumeron sisiltdvin tavaramerkin on katsottu
kattavan edelld 6 momentissa mainituin tavoin kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja
palvelut. Myos tillaisten tavaramerkkien haltijat voisivat ilmoittaa 6 momentin mukaisesti ta-
vara- ja palveluluettelon tdismentéimisesta.

Saannds koskisi myos sellaisia tavaramerkkeja, joissa tavara- tai palveluluettelo siséltda viit-
tauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin. Erityisesti sen jélkeen, kun tavara-
merkkid ei voinut jattdd endd ilmoittamalla pelkdn luokkanumeron, tavaramerkin hakijat saat-
toivat ilmoittaa tavara- ja palveluluetteloksi “kaikki luokan X tavarat/palvelut”. Pelkkd luok-
kanumero tai viittaus kaikkiin luokan tavaroihin tai palveluihin eivét tdyté tavara- ja palvelu-
luettelon tidsmaéllisyydelle asetettuja edellytyksid. Téllaisten ilmaisujen perusteella tavara-
merkkitietokantaa tarkastelevan on mahdotonta tietdd, mitd tavaramerkki tdsmallisesti suojaa.
Nain ollen olisi perusteltua, ettd myos téllaisten tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja
tdsmennettaisiin.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoittaisi tavara- ja palveluluettelon tdsmennyksesti,
PRH lisdisi tavaramerkkeihin tavara- ja palveluluettelon, joka olisi tavaramerkin hakemispdi-
vana voimassa ollut Nizzan luokan luokkaotsikko. Vastaavasti kuin edelld 6 momentin perus-
teluissa on todettu, jos tdydennettidvd luokkaotsikko sisdltdisi sellaisia tavaroita tai palveluja,
jotka myShemmin on luokiteltu uudelleen eri luokkaan kuin hakemispéivéni voimassa ollees-
sa Nizzan luokitusversiossa, PRH siirtéisi tdllaiset tavarat tai palvelut niihin luokkiin, johon ne
tdydentdmishetkelld kuuluvat. Esimerkiksi “ravitsemispalvelut”, jotka ovat aiemmin kuuluneet
luokkaan 42, siirrettdisiin luokkaan 43. Koska esimerkiksi luokan 42 luokkaotsikko ei ole
Nizzan luokituspainoksissa nro 1-5 siséltdnyt varsinaisia palvelunimikkeiti, vaan ainoastaan
maininnan “palvelut, jotka eivit sisdlly luokkiin 35-41”, voisi PRH téllaisissa tapauksissa
tdydentad palveluluetteloksi tavaramerkin hakemishetkelld Nizzan luokituksen aakkoselliseen
luetteloon kuuluneet luokan 42 palvelut. Jos hakija tai haltija ei olisi tdsmentidnyt tavara- ja
palveluluetteloaan, tulkittaisiin tavara- ja palveluluetteloon tdydennettyd luokkaotsikkoa tis-
mentédmistd koskevan maédrdajan jéilkeen, eli 1.7.2019 jdlkeen tai uudistamista koskevan ha-
kemuksen vireille tulon jilkeen, 9 momentin mukaisesti sen kirjaimellisen merkityksen mu-
kaisesti.

Pykildn 9 momentissa sdddettdisiin siitd, kuinka tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja
tulkitaan sen jélkeen, kun edelld tarkoitettu tdsmentémisilmoituksen tekemiseen varattu maa-

204



HE 201/2018 vp

rdaika on pidttynyt. Riippumatta siitd, onko tavaramerkin hakija tai haltija ilmoittanut 6 mo-
mentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon tdsmennyksestd 6 momentissa sdddettyyn maa-
rdaikaan mennessd vai ei, tulkitaan méérdajan pdéttymisen jélkeen tai tdsmennysilmoituksen
lainvoimaisen ratkaisemisen jélkeen kaikkien tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten ta-
vara- ja palveluluetteloja yhtendiselld tavalla, 17 §:n 3 momentin mukaisesti. Tavara- ja palve-
luluettelojen tulkittaisiin néin ollen kattavan 17 §:n 3 momentin mukaisesti vain tavara- ja
palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen selkedsti kattamat tavarat ja palvelut.

Esimerkiksi, jos ennen 1 pdivéd lokakuuta 2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo
on sisdltényt luokan 35 luokkaotsikon “mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehté-
vit” ja tavaramerkin voimassaolo tulisi uudistaa viimeistédén 31 péivénd joulukuuta 2019, ei
tavara- ja palveluluettelon endé 1 pdivéstd tammikuuta 2020 alkaen katsottaisi sisdltdvin vi-
hittdismyyntipalveluita, jos tavaramerkin hakija tai haltija ei olisi tismentényt tavara- ja palve-
luluetteloaan ndille palveluille, silld luokkaotsikon kirjaimellinen merkitys ei selkedsti kata
vihittdismyyntipalveluja.

Momentin 1 kohdassa sdddettiisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta silloin, kuin hakija
olisi ilmoittanut tavara- ja palveluluettelon tismennyksestd ennen kuin uudistamishakemus on
laitettu vireille tai 6 momentissa sdddetty siirtyméaika (1.1.2019-1.7.2019) paittynyt. Tavara-
ja palveluluetteloa tulkittaisiin tdlloin 17 §:n 3 momentin mukaisesti sen jalkeen, kun tdsmen-
nysilmoitus olisi lainvoimaisesti ratkaistu. Jos tdismennysilmoitus olisi lainvoimaisesti hyltty,
tavaramerkkirekisteriin jdisi tavara- ja palveluluettelo siind muodossa kuin se oli ennen tis-
mennysilmoituksen tekemisté, ellei kyse olisi 7 tai 8 momentin mukaisista tilanteista, jolloin
tavara- ja palveluluetteloon lisdttdisiin viran puolesta luokkaotsikko tai Nizzan aakkosellisen
luettelon tavarat ja palvelut, ja tdtd tavara- ja palveluluetteloa tulkittaisiin sen kirjaimellisen
merkityksen mukaisesti.

Momentin 2 kohdassa sdddettéisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta tilanteissa, joissa ta-
vara- ja palveluluettelon tdsmennysilmoitusta ei olisi tehty ja rekisterdinnin uudistaminen olisi
laitettu vireille. Sen jélkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus olisi pantu PRH:ssa vireille
eikd tdsmennysilmoitusta olisi tehty viimeistddn tuona uudistamisen vireilletulopdivéna, tava-
ra- ja palveluluetteloa tulkittaisiin 17 §:n 3 momentin mukaisesti.

Momentin 3 kohdassa sdédettdisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta tilanteissa, joissa ta-
vara- ja palveluluettelon tdsmennysilmoitusta ei olisi tehty ja 6 momentissa séddetty siirtyma-
aika (1.1.2019-1.7.2019) olisi paattynyt. Edelld 6 momentissa todetuin tavoin ne tavaramerkin
haltijat, joiden tavaramerkki tulisi uudistaa 1.1.2019-30.6.2019 vilisend aikana, voisivat il-
moittaa tavara- ja palveluluettelojen tdsmentdmisestd viimeistdan 1.7.2019. Jos tdsmennysil-
moitusta ei olisi tehty, tavara- ja palveluluetteloa tulkittaisiin sanamerkityksen mukaisesti
2.7.2019 alkaen.

Tulkinta vaikuttaa vilillisesti my0s tavaramerkin tdsmennysilmoitukselle varatun méardajan
jélkeen vireille tuleviin asioihin. Méardajan pédttymisen jilkeen esimerkiksi vireille tulevien
tavaramerkkihakemusten esteharkinnassa aiempien rekisterdintien tavara- ja palveluluettelojen
tulkittaisiin méddrdajan pédttymisen jélkeen kattavan vain niiden kirjaimellisen merkityksen
mukaiset tavarat ja palvelut. Vastaavalla tavalla madrdajan pddttymisen jélkeen vireille tule-
vissa vdite-, menettdmis- tai mitdtdintiasioissa tai riita-asioissa aiempien rekisterdintien tava-
ra- ja palveluluetteloja tulkittaisiin niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Jos esimer-
kiksi riita- tai véiteasia olisi kuitenkin ollut vireilld jo ennen kuin tavaramerkin tavara- ja pal-
veluluetteloa olisi tullut tismentdd, arvioitaisiin tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon laa-
juutta sen mukaan kuin millaisena se tuolloin asian vireilletulohetkend oli. S&&nnos ei ndin ol-
len vaikuttaisi taannehtivasti asioihin, jotka ovat olleet vireilld ennen tdsmennysilmoituksen
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madraajan padttymistd. Jos kyse olisi loukkauksesta, joka on alkanut ennen mainittua maéra-
aikaa, mutta jatkuu tdimén maardajan yli, asiaa arvioitaisiin loukkauksen alkamishetken mu-
kaisesti.

Pykilidn 10 momentissa sdddettéisiin siitd, ettd jos muualla lainsédddénndsséd viitataan tdméan
lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemesta sovelletaan ehdo-
tettua lakia.

2.2 Laki tavaramerkkioikeudesta tehdysti Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamis-
sdinnoisti

1 §. Pykala sisaltdisi tavanomaisen blankettilain sddnndksen, jolla saatettaisiin voimaan lailla
tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen ja sen soveltamissddntdjen lainsda-
dénnon alaan kuuluvat méirdykset. Lainsdfdddnnon alaan kuuluvia méérdyksié selostetaan jil-
jempédnd eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jaksossa.

2 §. Pykaldssd sdadettdisiin, ettd sopimuksen ja sen soveltamissddntéjen muiden kuin lainséa-
ddnnon alaan kuuluvien maardysten voimaansaattamisesta sdddetddn valtioneuvoston asetuk-
sella.

3 §. Pykilidn mukaan tdmain lain voimaantulosta sdéddettiisiin valtioneuvoston asetuksella.
2.3 Laki toiminimilain muuttamisesta

18 §. Pykéldn 3 ja 4 momenteista ehdotetaan poistettavaksi maininnat tyo- ja elinkeinominis-
terion madradman viranomaisen oikeudesta ajaa pykéldssd tarkoitettuja kieltokannetta ja kan-
netta uhkasakon tuomitsemiseksi. S&énnos ei ole tullut kdytéinnossd sovellettavaksi.

Pykidldn 5 momenttiin ehdotetaan lain lukemisen helpottamiseksi viittaussédénnostéd tavara-
merkkilain 62 §:44n, jonka perusteella yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaava toiminimen
kéyttd voidaan kieltdd sakon uhalla.

19 §. Pykélddn ehdotetaan liséttéavéksi uusi 3 momentti, jonka mukaan toiminimen rekisterdin-
ti voidaan kumota kokonaan tai siltd osin, kuin rekisterdinnille on olemassa este. Ehdotus
poikkeaa voimassa olevasta laista, jonka mukaan rekisterdinti kumotaan kokonaan.

Ehdotus vaikuttaa pykéldn 1 ja 2 momentissa sdddettyjen kumoamisperusteiden osalta ensin-
nidkin siten, ettd rekisterdinti voidaan kumota 2 momentin 3 kohdassa sdddetylld kayttamatto-
myysperusteella siltd osin, kun toiminimed ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana
kéytetty sen rekisterdinnin kattamalla alalla. Osittaisen kumoamisen mahdollisuus on tarpeen
erityisesti yleistoimialoista johtuvien tarpeettoman laajojen toiminimien ja tavaramerkkien re-
kisterdintiesteiden poistamiseksi. Lain 1 §:n 3 momentin perusteella sdannosta sovellettaisiin
my0s kaupparekisteriin merkittyyn aputoiminimeen.

Pykélidn 2 momentin mukaan toiminimen kaytto edellyttdd (HE 238/1978 vp, s. 31), ettd toi-
minimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kal-
taisissa yhteyksissé. Kéytdnnossd myos tosiasiallisen kéyton osoittava toiminimen esittéminen
haltijan ja timén toiminnan yksildimiseksi internet-markkinoinnissa otetaan huomioon koko-
naisarvioinnissa. Toisaalta yksinomaan erilaisiin laissa sdddettyihin toimenpiteisiin ryhtymis-
ta, kuten tilinpaatoksen laatimista ja veroilmoituksen antamista ei sellaisenaan pidettdisi osoi-
tuksena toiminimen kéytostd, jollei téllaisista toimenpiteisté ilmene, ettd toimintaa on tosiasi-
allisesti harjoitettu.
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Pykélan 2 momentin mukaan rekisterdinnin kumoaminen estyy, jos haltija osoittaa hyvaksyt-
tavan syyn toiminimen kayttamatta jattamiselle. Hyvaksyttdvana syyna voi tulla kyseeseen ai-
nakin se, ettd rekisterdityyn toimialaan kuuluva liiketoiminta ei haltijasta riippumattomista
syisté ole vield pddssyt kdyntiin.

Toisaalta rekisterdinti voitaisiin kumota osittain myos silloin, kun sen sekoitettavuus toisen
toiminimen tai tavaramerkin kanssa koskisi vain osaa toiminimen haltijan kaupparekisteriin
merkitystd toimialasta tai silloin, kun toiminimen harhaanjohtavuus koskisi vain osaa haltijan
kaupparekisteriin merkittyd toimialaa. Osittainen kumoaminen voisi tulla kyseeseen my®s, jos
rekisterdinnin kumoamista vaadittaisiin esimerkiksi toiminimen yksiléivyyden puutteen perus-
teella, esimerkiksi siksi, ettd nimi kuvailee tiettyéd osaa yrityksen toimialasta. Sitd vastoin osit-
taiskumoaminen ei kdytannossd tulisi kyseeseen haltijan elinkeinotoiminnan loppumisen pe-
rusteella.

Osittaisen kumoamisen yhteydessd PRH tai tuomioistuin antaisi tunnusmerkkioikeudellisen
ratkaisun toiminimen rekisteréinnin kumoamisesta, minkd jélkeen yritys ohjattaisiin 21 §:n
mukaisessa kohtuullisessa médrdajassa valintansa mukaan joko rekisterdiméén uusi toiminimi
tai muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttdmalld tavalla. Momentin perusteella annetta-
vassa ratkaisussa PRH tai tuomioistuin yksildisi kantajan vaatimukseen ja toiminimen kaytos-
td esitettyyn selvitykseen perustuen, miltd osin rekisterdinti kumotaan kayttdméttomyyden
johdosta.

Pykaldédn liséttavdan uuteen 4 momenttiin ehdotetaan tavaramerkkilakiehdotuksen 46 §m 4
momentin viimeistd virkettd sisdlloltdén vastaavaa sddnndstd, jonka perusteella toiminimen
kayttdmattdmyyteen perustuvaa kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ratkaistaessa ei
otettaisi huomioon sellaista hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltdneen kolmen kuukau-
den aikana tapahtunutta toiminimen kéyttdd, jonka kéyton valmisteluun on ryhdytty vasta, kun
toiminimen haltija on tullut tietoiseksi mahdollisuudesta kumoamista koskevan hakemuksen
tai kanteen tekemiseen. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa sdénnosté, jonka arvioidaan
olevan kdytdnndssd hyoddyllinen sen varmistamiseksi, ettd kumoamista koskevan hakemuksen
tai kanteen esittdmistd harkitseva voi yrittdd sovinnollista ratkaisua (kuten kirjallisen suostu-
muksen saamista) toiminimen haltijan kanssa ilman riskid siitd, ettd toiminimen haltija alkaisi
kyselyn saatuaan valmistautua mahdolliseen kumoamiskanteeseen. Toisaalta voimassa olevaa
lakia on ehdotuksen suuntaisesti tulkittu siten, ettei haasteen tiedoksiannon jilkeen alkanut
toiminimen kayttd estd rekisterdinnin kumoamista. Haltijan tietoisuudella siitd, ettd kumoa-
mista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdi, tarkoitetaan momentissa sellaista konkreet-
tista tilannetta, jossa haltijaan on kyseessd olevaan toiminimeen liittyen otettu nimenomaisesti
yhteytta.

20 §. Pykélan I momentista ehdotetaan poistettavaksi maininta tyo- ja elinkeinoministerion
médrddmén viranomaisen oikeudesta ajaa kannetta rekisterdinnin kumoamiseksi. Sdénnos ei
ole tullut kiaytdnnossa sovellettavaksi.

Pykélaan ehdotetaan lisattavaksi uusi 2 momentti, jonka mukaan toiminimen rekisteréinnin
kumoamista kayttdméttomyyden perusteella voidaan tuomioistuimen lisdksi hakea myds rekis-
teriviranomaiselta. Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista, jonka mukaan rekisterdinnin
kumoamista on aina haettava kanneteitse markkinaoikeudelta. Viranomaismenettelyn rajaami-
nen toiminimen kdyttimattdmyyteen perustuviin vaatimuksiin on tarpeen siksi, ettd asioiden
maadrad on vaikea arvioida ennakolta ja siksi, ettei ehdotetun kaltaisen menettelyn toimivuu-
desta PRH:ssa ole toistaiseksi kokemuksia. Toiminimen kdyttdmattdmyyteen perustuvien vaa-
timuksien tutkimisen arvioidaan lisdksi olevan useimmiten sen verran yksinkertaista, etti asia
voidaan késitelld osapuolten kannalta riittavélla tavalla hallinnollisessa menettelyssa.
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Rekisterdinnin kumoamisen hakemiseen rekisteriviranomaiselta ehdotetaan selvyyden vuoksi
sovellettavan 1 momenttia vastaavaa haittavaatimusta. Nimenomaisella haittavaatimusta kos-
kevalla maininnalla on tarkoitus varmistaa, ettd 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen, osin vaihto-
ehtoisten, kumoamismenettelyjen vireillepanoon sovelletaan téltd osin samoja edellytyksia.
Kumoamiskanteen vireillepanon edellytykseksi voimassa olevassa laissa sdddetyn haittavaa-
timuksen ei kaytdnnossd ole tulkittu poikkeavan prosessioikeuden yleisestd oikeudellisen in-
tressin vaatimuksesta.

Hakemuksen késittelyyn sovellettaisiin hallintolakia, jonka perusteella PRH antaisi kumoa-
mista koskevan hakemuksen tiedoksi rekisterdinnin haltijalle ja kehottaisi tité asian laatuun
nihden riittdvdssd médrdajassa lausumaan mielipiteensd ja antamaan selvityksensd asian rat-
kaisuun vaikuttavista vaatimuksista ja selvityksistd (ks. hallintolain 3234 §). Koska toimini-
men haltijan passiivisuudesta voi 20 a §:n mukaan seurata rekisteréinnin kumoaminen hake-
muksen mukaisesti, olisi tieto kumoamista koskevasta hakemuksesta ja mahdollisuudesta sel-
vityksen antamiseen toimitettava rekisterdinnin haltijalle todisteellisesti (ks. hallintolain 60 §).
Muutoksenhausta rekisterdinnin kumoamista koskevaan PRH:n pdéitokseen ehdotetaan sdddet-
tiavéksi Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:ssé.

Ehdotuksen mukaan rekisteréinnin kumoamista koskevan vaatimuksen kasittely PRH:ssa olisi
tuomioistuinmenettelyyn nihden toissijainen siten, ettd hakemusta ei otettaisi tutkittavaksi, jos
samaa toiminimed koskeva asia olisi vireilld tuomioistuimessa samojen asianosaisten kesken.
Samaa toiminimea koskevaa asiaa voitaisiin samojen asianosaisten kesken késitelld tuomiois-
tuimessa ainakin lain 18, 18 a, 19, 23 tai 27 §:n perusteella. Ehdotus vastaa sisdlloltdén uuteen
tavaramerkkilakiin ehdotettavan 61 §:n 1 momenttia.

Hallinnollisen menettelyn toissijaisuudesta seuraa, ettd toiminimen rekisterdinnin kumoamista
koskevan hakemuksen késittely raukeaisi 3 momentin mukaisesti PRH:ssa, jos samojen asian-
osaisten vilinen ja samaa toiminimeéd koskeva kanne pannaan vireille. Téllainen kanne voisi
olla jokin edelld 2 momentin perusteluissa mainituista kanteista, kuten esimerkiksi 20 §:n mu-
kainen kanne rekisterdinnin kumoamiseksi tai 27 §:n mukainen kanne sen vahvistamiseksi, et-
ta haltijalla on oikeus toiminimeen. Sadannokselld annettaisiin menettelyn kummallekin osa-
puolelle mahdollisuus péattaa asia rekisteriviranomaisessa ja saada se tuomioistuimen kasitel-
tavéiksi. Sddnnds on tarpeen niiden ongelmien ja késittelyn tarpeettoman viivdstymisen vélt-
tdmiseksi, joita samaa toiminimed koskevien vaatimuksien késittelystd samojen asianosaisten
kesken yhtd aikaa kahdessa eri menettelyssd voi seurata. Ehdotus vastaa sisélloltdén uuden ta-
varamerkkilain 61 §:n 2 momenttia tavaramerkin hallinnollisen menettdmis- tai mitdtéintime-
nettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta.

Pykilin 4 momentissa séadettéisiin toiminimen kumoamista koskevan kanteen tutkimatta jét-
tdmisestd samoja asianosaisia ja samaa toiminimed koskevan viranomaisen ratkaisun johdosta.
Ehdotuksen mukaan tuomioistuin ei ottaisi kannetta tutkittavaksi, kun PRH on antanut samoja
asianosaisia ja samaa toiminimed koskevan hakemuksen johdosta ratkaisun, johon on haettu
muutosta, eikd asiaa ole vield lainvoimaisesti ratkaistu. Sdannds on tarpeen hallinnollista ku-
moamismenettelyd koskevan asianmukaisen muutoksenhaun varmistamiseksi. Liséksi ei olisi
prosessiekonomisesti jarkevad tai asianosaisten oikeusturvan kannalta tarpeellista, ettd samaa
asiaa tutkittaisiin osin samoissa tuomioistuimissakin mahdollisesti kahteen kertaan. Ehdotus
vastaa sisdlloltddn uuden tavaramerkkilain 61 §:n 3 momenttia tavaramerkin hallinnollisen
menettdmis- tai mitdtdintimenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta.

Pykélan 5 momentissa sdddettaisiin toiminimen kumoamista koskevan lainvoimaisen ratkai-

sun oikeusvoimavaikutuksesta. Ehdotuksen mukaan uutta toiminimen kumoamista koskevaa
hakemusta tai kannetta ei aiemman hakemuksen tai kanteen lainvoimaisen ratkaisun jdlkeen
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otettaisi tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa toiminimed, samaa vaati-
musta ja samoja perusteita. Arvioitaessa sitd, onko kyse samasta vaatimuksesta ja perusteesta,
olisi asiassa otettava huomioon muun muassa se, kohdistuvatko kumoamista koskevat vaati-
mukset samoihin toimialan osiin. Téstd voitaisiin poiketa, jos olosuhteet ovat olennaisesti
muuttuneet. Muun muassa ajan kuluminen voi johtaa siihen, ettd kumoamista toiminimen
kayttamattomyyden perusteella on syyta arvioida uudelleen.

Lain 1 §:n 3 momentin perusteella pykéldd sovellettaisiin myds kaupparekisteriin merkittyyn
aputoiminimeen.

20 a §. Pykélddn ehdotetaan selvyyden vuoksi sddnnoksid 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen ratkaisemisesta. Ehdotuksen mukaan PRH
ratkaisisi toiminimen kumoamista koskevan asian hakemuksen sekd hakijan ja toiminimen
haltijan lausuntojen ja selvitysten perusteclla. PRH ei siten miltdan osin vastaisi asian ratkai-
semiseksi tarvittavien tietojen tai selvityksen hankkimisesta eikd ratkaisussaan ottaisi viran
puolesta huomioon esimerkiksi mahdollisia kaupparekisteristd ilmenevié toiminimen kayttoa
koskevia tietoja.

Jos kumottavaksi haetun toiminimen haltija ei antaisi asiassa lausuntoa, ratkaistaisiin vaatimus
lahtokohtaisesti hakemuksen mukaisesti. Tdmé voisi tarkoittaa rekisterinnin kumoamista jo-
ko kokonaan tai osittain. Kdytédnnossé saénnos tulisi sovellettavaksi tapauksissa, joissa toimi-
nimen haltija jéttdytyisi menettelyssd tdysin passiiviseksi. Jos toiminimen haltija ennen asian
ratkaisua lausuisi PRH:lle mielipiteensd ja/tai toimittaisi asian ratkaisemiseksi tarvittavaa sel-
vitystd, olisi tillainen selvitys otettava huomioon kumoamista koskevassa hakemuksessa esi-
tettyd vaatimusta tutkittaessa. Toiminimen rekisterdinnin kumoaminen hakemuksen mukaises-
ti estyisi, jos hakemus olisi ilmeisen perustecton. Kadytdnnossa tdma voisi tulla kyseeseen esi-
merkiksi, kun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua erittdin hyvin vakiintuneen ja yleisesti tun-
netun toiminimen rekisterdinnin kumoamista haettaisiin kdyttaméttomyyden perusteella.

21 §. Pykélaa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettd siitd kdy ilmi rekisteriviranomaisen 20 §:n 2
momentin mukainen toimivalta pédttdd rekisterdinnin kumoamisesta. Liséksi sddnndksesté
chdotetaan poistettavaksi maininta siitd, ettd kohtuullinen méardaika koskee ainoastaan uuden
toiminimen ilmoittamista rekisteriin. Ndin muutettuna sdénnos kattaa myos sen, ettd osittain
kumotun toiminimen haltija voisi rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen asettamassa koh-
tuullisessa méirdajassa uuden toiminimen ilmoittamisen sijaan muuttaa toiminimen rekiste-
rointid toimialan osalta siltd osin, kuin rekister6inti on kumottu.

Jos kumotun toiminimen haltija ei rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen maarddmassi
kohtuullisessa méddrédajassa ryhdy tarvittaviin toimiin rekisterdidyn toiminimen tai toimialan
muuttamiseksi, toiminimi poistetaan rekisterista.

Lain ehdotetaan tulevaan voimaan pdivana kuuta 20 .

Koska kiyttaméttomyyteen perustuva osittaisen kumoamisen mahdollisuus kohdistuu myos
sellaisiin ennen lain voimaantuloa rekisterdityihin toiminimiin, joiden haltijat eivét toimini-
med rekisterdidessddn ole voineet varautua lain muutokseen, ehdotetaan lain 19 §:n 3 mo-
menttia ja 20 §:n 2 momenttia sovellettavaksi ennen lain voimaantuloa rekisterdityihin toi-
minimiin kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lisdksi ennen lain voimaantuloa rekis-
terdityjen toiminimen haltijat voisivat kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta muutosil-
moituksella kaupparekisteriin maksutta tdsmentéd toimialaansa aiemman kaupparekisteriin
ilmoitetun toimialan puitteissa. Ilmoituksen tekeminen tapahtuisi kaupparekisterilain mukai-
sena muutosilmoituksena, ja sen maksuttomuudesta sdédettéisiin erikseen Patentti- ja rekiste-
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rihallituksen suoritteista perittdvistd maksuista annetuissa asetuksessa. Koska kaytdnnossi
sdhkoiseen asiointipalveluun ei ole mahdollista toteuttaa maksutonta rajattua ilmoitusmahdol-
lisuutta médrdaikaista menettelyé varten kohtuullisin kustannuksin, muutosilmoituksesta perit-
téisiin hakemuksen yhteydessd muutosilmoitusta koskevat normaalit maksut, ja jos kyse olisi
sddanndksen mukaisesta, siirtyméajassa tehtévisti toimialan tdismennysilmoituksesta, PRH pa-
lauttaisi maksun hakijalle jalkeenpéin.

2.4 Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
49 luku Erdiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §. Teollisoikeusrikos. Sddnndstd on tarpeen muuttaa uuden tavaramerkkilain johdosta. Li-
sdksi sddnnoksen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan nimenomaisesti EU-tavaramerkin
ja yhteisomallin loukkaus. Teollisoikeusrikoksen kohteena voi nykyisin olla vain sdédnnokses-
sd viitattujen lakien maééritteleméd yksinoikeus (KK0:2018:36, H20 MOP). Tésté syystd EU-
tavaramerkki ja yhteisomalli lisdttdisiin nimenomaisesti rangaistussddnnokseen. Tavaramerk-
kilakiin ehdotettujen muutosten johdosta péivitettdisiin pykdldn 1 momentin viittaussdannos
tavaramerkkilakiin ja samalla poistettaisiin viittaus yhteismerkkilakiin, joka kumotaan ehdote-
tun tavaramerkkilain 106 §:n 2 momentissa. EU-tavaramerkkien ja yhteisdmallien lisddmisen
johdosta sddnndkseen lisattaisiin viittaus myods EU-tavaramerkkiasetukseen sekd yhteisomal-
lista annetun neuvoston asetukseen ((EY) N:o 6/2002).

Vaikka yleensd rikosoikeudellisissa sddannoksissd pyritddn laillisuusperiaatteen vuoksi viitta-
maan lain tiettyihin pykéliin tai asetuksen tiettyihin artikloihin, jotta teonkuvausta koskeva
sadntely olisi mahdollisimman tarkkarajaista ja tismaéllistd, tavaramerkin ja mallioikeuden yk-
sinoikeuden siséllostd johtuen viittaamista tiettyihin pykaéliin tai artikloihin ehdotetussa sdén-
noksessd ei pidetd tdssd yhteydessd mahdollisena. Jéljempénd kdydaén lépi tavaramerkin, EU-
tavaramerkin seké yhteisomallin yksinoikeuden kannalta olennaisimmat pykalét tavaramerkki-
laissa seka artiklat EU-tavaramerkkiasetuksessa ja yhteisomallista annetussa asetuksessa.

Pykélan I momentin 1 kohdassa viitattaisiin tavaramerkkilain mukaiseen yksinoikeuteen. Re-
kisterdidyt tavaramerkit ovat nahtavissa julkisessa tavaramerkkitietokannassa, jota PRH pitda.
Tietokannasta kdy ilmi sekd suojattu merkki etté luettelo rekisterdinnin kattamista tavaroista ja
palveluista. Koska yksinoikeus koskee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista kéyttdd elin-
keinotoiminnassa, tulevat sovellettavaksi tavaramerkkilain yksinoikeutta koskevat sdénnokset.
Tavaramerkkilain 3 §:ssd sdddettdisiin yksinoikeuden saamisesta rekisterdimalld. Sddnnokses-
sé tuotaisiin esiin yksinoikeuden saamisen tapa ja yksinoikeuden saamisen ajankohta. Lain 4
§:ssé tuotaisiin esiin mahdollisuus saada yksinoikeus tavaramerkkiin my6s ilman rekisterdin-
tid, kun tavaramerkki on vakiinnutettu. Lain 5 §:ssé sdéddettéisiin yksinoikeuden siséllosta.
Yksinoikeus koskisi elinkeinotoimintaa ja merkin kdyttod tavaroiden tai palvelujen tunnukse-
na. Lain 5 § siséltdisi kolme suojan tasoa. Kyseisen pykéldn 1 kohdan mukaan elinkeinotoi-
minnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa kayttdd tavaroiden tai palvelujen
tunnuksena merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten rekisterdity tai
vakiintunut tavaramerkki. Pykéldn 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavara-
merkin haltijan suostumusta saisi kéyttdd tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkié, joka
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, joka on rekisterdity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluita varten. Pykéldn 3 kohdassa séddettdisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annetta-
vasta suojasta. Lakiehdotuksen 6 §:sséd tdsmennettiisiin tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen
kuuluvat merkin kéyttdtavat. Lain 7 §:n mukaan rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla olisi oi-
keus kieltdd kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessé tavaroita kolman-
nesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovutettaisi vapaaseen liikkeeseen. Téllaisen kiel-
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to-oikeuden edellytyksena olisi, ettd tavaroissa on merkki, joka on sama kuin kyseisié tavaroi-
ta tai palveluita varten rekisteroity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta
ominaisuuksiltaan téllaisesta tavaramerkisti. Lakiehdotuksen 8 §:ssé sdddettéisiin yksinoikeu-
den rajoituksista. Lakiehdotuksen 9 § siséltiisi sddnnoksen tavaramerkin antamien oikeuksien
sammumisesta.

Edelld mainittujen 3-9 pykélien sisdltod on kuvattu tarkemmin kyseisten pykélien yksityis-
kohtaisissa perusteluissa. Tavaramerkin antama suoja koskee vain elinkeinotoimintaa, misté
syysta pelkéstién yksityisié ja henkilokohtaisia tarpeita tyydyttdméaéin tarkoitettu, taloudellista
merkitystd vailla oleva valmistus tai kdyttd jad yksinoikeussuojan ja siten myds teollisoikeus-
rikossddannoksen ulkopuolelle. Vaikka tavaramerkin antaman yksinoikeuden siséltd periaat-
teessa kay ilmi edelld kuvatuista pykalistd, on syytd huomioida, ettd myods muualla laissa ole-
vat sddnnokset saattavat vaikuttaa tilanteen arvioon. Esimerkiksi lain 15 §:n mukaan aiemman
tavaramerkin haltija voi menettdd oikeutensa kieltdd myohemmaén rekisterdidyn tai vakiintu-
neen merkin kdyttd, jos hén on tietoinen merkin kéytostd, muttei ryhdy 5 vuoden sisélla toi-
menpiteisiin merkin kadyton kieltdmiseksi. Télloin tavaramerkin yksinoikeutta ei voida katsoa
loukatun eiké néin ollen teollisoikeusrikossdénndskédn soveltuisi.

Ehdotetun sdédnnoksen sanamuodon mukaan sddnnds soveltuisi tilanteisiin, joissa joku sdén-
noksessd mainituin edellytyksin loukkaa tavaramerkkilain mukaista yksinoikeutta. S&annds
kattaisi néin ollen kaikki tavaramerkkilain mukaiset yksinoikeudet, joihin kuuluvat kansallis-
ten tavaramerkkien lisdksi yhteiso- ja tarkastusmerkit sekd Suomessa voimassa olevat kan-
sainviliset rekisterdinnit. Ehdotetun tavaramerkkilain mukaan edelld mainittuja oikeuksia suo-
jataan tavaramerkkind ja niihin padsaantoisesti sovelletaan, mitd tavaramerkeistd sdddetdan.

Pykélan I momentin 2 kohtaan liséttdisiin uutena viittaus EU-tavaramerkkiin. Yksinoikeus
EU-tavaramerkkiin perustuu EU-tavaramerkkiasetukseen, ja EU-tavaramerkkejd hallinnoiva
viranomainen on EUIPO. Sidinnds soveltuisi sanamuotonsa mukaisesti tilanteisiin, joissa joku
sddnndksessd mainituin edellytyksin loukkaa EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoike-
utta EU-tavaramerkkiin. Sdannos kattaisi ndin ollen EU-tavaramerkkien lisdksi myos Euroo-
pan unioniin kohdennetut kansainvéliset rekisterdinnit, joista sdddetddn EU-
tavaramerkkiasetuksen XIII luvussa sekd EU-tarkastusmerkit ja EU-yhteisomerkit, joista sda-
detddn EU-tavaramerkkiasetuksen VIII luvussa.

Rekisterdidyt EU-tavaramerkit ovat ndhtévissi julkisesta tavaramerkkirekisteristé, jota EUIPO
pitdd. EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta kdy ilmi seké suojattu merkki ettd luettelo rekiste-
roinnin  kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus koskee EU-
tavaramerkkiasetuksen mukaan vain tietynlaista kdyttod elinkeinotoiminnassa, tulee yksinoi-
keuden sisdllon maarittdmisessd sovellettavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen yksinoikeutta kos-
kevat sdannokset. Asetuksen 1 artiklassa midritelldin EU-tavaramerkki. Artiklan 2 kohdan
mukaan EU-tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla
unionissa: sen voi rekisterdidd ainoastaan olemaan voimassa koko unionissa, sen voi luovut-
taa, siitd voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettdi tai julistaa mitdttdméksi ja sen kéyt-
t0 voidaan kieltdd ainoastaan koko unionissa. EU-tavaramerkin antamista oikeuksista sddde-
tddn EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklassa. Yksinoikeus EU-tavaramerkkiin koskee artiklan
1 kohdan mukaan elinkeinotoimintaa ja tunnuksen kéyttdd tavaroiden tai palvelujen tunnukse-
na. Artiklan 2 kohta siséltdd kolme suojan tasoa. Artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan elin-
keinotoiminnassa ei ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa kayttda tunnusta, joka on
sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki. Kohdan b alakohdan
mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa kéyttda tun-
nusta, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitd kéytetddn samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekiste-
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roity, jos tdimé aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuk-
sen ja tavaramerkin vélisestd mielleyhtyméstd. Kohdan ¢ alakohdassa sdddetddn laajalti tunne-
tuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Sdénnoksen mukaan elinkeinotoiminnassa ei il-
man EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa kéyttdéd tunnusta, joka on sama tai samankal-
tainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitd, kiytetdédnko sité sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivét ole samankaltaisia kuin ne, joita
varten EU-tavaramerkki on rekisterdity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnet-
tu unionissa ja merkin aiheeton kaytté merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéoikeutettua hyviksi kayttdmistd taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

Yksinoikeuden sisdllon kannalta oleellisia ovat myos 10 artikla, jossa sdddetddn oikeudesta
kieltdd valmistelutoimet paillysten tai muiden keinojen kdyton osalta, 11 artikla, jossa tés-
mennetddn pdiva, josta oikeudet tulevat voimaan kolmansiin osapuoliin ndhden, 13 artikla,
jossa saddetdén kiellosta kéyttdd asiamiehen tai edustajan nimissé olevaa EU-tavaramerkkid,
14 artikla, jossa sdddetdéin EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvista rajoituksista sekd 15
artikla, jossa sdddetddn EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumisesta. Merkityksel-
linen on my0s 6 artikla, jonka mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisterdinnilld. Euroopan
unionin nimeévastd kansainvélisestd rekisterdinnistd sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen
XII luvun 1 ja 3 jaksossa (artiklat 189—206). Unionin nimedvin kansainvélisen rekisterdinnin
vaikutuksista sdddetddn asetuksen 189 artiklassa. Artiklan 2 kohdan mukaan unionin nimea-
villd kansainviliselld rekisterdinnilld on sama vaikutus, kuin tavaramerkin rekisteréinnilla
EU-tavaramerkiksi. EU:n nimeévén kansainvélisen rekisterdinnin mukaisen yksinoikeuden si-
séltoon sovelletaan siten asetuksen edelld kuvattuja 9—15 artikloita.

Kuten edelld on todettu, ehdotetun sddnndksen viittaus EU-tavaramerkkiin kattaa EU-
yhteisomerkin ja -tarkastusmerkin. EU-tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan mukaan Euroopan
unionin yhteisomerkkind voi olla EU-tavaramerkki, joka on tilld tavalla nimetty hakemusta ja-
tettdessd ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut mui-
den yritysten tavaroista tai palveluista. Artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen I-VII ja IX—XIV
lukua sovelletaan EU-yhteisomerkkeihin, jollei toisin sdddetd. EU-tarkastusmerkista sdddetddan
asetuksen 83 artiklassa. EU-tarkastusmerkki on EU-tavaramerkki, joka on tdlla tavalla nimetty
hakemusta jétettdessd ja joka voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut ma-
teriaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai mui-
den ominaisuuksien osalta, maantieteellistd alkuperdd lukuun ottamatta, tavaroista ja palve-
luista, joita ei ole varmennettu tilli tavalla. Artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen [-VII ja IX-
XIV lukua sovelletaan EU-tarkastusmerkkeihin, jollei toisin sdddeta.

Kuten kansallisen lain osalta, yksinoikeuden sisdltd ja teon rangaistavuus eivit tyhjentévésti
kéy ilmi edelld kisitellyistd sddnnoksistd, vaan myds muut kuin edelld kuvatut artiklat voivat
vaikuttaa siihen, voidaanko yksinoikeutta katsoa loukatun. EU-tavaramerkin haltija voi 16 ar-
tiklan mukaisissa tilanteissa menettdd oikeutensa kieltdd myohemmaén rekisteréidyn EU-
tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin kdyton esimerkiksi, jos hin on ollut tietoinen mer-
kin kaytostd, muttei ole ryhtynyt 5 vuoden sisélla toimenpiteisiin merkin kdyton kieltdmiseksi.

Momentin 3 kohtaan liséttéisiin uutena viittaus EU:n yhteisomalliasetuksen mukaiseen yhtei-
sOmallia koskevaan yksinoikeuteen. Rekisterdidyt yhteisomallit ovat ndhtavissé julkisessa re-
kisterissd, jota EUIPO pitdd. Rekisterissd on ndhtdvissd yhteisomallin esitys, joka on tyypilli-
sesti valokuva tai piirustus. Asetuksen 1 artikla sisiltdéd yhteisomallin mééritelméin. Artiklan 2
kohdan mukaan yhteisdmallilla suojataan sekd rekisterdityd yhteisomallia, ettd rekisterdima-
tontd yhteisomallia. Artiklan 3 kohdan mukaan yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen. Sen
oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisdssé. Se voidaan rekister6idi ja luovuttaa,
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siitd voidaan luopua, se voidaan julistaa mitdttoméksi ja sen kayttd voidaan kieltdd ainoastaan
koko yhteisossd. Asetuksen 10 artiklassa sdddetddn yhteisomallin antaman suojaan laajuudes-
ta. Artiklan 1 kohdan mukaan yhteisomallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit,
joista asiantunteva kayttdjé ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan
laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssa. Yh-
teisomallin yksinoikeuden kannalta merkityksellisid olisivat liséksi muun muassa asetuksen 19
artikla, jossa sdddetddn yhteisomallin antamista oikeuksista, 20 artikla, jossa sdddetddn oike-
uksien rajoituksista sekd 21 artikla, jossa sdddetddn oikeuksien sammumisesta. Lisdksi huomi-
oon tulisi ottaa muun muassa asetuksen 22 artikla, jossa sdddetddn kolmannen henkilon oikeu-
desta kéyttda mallia tietyin edellytyksin.

Momentin 2 ja 3 kohdissa mainitut yksinoikeudet perustuvat EU:n asetuksiin, jotka ovat suo-
raan sovellettavaa oikeutta Suomessa. EU-tavaramerkkié ja yhteisomallia hallinnoiva viran-
omainen on EUIPO. Kuten edelld esityksen yleisperusteluiden jaksossa 2.3 nykytilan arvio on
tuotu esiin, korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettei voimassa olevan
sadannoksen sanamuodon voida katsoa kattavan EU:n laajuisia oikeuksia. Edelld on myos pe-
rusteltu tarvetta sisdllyttdd ndma yksinoikeudet rikoslain teollisoikeusrikoksena rangaistaviksi.

Pykéléaan on lailla 27/2016 lisdtty uusi 2 momentti, joka tulee voimaan asetuksella sdddettava-
nd ajankohtana. Pykildn 1 momenttiin ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutusta 2 momentin
siséltdon tai voimaantuloon.

2.5 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6 §. Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen pddtdkseen teollisoikeudellisissa ja kaup-
parekisteriasioissa. Pykala sisdltdd luettelon asioista, joissa PRH:n péétokseen haetaan muu-
tosta valittamalla markkinaoikeuteen. Pykélan / momentin 5 kohtaan liséttéisiin PRH:n péitos
yhteisomerkkid, tarkastusmerkkid tai kansainvélisté rekisterdintié koskevassa asiassa. Muutos
olisi luonteeltaan selventiva eikd silld muuteta oikeustilaa. Liséksi momenttiin liséttéisiin uusi
7 kohta, jonka mukaan muutosta voidaan hakea myds silloin, kun paatokselld on ratkaistu ha-
kemus toiminimen rekisteréinnin kumoamisesta. Sdannds on tarpeen toiminimilakiin ehdote-
tun muutoksen johdosta, kun PRH voisi jatkossa kumota toiminimen rekisteréinnin kokonaan
tai osittain my0s hallinnollisessa menettelyssa.

2.6 Laki oikeudenkiiynnisti markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
1 luku Yleiset sddnnokset

4 §. Teollis- ja tekijinoikeudelliset asiat. Pykidldssd sdddetdén asioista, jotka kuuluvat markki-
naoikeuden toimivaltaan teollis- ja tekijanoikeudellisina asioina. Tavaramerkkilain muutosten
johdosta on tarpeen péivittdd pykélan I momentin 7 kohdan viittaus uuteen tavaramerkkila-
kiin. Yhteismerkkilain kumoutuessa on lisdksi tarpeen poistaa momentin 8 kohta tarpeettoma-
na. Lain /12 kohdassa péivitettiisiin viittaus Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin.

4 luku Teollis- ja tekijanoikeudellisten asioiden késittely

24 §. Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajdrjestelmdt. Pykdlan 2
momentti sisaltdd viittaussddnnoksen yhteisomallia ja EU-tavaramerkkid koskevaan EU-
tasoisen sddntelyyn. Koska viitattu yhteison tavaramerkistd annettu asetus on sittemmin Kkor-
vattu EU-tavaramerkkiasetuksella, piivitettiisiin momentissa yhteisén tavaramerkki EU-
tavaramerkiksi ja lisiksi sdddosviittaus kohdistumaan EU-tavaramerkkiasetukseen.
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2.7 Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijinoikeuksia koskevissa riita-asioissa an-
netun lain 1 §:n muuttamisesta

1 §. Soveltamisala. Pykéldssé sdddetidn asioista, joihin sovelletaan lakia todistelun turvaami-
sesta teollis- ja tekijdnoikeuksia koskevissa riita-asioissa. Tavaramerkkilain muutoksen joh-
dosta on tarpeen paivittdd pykéldn 1 momentin 5 kohdan viittaus uuteen tavaramerkkilakiin.
Lisdksi 1 momentin 8 kohdassa muutettaisiin kasvinjalostajan oikeudesta annetun lain nume-
ro. Aiempi kasvinjalostajan oikeudesta annettu laki (789/1992) on kumottu ja kasvinjalostajan
oikeudesta sdddetién nyt laissa 1279/2009.

2.8 Laki mallioikeuslain muuttamisesta

35 §. Pykaldd ehdotetaan muutettavan siten, ettd mallioikeusrikkomusta koskeva 2 ja 3 mo-
mentti poistettaisiin sédnnoksesti ja siirrettdisiin omaksi uudeksi pykalédksi (35 b). Liséksi py-
kalda tarkistettaisiin lisd&imallé sithen viittaus yhteisomalliin. Jédljempand 35 b §:n perusteluis-
sa todetuin tavoin mallioikeusrikkomusta koskevaan sddnnokseen ehdotetaan liséttdvan ni-
menomainen maininta yhteisomalleista. Ehdotettuun 35 §:4én, joka koskisi mallin loukkausta,
chdotetaan lisdttdvdn vastaava maininta yhteisomalleista. Yhteisomallista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 6/2002 81 artiklan mukaan jdsenvaltioiden yhteisomalleja kasittelevilla
tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista esimerkiksi yhteisomerkkien loukkaus-
kanteet. Suomessa timé tuomioistuin on markkinaoikeus. Ehdotettu muutos ei muuta oikeusti-
laa, silld markkinaoikeus on téhénkin asti ratkaissut yhteisomalleja koskevat loukkauskanteet.
Muutos olisi téltd osin selventava.

Kansallisen mallioikeuden ja yhteisomallin liséksi sdédnnds kattaa myds yksinoikeuden Suo-
messa voimassa olevaan mallin kansainvéliseen rekisterdintiin, joista sdddetddn mallioikeus-
lain 8 a luvussa. Ehdotetun sddnnoksen sanamuodon mukaan sddnnds soveltuu tilanteisiin,
joissa joku loukkaa mallioikeuslain mukaista mallioikeutta. Mallin kansainvélinen rekisterdin-
ti on myds mallioikeuslain mukainen mallioikeus.

35 a §. Edella 35 §:44n tehtdvien muutosten johdosta 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttiin tehtéisiin
tekniset korjaukset niiden siséltdmiin lakiviittauksiin. Pykaléstéi poistettaisiin maininnat 35 §:n
1 momentista ja viitattaisiin ainoastaan 35 §:84n.

35 b §. Mallioikeuslakiin ehdotetaan lisattdvan uusi 35 b §, johon siirrettiisiin voimassaolevan
lain 35 §:n 2 ja 3 momentissa olevat mallioikeusrikkomusta koskevat sddnnokset.

Pykéldan I momentti koskisi mallioikeusrikkomusta. Voimassaolevaan 35 §:n 2 momenttiin
verrattuna sdénnostd ehdotetaan muutettavaksi siten, ettd siitd kdy selkeésti ilmi, ettd sdannos
kattaa my0s yhteisomallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaisen yksinoi-
keuden yhteisomalliin. Nykytilaan verrattuna sddnnokselld laajennettaisiin siten mallioikeus-
rikkomusta koskevan sddnnoksen soveltamisalaa kattamaan myds yhteisomallin loukkauksen.
Korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettd rikoslain 49 luvun 2 §:n mu-
kaisen teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistd koskee vain nimettyjen kansallisten lakien vastai-
sia oikeudenloukkauksia, eikd EU-tavaramerkkiasetuksen ja yhteisomalliasetuksen mukaisia
EU-tavaramerkki- ja yhteisomallioikeuksia (KKO:2018:36, H20 MOP). Todennikdisesti mal-
lioikeusrikkomusta koskevaa sddnndstéd tulkittaisiin vastaavalla tavalla. Koska yhteisomallit
antavat haltijalleen kansallista mallioikeutta vastaavan suojan, ja koska yhteisomalli on myds
Suomessa voimassa, on sitd perusteltua suojata kansallista yksinoikeutta vastaavalla tavalla.

Yhteisomalleja hallinnoiva viranomainen on EUIPO ja se pitdd yhteisomalleista julkista rekis-
terid. Yksinoikeus yhteisomalliin méérittyy yhteisomalliasetuksen perusteella. Yksinoikeuden
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kannalta merkityksellisid asetuksen sddnndksid ovat muun muassa artiklat 1-3, 10 ja 19-22.
Asetuksen 1 artikla sisdltdd yhteisomallin médritelmén. Artiklan 2 kohdan mukaan yhteiso-
mallilla suojataan seké rekisterdityd yhteisomallia, ettd rekisterdiméatonté yhteisomallia. Artik-
lan 3 kohdan mukaan yhteisomalli on luonteeltaan yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat
samanlaiset kaikkialla yhteisossd. Se voidaan rekisterdidé ja luovuttaa, siitd voidaan luopua, se
voidaan julistaa mitdttoméaksi ja sen kdytto voidaan kieltdd ainoastaan koko yhteisossa. Ase-
tuksen 10 artiklassa sdddetddn yhteisdomallin antaman suojaan laajuudesta. Artiklan 1 kohdan
mukaan yhteisomallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva kéyt-
tdjd ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa
on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssd. Asetuksen 19 artiklassa
sdddetddn yhteisomallin antamista oikeuksista, 20 artiklassa oikeuksien rajoituksista, 21 artik-
lassa oikeuksien sammumisesta ja 22 artiklassa kolmannen henkilon oikeudesta kdyttdd mallia
tietyin edellytyksin.

Kansallisen mallioikeuden ja yhteisomallin liséksi sdénnds kattaa myds yksinoikeuden Suo-
messa voimassa olevaan mallin kansainvéliseen rekisterdintiin, joista sdddetééin mallioikeus-
lain 8 a luvussa. Ehdotetun sddnndksen sanamuodon mukaan sddnnds soveltuu tilanteisiin,
joissa joku tahallaan loukkaa mallioikeuslain mukaista mallioikeutta. Mallin kansainvalinen
rekisterdinti on myds mallioikeuslain mukainen mallioikeus. Mallioikeuslain 44 d §:n mukaan
mallioikeuden kansainviliselld rekisterdinnilli on sama vaikutus kuin kansallisella mallioi-
keushakemuksella.

Pykidldn 2 momentissa sdddettiisiin siitd, ettd mallioikeusrikkomus on asianomistajarikos.
Sadnnoksen sanamuotoa muutettaisiin sen kieliasun osalta vastaamaan muita saman tyyppisia
sddnndksid. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa sdédnnoksen soveltamisalaa.

37 §. Pykilan 2 momenttiin tehtdisiin tekninen muutos, jossa viittaus voimassaolevan lain 35
§:44n muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun 35 b §:44n. Lisdksi sddnnoksen kieliasua tarkis-
tettaisiin. Muutokset ei vaikuta sddnndksen soveltamisalaan tai oikeustilaan.

43 a §. Pykélan I momenttiin tehtdisiin tekninen muutos, jossa viittaus voimassaolevan lain 35
§:n 2 momenttiin muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun 35 b §:44n. Muutos ei vaikuta sdén-
noksen soveltamisalaan tai oikeustilaan.

3 TARKEMMAT SAANNOKSET JA MAARAYKSET

Yksityiskohtaisempia mééridyksid tavaramerkkihakemusten ja tavaramerkkirekisterin siséllos-
td annetaan voimassa olevassa tavaramerkkiasetuksessa 296/1964. Voimassaolevassa asetuk-
sessa on hyvin yksityiskohtaisesti mééritelty, mitd tavaramerkkirekisteriin tulee merkitd (2—6
§). Taltd osin sdédntelyd ehdotetaan yksinkertaistettavan ja asiasta sdddettdvin ehdotettavan
lain 26 §:n 1 momentissa. Voimassaolevan asetuksen 7-10 §:ssé sdddetddin tavaramerkkiha-
kemuksen sisédllostd ja hakemispdivadn vaikuttavista seikoista. Hakemispdiva on tavaramerkin
hakijan kannalta erittdin tarked, silld yksinoikeus tavaramerkkiin syntyy paasaantoisesti hake-
mispdivastd, joten taltd osin hakemispdivadn vaikuttava sddntely on sisdllytetty ehdotetun lain
16 §:44n. Tavaramerkkihakemuksen etuoikeudesta, joka vastaavasti vaikuttaa yksinoikeuden
alkamishetkeen, sdddetiéin voimassa olevan asetuksen 17—17c §:ssé. Téltd osin séédntely on si-
séllytetty ehdotetun lain 18-19 §:d4n.

Voimassaolevan asetuksen 11 §:ssid sdddetddn véiteasian vireillepanemisesta, mihin liittyen
asiasta ehdotetaan séddettdvin ehdotetun lain 32 §:ssé. Viite tulee panna vireille méériajassa
ja asia vaikuttaa tavaramerkin haltijan oikeuksiin, joten asiasta ehdotetaan sdddettavén asetuk-
sen sijaan laissa. Voimassa olevan asetuksen 19 §:n 2 momentissa sdddetddn ilmoituksen toi-
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mittamisesta kdyttoluvan saajalle silloin kuin kéyttéluvan kohteena olevan tavaramerkin pois-
tamista pyydetdan. Koska tavaramerkin poistaminen vaikuttaa lisenssinhaltijan oikeuteen, eh-
dotetaan asiasta sdddettdvin lain 36 §:n 2 momentissa.

Voimassa olevan asetuksen 19 §:lle, joka koskee PRH:n velvollisuutta vastata yleison tiedus-
teluihin, ei ole katsottu olevan endi tarvetta, silldi PRH:n tulee noudattaa hallintolain 7 §:n
mukaista palveluperiaatetta ja tarjota 8 §:n mukaisesti neuvontaa. Tavaramerkkiasetuksen 21—
26a §:n mukaisille kuulutusta koskeville sddnndksille ei ole katsottu olevan enié tarvetta, silla
tavaramerkin rekisterdinti julkaistaisiin ehdotetun lain 24 §:n mukaisesti PRH:n verkkosivuilla
tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Ehdotetun lain 30 § siséltdisi asetuksenantovaltuuden valtioneuvostolle paperisen uudistamis-
hakemuksen tarkemmasta siséllostd. Ehdotettu tavaramerkkiasetuksen sddnnds vastaisi paa-
osin voimassaolevan asetuksen 12 §:44. Ehdotetun lain 44 § siséltdisi asetuksenantovaltuuden
muutospyyntdjen sekd luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistd koskevan pyyn-
non tarkemmasta siséllostd ja niihin liitettdvistd asiakirjoista. Ehdotetun tavaramerkkiasetuk-
sen sdannds vastaisi sisélloltéddn pddosin voimassaolevan asetuksen 13—16 §:44.

4 VOIMAANTULO

Tavaramerkkidirektiivin tdytdntdonpanon méériaika paittyy 14 paivand tammikuuta 2019 lu-
kuun ottamatta hallinnollista menettdmis- tai mititdintimenettelyd koskevaa siéntelyé, joka tu-
lee taytdntdOonpanna viimeistéddn 14 pdiviand tammikuuta 2023. Lait ehdotetaan tulemaan voi-
maan kokonaisuudessaan 1 pdivana tammikuuta 2019.

Singaporen sopimus on tullut kansainvilisesti voimaan 16 pdivanad maaliskuuta 2009. Niiden
tahojen osalta, jotka liittyvit sopimukseen sen kansainvilisen voimaantulon jélkeen, sopimus
tulee voimaan sen 28 artiklan mukaan kolmen kuukauden kuluttua siitd pdivamé&éréstd, jona
kyseinen taho on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa. Ehdotettu laki tavaramerkkioi-
keudesta tehdystd Singaporen sopimuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella sdddettdvand ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee Suomen osalta voi-
maan. Sopimus ei sisdlld maardyksid, jotka kuuluisivat Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 18 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan lainsdddantdvaltaan. Esitykseen liitty-
vin voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa ei siten ole tarpeen
saada itsehallintolain 59 § 1 momentin mukaista Ahvenanmaan maakuntapéivien hyviksyntaa.

5 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SAATAMISJARJESTYS SEKA EDUS-
KUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA KASITTELYJAR-
JESTYS

51 Suhde perustuslakiin ja sddtimisjirjestys
Englanninkielinen tavaramerkkihakemus

Perustuslain 17 §:n 1 momentti sisdltdd sdédnnokset suomen ja ruotsin kielen asemasta kansal-
liskielind. Lisdksi pykéldn 2 momentti siséltdd sdéinnokset jokaisen oikeudesta kdyttdd omaa
kieltddn, suomea tai ruotsia, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa samoin kuin sdin-
noksen julkiseen valtaan kohdistuvasta velvollisuudesta huolehtia suomen- ja ruotsinkielisen
véeston sivistyksellisistd ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.
Sddnnoksen 2 momentissa mainittu oikeus kdyttdd omaa kieltd tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa ja saada toimituskirjansa tlld kielelld rajoittuu kansalliskieliin eli suomeen ja
ruotsiin (HE 309/1993 vp, s. 65, PeVM 25/1994 vp, s. 9). Yleiset sddnnokset kansalliskielten

216



HE 201/2018 vp

kéayttod koskevien oikeuksien turvaamisesta on annettu kielilailla (2003/423). Kielilaista mah-
dollisesti poikkeavan sddntelyn tarpeellisuus on aina erikseen perusteltava (PeVL 50/2010 vp,
s. 3).

Ehdotetun tavaramerkkilain 16 §:n 4 momentissa sdddettdisiin mahdollisuudesta laittaa tava-
ramerkkihakemus vireille englanninkielell4, jolloin hakijan tulisi valita késittelykieleksi suomi
tai ruotsi. Englanninkielisen hakemuksen vireille laittaminen olisi vaihtoehto suomen ja ruot-
sinkieliselle hakemukselle. Englanninkielinen hakemus kuitenkin kasiteltdisiin PRH:ssa haki-
jan valinnan mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Mikéli tavaramerkkihakemuksessa ei olisi muo-
dollisia puutteita eikd sen rekisterdinnille olisi esteitd, hakijan ei todenndkoisesti tarvitsisi asi-
oida PRH:n kanssa lainkaan hakemuksen jattimisen jélkeen. Jos hakemuksessa olisi jotakin
puutteita tai sithen kohdistuisi hylkdysperuste, PRH huomauttaisi hakijaa hakijan valitsemalla
kielelld, ja hakijan tulisi myo0s téll4 kielelld vastata. Hakemuksen mistéédn osista, myoskéaén ta-
vara- ja palveluluettelosta, ei laadittaisi kddnnoksid suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkielisen
hakemisen salliminen helpottaisi sellaisten hakijoiden, joiden didinkieli ei ole suomi tai ruotsi,
mahdollisuutta hakea kansallista tavaramerkkia.

Tavaramerkin hakijan kannalta ehdotus merkitsee mahdollisuutta valita hakemuksen kieleksi
kansalliskielen asemesta englanninkieli. Se ei siten heikennd kenenk&én oikeutta kayttda pe-
rustuslain 17 §:n 2 momentin mukaisesti omaa kieltéddn viranomaisessa. Tallaisen perustuslain
takaamaa laajemman oikeuden myontédmistd lainsdéddnndsséd ei ole pidetty patenttiasioissa
ongelmallisena etenkdén, kun huomioon otettiin patenttiasioiden erityisluonne (vrt. PeVM
50/2010 vp, s. 4). Vastaavalla tavalla tavaramerkkiasioiden erityisluonne puoltaa tallaisen laa-
jemman oikeuden myontdmista.

Ehdotetun uudistuksen kannalta merkityksellisend voidaan pitdd sitd, ettd kielilain 2 §:n 3
momentissa annetaan viranomaisille mahdollisuus antaa parempaa kielellistd palvelua kuin
mité kielilaissa edellytetddn. My®os kielilain 9 §:n mukaan erityislainsééddédnndssd voidaan sada-
tdd oikeudesta kdyttdd viranomaisissa muita kielid kuin suomen, ruotsin ja saamen kieltd. Pe-
rustuslakivaliokunnan mietinndn mukaan (PeVM 9/2002) kielilain 2 §:n 3 momentin sadnnds-
td voidaan soveltaa myds muihin kieliin kuin suomeen ja ruotsiin. Perustuslakivaliokunta tote-
aa lausunnossaan, ettd kielilaki ei ole 3 momentin mukaan esteend antaa parempaa kielellista
palvelua kuin téssé laissa turvataan. Perustuslakivaliokunta toteaa pitdvénsd térkednd, ettd
sddnnds ymmarretiddn ilmauksena periaatteesta, joka ei ulotu vain suomen ja ruotsin kielen
kdyttoon vaan jéttdd viranomaiselle mahdollisuuden ottaa vastaan asiakirjoja ja antaa palvelua
myo6s muilla kielilld silloin, kun kenenkdin oikeudet eivit kérsi tdmén johdosta. Perustuslaki-
valiokunnan mukaan hallinnossa ja tuomioistuimissa asioivat joutuvat kansainvélistymisen
myo6td yhé useammin tukeutumaan vieraskielisiin asiakirjoihin, ja téll6in on kuitenkin kohtuu-
tonta edellyttdd asiakirjan kddnndstd, jos viranomainen vaikeuksitta ymmértdd sen siséllon ei-
vitkd mahdolliset toiset asianosaiset vaadi kddntamisté.

Ehdotetulla uudistuksella pyritddn ottamaan huomioon se tosiasiallinen toimintaympéristo,
jossa elinkeinonharjoittajat Suomessa toimivat. Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen viesto
Suomessa lisdédntyy, ja tdllaiset heikosti tai ei lainkaan kansalliskielid puhuvat henkil6t myos
harjoittavat elinkeinotoimintaa Suomessa. Esitykselld mahdollistettaisiin se, ettd hakija voisi
saada tavaramerkkihakemuksen vireille englanninkielelld. Esityksessé ei heikenneté mahdolli-
suutta kayttda tavaramerkkihakemuksen kielend suomea tai ruotsia. Samalla edistetéén kansal-
lisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttd vaihtoehtoisiin kansainvilisiin suojamuotoihin verrat-
tuna.

Kansalliskielten kdyton kannalta ehdotus johtaa erddiseen heikennykseen. Englanninkielelld
laadittua tavaramerkkihakemusta ei kdénnettdisi hakemusprosessin aikana tai sen jdlkeen
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kummallekaan kansalliskielelle. Merkityksellistd on, ettd hakemuksen tavara- ja palveluluette-
loa, joka méadrittdd tavaramerkin yksinoikeuden suojan laajuuden, ei kddnnettdisi kansalliskie-
lelle. Kolmansien osapuolten nékokulmasta ehdotus merkitsee sitd, ettd néilld ei ole mahdolli-
suutta tutustua tavara- ja palveluluetteloon suomeksi tai ruotsiksi. My6s mahdollisessa viite-
menettelysséd tai menettdmis- tai mitdtointimenettelyssd asiaa késiteltdisiin kéyttden englan-
ninkielisté tavara- ja palveluluetteloa.

Tdssd suhteessa ehdotuksen perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon
my0s perustuslain 17 §:n 2 momentin sddnnds, jonka mukaan julkisen vallan on huolehdittava
maan suomen- ja ruotsinkielisen véeston sivistyksellisistd ja yhteiskunnallisista tarpeista sa-
manlaisten perusteiden mukaan seké téhén liittyen kielilain 35 §, jossa toistetaan julkisen val-
lan velvollisuus ja jonka 3 momentin mukaan viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan
kielellistd kulttuuriperintdd ja edistdd molempien kansalliskielten kéyttdmistd. Jos olosuhteet
sitd edellyttavét, julkisen vallan on ryhdyttava erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin liittyvien
sivistyksellisten tai yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi. Julkisen vallan on sddnndsten
mukaan edistettdvd molempien kansalliskielten kéyttdmista.

Ehdotettu sddnnds ei rajaa kolmansien osapuolten perustuslain turvaamaa oikeutta kayttaa vi-
ranomaisessa omaa kieltddn, suomea tai ruotsia. Kolmannet voisivat edelleen tehdi esimerkik-
si viitteen suomenkielelld. Tavara- ja palveluluettelon kannalta oikeustila muuttuisi, silld
vaikka viite tehtdisiinkin kansalliskielelld, siiné késiteltdvé tavara- ja palveluluettelo olisi eng-
lanniksi. Tilanne vastaisi sitd, mika talldkin hetkelld on olemassa kansainvélisten rekisterin-
tien osalta. Kansainvéliset rekisterdinnit sisdltdvit vain englanninkielisen tavara- ja palvelu-
luettelon ja niitd kasitellddn rekisterdintimenettelyissd sekd mahdollisissa véitemenettelyissa
tai menettdmis- tai mitdtointimenettelyissd englanninkielistd tavara- ja palveluluetteloa kaytta-
en, vaikka itse menettelyissd kdytettdva kieli on suomi tai ruotsi. Kansainvélisten rekisterdin-
tien tavara- ja palveluluetteloja ei misséén vaiheessa kdénnetd kansalliskielille. Téltd osin eh-
dotettu sdéintely englanninkielelld jétetyistd tavaramerkkihakemuksista vastaisi kansainvélisié
rekisterdintejd koskevaa menettelyd. Muutos ei olisi nédin ollen kolmansien kielellisten oikeuk-
sien kannalta kohtuuton. Muutos ei mydskaian merkittdvasti heikennd suomen ja ruotsin kielen
asemaa tavaramerkkimenettelyissa.

Englanninkielinen tavaramerkkihakemus mahdollistaisi my0s sen, ettd hakija voisi hakea kan-
sainvilistd rekisterdintid hieman kevyemmin menettelyin. Jos kansainvélinen rekisterdinti pe-
rustuu suomeksi tai ruotsiksi jétettyyn kansalliseen tavaramerkkihakemukseen tai -
rekisterdintiin, kansainvilinen toimisto kaantia tavara- ja palveluluettelon englanniksi ja rans-
kaksi. Jos kansainvilisen rekisterdinnin perusteena oleva kansallinen hakemus olisi jo jatetty
englanniksi, voisi hakija olla varma, etti kansainvilisen rekisterdinnin suoja-alan laajuus eng-
lanniksi vastaa tdysin kansallista hakemusta tai rekisterdintié eikd siihen olisi mahdollisten
epatarkkojen kddnnosten myo6té tullut muutoksia.

Ehdotettu kansallisen tavaramerkin kielijarjestelyn muutos antaisi tavaramerkinhakijalle oi-
keuden jattda tavaramerkkihakemus englanniksi ilman velvollisuutta kddntda tavara- ja palve-
luluetteloa kansalliselle kielelle. Tavaramerkinhakijalla ei kuitenkaan olisi oikeutta saada ha-
kemustaan koskevia pédatoksid englanninkielelld, vaan asian késittelykieli olisi aina suomi tai
ruotsi. Ehdotettu kansallisen kielijérjestelyn muutos ei heikentéisi kenenkdin oikeutta kayttdd
perustuslain mukaisesti omaa kieltddn viranomaisessa, vaan ainoastaan tarjoaisi heille mahdol-
lisuuden kayttdd hakemuksen kielend englantia. Muutos ei ndin ollen ole ristiriidassa perustus-
lain kanssa.

Aineellisen tavaramerkkioikeuden ndkokulmasta ehdotettu uudistus ei merkitse olennaista
muutosta nykyiseen oikeustilaan eikd nykyisid oikeusturvakeinoja heikennetd. Kaytdnndssé
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ehdotus merkitsee tavaramerkin hakijoille vapaaehtoista menettelyd, jossa hakija voi saada
hakemuksen vireille englanninkielelld. PRH:1la on arvioitu olevan tosiasialliset edellytykset
suoriutua uudistuksesta aiheutuvista uudenlaisista tehtévista.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, ettd ehdotettu sdéntely ei vaaranna perustuslain 17
§:ssd turvattuja kielellisid oikeuksia.

Hallinnollinen tavaramerkin menettdmis- tai mitditéintimenettely sekd toiminimen kumoamis-
menettely

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa késitellyksi asian-
mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystd lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa sekd oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva paitos
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkéyttdelimen késiteltdvéksi. Sddnnos kattaa péa-
tokset riita- ja rikosasioissa samoin kuin yksilon oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa hal-
lintoasioissa. Hallintoviranomaisen pédtokset téllaisissa asioissa on siten voitava saattaa tuo-
mioistuimen tai muun riippumattoman lainkdyttoelimen késiteltdvaksi.

Oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:44 koskien tulee arvioida ehdotettavan tavaramerkki-
lain 54-57 §:44, jotka koskevat tavaramerkin menettdmistd ja mitdtdintid hallinnollisessa me-
nettémis- tai mitdtdintimenettelyssi sekd ehdotettavan toiminimilain 20 §:n 2—5 momenttia ja
20 a §:44, joissa sdddetdéin toiminimen hallinnollisesta kumoamisesta toiminimen kéayttdmat-
tomyystilanteissa.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jdsenvaltioiden on sdddettdva tehok-
kaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystd, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa
vaadittaessa tavaramerkin menettdmisté tai julistamista mitéttoméksi, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Tavaramerkkidirektiivin
myo6td PRH:een luodaan uusi hallinnollinen menettely, joka on vaihtoehto tavaramerkin me-
nettdmis- tai mitdtéintimenettelyn kdynnistdmiselle tuomioistuimessa. Vastaavanlainen hallin-
nollinen kumoamismenettely ehdotetaan sdadettdvian toiminimien osalta. Asianosainen voisi
vapaasti valita, aloittaako hén tavaramerkin menettdmisti tai mitdtdintid koskevan menettelyn
tai toiminimen kumoamismenettelyn tuomioistuimessa vai PRH:ssa hallinnollisena menette-
lynd. Ehdotettu sdéntely ei néin ollen rajoita henkilon oikeutta saada asiansa késitellyksi ja
saada oikeuksiaan koskeva pditos halutessaan tuomioistuimessa. PRH:n hallinnollisessa me-
nettdmis- tai mitdtointimenettelyssd tai toiminimen kumoamismenettelyssd antamasta pa&tok-
sestd voidaan ehdotetun lain 75 §:n mukaisesti valittaa markkinaoikeuteen, jolloin asianosai-
sella on myos tétd kautta mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ehdotettu
sddnnds on ndin ollen perustuslain 21 §:n mukainen.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin ilmaisulla ”muu riippumaton lainkéyttdelin” tarkoitetaan
tuomioistuimelle ominaiset oikeussuojavaatimukset tayttdvaa toimielinta ja kasittelyprosessia.
Ilmaisuun on sisdllytetty paitsi vaatimus oikeussuojaelimen riippumattomuudesta suhteessa
toimeenpanovaltaan my0s vaatimus ratkaisuelimen puolueettomuudesta suhteessa oikeusjutun
tai muun asian eri osapuoliin. PRH:ta ei voida pitdd perustuslain tarkoittamana riippumatto-
mana lainkdyttoelimend menettdmistéd tai mitétdintid koskevan hakemusten késittelyssd, vaan
pidsy tuomioistuimeen toteutuisi nimenomaan muutoksenhaun kautta. Perustuslakivaliokun-
nan mietinnén mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen tulee kdyda ilmi laista
(PeVL 67/2010 vp, s. 5). My0s viranomaisen toimivaltasuhteiden ldhtokohdat tulee ilmeté
laista (PeVL 45/2001 vp, s. 5). Ehdotetun tavaramerkkilain 54 §:ssi todetaan, ettd menettdmis-
td tai mitatointid koskeva hakemus tulee toimittaa PRH:lle, joka 57 §:n mukaisesti ratkaisee
sen. Menettédmisté tai mititdintiéd koskevan kanteen vireille panosta on séédetty vastaavalla ta-
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valla ehdotetun lain 58 §:ssd. Toimivaltainen tuomioistuin ja viranomainen on néin ollen sel-
vasti ilmaistu ehdotetussa tavaramerkkilaissa. Menettelyiden vaihtoehtoisuus ilmenee ehdote-
tun lain 53 §:std. PRH:n ja tuomioistuimen toimivallan suhteesta sdédettiisiin ehdotetun lain
61 §:ssd. Toiminimien osalta hallinnollisesta kumoamisesta sdddettdisiin vastaavanlaisesti eh-
dotetun toiminimilain 20 ja 20 a §:ssé.

Ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 1 ja 2 momentin mukaan menettdmisti tai mitdtintia kos-
kevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, tai jos hakemus on jo vireilld, sen kisittely
PRH:ssa raukeaa, jos samaa tavaramerkkié koskeva asia on vireilld samojen asianosaisten vé-
lilld tuomioistuimessa. Toiminimien osalta asiasta sdddettdisiin 20 §:n 2 ja 3 momentissa.
Sadnnoksilla selvennetién tuomioistuimen ja viranomaisen toimivaltaa ja korostetaan tuomio-
istuinmenettelyn ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn ndhden. Se, ettd asianosaisen me-
nettdmistd tai mititdintid tai toiminimen kumoamista koskeva hakemus PRH:ssa raukeaa tai
sitd ei oteta tutkittavaksi, el vaaranna asianosaisen oikeusturvaa, silld asiaa késiteltdisiin tal-
16in tuomioistuimessa, josta asianosainen saa perustuslain 21 §:n mukaisesti oikeuksiaan kos-
kevan péatoksen. Vaikka toinen asianosainen olisi kiynnistdnyt asian hallinnollisena PRH:ssa
menettimisti tai mitdtointid tai kumoamista koskevalla hakemuksella, toisella asianosaisella
olisi aina mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi esimerkiksi vahvistuskan-
teella tai hallinnollisen paatdksen jalkeen valituksella markkinaoikeuteen. Ehdotettu sdantely
ei ndin ollen vaaranna asianosaisen oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva
péétos tuomioistuimen késiteltdvéksi.

Ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 4 momentissa ja toiminimilain 20 §:n 5 momentissa sdi-
dettdisiin oikeusvoimasta. Kyseisen tavaramerkkilain sddnnoksen mukaan, jos tavaramerkin
menettdmistd tai mitdtdimistd koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta
menettdmistd tai mitdtointid koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia
koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkid, samaa vaatimusta ja samoja perusteita,
paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Sddntely olisi toiminimien kumoamisen
osalta vastaava. Sddnnokselld selvennettdisiin hallinnollisen ja tuomioistuinmenettelyn suhdet-
ta ja estettdisiin se, ettd sama asia késiteltéisiin lainvoimaisen ratkaisun jilkeen heti uudestaan
toisessa menettelyssd tai useampaan kertaan samassa menettelyssd. Sddnnds ei vaaranna asi-
anosaisen oikeusturvaa, silld asianosaisella on mahdollisuus saada asiansa uudelleen ratkaista-
vaksi, mikéli olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetdén menettdmis- ja mitdtdintiperus-
teista, joita hallinnollisessa menettelyssd on véhintddn voitava kasitelld. Nditd ovat muun mu-
assa tavaramerkin menettiminen sen tosiasiallisen kayttdméttomyyden perustella (19 artikla)
tai yleiseksi tai harhaanjohtavaksi nimitykseksi muuttumisen (20 artikla) perusteella tai mita-
tdiminen 4 artiklan mukaisten ehdottomien mitétdintiperusteiden tai aiempien tavaramerkkioi-
keuksien nojalla (5 artiklan 1-3 kohta). Jos hallinnollinen menettdmista tai mitdtointid koske-
va hakemus perustuu aiemmin rekisterdityyn tavaramerkkiin, hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin haltijan on voitava vedota siihen, ettd aiempaa tavaramerkkid ei ole tosiasialli-
sesti kdytetty, jolloin aiemman tavaramerkin haltijan on osoitettava merkkinsad kayttd (46 ar-
tikla). Hallinnollinen menettdmis- tai mitétointimenettely ei voi ndin ollen rajoittua pelkéstiian
riiddattomiin tapauksiin, joissa menettémistd tai mititdintid koskevan hakemuksen kohteena
oleva tavaramerkin haltija suostuu menettdmiseen tai mititdintiin tai ei vastaa hakemukseen.
Hallinnollisessa menettelysséd tulee tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan mukaisesti arvioida
osapuolten ndytt6d myos tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija kiistdd mitdtointid koskevan
hakemuksen ja asia ei ole riidaton. Tallainen tosiseikkojen selvittdiminen ja ndyton arviointi on
PRH:lle uutta. Tdmén osalta direktiivi ei kuitenkaan anna kansallista joustovaraa, vaan titi
koskeva séddntely on tiytintoonpantava kansallisesti. PRH:lla on osaavia, kokeneita tavara-
merkkikésittelijoitd, jotka seuraavat tiiviisti alan oikeuskéyténtod ja jotka ovat jo vuosien ajan
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kasitelleen esimerkiksi véitteitd. PRH:n menettdmis- ja mitdtointiratkaisuista on lisdksi mah-
dollisuus valittaa markkinaoikeuteen, joten PRH:lle hallinnollisten menettdmis- ja mitdtdinti-
menettelyiden my6téd tuleva uusi ndyton arviointiin liittyvé tehtéivd ei vaaranna asianosaisen
oikeusturvaa.

Ehdotettu sddntely on merkityksellistd my0s perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta, jonka
mukaan késittelyn julkisuus seké oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu paatos ja hakea muu-
tosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin ja hyvén hallinnon takeet turva-
taan lailla. Oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin edellytyksend on liséksi pidetty kisittelyn
suullisuutta, vaikka sité ei sdénnoksessé ole nimenomaisesti mainittu (PeVL 39/2014 vp, s. 2—
4, PeVL 31/2005 vp, s. 2—4). Perustuslain sdénnos ei estd sadtamastd lailla vahaisid poikkeuk-
sia oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin takeisiin, kunhan téllaiset poikkeukset eivit muuta
oikeusturvatakeiden asemaa padsddntond eivitkd vaaranna yksilon oikeutta oikeudenmukai-
seen oikeudenkdyntiin (ks. HE 309/1993 vp, s. 74 sekd PeVL 59/2014 vp, s. 2-3 ja PeVL
4/2010 vp, s. 3/11). Edelld mainittu perustuslain sddnnds siséltdd myos hyvén hallinnon takei-
den turvaamisen. Hyvéén hallintoon on katsottu kuuluvan sdénnoksessé edelld mainitut oikeu-
det. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentévéd. Hyvén hallinnon perusteista sddnnelléén liséksi hal-
lintolaissa, joka siséltda saannokset my0s hallintoasiassa noudatettavasta menettelysta.

Ehdotetussa hallinnollisessa tavaramerkin menettdmis- tai mitdtdintimenettelyssé tai toimini-
men kumoamismenettelysséd noudatettaisiin hallintolakia siltd osin kuin ehdotetun tavara-
merkkilain 54-57 §:114 tai toiminimilain 20 ja 20 a §:114 ei siitd poiketa. Hallintolain 37 §:ssd
sdddetdéin asianosaiselle varattavasta tilaisuudesta esittdd vaatimus tai selvitys suullisesti hal-
lintomenettelyssé tietyin edellytyksin. Lisdksi hallintolain 40 §:ssd sdddetdédn todistajan kuu-
lemisesta vakuutuksen nojalla, asianosaisen suullisesta kuulemisesta ja virka-avun antamisesta
suullisten todistuskeinojen kayttdmiseksi. Hallintolaki ei ndin ollen edellytd, etti asianosaisilla
tulee olla mahdollisuus suulliseen késittelyyn, vaan ainoastaan vaatimuksen tai selvityksen
esittdmiseen suullisesti tai suulliseen kuulemiseen tietyin edellytyksin.

Jos tavaramerkin menettdmisté tai mitdtdintid tai toiminimen kumoamista késitellddn kanteen
perusteella tuomioistuimessa, tuomioistuimen tulee noudattaa edelld mainittua perustuslain
turvaamaa kasittelyn suullisuutta koskevaa vaatimusta. Hallintolain mukaisessa hallinnollises-
sa menettimis- tai mitdtointimenettelyssé tai kumoamismenettelyssd vastaavaa vaatimusta
suullisesta késittelysté ei ole. PRH:n menettelyt ovat péédsadntdisesti kirjallisia, mutta hallinto-
lain 37 ja 40 §:n mukaisesti niissékin on mahdollisuus suulliseen kuulemiseen seké vaatimuk-
sen tai selvityksen esittdmiseen silloin, kun hallintolain mukaiset edellytykset tiyttyvét ja asi-
anosaiset tatd pyytdvat. PRH:lla on my6s mahdollisuus pyytdd virka-apua hallinto-oikeudelta
esimerkiksi todistajan kuulemiseen vakuutuksen nojalla. Mikili asianosainen toivoo asiansa
kisiteltdvan suullisesti, hdnelld on mahdollisuus nostaa hallinnollisen menettimisti tai mité-
tointid tai toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen sijasta kanne tuomioistuimessa. Eh-
dotettu sddntely ei néin ollen téltd osin vaaranna asianosaisen perustuslain 21 §:ssd turvattua
oikeusturvaa.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, ettd ehdotettu sddntely ei vaaranna perustuslain 21
§:ssd suojattua oikeusturvaa.

Omaisuuden suoja
Varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkki- ja toiminimioikeus luetaan va-
kiintuneesti perustuslain 15 §:ssd turvatun omaisuudensuojan piiriin (HE 309/1993 vp, s.

62/11, PeVL 1/1995 vp, s. 1/1I, PeVL 38/2000 vp, s. 2/, PeVL 7/2005 vp, s. 2/, sekd PeVL
27/2008 vp). Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n 1 momentin nojalla jokaisen
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omaisuus on turvattu ja 2 momentin nojalla omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpee-
seen tayttd korvausta vastaan sdddetddn lailla. Koska ehdotettavassa laissa ei ehdoteta pakko-
lunastusta tai sithen verrattavaa toimenpidettd, on ehdotusta arvioitava perustuslain 15 §:n
osalta ainoastaan omaisuuden kdyton rajoittamisen kannalta. Omaisuuden kéyttorajoitusta on
arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukaisesti. Omaisuuden suojan rajoi-
tusperusteiden hyvéksyttdvyysarvioinnin tulee perustua perusoikeusjérjestelméidn kokonaisuu-
tena, minkd lisdksi keskeisid ovat erityisesti sddntelyn tdsmallisyys- ja tarkkarajaisuusvaati-
mus, suhteellisuusvaatimus ja oikeusturvavaatimus.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n kannalta on arvioitava ehdotettavan tavara-
merkkilain 57 §:n 2 momenttia ja 107 §:n 6—9 momenttia, koska niiden voidaan katsoa rajoit-
tavan tavaramerkin haltijan oikeutta. Lisdksi arvioitavaksi tulee toiminimilain 19 §:n 3 mo-
mentti toiminimen osittaisen kumoamisen osalta sekd 20 §:n 2—-5 momentti ja 20 a § toimini-
men hallinnollisen kumoamisen osalta.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentissa on kyse siité, ettd tavaramerkkirekiste-
rointi voidaan menettdd, koska tavaramerkin haltija ei ole vastannut hénelle osoitettuun menet-
tamistd koskevaan hakemukseen ja tilloin ei katsota osoitetun, ettd tavaramerkkid olisi tosiasi-
allisesti kaytetty. Téllaisissa tilanteissa asia voitaisiin ratkaista suoraan menettimishakemuk-
sen mukaisesti, ellei hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Pddsdantdisesti tavaramerkkid tulee
ehdotetun lain 46 §:n mukaisesti kéyttda viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisterdimises-
td. Jos tavaramerkkid ei ole tosiasiallisesti tidssd ajassa kaytetty, tai kiyttd on ollut keskeyty-
neend yhtédjaksoisesti viisi vuotta, tavaramerkin rekisterdinti voidaan menettédd, jollei kaytta-
méttomyydelle ole ollut patevadd syyti. Se, kenelld on oikeudellinen intressi asiassa, voi hakea
tallaisen kayttdmattd olleen tavaramerkin rekisterdinnin menettdmistd joko hallinnollisessa
menettelyssd tai tuomioistuinmenettelyssd. Tavaramerkin haltijan vastuulla olisi siis selvittda
tavaramerkkinsd kayttd. Se, ettd tavaramerkki menetettéisiin tavaramerkin haltijan vastaamat-
tomuuden perusteella, vaikuttaisi tavaramerkin haltijan omaisuuden suojaan. Vastaavanlaisesti
sdddettdisiin toiminimen haltijan lausumatta jéttdmisen oikeusvaikutuksista tilanteessa, jossa
toiminimed haettaisiin kumottavaksi hallinnollisessa menettelyssd toiminimen kayttamatto-
myyden perusteella. Télld olisi vaikutuksia toiminimen haltijan omaisuuden suojaan tavara-
merkin haltijaa vastaavasti.

Edelld mainituin tavoin tavaramerkkidirektiivin 45 artikla edellyttdd, etté jdsenvaltiot sdétavét
tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta tavaramerkin menettdmisté tai mitétdintid koskevasta
menettelystd. Tavaramerkkien hallinnollisen menettimismenettelyn on katsottu olevan osa te-
hokasta tavaramerkkijdrjestelméd ja tirked etenkin sen vuoksi, ettd kdyttdméttomid tavara-
merkkejé saataisiin poistettua tavaramerkkirekisteristd kevyemmin menettelyin.

Koska kéytinndssd tavaramerkin menettdminen kéyttdméttomyyden vuoksi koskisi tavara-
merkkejé, joita ei ole koskaan otettu tosiasiallisesti kdyttoon tai joiden haltija on mahdollisesti
lakannut, on perusteltua, ettd silloin kun tavaramerkin haltija ei vastaa hinelle todisteellisesti
toimitettuun menettdmistd koskevaan hakemukseen, katsottaisiin, ettd tavaramerkkid ei ole
osoitettu tosiasiallisesti kdytetyn. Kyse ei olisi varsinaisesti poikkeuksesta tavaramerkin halti-
jan omaisuuden suojaan, silld tavaramerkki voidaan nykyisinkin julistaa menetetyksi kaytta-
méttomyyden perusteella.

Tavaramerkkejé tai toiminimié, joiden rekisterdinnisti on alle viisi vuotta, ei voisi vaatia me-
netetyksi tai kumottavaksi. Tavaramerkki tai toiminimi voitaisiin menettdi haltijan vastaamat-
tomuuden perusteella lisdksi ainoastaan, jos menettdmista tai kumoamista koskeva hakemus ei
ole ilmeisen perusteeton. Sdannokselld estetdén se, ettd tavaramerkki tai toiminimi menetettii-
siin ja poistettaisiin rekisteristd pelkéstidén esimerkiksi haitantekotarkoituksessa tehdyn hake-
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muksen perusteella. Sddnndkset koskisivat lisdksi ainoastaan kdyttiméattomyyteen perustuvia
menettdmis- ja kumoamistilanteita ja ainoastaan hallinnollisessa menettelyssd. Omaisuuden
suojaan tehtévé rajoitus tdyttéisi siten tdsméllisyys-, suhteellisuus ja tarkkarajaisuusvaatimuk-
set. Tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentilla ja toiminimilain 20 a §:114 tehtdvé rajoitus omai-
suuden suojaan ei olisi kohtuuton tavoitteeseensa ndhden. Tavaramerkin ja toiminimen halti-
jan tulee muutoinkin valvoa oikeuksiaan ja reagoida esimerkiksi yksinoikeuttaan loukkaaviin
toimiin. Néin ollen ei ole kohtuutonta edellyttdd, ettd tavaramerkin tai toiminimen haltija myds
reagoi yksinoikeuttansa koskeviin menettdmis- tai kumoamisvaatimuksiin sen uhalla, etti ta-
varamerkki katsotaan menetetyksi tai toiminimi kumotaan. Se, ettdi PRH katsoo tavaramerkin
menetetyksi tai kumoaa toiminimen kayttdméttomyyden perusteella, ei esté tavaramerkin hal-
tijaa saattamasta asiaa valituksella markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Omaisuuden suojaan teh-
tava rajoitus tayttdisi ndin ollen oikeusturvavaatimukset.

Ehdotettu sddntely tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentin ja toiminimilain 20 a §:n osalta tayttaa
edelld selostetuin tavoin rajoitusperusteiden hyvéksyttavyysarvioinnin tdsméllisyys-, suhteelli-
suus-, tarkkarajaisuus- sekd oikeusturvavaatimukset ja on siten perustuslain 15 §:n mukainen.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:44 koskien tulee liséksi arvioida ehdotettavan
tavaramerkkilain 107 §:n 6-9 momenttia. Ehdotetun lain 107 §:n 6 momentti koskee ennen 1
pdivand lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluettelo-
jen tdsmentdmisté, jos tavara- ja palveluluettelo on kattanut tietyn tavara- tai palveluluokan
Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Téllaisten tavaramerkkihakemusten on edelld
yleisperustelujen jaksossa 2.3 kuvatuin tavoin katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan
kuuluvat tavarat ja palvelut, vaikka luokkaotsikon sanamuoto ei kaikkia tavaroita tai palveluja
kattaisikaan. Ehdotetun lain 107 §:n 7 momentissa sdddettdisiin tismentdmismahdollisuudesta
sellaisten tavaramerkkien osalta, joita koskeva tavaramerkkihakemus on tullut vireille
1.10.2012-31.12.2013 vilisend aikana ja joiden tavara- ja palveluluettelo sisiltdéd luokkaotsi-
koiden liséksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon. Tdsmennysilmoitus
tulisi jattdd PRH:lle viimeistdéin sind pédivénd, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista
koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmaéisen kerran tdmén lain voimaantultua. [lmoituk-
sessa olisi esitettdva ehdotetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisesti selkeésti ja tdsmallisesti ne
tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo tismennetddn. PRH ilmoittaisi tavaramerk-
kien hakijoille tai haltijoille tismennysmahdollisuudesta ja sité koskevasta méardajasta samal-
la, kun tavaramerkin haltijaa muistutetaan tavaramerkin uudistamisesta. Ehdotetun 107 §:n 9
momentin mukaan tdsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen tai méardajan paétty-
misen jilkeen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin yhtendisesti ehdotetun
lain 17 §:n 3 momentin mukaisesti. Tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin ndin ollen lopulta
samalla tavoin, olivatpa tavaramerkkien hakijat tai haltijat ilmoittaneet tismennyksesta tai ei.
Tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen katsottaisiin tdsmennykselle varatun méardajan
tai tismennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen jélkeen kattavan vain niiden kirjaimel-
lisen merkityksen selkedsti kattamat tavarat. Sdatdmalld tavara- ja palveluluettelojen tismen-
tdmisestd kaikki tavaramerkkirekisterissi olevat tavaramerkit pyrittdisiin saamaan direktiivin
uusilta tavaramerkkihakemuksilta edellyttdmdidn muotoon ja tulkitsemaan niitd yhtendiselld
tavalla.

Tamé ehdotetun lain 107 §:n 9 momentissa todettu tulkinnan muutos voi aiheuttaa tavaramer-
kin haltijalle omaisuuden menetyksid, jos hén ei ilmoita tavara- ja palveluluettelon tdsmen-
nyksestd. Tavaramerkki, jonka tavaraluettelon on aiemmin katsottu kattavan kaikki kyseiseen
luokkaan menevit tavarat, kattaisikin jatkossa vain luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen
mukaiset tavarat. Monissa tavara- ja palveluluokissa tdima voisi aiheuttaa tavaramerkin hakijan
tai haltijan yksinoikeuden kaventumista aiemmasta. Hakija tai haltija voisi kuitenkin tdsmen-
nysilmoituksessaan halutessaan luetella niin paljon tavaroita tai palveluita kuin kyseiseen
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luokkaan kuuluu. Muutos ei mydskadn olisi takautuva, vaan tulkinnan muutos vaikuttaisi asi-
oihin, jotka tulevat vireille sen jalkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille
ensimmadisen kerran tdmén lain voimaantultua tai 6 momentissa sdddetyn puolen vuoden siir-
tymaéajan jélkeen. Esimerkiksi riita-asiassa, joka olisi tullut vireille ennen mééripdivas, tava-
ramerkin katsottaisiin kattavan aiemman tulkinnan mukaiset tavarat ja palvelut. Tavaramerkin
hakijoiden ja haltijoiden omaisuuden suojaan kohdistuva rajoitus olisi ndin ollen suhteelli-
suusvaatimusten mukainen.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoittaisi luokkaotsikon siséltdneen tavaramerkkinsa ta-
vara- ja palveluluettelon tdsmennyksestd, tavara- ja palveluluettelo jéisi voimaan siind muo-
dossa kuin se tavaramerkkirekisterissd oli, mutta sitd tulkittaisiin 9 momentin mukaisesti sa-
namerkityksen mukaisesti. Jos tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo ei ole sisdltdnyt lain-
kaan luetteloa, vaan vain luokkanumeron tai yleisen maininnan kaikkiin luokkaan kuuluvista
tavaroista tai palvelulsta PRH téydentdisi téllaisiin 8 momentin mukaisesti tavara- ja palvelu-
luetteloksi hakemispdivin mukaisen luokkaotsikon. Lain 107 §:n 7 momentin mukaisissa ti-
lanteissa, jos tavaramerkin haltija ei ilmoittaisi Nizzan aakkosellista luetteloa koskevasta tés-
mennyksestd, PRH lisdisi tavara- ja palveluluetteloon hakemishetkelld voimassa olleen Nizzan
aakkosellisen luettelon. Tavaramerkin haltijalle ei nédin ollen aiheutuisi tilta osin oikeudenme-
netyksié. Jos 6 tai 7 momentin mukainen tismennysilmoitus olisi tehty, PRH arvioisi, tdyttdi-
sikd se ehdotetun lain 17 §:n 3 momentin mukaiset tdsmallisyyden ja selkeyden edellytykset.
Jos edellytykset eivit tiyttyisi, PRH huomauttaisi puutteista hakijalle tai haltijalle. Tavara-
merkin hakijalla tai haltijalla olisi my6s mahdollisuus valittaa PRH:n tekemésté tavara- ja pal-
veluluettelon tdsmennyksen hylkddvistd péaatoksestd. Omaisuuden suojaan tehtdva rajoitus
tayttdisi ndin ollen oikeusturvavaatimukset.

Ehdotetun lain 107 §:n 6—7 momentissa on siéddetty tarkasti miérdajasta, jolloin vireille tullei-
ta hakemuksia voidaan tdsmentéé ja kuinka tdsmennys tulee tehdd. Ehdotetussa 9 momentissa
on lisdksi tarkasti méadritetyt ajankohdat, josta alkaen tavaramerkkien tulkintaa muutetaan ja
kuinka tulkinta muuttuu. Omaisuuden suojaan tehtdvé rajoitus olisi ehdotetussa sdannoksessi
ndin ollen tdsmaéllinen ja tarkkarajainen.

Tavara- ja palveluluettelojen tdsmennysmenettelylld pyritdédn saamaan kaikki tavaramerkkire-
kisterissd olevat tavaramerkit samaan muotoon kuin mitd tavaramerkkidirektiivi edellyttéa uu-
silta tavaramerkkihakemuksilta ja tulkitsemaan niitd yhtendiselld tavalla. Téma tekisi tavara-
merkkirekisteristd ja sen sisédltdmien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloista selkedmpié
ja helpommin tulkittavia, mika osaltaan voisi ennaltachkdistd mahdollisia riitoja ja tahattomia
rekisterdintiesteitd. Esimerkiksi tavaramerkin hakemista harkitsevien olisi helpompi ymmartaa
tavaramerkkirekisterid tarkastelemalla, mitd rekisterissd olevan tavaramerkin suoja kattaa.
Selkedmpi tavaramerkkirekisteri helpottaisi huomattavasti myos PRH:n ty6té sen arvioidessa,
onko jokin aiempi tavaramerkki esteend my6hemmaén tavaramerkkihakemuksen rekisterdinnil-
le. Mitd enemmaén aikaa kuluu, sitd vaikeammaksi kévisi myds eri aikoina kdytossd olleiden
tavara- ja palveluluettelojen tulkintakédytidntojen selvittiminen. Nédin ollen tavara- ja palvelu-
luettelojen tdsmennysmenettelylle ja tdsmennysajan jdlkeen sovellettavalle kirjaimellisen
merkityksen mukaiselle tulkinnalle on hyvaksyttdva peruste.

Ehdotettu sddntely 107 §:n 69 momentin osalta tdyttdd edelld selostetuin tavoin rajoitusperus-
teiden tdsmallisyys-, suhteellisuus-, tarkkarajaisuus-, hyvéksyttdvyys- sekéd oikeusturvavaati-
mukset. Ehdotus on perustuslain 15 §:n mukainen.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:44 koskien tulee liséksi arvioida ehdotettavan
toiminimilain 19 §:n 3 momenttia sekd 20 §:n 2—5 momenttia ja 20 a §:44.
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Omaisuuden suoja sisiltdd omistajalle ldhtdkohtaisesti kuuluvan vallan hallita, kayttda ja hyo-
dyntdd omaisuuttaa haluamallaan tavalla (PeVL 41/2006 vp, s. 2). Jos omistusoikeuteen kuu-
luvia oikeuksia véhennetdén tai rajmtetaan puututaan samalla omaisuuden suojaan, vaikka
omistusoikeuden kohteena oleva esine sindnsé séilyisikin koskemattomana haltijallaan (PeVL
14/1982 vp, PeVL 18/1983 vp, PeVL 2/1986 vp). Edelld mainituilla toiminimilain sédnndksil-
14 toiminimen haltijan omaisuuden suojaan puututtaisiin siten, ettd toiminimi voitaisiin jatkos-
sa kumota vain osin, tietyn toimialan osan osalta, minka lisdksi perustettaisiin uusi hallinnolli-
nen toiminimen kumoamismenettely. Ennen ehdotetun lain voimaantuloa rekisterdityjen toi-
minimien haltijat eivét ole toiminnassaan voineet varautua téllaisiin heille mydnnettyihin oi-
keuksiin puuttuviin toimiin. Vaikka yksinoikeus toiminimeen ehdotetusta sddntelysté huoli-
matta sindnsé sdilyy haltijallaan, edelld mainitut muutokset vaikuttavat omaisuuden suojaan
rajoittamalla haltijan oikeuksia tietyissé tilanteissa.

Omistusoikeuden rajoituksista on katsottu voitavan sadtda tavallisella lailla, jos rajoitukset ei-
vit loukkaa omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja jirkevadn kéyttdmi-
seen (esim. PeVL 13/1989 vp, PeVL 3/1990 vp, PeVL 9/1990 vp). Toiminimen kumoaminen
hallinnollisessa menettelyssé on rajoitettu tilanteisiin, joissa toiminimed ei ole tosiasiallisesti
kaytetty viimeisen viiden vuoden aikana. Se, ettd toiminimi kumotaan siltd osin kuin sitd ei
ole kéytetty, ei estd toiminimen haltijaa kdyttdmastd toiminimeddn normaalisti tosiasiallisen
toimintansa osalta. Toiminimen haltijalla on toiminimen rekisteréinnin jdlkeen viisi vuotta ai-
kaa ottaa toiminimi kéyttoon rekister6idylld toimialalla. Omaisuuden suojaa rajoittava sdannos
toiminimen kumoamisesta kéyttimittomén toimialan osalta on néin ollen tarkkarajainen ja
suhteellisuusvaatimusten mukainen.

On katsottu, ettd mitd etddmpdnd oikeushenkild on yksildistd ja mitd vdhdisempid ja valilli-
sempid ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset ovat yksiloiden konkreettisiin taloudellisiin
etuihin, sitd epdtodenndkdisemmin oikeushenkilodn kohdistuvat toimenpiteet voivat olla risti-
riidassa omaisuuden suojan kanssa (PeVL 17/1997 vp, s. 3, PeVL 45/1996 vp, s. 2). Edell4 es-
tetyt rajoitukset toiminimen haltijan omaisuuden suojaan kohdistuvat toiminimiin eli elinkei-
nonharjoittajan kdyttiméaan nimeen ja toimialaan. Mahdollisuus kumota toiminimi hallinnolli-
sessa menettelyssa siltd osin kuin sitd ei ole kdytetty vaikuttaa toiminimen haltijan taloudelli-
siin etuihin vdhdn. Kyse on téllin toiminimen kumoamisesta sellaisen toimialan osalta, jolla
toiminimen haltija ei ole harjoittanut elinkeinotoimintaa. Toiminimen haltijalla ei ole téllaisis-
sa tilanteissa oikeussuojan tarvetta eikd ehdotettu 20 §:n 2—5 momentin ja 20 a §:n mukainen
hallinnollinen kumoaminen niin ollen perusteettomasti rajoita toiminimen haltijan omaisuu-
den suojaa.

Ennen lain voimaantuloa rekisterdityjen toiminimen haltijat eivét ole voineet varautua mah-
dollisuuteen, ettd toiminimi voitaisiin kumota osittain. Jotta ehdotetusta muutoksesta ei aiheu-
tuisi ylldttdvid kumoamismenettelyitd, oikeudenmenetyksid tai kohtuuttomia kustannuksia
toiminimen haltijoille, ehdotetun lain voimaantulosdddoksessd sdddetddn kahden vuoden siir-
tymaajasta. Siirtymédajan on katsottu olevan merkityksellinen omaisuuden suojaan tehtavén ra-
joituksen suhteellisuusvaatimuksen kannalta (PeVL 41/2013 vp, s. 3). Ehdotettuja osittaista
kumoamista ja hallinnollista kumoamista koskevia sdénnoksid sovellettaisiin vasta kahden
vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Témén siirtyméajan aikana toiminimen haltijat voisivat
maksuttomasti tdsmentdd toimialaansa ja siten pyrkid varautumaan siirtymékauden jalkeiseen
aikaan ja ehkdiseméddn mahdollisesti muutoin tiedossa olevia kumoamisvaatimuksia. Osittai-
sen kumoamisen ja hallinnollisen kumoamisen mahdollistaminen ohjaavat toiminimen halti-
joita myos rekisterdimdin toiminimensa jatkossa tarkemmin vain sille toimialalle, jossa he to-
siasiassa toimivat, mikd vdhentdd toiminimien ja tavaramerkkien rekisterdintiharkinnassa es-
teeksi asetettavien toiminimien lukuméairdd. Ehdotetut toiminimilain 19 §:n 3 momentin, 20
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§:n 2-5 momentin ja 20 a §:n mukaiset rajoitukset toiminimen haltijan omaisuuden suojaan
tayttavat ndin ollen rajoitusperusteelle asetetut hyvéaksyttivyysvaatimukset.

Henkilotiedot

Henkil6tietojen suojasta sdddetddn perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tarkemmin lailla.
Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitdnyt henkildtietojen suojan kannalta tirkeind sdin-
telykohteina ainakin rekisterdinnin tavoitetta, rekisterditdvien henkilGtietojen sisdltod, niiden
sallittuja kayttotarkoituksia mukaan lukien tietojen luovutettavuus sekd tietojen siilytysaikaa
henkilorekisterissé ja rekisterdidyn oikeusturvaa (esim. PeVL 3/2009 vp). Lailla sddtédmisen
vaatimus ulottuu my6s mahdollisuuteen luovuttaa henkilotietoja teknisen kayttoyhteyden
avulla. Lailla on sdddettdva lisdksi mahdollisuudesta yhdistda rekisteritictoja (PeVL 17/2007
vp, s. 3 ja PeVL 30/2005 vp, s. 4). Henkil6tietojen kasittelyd koskevan sddntelyn lain tasolla
tulee lisdksi olla kattavaa, tismallistd ja tarkkarajaista.

Viimeaikaisessa lausuntokédytdnndssddn perustuslakivaliokunta on todennut, ettd henkiltieto-
jen suojaan liittyvid sdéntelyn kattavuuden sekd tdsméllisyyden ja tarkkarajaisuuden vaati-
muksia voidaan joiltain osin tdyttdd myos asianmukaisesti laaditulla yleiselld Euroopan unio-
nin asetuksella tai kansalliseen oikeuteen siséltyvélla yleislailla (esim. PeVL 38/2016 vp, s. 4,
PeVL 5/2017 vp, s. 9 ja PeVL 1/2018 vp). Valiokunta on pitanyt tdrkedna, ettd siltd osin kuin
Euroopan unionin lainséédénto edellyttad kansallista sdédntelyé tai mahdollistaa sen, tétd kan-
sallista liikkumavaraa kéytettdessd otetaan huomioon perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat
vaatimukset (ks. PeVL 25/2005 vp ja PeVL 1/2018 vp). Valiokunta on tdmén johdosta painot-
tanut, ettd hallituksen esityksessd on erityisesti perusoikeuksien kannalta merkityksellisen
sadntelyn osalta syytd tehda selkoa kansallisen liikkumavaran alasta (PeVL 26/2017 vp, s. 42,
PeVL 2/2017 vp, s. 2, PeVL 44/2016 vp, s. 4 ja PeVL 1/2018 vp, s. 3). Lisdksi valiokunta on
todennut, ettd henkil6tietojen suojan toteuttaminen tulisi jatkossa ensisijaisesti taata yleisen
tietosuoja-asetuksen ja séddettdvén kansallisen yleislain nojalla. Téhén liittyen tulisi valttad
kansallisen erityislainsédddédnnon saétdmisté sekéd varata sellaisen sddtdminen vain tilanteisiin,
joissa se on yhtaaltd sallittua tietosuoja-asetuksen kannalta ja toisaalta valttimatontd henkilo-
tietojen suojan toteuttamiseksi (PeVL 2/2018 vp, s. 5).Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan pe-
rustelukappaleessa 41 todetaan seuraavasti: ”Aina kun tdssd asetuksessa viitataan késittelyn
oikeusperusteeseen tai lainsdddéntdtoimeen, siind ei valttdmattd edellytetd parlamentissa hy-
viksyttyd sdadostd, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisen jdsenvaltion perustuslailli-
sen jdrjestyksen edellyttdmien vaatimusten soveltamista. Kyseisen késittelyn oikeusperusteen
tai lainsdddantotoimen olisi kuitenkin oltava selked ja tdsmaéllinen ja sen soveltamisen henki-
16iden kannalta ennakoitavissa olevaa Euroopan unionin tuomioistuimen, jiljempéné unionin
tuomioistuin”, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskaytdnnon mukaisesti.”

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan perustelukappaleessa 45 todetaan lisdksi muun muassa
seuraavasti: "Kun késittely tapahtuu rekisterinpitdjad koskevan lakisééteisen velvoitteen mu-
kaisesti tai kun se on tarpeen yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtévén tai rekisterinpitdjille
kuuluvan julkisen vallan kayttdmiseksi, késittelylld olisi oltava perusta unionin oikeudessa tai
jasenvaltion lainsdddannossa. Tassd asetuksessa ei edellytetd, ettd kaikkia yksittdisid tiedonka-
sittelytilanteita varten olisi olemassa erityislaki. Useiden késittelytoimien perustana oleva yksi
laki voi olla riittédva késittelyn perustuessa rekisterinpitdjin lakisééteiseen velvoitteeseen tai
jos kasittely on tarpeen yleisen edun vuoksi toteutettavan suorittamiseksi tai julkisen vallan
kayttdmiseksi. Késittelyn tarkoitus olisi niin ikddn méériteltdvd unionin oikeudessa tai jisen-
valtion lainsdddannossd. Kyseisessd oikeudessa tai lainsdddanndssé voitaisiin myds tdsmentad
tassd asetuksessa sdddettyjd yleisid edellytyksid, jotka koskevat henkilGtietojen késittelyn
lainmukaisuutta seké tarkat vaatimukset, joilla mééritetédén rekisterinpitdjd, kasiteltdvien hen-
kilotietojen tyyppi, asianomaiset rekisterdidyt, yhteisot, joille henkildtietoja voidaan luovut-
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taa, tarkoituksen rajoitukset, séilyttimisaika ja muut toimenpiteet, joilla varmistetaan laillinen
ja asianmukainen kasittely.”

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa sdddetdéin henkilGtietojen kisittelyn oikeusperus-
toista. PRH:ssa henkil6tietojen késittely perustuu piésééantdisesti rekisterinpitdjan lakiséétei-
seen velvoitteeseen sekd yleistd etua koskevan tehtdvén suorittamiseen ja rekisterinpitéjélle
kuuluvan julkisen vallan kayttoon (¢ ja ¢ kohta).

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan jdsenvaltiot voivat pitdd voimassa tai ottaa
kayttoon yksityiskohtaisempia sddnndksié tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen sidéntdjen so-
veltamisen mukauttamiseksi maarittdmalld tdsméllisemmin tietojenkésittely- ja muita toimen-
piteitd koskevat erityiset vaatimukset, joilla varmistetaan laillinen ja asianmukainen tietojen-
kasittely. Mainittu kohta koskee vain seuraavia henkilGtietojen késittelyn oikeusperustoja: re-
kisterinpitdjin lakisditeinen velvoite, julkisen vallan kaytto ja yleisen edun mukainen tehtdva.

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitdjille kuuluvasta lakisééteisestd velvoit-
teesta samoin kuin yleisen edun mukaisesta tehtévéstd voidaan sditié tarkemmin jésenvaltion
lainsdddannossi. Mainitussa kohdassa sdddetdin, ettd sddnndkset voivat tilldin koskea yleisié
edellytyksid, jotka koskevat rekisterinpitdjan suorittaman tietojenkasittelyn lainmukaisuutta;
kasiteltdvien tictojen tyyppid; asianomaisia rekisterdityjd, yhteis6ja joille ja tarkoituksia joihin
henkil6tietoja voidaan luovuttaa; kiyttotarkoitussidonnaisuutta; sdilytysaikoja; sekd kasittely-
toimia ja -menettelyjd, mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkésittelyn varmista-
miseen tarkoitetut toimenpiteet.

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan unionin oikeuden tai jasenvaltion lains&a-
ddnndn on taytettdva yleisen edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen silld tavoiteltuun
oikeutettuun pédméadrdén ndhden. Tietosuoja-asetuksen johdantolauseesta (45) kdy ilmi, ettd
kansallisessa lainsdddanndssé voidaan tdsmentdd asetuksessa sdédettyjd henkildtietojen kisit-
telyn yleisid edellytyksid edelld lueteltujen seikkojen osalta.

Tietosuoja-asetuksen 86 artiklassa sdddetddn viranomaisten hallussa olevien virallisten asiakir-
jojen sisdltdmien henkilGtietojen luovuttamisesta. Yleisen edun vuoksi toteutetun tehtdvin
suorittamiseksi viranomaiset voivat luovuttaa téllaisia henkilGtietoja viranomaiseen sovellet-
tavan unionin oikeuden tai jédsenvaltion lainsaddannén mukaisesti, jotta voidaan yhteen sovit-
taa virallisten asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus henkilotietojen
suojaan. Tallaisten tietojen luovuttamiseen sovellettaisiin ehdotetun tietosuojalain (HE
9/2018) 28 §:n mukaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Téssd esityksesséd on tarpeen tarkastella henkilotietojen suojaa koskevia sdénnoksid tavara-
merkkilakia koskevan ehdotuksen osalta ja erityisesti sen 26 §:n osalta. Ehdotetussa sdédnnok-
sesséd sdddetddn rekisterinpitdjastd, tavaramerkkirekisterin tietosiséllostd, kayttotarkoituksesta
ja tietojen luovuttamisesta. Ehdotetussa 26 §:ssd nimetdin rekisterinpitéjé, joka on PRH. Re-
kisterinpitdjin nimeédminen on valttimitontd sen vuoksi, ettd tiedetddn, mika taho vastaa rekis-
terinpitdjlle kuuluvista velvoitteista. Tietosuoja-asetuksesta tulee rekisterinpitdjille useita
velvoitteita, minkd vuoksi rekisterinpitdjan mééritteleminen on muutoinkin térkedé. Rekisterin
sisdllostéd sdddettdisiin ehdotetun lain 26 §:n 1 momentissa. Tavaramerkkirekisteriin merkittai-
siin mm. tavaramerkkeihin liittyvid tietoja ja toimenpiteitd seké tavaramerkkid koskevien me-
nettelyiden kannalta tarpeellisia henkildita koskevia yksildinti- ja yhteystietoja. Ehdotetun lain
26 §:n 2 momentissa sdddettéisiin henkil6itd koskevien yksildinti- ja yhteystietojen kayttotar-
koituksesta. Kdyttotarkoitussidonnaisuus on nykyisin ja jatkossakin keskeinen henkilGtietojen
késittelyd koskeva vaatimus. Henkil6tietojen késittely perustuu ehdotetussa laissa mééritelty-
jen rekisterinpitdjien lakisdéteisiin velvoitteisiin, yleistd etua koskeviin tehtdvén suorittami-
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seen ja PRH:lle kuuluvan julkisen vallan kdyttoon. PRH:n velvoitteina on mm. pitdd tavara-
merkkirekisterid (3 ja 26 §), kisitelld tavaramerkkihakemuksia (1624 §) ja kansainvélisid re-
kisterdintejd (9 luku), kasitelld véitteitd (31-35 §), menettdmistd tai mitdtdintid koskevia ha-
kemuksia (54-57 §), rekisterdintien uudistamisia ja merkin muutoksia (30 ja 25 §) seka eri-
laisten muutosten ja esineoikeuksien merkitsemistd tavaramerkkirekisteriin (mm. 36, 38, 40,
43 ja 44 §). PRH Kkasittelisi henkil6tietoja nédin ollen mm. tavaramerkkien hallinnoimiseksi ja
menettelyiden toteuttamiseksi, menettelyiden osapuolten kanssa viestimiseksi ja kertomusten
ja tilastojen laatimiseksi. Ndiden tehtdvien suorittamiseksi PRH:lla on oikeus ehdotetun tie-
tosuojalain 29 §:n mukaisesti késitelld myos henkildtunnuksia. Kyseisen sddnnoksen mukaan
henkil6tunnusta saa kisitelld, jos rekisterdidyn yksiselitteinen yksiloiminen on térkedd laissa
sdddetyn tehtdvén suorittamiseksi tai rekisterdidyn tai rekisterinpitdjan oikeuksien ja velvolli-
suuksien toteuttamiseksi. Pelkkd tehtdvan helpompi tai nopeampi suorittaminen ei oikeuta
henkilotunnuksen késittelyd. PRH mm. antaa tiedoksi tavaramerkkiin kohdistuvia viéitteiti,
menettdmistd tai mitdtdintid koskevia hakemuksia seké ilmoituksia rekisterdinnin uudistami-
sen tarpeesta. On vélttdmétontd, ettd henkild tulee yksiselitteisesti yksiloidyksi, jotta tiedonan-
not tulevat toimitetuksi oikeille henkildille. Tdmi yksilointi on mahdollista ainoastaan henki-
16tunnuksen avulla. Henkil6tunnuksen avulla tavaramerkkirekisteriin merkittyjen henkiléiden
yhteystiedot voidaan myds pdivittdd automaattisesti viestotietojarjestelméstd eikd henkildiden
tarvitse erikseen ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista PRH:lle. Etenkin, kun ehdotetun lain
57 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkki voidaan menettdd, jos tavaramerkin haltija ei vastaa
hinelle toimitettuun menettdmistd koskevaan hakemukseen, on valttiméatontd, ettd menetta-
mistd koskeva hakemus toimitetaan oikealle henkildlle ja oikeaan osoitteeseen. Henkildtun-
nuksen késittely on néin ollen tarpeen sekd PRH:n tehtévien suorittamiseksi ettd rekisterdidyn
oikeuksien toteuttamiseksi.

Ehdotetun lain 26 §:n 3 momentissa sdddettdisiin jdljennosten luovuttamisesta tavaramerkki-
rekisteristd sekd nimi- ja kotipaikkatietojen luovuttamisesta yleisen tietoverkon kautta yksit-
téisind hakuina. Sdénnokselld turvattaisiin se, ettd jokaisella olisi mahdollisuus saada tavara-
merkkirekisteristd jdljennoksid, kuten henkil6tietoja sisdltavid rekisterdintitodistuksia, ilman,
ettd PRH:n tulisi etukateisesti selvittdd tietojen saajan oikeus tietojen kdyttoon ja miten tiedot
suojataan. Tavaramerkin haltijan nimen ja yhteystietojen saaminen olisi tarkedd, jotta haltijaan
voidaan olla yhteydessd esimerkiksi rekisterdintisuostumuksen, lisenssin tai soplmuksen sol-
mimiseksi. IIman tdllaista poikkeusta julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 moment-
tiin tavaramerkin rekisterdintimenettelyissd suostumusten hankkiminen aiemman tavaramer-
kin haltijalta muuttuisi ldhes mahdottomaksi ja tavaramerkin taloudelliset kayttomahdollisuu-
det rajoittuisivat. Lisdksi kansallisten tavaramerkin hakijoiden asema olisi ilman tillaista
poikkeusta heikompi kuin kansainvilisten rekisterdintien haltijoiden, joille tulee Madridin
poytikirjan soveltamissddntdjen mukaan toimittaa kieltdytymisilmoituksessa esteeksi asetetun
tavaramerkin haltijan nimi ja osoite. Henkilotiedot tai henkilGtietoja siséltivé jéljennds annet-
taisiin PRH:sta yksittdistapauksissa pyynnosté tai esimerkiksi tavaramerkkihakemuksen hyl-
kddmistda koskevan PRH:n kehotuksen yhteydessd. Séanndkselld sovitettaisiin tietosuoja-
asetuksen 86 artiklan mukaisesti yhteen asiakirjojen julkisuus ja henkilGtietojen suoja.

Perustuslakivaliokunta on lisdksi katsonut yksityiseldmin ja henkildtietojen suojan kannalta
olennaiseksi, ettd internetiin sijoitettavasta henkilorekisteristd tietoja ei voida hakea erilaisina
massahakuina, vaan esimerkiksi ainoastaan yksittdisind hakuina. (PeVL 32/2008 vp, s. 3/1,
PeVL 46/2016 vp, s. 5 ja PeVL 17/2016 vp). Julkisessa tietoverkossa julkaistaisiin ainoastaan
tavaramerkin hakijan tai haltijan nimi- ja kotipaikkatiedot. Muita yksityiskohtaisempia yhteys-
tietoja tai muita henkilGtietoja ei julkaistaisi. Sadnnoksen tarkoittama julkinen tietoverkko oli-
si kdytdnnossd PRH:n tavaramerkkitietokanta, josta hakuja voi tehdd ainoastaan yksittdisha-
kuina.
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Esityksessd katsotaan, ettd ehdotettu lainsdddidntd on tarpeen henkilGtietojen laillisen ja
asianmukaisen kasittelyn varmistamiseksi. Ehdotettu lainsdadéanto, joka koskee rekisterinpita-
jan madrittelyd, tavaramerkkirekisterin siséltod, kéyttdtarkoituksia ja rajoitettua tietojen luo-
vuttamista on tarpeellista tdydentdmaéén tietosuoja-asetuksen sddnnoksid. Mainittu lainsdédén-
td katsotaan tietosuoja-asetuksen 6 ja 86 artiklan salliman kansallisen liikkumavaran mukai-
seksi ja perustuslakivaliokunnan kéytdnnon mukaiseksi.

Hakemuksen raukeaminen ja muutoksenhakukielto

Tavaramerkkilakia koskevan lakiehdotuksen 21 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkkihake-
mus raukeaisi, jos hakija ei vastaisi viranomaisen kehotukseen méérdajassa. Rauenneen hake-
muksen késittely pééttyisi kokonaan, eiké hakijalle annettaisi erillistd perusteltua paatosté rau-
keamisesta. Sddntely poikkeaisi siten hallintolain padsdanndstd, jonka mukaan asia ratkaistaan
aina viranomaisen nimenomaisella padatokselld. Rauennut hakemus voitaisiin kuitenkin ottaa
uudelleen kisiteltéviksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa raukeamisesta sité kirjallisesti
pyytéa ja tiyttdd muut sddnnoksessd asetetut edellytykset. Uudelleen késiteltédviksi otetun ha-
kemuksen késittely jatkuisi tavanomaiseen tapaan, ja johtaisi aina hallintopéitdkseen, eli joko
tavaramerkin rekisterdintiin tai hakemuksen osittaiseen tai kokonaan hylkaamiseen.

Ehdotettu sddntely on merkityksellistd perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, jonka mu-
kaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva paitds tuomioistui-
men tai muun riippumattoman lainkéyttoelimen késiteltédviksi. Viranomaisen péadtosté voidaan
perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pitdd yksilon oikeutta tai velvollisuutta
koskevana silloin, kun lainsddddnndsséd on riittdvén tdsméllinen perusta oikeutena pidettdvin
suhteen syntymiselle yksilon ja julkisen vallan vélille. Selkein tillainen peruste on ns. subjek-
tiivinen oikeus, jolloin viranomaisen on myonnettdvé tai toteutettava oikeus lainsdadannosté
ilmenevien edellytysten téyttyessd. Myos sdénnokset tatd harkinnanvaraisempienkin oikeuksi-
en tai etuuksien myOntdmisedellytyksistd voivat sindnséd muodostaa riittdvan tdsmaéllisen pe-
rustan oikeutena pidettévin suhteen syntymiselle (ks. esim. PeVL 39/2013 vp, PeVL 32/2012
vp, PeVL 16/2000 vp, s. 4).

Ehdotettu tavaramerkkihakemusta koskeva sddntely koskee yksilon oikeutta siind mielessa, et-
td tavaramerkkilain mukaisten edellytysten tdyttyessd tavaramerkin hakijalla on oikeus saada
yksinoikeus rekisterdityyn tavaramerkkiin. Ehdotettu muutoksenhakukielto ei kuitenkaan tosi-
asiassa estd asian saattamista tuomioistuimen késittelyyn, vaan hakija saisi halutessaan rauen-
neen hakemuksen uudelleen kisiteltdvaksi, minkd jalkeen hénelld olisi jélleen mahdollisuus
saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi. Tadssd suhteessa tavaramerkin hakijalla olisi aina
mahdollisuus saattaa viranomaistoiminnan asianmukaisuus ja muun tasapuolisuus tuomiois-
tuimen arvioitavaksi. Ehdotettu sééntely ei siksi vaaranna hakijan oikeutta saada oikeuksiaan
ja velvollisuuksiaan koskeva pdétds tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkéyttdeli-
men kiésiteltdvaksi.

Lisdksi ehdotettu sdéntely on merkityksellistd perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta, jonka
mukaan késittelyn julkisuus seké oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu paatos ja hakea muu-
tosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkéynnin ja hyvén hallinnon takeet turva-
taan lailla. Perustuslain sdénnds ei estéd sadtdmastd lailla véhéisid poikkeuksia oikeudenmukai-
sen oikeudenkdynnin takeisiin, kunhan téllaiset poikkeukset eivit muuta oikeusturvatakeiden
asemaa padsdantona eivitkd vaaranna yksilon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkayntiin
(ks. HE 309/1993 vp, s. 74 sekd PeVL 59/2014 vp, s. 2-3 ja PeVL 4/2010 vp, s. 3/11).

Ehdotettu sdéntely tarkoittaisi sité, ettei hakija saisi erillistd perusteltua padtdstd siind tapauk-
sessa, ettd tavaramerkkihakemus raukeaa eikéd hakija saata hakemustaan uudelleen kisiteltd-

229



HE 201/2018 vp

véksi. Hakijalla olisi kuitenkin aina halutessaan mahdollisuus saattaa hakemus uudelleen ka-
sittelyyn, miké johtaisi perustuslain sddnnoksessa tarkoitettuun perusteltuun hallintopaatok-
seen. Ehdotettu séddntely ei sanottavasti vaarantaisi hakijan oikeutta saada hallintopdétds, vaan
kyse olisi menettelyllisesti lisdedellytyksestd oikeuden toteutumiseksi.

Edella esitetyn perusteella on katsottava, ettd ehdotettu sddntely ei vaaranna perustuslain 21
§:ssd turvattua asianmukaista viranomaiskasittelya.

Sdhkoinen asiointi

Perustuslain 21 §:ssd sdddetddn edelld selostetuin tavoin mm. oikeudesta saada asiansa asian-
mukaisesti késitellyksi sekd muista oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin ja hyvén hallinnon
takeista. Hyvén hallinnon késite saa siséltonsd 21 §:n kokonaisuudesta. Silla tarkoitetaan paitsi
pykéldn 1 momentissa mainittuja vaatimuksia viivytyksettoméastd ja asianmukaisesta viran-
omaistoiminnasta myds 2 momentissa esitettyd luetteloa hyvén hallinnon osakysymyksista.
Saénnods ei suoranaisesti vaikuta niihin edellytyksiin, joilla hallintoasian voi saattaa vireille.
Hallintoasian vireille saattaminen voi edellyttdd joissakin tapauksissa tiettyd muotoa, esimer-
kiksi ettd tiedot ilmoitetaan viranomaisen vahvistamalla lomakkeella.

Sahkoistd asiointia koskeva ehdotettu sddntely, erityisesti tavaramerkkilainl6 §:n 1 momentti
ja 30 §:n 2 momentti, on merkityksellistdi my0s perustuslain 6 §:n séddnndsten nikdkulmasta.
Tadmén pykilédn 1 momentti sisdltdéd yleisen yhdenvertaisuussidéinnoksen ja 2 momentti syrjin-
tikiellon, jonka mukaan ketdén ei saa asettaa eri asemaan momentissa erikseen lueteltujen
seikkojen perusteella. Momentin loppuosan yleislausekkeen mukaan eri asemaan asettaminen
el saa perustua myoskadn henkil6on liittyvaan muuhun syyhyn. Sahkoistd asiointia koskevassa
ehdotuksessa ei ole kysymys pykaldn 2 momentin tarkoittamassa mielessd henkiloon liittyvas-
té erottelusta, joten ehdotusta on arvioitava pykéldn 1 momentin yleisen yhdenvertaisuussién-
noksen suhteen. Eri asemaan asettaminen liittyy perusoikeuden kéyttédmiseen. Perustuslain 21
§ 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa toimivaltaisen viranomaisen kési-
teltdviksi. Perustuslakivaliokunnan kéytdnnossd on vakiintuneesti korostettu, ettei yhdenver-
taisuusperiaatteesta voi johtua tiukkoja rajoja lainsdétdjan harkinnalle pyrittdessd kulloisenkin
yhteiskuntakehityksen vaatimaan sddntelyyn (ks. esim. PeVL 28/2009 vp, s. 2/, PeVL
21/2007 vp, s. 2/1, PeVL 38/2006 vp, s. 2/I, PeVL 1/2006 vp, s. 2/1). Esimerkiksi kisittely-
maksun porrastusta paperimuotoisen ja sahkoisen asioinnin vililld on perustuslakivaliokunnan
kaytinnossd pidetty yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta tietyin ehdoin sallittuna (PeVL
35/2010 vp, s. 2).

Tavaramerkkilakia koskevan esityksen 16 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkihakemukset
tehtéisiin jatkossa sdhkdistd palvelua kayttden, miké merkitsee paésééntdisesti paperiasioinnin
mahdollisuuden poistumista. PRH voisi kuitenkin erityisesté syystd hyvaksyd hakemuksen jét-
tdmisen paperisena. Vastaavasti 30 §:n 2 momentissa séddettdisiin tavaramerkin uudistamises-
ta padsdantoisesti sdhkoisessd palvelussa ja erityisestd syystd paperisena. Tama merkitsee sité,
ettd sdhkoinen asiointitapa olisi ensisijainen, mutta paperiasioinnin mahdollisuus kuitenkin
olisi aina olemassa. Tavaramerkin hakeminen on vapaachtoista, eikd sddntely siten vaikuta
PRH:n asiakkaiden velvollisuuksien toteutumiseen. Toisaalta jokaisella on oikeus saada tava-
ramerkkilain mukaisilla edellytyksilld rekisterdityd itselleen tavaramerkki. Paperimuotoinen
asiointi olisi mahdollista poikkeustilanteissa, esimerkiksi jos PRH:n séhkdinen asiointipalvelu
el syysté tai toisesta ole kiytettivissd, tai asiakkaalla ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta
sahkoisen asiointipalvelun kayttoon. Téllainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, ettei hakijalla
ole kéytossddn sdhkoisessd tunnistamisessa tarvittavia vilineitd, eikd myoskdin mahdollisuuk-
sia sellaisen hankkimiseen. Ehdotettu sdéntely merkitsee sité, ettei asiakkaalla olisi aina halu-
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tessaan mahdollisuutta asioida paperimuodossa, vaan muissa kuin em. poikkeustapauksissa
sahkoista asiointipalvelua olisi kdytettava.

Edelld mainittujen perusoikeuksien toteutuminen saattaisi vaarantua kdytdnndssé, jos asiointi
tosiasiassa kokonaan estyy tai muodostuu osalle PRH:n tavaramerkkirekisterin asiakkaista
kohtuuttoman vaikeaksi, esimerkiksi siksi, ettd merkittidvilld osalla palvelun kohderyhmaésté ei
ole tarvittavia sahkoisen asioinnin vélineitd kdytettdvissddn. Perustuslain 6 ja 21 §:n sanamuo-
dosta, perustuslakivaliokunnan lausuntokdytdnnosti tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskéytinnosti ei ole saatavissa yksiselitteistd ohjetta siihen, saattaako ehdotettu sdéintely
tosiasiassa rajoittaa perusoikeuksien toteutumista. Ehdotetun sééntelyn tosiasialliset vaikutuk-
set perusoikeuksien toteutumiseen on arvioitava suhteessa viranomaispalvelun luonteeseen,
sen kohderyhméin ja asiakkaiden mahdollisuuksiin asioida viranomaisen kanssa séhkoisesti.
Koska tavaramerkkejd kdytetdén ainoastaan elinkeinotoiminnassa yksiloiméén tavaroita ja
palveluita, sddntelyn kohderyhméné ovat ne yritykset ja muut elinkeinonharjoittajat, jotka ovat
tavaramerkin tai Suomeen kohdennetun kansainvélisen rekisterdinnin haltijana.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on paétoksessddn (Dnro 4653/4/14) todennut, ettd viran-
omaisen on pyrittdva turvaamaan hallinnon asiakkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet asioi-
densa hoitamiseen. Asioinnin jarjestimisen keinoja ja laajuutta on arvioitava erityisesti palve-
lujen kéayttdjind olevien henkildiden ja yhteisdjen tarpeiden kannalta. Kaikille palveluja tarvit-
seville on pyrittidvé turvaamaan yhtéldinen mahdollisuus asiansa hoitamiseen palvelun laadus-
ta riippumatta. Hallintolain hyvén hallinnon perusteisiin kuuluu myds palveluperiaate ja pal-
velun asianmukaisuuden vaatimus. Sdénnds korostaa asiakasnékokulmaa. Palveluja jérjestet-
tdessd on kiinnitettdva huomiota muun ohella palvelujen saatavuuteen ja hallinnossa asioivien
valinnanvapauteen. Apulaisoikeusasiamies kiinnitti padtoksessdédn huomiota myos siihen, etté
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyonnistd saattoi seurata suuruudeltaan merkittava laiminlyénti-
maksu.

Hyvin hallinnon vaatimusten toteutumisen kannalta kyse on oleellisesti siitd, katsotaanko
sahkoisen asiointitavan nykyisin olevan yleisesti tavaramerkin hakijan saatavilla. Internetin
kéyttd ja sdhkdinen asiointi viranomaisissa on jatkuvasti yleistynyt. Toisaalta myos paperi-
muotoiseen asiointiin viranomaisissa on saattanut liittyd palvelujen alueellista tai tosiasiallista
saatavuutta koskevia rajoitteita. Néiden ei kuitenkaan yleensé ole katsottu rajoittavan arvioita-
vana olevia perusoikeuksia. Lakiehdotuksessa tarkoitetun palvelun kohderyhméné ovat ne yri-
tysten ja yhteisdjen vastuuhenkil6ind toimivat ihmiset, joiden vastuulle ilmoituksen tekeminen
on sdddetty (yritys- ja yhteisotietolain 14 §). Ilmoitusvelvollisuus koskee tyypillisesti yhteison
hallitusta tai vastaavan toimielimen jasenid. Palvelun saatavuuden kannalta ei siksi ole valtta-
matontd, ettd esimerkiksi jokaisella hallituksen jdsenelld olisi kdytossddn sdhkoisessd asioin-
nissa tarvittavat vélineet.

PRH:n tavaramerkkirekisterin sdhkdisessé asiointipalvelussa palvelun kéyttéjd tunnistetaan
verkkopankkitunnuksin, sirullisen henkildkortin (HST-kortti) tai mobiilivarmenteen avulla.
Verkkopankkitunnuksia on varsin laajasti kéytossd, silld verkkopankkia kayttdd nykyisin arvi-
olta 87 prosenttia 16—74-vuotiaista suomalaisista. Vaestorekisterikeskuksen kansalaisvarmen-
ne on tilld hetkelld kéytosséd poliisin myontdmalla sirullisella henkilokortilla. Varmennetta
kéytetdén tunnistautumiseen sekd sdhkdpostien ja dokumenttien salaamiseen ja sdhkdiseen al-
lekirjoitukseen. Lahes jokaisella on mahdollisuus hankkia séhkoisen ilmoituksen edellyttimét
vélineet (verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkildkortti).

Tavaramerkkirekisterin asiakkailla ja asiakkaana olevien oikeushenkildiden vastuuhenkiloné

toimivilla henkil6illd on nykyisin riittdvét mahdollisuudet sédhkdiseen asiointiin. Séhkoisen
asioinnin edellyttdmié tunnistautumisvélineitd on laajalti kéytdssa, ja sitd tdydentdd mahdolli-
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suus hakea sirullinen henkilkortti tai mobiilivarmenne. Koska sédhkdisen asioinnin rinnalla
sdilyy edelleen mahdollisuus paperiasiointiin, on edelld esitetyn perusteella katsottava, ettd
ehdotettu sdéntely ei vaaranna 6 §:ssé tarkoitettua yhdenvertaisuutta eikd 21 §:ssid turvattua
asianmukaista viranomaiskasittelya.

Asetuksenantovaltuudet

Lainsdddantovallan siirtdmistd koskee perustuslain 80 §:n 1 momentti. Sddnndksen mukaan
tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministerid voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai
muussa laissa sédddetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin séddettdvé yksilon oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteista seké asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain
alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen sdddetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. Lahto-
kohtana valtioneuvoston ja ministerion vélisesséd toimivallan jaossa on, ettd valtioneuvosto an-
taa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tarkeistd asioista sekd niistd muista asioista,
joiden merkitys sitd vaatii. Ministeridlle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalli-
selta ja poliittiselta merkitykseltdsin vdhdisemmissd asioissa seké selvisti teknisluonteisissa ja
toimeenpanoa koskevissa asioissa (PeVL 27/2004 vp s. 3). Ministeriolle voidaan siten antaa
asetuksenantovaltaa pdédasiassa ministerion omaa toimialaa koskevissa asioissa edellyttien, et-
td asia ei sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta ole késiteltdva valtioneuvoston yleisis-
tunnossa.

Ehdotettu tavaramerkkilaki siséltdd sddnndkset muun muassa tavaramerkin haltijan yksinoi-
keuteen, sen hankkimiseen, yllépitoon ja puolustamiseen liittyen. Valtioneuvoston asetuksella
annettaisiin tarkempia sddnnoksid laissa sdddetyistd asioista. Téllaisia olisivat sddnndkset 30
§:n mukaisen uudistamishakemuksen sisdllostd sekd 44 §:n mukaisten muutospyyntéjen seka
lisenssia, panttausta ja luovutusta koskevien merkitsemispyyntdjen siséllostd. Asetuksen anto-
valtuudet on rajoitettu koskemaan téllaisia erilaisten pyyntojen siséltdd, ja sddnnoksessé todet-
taisiin nimenomaisesti asetuksen antaja. Valtuutussddnnokset ovat néin ollen tdsmaéllisid ja
tarkkarajaisia ja ehdotettu siéntely téyttdd siten perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaiset edel-
lytykset.

Edelld esitetyilld perusteilla ehdotus tavaramerkkilaiksi ja toiminimilaiksi voidaan kisitelld
tavallisessa lainsddtdmisjarjestyksessa.

5.2 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja Kisittelyjirjestys
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus
Singaporen sopimus

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyviksyy sellaiset valtiosopimukset ja
muut kansainvéliset velvoitteet, jotka sisiltidvit lainsddddnnon alaan kuuluvia méaardyksid tai
ovat muutoin merkitykseltdén huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syysté
eduskunnan hyvéksymisen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintak@ytinnon mukaan tdma perustuslaissa tarkoitet-
tu eduskunnan hyvéksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuulu-
vat kansainvilisen velvoitteen méadrdaykset. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan val-
tiosopimuksen tai muun kansainvélisen velvoitteen mdardys on luettava lainsddddnndon alaan
kuuluvaksi, 1) jos se koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden kayttdmista tai ra-
joittamista, 2) jos médrdys muutoin koskee yksilon oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita,
3) jos médrdyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan sééddettivé lailla tai 4) jos
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médridyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain sddnnoksié taikka 5) siitd on Suomessa
vallitsevan késityksen mukaan sdadettava lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvali-
sen velvoitteen méadrdys kuuluu nédiden perusteiden mukaan lainsdéddnnon alaan siitd riippu-
matta, onko méérays ristiriidassa tai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun sédénnoksen kans-
sa (ks. PeVL 11, 12 ja 45/2000 vp).

Singaporen sopimuksen sekd sopimuksen soveltamissddntdjen sisdltod ja suhdetta Suomen
lainsdadantdon on selvitetty edelld yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 1. Singaporen so-
pimuksessa ja sen tdytintdonpanoméairdyksissd on useita médrdyksid, jotka edelld esitetyn
mukaisesti kuuluvat lainsdéddnnon alaan ja edellyttdvit eduskunnan suostumusta.

Hallituksen késityksen mukaan lainsddddnnon alaan kuuluu ainakin seuraaviin Singaporen so-
pimuksen artikloihin sisdltyvit méadrdykset: 1) 2 artikla, jossa méaaritellddn sopimuksen sovel-
tamisalaan kuuluvat merkit; ii) 5 artiklan hakemispdivan hyviaksymistd koskevat madraykset;
iii) 7 artiklan hakemuksen ja rekisterdinnin jakamista koskevat méériaykset; iv) 9 artiklan tava-
roiden ja/tai palvelujen luokitusta koskevat madraykset; v) 11 artiklan omistusoikeuden muu-
tosta koskevat madrdykset; vi) 12 artiklan virheen oikaisua koskevat maéraykset; vii) 13 artik-
lan rekisterdinnin voimassaoloa ja uudistamista koskevat madraykset; viii) 14 artiklan toimen-
piteitd madrdaikojen noudattamatta jattdmisen yhteydessd koskevat madraykset; ix) 15 artiklan
maardys velvollisuudesta noudattaa Pariisin yleissopimusta; x) 16 artiklan palvelumerkkeja
koskeva méérdys; xi) 17-19 artiklan lisenssin merkitsemispyyntdd, pyyntod lisenssin merkit-
semisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi seké lisenssin merkitseméttéd jattédmisen vaikutuk-
sia koskevat madrdykset; xii) 21 artiklan huomautuksia aiotun hylkédamisen yhteydessa koske-
vat madraykset sekd xiii) 23 artiklan maéardys, jonka mukaan yleiskokous muuttaa soveltamis-
saantdja (sopimuksentekovallan delegoinnista kansainviliselle toimielimelle ks. esim. PeVL
14/2010 vp, PeVL 15/1994 vp, PeVL 16/2004 vp, ja PeVL 19/2010 vp). Lainsdddédnnon alaan
kuuluvien aineellisten médrdysten sisiltoon ja soveltamisalaan vilillisesti vaikuttavien sopi-
musmadirdysten on katsottu niin ikd4n kuuluvan lainsdddédnnon alaan (PeVL 6/2001 vp, s. 2,
PeVL 24/2001 vp, s. 2). Hallituksen késityksen mukaan tillainen vilillisesti vaikuttava sopi-
musmaddrdys on ainakin 1 artikla, jossa méaaritellddn sopimuksessa kéytetyt kisitteet.

Singaporen sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sopimuksen soveltamis-
sddnndissd madratddn sdfdnnoistd, jotka koskevat 1) asioita, joiden osalta tédssd sopimuksessa
nimenomaisesti maaritddn, ettd niistd on maéritty soveltamissadnndissd; ii) timén sopimuksen
médrdysten tadytdntdonpanon kannalta hyodyllisid yksityiskohtia seké iii) hallinnollisia vaati-
muksia, asioita tai menettelyjd. Kaikki tdytantoonpanomédaridykset eivit kuitenkaan ole luon-
teeltaan vain teknisiéd yksityiskohtia sddntelevid, vaan muutamat sdannot voidaan katsoa sellai-
siksi, jotka Suomessa vallitsevan késityksen mukaan kuuluvat lainsddddnnon alaan ja edellyt-
tévét siten eduskunnan hyviksymistd. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 19/2010
vp arvioinut eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta lainsdéddnnon alaan kuuluvien téytén-
toOnpanomairdysten osalta jéljempéni esitetyin tavoin.

Hallituksen kisityksen mukaan lainsdddénnon alaan kuuluvat ainakin seuraavat soveltamis-
saantdjen madrdykset: 1) lyhennetyt ilmaukset (sddanto 1); ii) madrays, jonka mukaan virastolle
osoitettua tiedonantoa ei saa hylaté silld perusteella, ettd vaatimusta mahdollisen numeron tai
muun tunnistamiskeinon ilmoittamisesta ei ole noudatettu, paitsi jos kyseessd on sidhkdisessd
muodossa jétetty hakemus (sdinto 2 kohta 3); iii) osittain méérdykset hakemusta koskevista
yksityiskohdista kolmiulotteisen merkin, hologrammimerkin, liikkuvan merkin, varimerkin,
sijaintimerkin sekd ddnimerkin osalta (séiéintt') 3 kohdat 4-9); iv) maardys Singaporen sopi-
muksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisen méérdajan laskemisesta (sdéntd 4 kohta 2);
v) madrdykset hakemispdivédd koskevista yksityiskohdista vaatimusten noudattamatta jattdmi-
sen yhteydessé seké oikaisun yhteydessé (sddnto 5 kohdat 1 ja 2); vi) madraykset siitd, milloin
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Singaporen sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisen yhteydessé ajanjakso,
jona uudistamispyyntd voidaan esittdd ja uudistamismaksu maksaa, alkaa (sdantd 8) seké vii)
médrdys 14 artiklan 2 kohdan i luetelmakohdan mukaisten médrdaikojen pidentdmisesté koh-
tuullisella ajanjaksolla pidentdmispyynnon jattopéaivimaédrasta (sddnto 9 kohta 1).

Kisittelyjdrjestys

Kysymystd Suomen toimivaltaan kuuluvien sopimusmadrdysten hyvaksymisen kasittelyjarjes-
tyksestd on syytd tarkastella siitd ndkokulmasta, onko asiassa kyse téysivaltaisuuden kannalta
merkittdvéstd toimivallan siirrosta kansainviéliselle toimielimelle.

Perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin sddnndsten mukaan Suomen tdysivaltai-
suuden kannalta merkittivin toimivallan siirrosta Euroopan unionille, kansainviéliselle jérjes-
tolle tai kansainviliselle toimielimelle péitetdén kahden kolmasosan enemmistolld. Sen sijaan
tavallisella &éntenenemmistolld voidaan padttdd muuta kuin merkittdvdd toimivallan siir-
toa koskevien kansainvélisten velvoitteiden hyvéksymisestd ja voimaansaattamisesta (PeVM
9/2010 vp — HE 60/2010 vp). Téysivaltaisuuden kannalta keskeistd sopimuksessa on toimival-
lan siirto Singaporen sopimuksen 23 artiklan mukaiselle yleiskokoukselle Singaporen sopi-
muksen soveltamissdidntojen muuttamisen osalta. Yleiskokouksessa ovat sopimuksen 25 artik-
lan mukaan edustettuina kaikki sopimuksen osapuolet eli myds Suomi sen jilkeen, kun Suomi
on liittynyt Singaporen sopimukseen. Sopimuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaan yleiskokous
pyrkii tekeméddn padtoksensd yksimielisesti. Jos padtoksestd ei pdéstd yksimielisyyteen, kési-
teltdvénd olevasta asiasta pdétetddn dénestdmalla.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 19/2010 vp arvioinut tdysivaltaisuuskysymys-
td nyt kasilld olevaa Singaporen sopimusta vastaavassa asiassa teollismallien kansainvélista
rekisterdintid koskevaan Haagin sopimukseen liittyvdan Geneven asiakirjaan liittyvien tiytén-
toOonpanomairdysten osalta. Kyseisilld tdytdntoonpanoméariyksillé sdénnelldéin Geneven asia-
kirjan taytéintoonpanon yksityiskohtia ja niiden muuttamisesta paéttdd Singaporen sopimuksen
soveltamissdantdja vastaavalla tavalla yleiskokous. Valiokunta toteaa ensinndkin, ettd tdytén-
toonpanomairaykset sisdltdvit joitakin lainsddddnnon alaan kuuluvia sdidntdjd, jotka ovat
luonteeltaan aineellisia. Sen ndkemyksen mukaan kyseiset lainsdddannon alaan kuuluvat séén-
not eivét kuitenkaan luonteeltaan kuuluisi sopimuskokonaisuuden ydinalueeseen. Valiokunta
kiinnittdd lausunnossaan huomiota myds siihen, ettd sopimusjérjestely koskee kokonaisuudes-
saan suppeaa erityisalaa, joten sen merkitys olisi yksityisille ithmisille 1dhinné vélillinen. Néin
ollen tiytdntdonpanomdardaysten muuttamistoimivallan antaminen yleiskokoukselle ei ollut
valiokunnan nékemyksen mukaan ongelmallista tdysivaltaisuuden kannalta ja ne voitiin hy-
vaksya ddnten enemmistolla.

Singaporen sopimuksen soveltamissddanndt ovat varsinaisen sopimuksen sidédnnoksid yksityis-
kohtaisempia ja niissd médrétddn muun muassa sopimuksen médrdysten kannalta hyodyllisista
yksityiskohdista. Soveltamissddnndissd olevat midrdykset siséltdvét 1dhinnd sellaisia padso-
pimusta tdydentdvid ja tdsmentivid sddntoja, jotka ovat valttdmattomid sopimuksen maarayk-
sen kiytdnnon soveltamisen kannalta. Soveltamissddnndissé ei ole ndin ollen kyse sopimuk-
seen verrattuna itsendisistd sopimusvelvoitteista vaan ne sisdltédvit sopimukselle alisteisia tar-
kennuksia (PeVL 45/2000 vp, s. 7/1). Soveltamissddntojen maardykset koskevat ldhinnd tava-
ramerkkirekisterdinnin yksityiskohtia eivétkd ne kuulu sopimuskokonaisuuden ydinalueeseen.
Singaporen sopimus koskee ylipddnsé suppeaa erityisalaa ja silld on 1dhinnd merkitysta tava-
ramerkkisuojaa hyddyntéville elinkeinonharjoittajille. Yksityisille ihmisille sekd Singaporen
sopimuksen ettd sen soveltamissddntojen madrdyksilla voidaan arvioida olevan ldhinna valil-
listd merkitystd. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 19/2010 vp) viitaten hallitus kat-
00, ettd edelld mainituista syistd soveltamissdéntdjen muuttamistoimivallan antaminen yleis-
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kokoukselle ei ole ongelmallista tiysivaltaisuuden kannalta (ks. myds HE 161/2000 vp ja sii-
hen liittyva PeVL 45/2000 vp sekd HE 45/2015 vp).

Perustuslakivaliokunta katsoi liséksi edelld viitatussa Geneven asiakirjaa koskevassa lausun-
nossaan, ettd asiakirjaan liittyvit tiytdntoonpanomaéardykset oli saatettava kansallisesti voi-
maan, koska niiden muutoksia ei enié jatkossa saatettaisi eduskunnan késiteltdviksi. Téytin-
toonpanomairaykset oli lisdksi julkaistava yhdessd Geneven asiakirjan kanssa Suomen sda-
doskokoelman sopimussarjassa Suomen sdddoskokoelmasta annetun lain 8 §:n mukaisesti.
Jatkossa niiden muutokset saatettaisiin valiokunnan mukaan yleison tietoon sopimussarjassa
julkaistavalla Suomen sdiddoskokoelmasta annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaisella ilmoi-
tuksella. Singaporen sopimuksen soveltamissddntdjen osalta on tarkoitus toimia vastaavalla
tavalla.

Edella esitetyn perusteella Singaporen sopimus tai sen soveltamissaannot eivit sisilla maara-
yksii, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla. Singaporen sopimus ja sen soveltamissddnndt voidaan hallituksen késityksen
mukaan hyviksyd dénten enemmistdlld ja ehdotus niiden voimaansaattamislaiksi voidaan hy-
vaksya tavallisen lain sddtdmisjarjestyksessa.

Edella esitetyn perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetdén, ettd
eduskunta hyvdksyisi tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 pdivind maaliskuuta

2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekd sen 22 §:ssd tarkoitetut soveltamissddnnot.

Edell4 esitetyn perusteella ja koska Singaporen sopimus ja sopimuksen soveltamissdannét si-
saltdvat madrayksid, jotka kuuluvat lainsdéadédnnon alaan, annetaan samalla eduskunnan hyvék-
syttéviksi seuraavat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

Tavaramerkkilaki

Eduskunnan paitoksen mukaisesti sdddetién:
1 luku

Yleiset sdinnokset

1§
Soveltamisala

Tassé laissa sdddetddn tavaramerkeistd sekd yhteiso- ja tarkastusmerkeista.

238
Mddritelmdit

Téssi laissa tarkoitetaan:

1) tavaramerkilld elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena kaytettavaa
merkkid, johon on saatu yksinoikeus tdmin lain sdéinndsten mukaisesti;

2) EU-tavaramerkilld Euroopan unionin tavaramerkistd annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001, jdljempanad EU-tavaramerkkiasetus, 1 artiklassa tarkoi-
tettua tavaramerkkid;

3) yhteisomerkilld tavaramerkkid, joka on tarkoitettu kaytettdvaksi yhteisomerkin haltijan ja-
senten elinkeinotoiminnassa;

4) tarkastusmerkilld tavaramerkkié, joka on tarkoitettu kdytettdvaksi tarkastuksen tai val-
vonnan kohteena olevia tavaroita tai palveluja varten;

5) kansainvdliselld toimistolla Maailman henkisen omaisuuden jérjeston (WIPO) kansainvé-
listd henkisen omaisuuden toimistoa;

6) kansainviliselld rekisterdinnilld kansainvilisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekis-
terdintié.

2 luku
Yksinoikeus tavaramerkkiin
38
Yksinoikeus rekisteroimdlldi
Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekister6imailld tavaramerkki Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen pitdmaién tavaramerkkirekisteriin tai hyvéksymaélld kansainvélinen rekisterdinti Suo-

messa voimassa olevaksi.
Yksinoikeudesta EU-tavaramerkkiin sdddetdan EU-tavaramerkkiasetuksessa.
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43§
Yksinoikeus vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisterdintid, kun tavaramerkki on vakiin-
tunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhméissién yleisesti
tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkina.

58
Yksinoikeuden sisdlto

Elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa kayttad tavaroiden tai
palvelujen tunnuksena:

1) merkkid, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisterdity tai vakiintu-
nut tavaramerkki;

2) merkkid, joka aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, etti se on sama
tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteréity tai vakiintunut samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkkiéd, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki,
riippumatta siitd kdytetddnko sitd samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) merkin aiheeton kayttd merkitsee epdoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun
tavaramerkin erottamiskyvysté tai maineesta; tai

b) merkin aiheeton kdyttd on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle.

6§

Yksinoikeuteen sisdltyvd tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd merkin kdytto

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd 5 §:ssé tarkoitetun merkin kdyttdiminen elinkeino-
toiminnassa, jos kysymyksessé on:

1) merkin kéyttdiminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden paéllyksissé;

2) tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai
markkinoille saattamista varten merkkid kiyttden;

3) palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkid kéyttden;

4) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkié kéyttéen;

5) merkin kéyttdminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa;

6) merkin kéyttd toiminimené tai toiminimen osana;

7) merkin muu vastaava kédyttdminen.

Tavaramerkin haltijalla on liséksi oikeus kieltdé 5 §:ssd tarkoitetun merkin kéytto vertaile-
vassa mainonnassa, jos menettely olisi vastoin sopimattomasta menettelysta elinkeinotoimin-
nassa annetun lain (1061/1978) 2 a §:44.

Tavaramerkin haltijalla on liséksi oikeus kieltéd tavaramerkin loukkausta valmistelevat toi-

menpiteet.
Yksinoikeudesta kauttakuljetuksessa sdddetddn 7 §:ssa.
78
Kauttakuljetus
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Rekister6idyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd kolmansia osapuolia tuomasta elin-
keinotoiminnan yhteydessé tavaroita kolmannesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovu-
teta vapaaseen liikkeeseen, jos niissd on merkki, joka on sama kuin kyseisié tavaroita varten
rekisterdity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tél-
laisesta tavaramerkista.

Edelld 1 momentissa sdddetty oikeus raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija
osoittaa, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltdd tavaroiden saattamista
markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen méaranpaa.

8§
Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei esté toista kdyttdmasti elinkeinotoiminnassa hyvin liiketavan
mukaisesti:

1) luonnollisen henkilén omaa nimed tai osoitetta;

2) merkkid, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, méérad, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistd alkuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajan-
kohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta;

3) merkkid, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky; tai

4) tavaramerkkié tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan
tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina,
kun tavaramerkin kéyttdminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen kéyttdtarkoituksen osoit-
tamiseksi tai muusta vastaavasta syysta.

93§
Yksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd merkin kayttdmistd tavaroissa, jotka hén tai hdnen suos-
tumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistd merkkid
kayttden.

Sen estdmattd, mitd 1 momentissa sdddetddn, tavaramerkin haltija saa kieltdd merkin kayt-
tdmisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myo6-
hempéi tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltdd merkin kéyt-
tdmisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jilkeen, kun
ne on saatettu markkinoille.

10§
Tavaramerkin esittiminen tietyissd julkaisuissa

Sanakirjan, tietosanakirjan, oppikirjan tai muun vastaavan julkaisun kustantajan on rekiste-
roidyn tavaramerkin haltijan pyynndstd huolehdittava siitd, ettei tavaramerkkii esitetd julkai-
sussa ilmoittamatta, ettd tavaramerkki on rekisterdity. [lmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa
taytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitéén tunnus ®.

Mitd 1 momentissa sdddetién, sovelletaan my0s julkaisun levittdmiseen tietoverkon vélityk-
selld tai muulla sdhkoiselld tavalla.

Jos julkaisun kustantaja laiminlyd 1 momentissa sdddetyn ilmoittamisvelvollisuuden, kus-
tantaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan oikaisun julkaisemisesta silld tavoin ja
siind laajuudessa kuin on kohtuullista.
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3 luku

Yksinoikeuden saamisen edellytykset

113§
Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkind voidaan rekisterdidd miké tahansa merkki, jos:

1) silld voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen
tavaroista tai palveluista; ja

2) se voidaan esittdd tavaramerkkirekisterissad sellaisella tavalla, ettd viranomaiset ja yleiso
voivat madrittdd tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeén ja tdsmaéllisen kohteen.

Erottamiskykyisend ei pidetd merkkié:

1) joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mdédrad, kéyttdtarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muuta niiden ominaisuutta;

2) josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti kdytetty nimitys tavarasta tai palvelusta; tai

3) jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita
tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista.

Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus myds muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
merkkiin.

Tavaramerkkind ei voi vakiintumisenkaan perusteella olla sellainen merkki, joka muodostuu
yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteesta, joka:

1) on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen;

2) on vélttdmaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi; tai

3) vaikuttaa olennaisesti tavaran tai palvelun arvoon.

12 §
Ehdottomat hylkdys- ja mitditointiperusteet

Tavaramerkkid ei rekisteroid, tai jos se on rekisterdity, se on mititditavé, jos:

1) merkkié ei voida esittdé tavaramerkkirekisterissd 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisella
tavalla;

2) merkki ei 11 §:n 4 momentin mukaisesti voi olla tavaramerkkina;

3) merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen;

4) se on lain, yleisen jarjestyksen tai hyvén tavan vastainen;

5) se on omiaan johtamaan yleis64 harhaan;

6) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva,
suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvélisen valtioiden vélisen jirjeston lippu, vaakuna
tai muu tunnuskuva tai tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainviliseen sopimukseen
perustuva suojattu tunnus;

7) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisterditdvin tavaramerkin kéyttokohteena
olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkas-
tus- tai takuuleima;

8) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen merkkiin
voi aiheuttaa vaaran siitd, ettd yleiso sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun
merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan, tunnukseen tai leimaan;
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9) sité ei saa rekisterdidd Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun alkuperdnimityksen tai
maantieteellisen merkinnén suojaa, viinejd koskevan perinteisen merkinnin suojaa tai aidon
perinteisen tuotteen suojaa koskevan sidénndksen mukaan;

10) merkki vastaa tai olennaisilta osin jdljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun
kasvilajikkeen lajikenimed, ja tavaramerkkihakemuksen tai -rekisterdinnin kattamat tavarat tai
palvelut ovat samaa tai ldheistd sukua kasvilajikkeen kanssa;

11) tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva aiempi yhteisomerkkihakemus
tai -rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille;

12) tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus
tai -rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille taikka tavaramerkkirekisterissd on ollut tal-
lainen tarkastusmerkkirekisterdinti, jonka voimassaolo on pééttynyt rekisterdinnin uudistamat-
ta jattdmisen vuoksi.

Tavaramerkki on mitdtditdva myds, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisterdintihakemuk-
sen vilpillisessd mielessa.

Tavaramerkkié ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla jéttad rekisterdiméttd, jos tavaramerkki
on ennen hakemispdivad tullut kéytossé erottamiskykyiseksi kohderyhménsé keskuudessa ta-
varamerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkind. Tavaramerkkii ei saa 1 momentin 3
kohdan nojalla mitétdid4, jos tavaramerkki on ennen mititdintid koskevan hakemuksen tai
kanteen vireilletulopdivaa tullut vastaavalla tavalla kdytdsséd erottamiskykyiseksi.

13§
Suostumuksenvaraiset hylkdys- ja mitditointiperusteet

Tavaramerkkia ei rekisterdida, tai jos se on rekisterdity, se on mitdtditava, jos:

1) merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisterdity tai vakiintunut ai-
empi tavaramerkki;

2) merkki aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisterdity tai vakiintunut samoja tai sa-
mankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti
tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitd kdytetdanko sitd samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten, jos:

a) merkin aiheeton kayttd merkitsee epdoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun
tavaramerkin erottamiskyvysti tai maineesta; tai

b) merkin aiheeton kayttd on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle;

4) se aiheuttaa vaaran, ettd yleisd sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suo-
jattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen kddnndkseen tai toissijai-
seen tunnukseen:

a) jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisédltdimien tavaroi-
den tai palvelujen kanssa;

b) joka on erittdin hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu, ja samankaltaisen tavaramerkin
kayttdminen tietdisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyvéksikayttod; tai

¢) joka on vakiintunut, ja toiminnan erityiseen laatuun ndhden samankaltaisen tavaramerkin
kdyttdminen ilmeisesti vidhentdisi toiminimen liikearvoa;

5) sen kaytto loukkaisi tekijanoikeuslain (404/1961) 1 §:ssd tarkoitettua aiempaa tekijénoi-
keutta teokseen tai 49 a §:ssé tarkoitettua aiempaa oikeutta maaritd valokuvasta;

6) sen kaytto loukkaisi toisen aiempaa mallioikeutta;

7) se luo mielikuvan toisen aiemmasta nimesta tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva
ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;
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8) tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisterdintid omissa nimissddn ilman
haltijan lupaa, ellei rekisterdinnille ole patevaa syyta;

9) alkuperdnimitysten tai maantieteellisten merkint6jen suojaa koskevan Euroopan unionin
tai Suomen lainsddddannén mukainen alkuperénimitysté tai maantieteellistd merkintéé koskeva
hakemus on jétetty ennen tavaramerkin hakemispdivéa tai etuoikeuspdivdd, edellyttiden, ettd
kyseinen nimitys tai merkintd myShemmin rekisterdidéén ja rekisterdinti antaa oikeuden kiel-
tdd myohemmaén tavaramerkin kéyton.

Tavaramerkkid ei mydskéan rekisterdidd, jos tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla
suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin edellyttéen, etté hakija on tehnyt rekisterdintihake-
muksen vilpillisessd mielessé.

Edelld 1 momentin 1-2 kohdassa aiemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan seuraavia tavara-
merkkeja:

1) kansallista tavaramerkkid tai tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispdivd on aiempi tai
jolla muuten on aiempi etuoikeus;

2) tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspéivand vakiinnutettua tavaramerkkii;

3) EU-tavaramerkkié tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispdivé on aiempi tai jolla
muuten on aiempi etuoikeus;

4) EU-tavaramerkkid, jolla on EU-tavaramerkkiasetuksen 39 tai 40 artiklassa sdddetty ai-
emmuus kansallisesta tavaramerkistd tai Suomeen kohdennetusta kansainvélisesté rekisterdin-
nisté; tai

5) Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettua kansainvilistd rekisterdintid, jonka rekiste-
rointipdivé tai laajentamispyynnon kirjaamispéivé on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoi-
keus.

Tavaramerkki voidaan 1 momentin 1-8 kohdan ja 2 momentin estimaéttd rekisterdida, jos se,
jonka oikeudesta on kyse, antaa sithen suostumuksensa. Tavaramerkkia ei mitatoida 1 mo-
mentin 1-9 kohdan perusteella, jos se, jonka oikeudesta on kyse, on antanut suostumuksensa.

14§
Aikaisimman oikeusperusteen etusija

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 5 §:sséd sdddetylla tavalla sa-
moja tai samankaltaisia, etusija on silld, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

15§
Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus

Yksinoikeus tavaramerkkiin sdilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos:

1) myShempéd tavaramerkkirekisterdintid on haettu vilpittdmésséd mielessd tai myShempi
vakiintunut merkki on otettu kiyttoon vilpittdméassd mielessd; ja

2) aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitd, kun sai
tietdd myohemmaén tavaramerkin kdytosté, toimenpiteisiin myohemmaén tavaramerkin kéyton
estdmiseksi.

Jos mydhemmin rekisterdityd tavaramerkkié on kdytetty ainoastaan osassa niistd tavaroista
tai palveluista, joita varten se on rekisterdity, myohempi yksinoikeus koskee tavaramerkin
kiyttod vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

4 luku

Tavaramerkin rekisterointi
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Hakemusmenettely
16 §
Rekisteroinnin hakeminen

Tavaramerkin rekisterdintid haetaan sdhkoistd palvelua kayttden Patentti- ja rekisterihalli-
tukselta. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestd syystd hyviksya hakemuksen jattamisen
paperisena.

Rekisterdintihakemuksen on siséllettdvé:

1) hakijan tunnistetiedot;

2) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisterdintid haetaan; ja

3) merkin kuvaus, joka tiyttdd 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa sédédetyt vaatimukset.

Tavaramerkin hakemispdivd on pdivé, jona hakija jattdd 2 momentissa sdddetyt vaatimukset
tayttdvin hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittaa hakemusmaksun.

Tavaramerkkihakemus voidaan jéttdd myods englannin kielelld, jolloin hakijan tulee valita
hakemuksen késittelykieleksi suomi tai ruotsi.

17 §
Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan rekisterdinnin hakemispdivana voimassa
olevaa tavaroiden ja palvelujen kansainvélisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimisti
varten 15 paivani kesdkuuta 1957 tehdylld Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjérjes-
telman (Nizzan luokitus) mukaista painosta ja versiota.

Hakijan on luokiteltava ja ryhmiteltévé tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid hae-
taan, Nizzan luokituksen mukaisesti ja selkedsti ja tdsmaillisesti niin, ettd timén perusteella
voidaan méérittdd haetun suojan laajuus.

Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, kat-
sotaan kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeésti kattamat ta-
varat tai palvelut.

18§
Ulkomaiseen hakemukseen perustuva etuoikeus

Suomessa tehty tavaramerkin rekisterdintihakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin
EU-tavaramerkkihakemus tai toisessa valtiossa tehty hakemus, jos rekisterdintié haetaan
Suomessa kuuden kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkihakemuksen tekemisesta tai hake-
muksen tekemisesti sellaisessa toisessa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemis-
ta koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/1975) tai Maailman kauppajarjeston perus-
tamissopimukseen (SopS 5/1995). Miti tdssd momentissa sdddetddn, sovelletaan my0s, jos ta-
varamerkin rekisterdintia on haettu sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssd hakemuksessa,
jonka Patentti- ja rekisterihallitus erityisisté syistd katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemuk-
seen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettiva sitd 16
§:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla ilmoitettava, missd ja milloin etuoikeu-
den perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, seké, niin pian kuin mahdollista, sen hakemus-
numero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisdksi ilmoitettava
ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.
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Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmadaiseen 1 momentissa tarkoitettuun rekisterdinti-
hakemukseen.

19§
Kansainvilisessd ndyttelyssd esittelemiseen perustuva etuoikeus

Jos hakija on kdyttdnyt tavaramerkkid ensimmdisen kerran kansainvélisesséd néyttelyssa esi-
tellyssd tavarassa tai palvelussa ja tavaramerkkid haetaan rekisterditdvaksi kuuden kuukauden
kuluessa siitd péivésté, jona tavara tai palvelu ensiksi laitettiin nédytteille, hakemus katsotaan
tehdyksi mainittuna néytteille asettamispéivana.

Etuoikeuspyyntd tulee esittdd 16 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla on
ilmoitettava, missa ja milloin tavara tai palvelu on laitettu naytteille. Jos etuoikeus ei kohdistu
kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on liséksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se
kohdistuu.

20§
Hakemuksen tai rekisterdinnin jakaminen

Tavaramerkkihakemus voidaan tavaramerkin hakijan pyynndsta jakaa kahteen tai useam-
paan erilliseen hakemukseen. Jakamalla saatujen hakemusten hakemispéivéna pidetéén alku-
perdisen hakemuksen hakemispaivaa. Jos joillakin alkuperdisen hakemuksen tavaroilla tai pal-
veluilla on hakemispdivaa aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa nditd tavaroita tai
palveluita.

Mitd 1 momentissa sdddetddn hakemuksen jakamisesta, sovelletaan myds rekisteréinnin ja-
kamiseen. Jakamista voi télloin pyytdé tavaramerkin haltija.

21§
Puutteellisen hakemuksen kdsittely

Jos hakemus ei tiytd 16—19 §:ssé sdddettyjé edellytyksid tai jos rekisterdintiin kohdistuu 12—
13 §:n mukainen hylkéysperuste, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden maa-
rdajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittdmisté varten.

Jollei hakija asetetun médrdajan kuluessa anna lausuntoansa, esité selvitysti tai korjaa puut-
teellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin. Raukeamisesta ldhetetdén hakijalle ilmoitus,
joka ei ole valituskelpoinen paatos.

Jos rekister6imiselle on olemassa este hakijan antaman lausunnon tai selvityksen jdlkeenkin,
hakemus hylatién nédiltd osin. Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin antaa uuden kehotuk-
sen, jos sithen on aihetta.

22§
Rauenneen hakemuksen késittelyn jatkaminen

Rauenneen hakemuksen késittelyd voidaan jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa
puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittdmistd varten asetetun médrdajan
paattymisesta:

1) pyytéa késittelyn jatkamista;

2) pyynnon yhteydessé antaa lausuntonsa, esittdd selvitysté tai korjaa puutteellisuudet; ja

3) suorittaa késittelyn jatkamisesta méaérdtyn maksun pyynnon yhteydessé.
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23§
Kolmansien osapuolten huomautukset

Kolmannet osapuolet voivat tehdd ennen tavaramerkin rekisterdintid Patentti- ja rekisterihal-
litukselle merkin rekisterditdvyyttd koskevia huomautuksia. Huomautuksen tekeminen ei tee
sen tekijdstd asianosaista rekisterdintimenettelyssa.

24§
Tavaramerkin rekisterdinti ja rekisterdinnin julkaiseminen

Jos hakemus tayttaa sille tdssa laissa sdddetyt edellytykset, Patentti- ja rekisterihallitus rekis-
terdi tavaramerkin ja julkaisee rekisterdinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla
olevalla tavalla.

258
Merkin muuttaminen

Merkkiin voidaan tavaramerkin hakijan tai haltijan pyynnosta tehda sellaisia véhéisid muu-
toksia, jotka eivit muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

26 §
Tavaramerkkirekisterin tietosisdlto, henkilotietojen kdsittely ja tietojen luovutus

Patentti- ja rekisterihallitus ylldpitad tavaramerkkirekisterid, johon merkitéén sille toimitet-
tuihin hakemuksiin ja asiakirjoihin siséltyvit tiedot, tavaramerkkien kisittelyn kannalta tar-
peelliset henkil6itd koskevat yksilointi- ja yhteystiedot, haettua tai rekisterdityd tavaramerkkia
koskevat tiedot, tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyvét tiedot seké tavaramerkkiin
tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet.

Patentti- ja rekisterihallitus késittelee tavaramerkkirekisterin henkil6itd koskevia yksilointi-
ja yhteystietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1) tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten hallinnointi siten kuin téssa laissa sdddetddn;

2) tavaramerkkeja koskevien menettelyiden toteuttaminen siten kuin téssa laissa sdddetddn;

3) viestintd hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa; ja

4) kertomusten ja tilastojen laatiminen.

Sen estdmdtti, mitd viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n 2
momentissa ja 16 §:n 3 momentissa sdddetddn, jokaisella on oikeus saada tavaramerkkirekiste-
ristd jaljennoksia sekd tieto tavaramerkin hakijan tai haltijan nimesté ja kotipaikasta yleisen
tietoverkon kautta yksittdisend hakuna.

27§
Rekisterdinnin ja merkinndn poistaminen
Sen estamattd, mitd hallintolain (434/2003) 50 §:n 2 momentissa ja 51 §:n 2 momentissa
saddetdan, Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa rekisterdinnin tai rekisteriin tehdyn merkin-

nén ja ratkaista asian uudelleen tavaramerkin haltijan vahingoksi ilman tdméin suostumusta,
jos rekisterdinti tai merkinté perustuu ilmeiseen asia-, menettely- tai kirjoitusvirheeseen. Re-
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kisterdinnin tai merkinnén poistaminen on tehtdva kahden kuukauden kuluessa rekisterdinti-
hakemuksen hyviksymisesté tai rekisterimerkinnin tekemisesta.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainviliseltd toimistolta ilmoituksen kansainvalisestd
rekisterdinnistd, jonka suojan alkamispéivi on aikaisempi kuin samaa merkkié koskevan kan-
sallisen rekisterdinnin ja kansainvélisen rekisterdinnin késittdmét tavarat tai palvelut ovat ko-
konaan tai osittain samat kuin kansallisen rekisterdinnin, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee
poistaa paatoksensa kansallisesta rekisterdinnisti ja ratkaista asia uudelleen.

Mitd 2 momentissa sdddetddn, sovelletaan vastaavasti, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa
Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (EU-tavaramerkkivirasto) ilmoituksen hake-
muksesta EU-tavaramerkiksi tai pyynnon 102 §:ssé tarkoitetusta muuntamisesta.

28 §
Asiamiehet

Tavaramerkkirekisteriin voidaan merkitd asiamies, joka on oikeutettu edustamaan tavara-
merkin hakijaa tai haltijaa tavaramerkkié koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hakijan tai
haltijan puolesta haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkid koskevis-
sa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja miardysti, jolla asianosainen on
velvoitettu henkilokohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asiamiehend voi olla my0s yhteiso.

Tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee
olla 1 momentissa tarkoitettu asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Jollei 2 momentissa tarkoitetulla tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ole asianmukaisesti val-
tuutettua asiamiestd, Patentti- ja rekisterihallituksen on hakijan tai haltijan viimeksi ilmoitettua
osoitetta kdyttden kehotettava titd kahden kuukauden médriajassa ilmoittamaan asiamies
uhalla, ettd hakemus katsotaan peruutetuksi tai tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekiste-
ristd.

Viitteentekijilld, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla
on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa véitteentekijad vaiteasiassa. Muuten
vaitettd ei katsota tehdyksi.

Menettdmista tai mitdtdintid koskevan hakemuksen hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroo-
pan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka
edustaa hakijaa menettdmista tai mitdtointid koskevassa asiassa. Muuten hakemusta ei katsota
tehdyksi.

Jos kansainviélisen rekisterdinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella,
haluaa antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselle, hdnen tulee kdyttid asiamiesti, jolla
on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Hallintolain 12 §:n 1 momentista poiketen Patentti- ja rekisterihallitus voi pyytda asiamiesta
toimittamaan valtakirjan, jos on erityistd aihetta epéilld asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuut-
ta.

29 §
Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteréinnistd

Tavaramerkki, joka on rekisterdity toisessa valtiossa, voidaan vastavuoroisesti rekisterdida
Suomessa sellaisena kuin se on rekisterdityné toisessa valtiossa, jos rekisterdiminen ei ole ris-
tiriidassa 11-13 §:n sddnndsten kanssa eiki tavaramerkki ole menettdnyt erottamiskykyaén.

Sen estdmattd, mitd 1 momentissa sdddetddn, ulkomaista tavaramerkkid vastavuoroisuuden
perusteella rekisterditidessd saa merkkiin tehdd vihiisid muutoksia, jos ne eivit muuta merkin
kokonaisvaikutelmaa.
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Jos tavaramerkin rekisterdintié hakee henkild, joka ei harjoita elinkeinoa Suomessa, hake-
mukseen on liitettdva todistus siité, ettd hakija on saanut saman merkin samanlaisia tavaroita
tai palveluita varten rekisterdidyksi siind toisessa valtiossa, jossa hakija harjoittaa elinkeinoa
tai hénelld on kotipaikka taikka jonka kansalainen hén on.

Edelld 3 momentissa tarkoitettua todistusta ei kuitenkaan vaadita, jos vastaavaa selvitysti ei
toisessa valtiossa vaadita siltd, joka on Suomen kansalainen tai jolla on tdélla kotipaikka tai
joka harjoittaa tadlld elinkeinoa.

308§
Rekisteroinnin kesto ja uudistaminen

Tavaramerkin rekisterdinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispaivéastd alkaen. Uudis-
taminen on voimassa kymmenen vuotta ja tulee voimaan rekisterdinnin padttymista seuraava-
na paivana.

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkin haltijalle rekisterdinnin padttymisesté vé-
hintdén kuusi kuukautta ennen rekisterdintikauden paéttymisté. [lmoittamatta jattdminen ei
kuitenkaan vaikuta rekisterdinnin voimassaolon paattymiseen. Rekisterdinti voidaan uudistaa
aikaisintaan vuotta ennen rekisterdintikauden paattymistd ja viimeistdan kuuden kuukauden
kuluttua sen paittymisestd. Rekisterdintikauden paittymisen jalkeen tehdystd uudistamisesta
tulee suorittaa korotettu maksu. Rekisterdinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen séhkoisessd palvelussa, minké yhteydessé tulee suorittaa uudistamismaksu. Patentti- ja
rekisterihallitus voi erityisesté syystd hyviksyéd uudistamishakemuksen jéttdmisen paperisena.
Jos paperisessa uudistamishakemuksessa ei ole yksiloity, mitd tavaroita tai palveluita uudis-
taminen koskee eivatka suoritetut maksut riitd kaikkien tavaroiden tai palvelujen uudistami-
seen, tavarat ja palvelut uudistetaan luokituksen mukaisessa jarjestyksessd niin pitkalle kuin
suoritettu maksu riittdd. Paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta siséllosté sdddetdén
valtioneuvoston asetuksella.

Jos rekisterdintid ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti, tavaramerkki poistetaan tavara-
merkkirekisterista.

Vdiitemenettely
31§
Viiteperuste

Patentti- ja rekisterihallitus voi kumota rekisterdinnin véitteen perusteella siltd osin kuin re-
kisterdinti ei tiytd tdmén lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksié. Jos rekisterdinnille ei ole
estettd, viite hylatdan.

32§
Viitteen tekeminen

Viite pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla kahden kuukauden kuluessa rekisterdinnin
julkaisemisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle viitteen tekijén tunnistetiedot, tieto mihin re-
kisterdintiin ja rekisterdinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin véite kohdistuu seké viitteen
perusteet ja suorittamalla vaitemaksu.

Viite voidaan kohdistaa niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niisté, joita varten tava-
ramerkki on rekisterdity. Jos vdite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee véitteen tekijén olla ti-
méin oikeuden haltija.
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338§
Viitemenettelyn keskeyttiminen

Viitemenettely keskeytetidén kahdeksi kuukaudeksi véitteentekijin ja tavaramerkin haltijan
yhteisestd kirjallisesta pyynnostd. Pyynto on jétettdva Patentti- ja rekisterihallitukselle viite-
menettelyn aikana ennen kuin véiteasia on ratkaistu.

Viitemenettelyn keskeyttdmisaikaa voidaan pidentéd kahdesti, viisi kuukautta kerrallaan,
osapuolten yhteisesta kirjallisesta pyynnosté, joka tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallituk-
selle ennen kéynnissé olevan keskeyttémisajan padttymista.

Keskeyttdmisaika padttyy kumman tahansa osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

348§
Tosiasiallisen kdyton osoittaminen vditemenettelyssd

Viitemenettelyyn sovelletaan, mitd 49 §:n 2—5 momentissa sdddetddn aiemmin rekisterdidyn
tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoit-
taa tavaramerkkinsd, toiminimensé tai aputoiminimensé kaytto mitétdintid koskevan hake-
muksen tai kanteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspdivad edeltiavén vii-
den vuoden ajalta. Ellei tavaramerkin haltija vetoa aiemman tavaramerkin, toiminimen, apu-
toiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen kiyton puuttumiseen lausuessaan viitteestad en-
simmadisen kerran, hin ei saa myéhemmin vedota siihen.

35§
Viitteen tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos viitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioi-
keus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava véite tiedoksi pantin- tai lisens-
sinhaltijalle ja varattava tille tilaisuus lausua véitteestd méérdajassa. Lausunnon antaminen ei
tee sen tekijdstd asianosaista vditemenettelyssé Patentti- ja rekisterihallituksessa.

5 luku
Tavaramerkisti luopuminen seki tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi
36§
Tavaramerkistd luopuminen

Tavaramerkin hakija tai haltija voi luopua tavaramerkisti tai tavaramerkkihakemuksesta
kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on haettu, re-
kisterdity tai vakiintunut.

Tavaramerkki poistetaan kokonaan tai osittain tavaramerkkirekisteristé tavaramerkin halti-
jan pyynnosta. Jos tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee tavaramerkkirekisterista
poistamiselle tai osittaiselle poistamiselle olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkille on
merkitty lisenssi, tavaramerkin haltijan tulee osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle luopu-
misesta ennen tavaramerkln poistamisen merkitsemisté tavaramerkkirekisteriin.
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Tavaramerkkihakemuksesta luopumiseen ja sen peruuttamiseen tavaramerkkirekisterista so-
velletaan, mitd 2 momentissa sdddetddn tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisterista.

378§
Tavaramerkin luovutus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus voi koskea
kaikkia niitd tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on haettu, rekisterdity tai vakiin-
nutettu, tai osaa niista.

Tavaramerkki ja tavaramerkkihakemus siirtyvét elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydes-
s4, ellei toisin ole sovittu tai ellei olosuhteista selvasti kdy muuta ilmi.

38§
Rekisterimerkintd tavaramerkin luovutuksesta

Rekister6idyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutus on pyynnosta merkittava
tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistd voi pyytda tavaramerkin hakija, haltija tai luovutuk-
sensaaja.

Jos tavaramerkki muuttuu luovutuksensaajan kiyttdména harhaanjohtavaksi, merkintéa luo-
vutuksesta ei tehdd, ellei harhaanjohtavuutta poisteta tekemaélld muutos tavaramerkkiin tai ta-
varamerkkihakemukseen.

Jos luovutusta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittdméssd mielessé ole-
vaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

39§
Tavaramerkin panttaus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan pantata.

Pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asi-
assa, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy koh-
tuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu.

40 §
Rekisterimerkintd panttauksesta

Rekisterdidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen panttaus on pyynnostid merkittéva
tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemisté voi pyytdé tavaramerkin hakija, haltija tai pantinhalti-
ja.
Jos panttausta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittdméssd mielessa ole-
vaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Panttausmerkinté on poistettava tavaramerkkirekisteristd, kun panttauksen ndytetdén lakan-
neen tai kun pantinhaltija sitd pyytéa.

41§

Tavaramerkin ulosmittaus ja konkurssi
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Oikeutta tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei saa ulosmitata, ellei siithen ole pe-
rustettu ja merkitty panttioikeutta.

Jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kuuluu tavaramerkki
konkurssipesain.

42§
Lisenssi

Tavaramerkin haltija tai hakija voi antaa toiselle luvan kéyttéa tavaramerkkié (/isenssi).

Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, jos siitd on sovittu.

Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa
vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen maariayksid seuraavissa asioissa:

1) sopimuksen kesto;

2) rekisterdinnin suojaama muoto, jollaisena merkkié saa kayttid;

3) lisenssin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus;

4) tavaramerkin kayttoalue; tai

5) lisenssinhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.

Lisenssinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa
asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, tai ellei toisin ole sovittu. Yksin-
omaisen lisenssin haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin
haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimen-
piteisiin loukkauksen suhteen.

Lisenssinhaltijalla on oikeus yhtyi tavaramerkin haltijan vireille panemaan loukkausta kos-
kevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kdrsiméstdan vahingosta.

43§
Rekisterimerkintd lisenssistd

Rekisterdityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvasta lisenssistd on
pyynnosta tehtdva merkintd tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemista voi pyytad tavaramerkin
hakija, haltija tai lisenssinhaltija.

Jos lisenssid ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittdméssé mielessé olevaa
kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Lisenssid koskeva merkintd on poistettava tavaramerkkirekisteristd, kun lisenssin ndytetdan
lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitd pyytaa.

44§
Merkitsemis- ja muutospyynnot

Tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkit-
semistd taikka muuta tavaramerkkihakemukseen tai -rekisterdintiin kohdistuvaa muutosta voi-
daan pyytéd Patentti- ja rekisterihallitukselta. Pyynt6jen tarkemmasta siséllosti ja niihin liitet-
tévistd asiakirjoista sdddetddn valtioneuvoston asetuksella.

Jos pyyntd on puutteellinen tai pyynndn esittdjé ei suorita pyynndsté sdddettyd maksua, Pa-
tentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden méadrdajan puutteen korjaamista, lausun-
non antamista ja selvityksen esittimistd varten. Pyynnon késittelyssid noudatetaan, mitd 21 §:n
2 ja 3 momentissa sdddetddn puutteellisen hakemuksen raukeamisesta ja hylkdamisestd seka
mitd 22 §:ssé sdddetiéin rauenneen hakemuksen késittelyn jatkamisesta.

249



HE 201/2018 vp

45§
Tavaramerkin hakija ja haltija

Tavaramerkkié koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, jo-
ka on viimeksi merkitty haltijana tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkihakemusta koskevassa
riita- tai muussa asiassa tavaramerkin hakijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haki-
jana tavaramerkkirekisteriin. Kansainvalista rekisterdintid koskevassa riita- tai muussa asiassa
tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana kansainvélisen toi-
miston tavaramerkkirekisteriin.

6 luku
Tavaramerkin menettiiminen ja mitatointi
Menettimis- ja mitdtéintiperusteet ja niiden vaikutukset
46 §
Tosiasiallisen kéyton puuttuminen

Tavaramerkin rekisterdinti voidaan menettéd, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden
kuluessa rekisterdinnistd ottanut tavaramerkkia tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos tdllainen kdytté on ollut viisi vuotta yhtéjaksoises-
ti keskeytyneend, jollei haltija osoita kdyttaimattomyydelle patevia syita.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu viiden vuoden jakso rekisterdinnistd lasketaan paivasta, jona
tavaramerkkié vastaan ei voida endi esittdd vaitettd, tai jos vaite on tullut vireille, paivistd, jo-
na véitemenettelyn lopettavasta padtoksestd on tullut lainvoimainen tai véite on peruutettu.
Kansainvilisten rekisterdintien osalta viiden vuoden jakso rekisterdinnistd lasketaan péaivista,
jona tavaramerkkid ei voida endd hylata tai jona sitd vastaan ei endd voida esittdd viitettd. Jos
véite on tullut vireille, viiden vuoden jakso lasketaan edelld tdssd momentissa sdddetylla taval-
la. Jos Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin hyl-
kéysperusteisiin perustuvasta kieltdytymisestd, viiden vuoden jakso lasketaan péivisti, jona
kieltdytymisestéd on tullut lainvoimainen.

Rekisterdidyn tavaramerkin tosiasialliseksi kadytoksi katsotaan my®os:

1) tavaramerkin kdyttiminen muodossa, joka poikkeaa rekisteroidystd merkista vain sellai-
silta osin, etti poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

2) merkin paneminen tavaroihin tai niiden paillyksiin vain maastavientid varten; tai

3) tavaramerkin kayttd tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Rekisterointid ei kuitenkaan menetetd, jos tavaramerkkié on tosiasiallisesti kdytetty viiden
vuoden kéyttdmattomyysjakson pééttymisen jilkeen, mutta ennen menettéimisti koskevan ha-
kemuksen tai kanteen vireille tuloa. Tall6in ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramer-
kin kdyttod, joka on tapahtunut menettdmistd koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa
edeltdneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos kdyton valmistelut aloitetaan vasta, kun tavara-
merkin haltija on saanut tiedon siitd, ettd menettdmisté koskeva hakemus tai kanne voidaan
panna vireille.

Jos rekisterdinnin tosiasiallinen kéyttédmattomyys koskee vain joitakin niistd tavaroista tai
palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, rekisterdinti voidaan menettdd vain nii-
den tavaroiden tai palvelujen osalta.

47§
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Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettdd, jos tavaramerkki on rekisterdinnin tai vakiin-
tumisen jélkeen tullut:

1) tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jattimisen vuoksi elinkeinotoiminnassa
yleisesti kdytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekiste-
roity tai vakiintunut; tai

2) harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen kayton
seurauksena.

Jos 1 momentin mukainen menettamisperuste koskee vain joitakin niisté tavaroista tai palve-
luista, joita varten tavaramerkki on rekisterdity tai joille tavaramerkki on vakiintunut, yksinoi-
keus tavaramerkkiin voidaan menettdd vain ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

48 §
Mitdtointi ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitdtointiperusteilla

Tavaramerkin mitétointiperusteista sdadetddn 12 ja 13 §:ssd ja tavaramerkin haltijan passii-
visuuden vaikutuksesta mititdintiin 15 §:ssd. Mitdtoinnissa on lisdksi huomioitava mahdolliset
muuttuneet olosuhteet.

49 §
Tosiasiallisen kdyton osoittaminen mitditointid koskevissa menettelyissd

Jos mitdtdintid vaaditaan aiemmin rekisterdidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekiste-
r6idyn tavaramerkin haltijan on my6hemmén tavaramerkin haltijan pyynnosté osoitettava, ettd
aiempaa tavaramerkkié on tosiasiallisesti kdytetty mitétdintia koskevan hakemuksen tai kan-
teen vireillepanopdivéd edeltidvén viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssé sdddetylla tavalla niis-
sé tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai ettd kayttimatta jattami-
seen oli patevit syyt. Aiemmin rekisterdidyn tavaramerkin haltijan on osoitettava kayttd, jos
aiemman tavaramerkin rekisterdimismenettely on saatu paatokseen vahintiddn viisi vuotta en-
nen mitatdintié koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanoa.

Jos 46 §:ssé tarkoitettu viiden vuoden jakso oli paéttynyt ennen myShemmaén tavaramerkin
hakemis- tai etuoikeuspéivid, aiemman tavaramerkin haltijan on liséksi osoitettava, ettd aiem-
pi tavaramerkki oli otettu tosiasiallisesti kdytt6on hakemis- tai etuoikeuspdivaa edeltineen vii-
den vuoden jakson aikana, tai ettd kdyttamatta jattdmiseen oli patevit syyt.

Aiempi tavaramerkki otetaan mitdtdintid koskevan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa
huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitd on osoitettu 1 tai 2
momentin mukaisesti kiytetyn tai joiden osalta kiyttiméittomyydelle on pétevit syyt.

Jos aiemman tavaramerkin haltija ei osoita, ettd aiempaa tavaramerkkid on 1 tai 2 momentin
mukaisesti kéytetty, mitdtointid koskeva hakemus tai kanne hylétdan.

Mitd 1-4 momentissa sdddetddn aiemmin rekisterdidystd tavaramerkistd, koskee myds ai-
emmin rekisterdityd toiminimed ja aputoiminime&. Toiminimen tosiasiallisesta kdytostd sddde-
tédédn toiminimilain (128/1979) 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa. Timén pykildn 1-4 momenttia
sovelletaan my0s, jos aiempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. EU-tavaramerkin tosiasialli-
sesta kaytostd sdddetddn EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa.

50 §

Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteend tavara-
merkin mitdtéinnille
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Tavaramerkkid ei voida mititdidd aiemman tavaramerkin perusteella, jos my6hemmaén tava-
ramerkin hakemis- tai etuoikeuspaivana:

1) aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mititdidd 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, ei ol-
lut vield tullut erottamiskykyiseksi 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla;

2) aiempi tavaramerkki ei ollut vield tullut riittdvan erottamiskykyiseksi, jotta merkkien vé-
lilla olisi ollut 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja mitatdintid koske-
va hakemus tai kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 2 kohtaan; tai

3) aiempi tavaramerkki ei ollut vield laajalti tunnettu, ja mitdtdintid koskeva hakemus tai
kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 3 kohtaan.

518§
Menettdmisen ja mitdtéinnin vaikutukset

Rekisterdidyllé tai vakiintuneella tavaramerkillé ei katsota olleen menettdmisté koskevan
hakemuksen tai kanteen vireillepanopéivéstéd alkaen tdssé laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltd
osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettdmistéd koskevassa padatoksessa voidaan kanta-
jan tai hakijan pyynnostd vahvistaa aikaisempi péivé, jona jokin menettdmisperuste on ilmen-
nyt.

Rekisterdidylld tavaramerkilli ei katsota alun perin olleen tdmén lain mukaisia vaikutuksia
siltd osin kuin tavaramerkki on mitétdity.

Menetetty tai mitétdity tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristd menetetyilté tai mi-
tatoidyiltd osin.

528§
Menettdmisen tai mitdttomyyden vahvistaminen jdlkikdteen
Jos tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvilinen rekisterdinti on ollut perus-
teena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle ja tavaramerkisté tai kansainvélisestd rekiste-
roinnistd on luovuttu tai sen voimassaolon on annettu paéttyd, sen menettiminen tai mitétto-
myys voidaan vahvistaa jalkikdteen, edellyttiden, ettd menettdmiseen tai mitdttomyyteen olisi
voitu vedota myds ajankohtana, jolloin tavaramerkistd luovuttiin tai jolloin sen voimassaolo
paéttyi. Talloin aiemmuuden vaikutukset lakkaavat.
Tavaramerkin menettdmistd ja mitdtdintid koskevien asioiden kdsittely
538§
Menettely
Tavaramerkin menettdmista tai mitdtdintid voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa
menettelyssa tai kanteella tuomioistuimessa. Menettdmistd ja mititdintid koskevien asioiden
kasittelystd hallinnollisessa menettelyssd sdddetddn 54—57 §:ssd ja késittelystd tuomiois-
tuimessa 58—60 §:ssi.
54§

Hakemus

Hallinnollinen tavaramerkin menettdmisté tai mitdtdintid koskeva asia pannaan vireille toi-
mittamalla Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen hakemus ja suorittamalla hakemusmak-
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su. Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet, hakijan tunnistetiedot seka tieto
siitd, mihin rekisterdintiin ja rekisterdinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus koh-
distuu.

Jos mitétdintid koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa tehdd vain
tdmén aiemman oikeuden haltija.

Menettdmista tai mitdtdintid koskeva asia voidaan panna vireille vasta 32 §:n 1 momentissa
sdddetyn viiteajan padtyttyd. Jos on esitetty véite, asia voidaan panna vireille, kun viditemenet-
telyn lopettavasta padtoksestd on tullut lainvoimainen tai kun véite on peruutettu.

55§
Tiedoksianto tavaramerkin haltijalle

Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus todis-
teellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle, tai jos tavaramerkkirekisteriin on 28 §:n 1 momen-
tin mukaisesti merkitty asiamies, asiamiehelle, ja kehotettava tavaramerkin haltijaa lausumaan
hakemuksesta médriajassa.

Jos tavaramerkin haltija ei anna lausuntoa, Patentti- ja rekisterihallitus voi siitd huolimatta
tutkia ja ratkaista asian.

Jollei tavaramerkin haltija vetoa 49 §:ssé tarkoitettuun aiemman tavaramerkin, toiminimen,
aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen kdyton puuttumiseen lausuessaan hakemuk-
sesta ensimmadisen kerran, hin ei saa myShemmin vedota siihen.

568§
Tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos menettdmistd tai mitdtointid koskevan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on
tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on
annettava hakemus tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle ja varattava tille tilaisuus lausua ha-
kemuksesta madraajassa. Lausunnon antaminen ei tee sen tekijésti asianosaista menettelyssi
Patentti- ja rekisterihallituksessa.

57§
Hakemuksen ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Jos menettdmisté koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen kéyton puuttumi-
seen eikd tavaramerkin haltija ole esittényt selvitysté tavaramerkin tosiasiallisesta kadytosta,
tavaramerkin rekisterdinti menetetdin hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei ha-
kemus ole ilmeisen perusteeton.

58§
Kanteen vireillepano

Tavaramerkin menettdmista tai mitdtdintid koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimessa
nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan.

Jos kanne perustuu 12 §:n 1 momentin 4 kohtaan, saa kannetta ajaa my0s syyttdja.

Jos mitétdintid koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, kanteen saa nostaa vain té-
mén aiemman oikeuden haltija.
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59§
Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkdynnin aikana

Kannetta tavaramerkin menettdmiseksi tai mitdtoinniksi saa ajaa alkuperdiseen vastaajaan
kohdistettuna, vaikka tavaramerkki olisi oikeudenkédynnin vireille panemisen jalkeen luovutet-
tu toiselle. Tuomio, jolla kanne on hyviaksytty, on voimassa myds luovutuksen saajaa kohtaan.

60 §
Kdsittelyn lykkddminen

Tuomioistuin voi harkintansa mukaan lykéata késittelya sellaisessa tavaramerkin menettadmis-
téd tai mitétdintid koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tava-
ramerkin myOntémisen jilkeinen véiteaika on pééttynyt, tai ennen kuin viitteesté on annettu
lainvoimainen pétos.

613§
Vireilldolovaikutus ja oikeusvoima

Tavaramerkin menettdmista tai mitétdintid koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekiste-
rihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkid koskeva asia on vireilld tuomioistuimes-
sa samojen asianosaisten valilla.

Tavaramerkin menettdmista tai mitdtointid koskevan hakemuksen kasittely Patentti- ja rekis-
terihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkié koskeva asia tulee vireille tuomioistuimes-
sa samojen asianosaisten valilla.

Edelld 58 §:ssé tarkoitettua tavaramerkin menettdmista tai mitatointid koskevaa kannetta ei
oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 54 §:ssé tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa ta-
varamerkkid koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta,
eiké asiaa ole vield lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos tavaramerkin menettdmisti tai mitdtointid koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti
ratkaistu, uutta menettdmista tai mitdtointid koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkitta-
vaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkié, samaa vaatimusta ja samoja
perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

7 luku
Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta
Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta
62§
Kielto
Jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltdd hanti
jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu kielto voidaan kohdistaa my6s henkil6on, joka on ryhtynyt
valmisteleviin toimenpiteisiin loukatakseen yksinoikeutta tavaramerkkiin.
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63§
Kieltoa koskevat poikkeukset

Tuomioistuin ei voi kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéyttoa, jos:

1) aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssd sdddetdén;

2) mybhempédi tavaramerkkid ei mitdtditdisi sen vuoksi, ettd aiempaa tavaramerkkid tai EU-
tavaramerkkia ei ole tosiasiallisesti kdytetty siten kuin 49 §:ssd sdddetddn; tai

3) myShempédd tavaramerkkid ei mitétoitdisi sen vuoksi, ettd jokin 50 §:ssd sdddetty myo-
hemmén tavaramerkin mitdtdinnin estdvé peruste on késilla.

Tuomioistuin ei voi kieltdd myohemmin rekisterdidyn EU-tavaramerkin kayttod, jos kyseista
myO6hempéd tavaramerkkié ei mitdtoitdisi EU-tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan 1 kohdan a—c
alakohdan, 3 tai 4 kohdan, 61 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 64 artiklan 2 kohdan nojalla.

Tuomioistuin ei voi kieltdd aiemman tavaramerkin kayttdmistd 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa, vaikka aiempaan oikeuteen ei voida vedota myShempdé tavaramerkkid vas-
taan.

64§
Keskeyttamismddrdys

Tuomioistuin voi 62 §:n 1 momentissa tarkoitettua loukkausta koskevaa kannetta késitelles-
sddn tavaramerkin haltijan vaatimuksesta méérété lahettimen, palvelimen tai muun sellaisen
laitteen yllapitdjan taikka muun vélittdjand toimivan palvelun tarjoajan (vélittdjd) sakon uhalla
keskeyttdimadn tavaramerkkia loukkaavaksi véitetyn kiyton (keskeyttdmismddrdys). Keskeyt-
tamismadrayksen antamisen edellytyksend on, ettei sitd voida pitdd kohtuuttomana ottaen
huomioon tavaramerkin véitetyn loukkaajan, vilittdjén ja tavaramerkin haltijan oikeudet. Kes-
keyttdimisméérdys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta ldhettdd ja vastaanottaa viesteja.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan
hakemuksesta antaa keskeyttdmismaadrayksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa sdadetyt
edellytykset ja jos on ilmeistd, ettd tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin
vakavasti vaarantuisi.

Tuomioistuimen on varattava seké vilittdjélle ettd véitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla kuul-
luksi. Valittdjélle tiedoksianto voidaan toimittaa postitse tai sdhkopostia kéyttden tai muulla
sdhkoiselld tiedoksiantomenetelmalla.

Tuomioistuin voi pyynndsti antaa 2 momentissa tarkoitetun keskeyttdmisméaardyksen sakon
uhalla viliaikaisena varaamatta viitetylle loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos asian kii-
reellisyys sitd valttdmattd vaatii. Véliaikainen méirdys on voimassa, kunnes toisin maératiaan.
Viitetylle loukkaajalle on véliaikaisen madrayksen antamisen jélkeen viipymaétté varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi. Kun viitettyéd loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipyméttd paa-
tettdva, pidetddnkd méadrdys voimassa vai peruutetaanko se.

Keskeyttdmismédrdys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
(705/2007) 8 luvun 2 §:ssé tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden aset-
tamisesta sdddetdin oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 7 §:ssd. Edelld 2 tai 4 momentin nojalla
annettu keskeyttdmismaéirays raukeaa, jollei 1 momentissa tarkoitettua kannetta nosteta tuo-
mioistuimessa kuukauden kuluessa méarayksen antamisesta.

Keskeyttédmisméadriystd vaatineen on korvattava sille, jolle méaérdys on annettu, samoin kuin
vaitetylle loukkaajalle madrdyksen tdytantoonpanosta aiheutunut vahinko seki asiassa aiheu-
tuneet kulut, jos 1 momentissa tarkoitettu kanne hylédtdan tai jatetdan tutkimatta taikka jos asi-
an kisittely jatetddn sillensd sen vuoksi, ettd kantaja on peruuttanut kanteensa tai jadnyt saa-
pumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttimismééridys 4 momentin nojalla
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peruutetaan tai 5 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kan-
teen nostamisessa noudatetaan, mitd oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 12 §:ssd sdddetddn.

65§
Harhaanjohtavan tavaramerkin kdytén kieltdminen

Jos tavaramerkki on harhaanjohtava, tai jos tavaramerkin haltija tai joku hdnen suostumuk-
sellaan kayttdd tavaramerkkié silld tavoin, ettd yleisdd johdetaan harhaan, tuomioistuin voi sii-
nd laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltdé kayttdmastd merkkia.

66 §
Ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteréity tavaramerkki

Jos tavaramerkki on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisterdity tavaramerkin hal-
tijan asiamiehen nimissé, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltéd asiamiestdén kayttdmasta
tavaramerkkid. Asiamies voidaan myos velvoittaa luovuttamaan sen nimiin rekisterdity tava-
ramerkki tavaramerkin haltijalle. Tavaramerkin luovutukseen sovelletaan, mité 38 ja 44 §:ssd
sdddetdan.

Mitd 1 momentissa sdédetdén ei sovelleta, jos asiamiehelld on ollut toiminnalleen patevi

Syy.
67§
Tosiasiallisen kdyton osoittaminen kieltoasiassa

Kantajan velvollisuuteen osoittaa mySohemmaén tavaramerkin haltijan pyynndsta tavara-
merkkinsé tai EU-tavaramerkkinsé tosiasiallinen kéytto kanteen vireillepanoa edelténeen vii-
den vuoden jakson aikana sovelletaan, mitd 49 §:ssi sdddetdin aiemman tavaramerkin ja EU-
tavaramerkin haltijan nayttovelvollisuudesta. Kantajan on esitettdva todisteet kaytosta, jos
kantajan tavaramerkin tai EU-tavaramerkin rekisterdimismenettely on saatu paétokseen véhin-
tédn viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tuomioistuin ei voi kieltdd myohemmaén tava-
ramerkin kéyttoa siltd osin kuin kantajan oikeus voitaisiin vaatia menetettdvéksi 46 §:n nojalla
loukkauskanteen vireillepanon aikaan.

68 §
Vahvistuskanne

Tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako
tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Pantinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 39 §:n 2 momentissa sdidetyilld edellytyk-
silld. Lisenssinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 42 §:n 4 momentissa séadetyilld
edellytyksilla.

69 §

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen
suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin kayttdmisesté seké korvauksen kai-
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kesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievdi, korvausta va-
hingosta voidaan sovitella.

Jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvi-
tyksen merkin kayttdmisesté.

70 §
Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentuminen

Hyvitysté ja korvausta vahingosta voidaan 69 §:n nojalla vaatia ainoastaan viimeisen viiden
vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on
menetetty, jos sitd koskevaa kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon
syntymisesta.

Jos kysymys on rekisterdidystd tavaramerkistd, hyvitystd ja korvausta vahingosta voidaan
sen estdmattd, mitd 1 momentissa séddetdan kanteen vireillepanon méirdajasta, vaatia ennen
rekisterdintipdivad tapahtuneen loukkauksen johdosta, jos kanne pannaan vireille vuoden ku-
luessa rekisterdintipédivasti. Télloinkin korvausta voidaan vaatia vain viiden vuoden ajalta en-
nen kanteen vireillepanoa.

718§
Muuttamis- ja hdvittimisseuraamukset

Tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta méarata, ettd loukkaava merkki on
poistettava merkitystd omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitd endd voida kayt-
tad vadrin. Jos tillainen toimenpide ei ole toteutettavissa, madrataan loukkaavalla merkilla
merkitty omaisuus hévitettdvéksi tai tietylld tavalla muutettavaksi. Télldin tuomioistuin voi
myo0s vaatimuksesta méérdtd omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan.

Huolimatta siitd, onko loukkaus tahallinen tai ei, loukkaavalla merkilld merkitty omaisuus
voidaan tuomioistuimen paatoksestd takavarikoida, jos loukattu sitd vaatii, ja asettaa, milloin
se katsotaan tarpeelliseksi, hyvéksyttdvan vakuuden takavarikosta johtuvista kustannuksista
seka siitd vahingosta, joka takavarikosta saattaa koitua vastapuolelle. Takavarikkoon sovelle-
taan, mitd takavarikoimisesta pakkokeinolain (806/2011) 7 luvussa sdddetién.

Kieltiessiin 65 §:n nojalla tavaramerkin kayttdmisen tuomioistuin voi méératé, ettd kiellon
vastaisesti kdytetty merkki on poistettava merkitystd omaisuudesta tai merkki on muutettava
niin, ettei se endd ole harhaanjohtava. Jollei tillainen toimenpide ole toteutettavissa, maarataan
merkitty omaisuus hévitettdvéksi tai tietylld tavalla muutettavaksi.

72§
Tuomioiden julkistaminen

Tuomioistuin voi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta
maaratd, ettd vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siité, ettd hin
soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu lou-
kanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Méaréysti ei saa antaa, jos tietojen levittdmistd on
muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan méirdyksen antamista ja madrdyksen siséltod tuomiois-
tuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, jul-
kistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuin méérdé vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enim-
méismadran. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu
tuomioistuimen méarddméssé ajassa tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta.
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73§
Rinnakkaiset oikeudet

Tuomioistuin voi 8 §:n 1 kohdassa tai 15 §:ssd tarkoitetuissa tapauksissa maarita, ettéd toista
tavaramerkkia tai kumpaakin niistd saadaan kdyttda vain maaratylld tavalla muodostettuna, li-
sdadmalld sithen paikannimi tai tavaramerkin haltijan nimi taikka rajaamalla sen kaytto koske-
maan tiettyjé tavaroita tai palveluja, tiettya aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

74 §
Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa tdmén lain mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-
tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, on tuomittava, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, tavaramerkki-
rikkomuksesta sakkoon.

Syyttdja saa nostaa syytteen tavaramerkkirikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa
sen syytteeseen pantavaksi.

Jos kyse on rekisterdityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkauksesta, rangaistus
tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisterdintipdivén jélkeen.

Tuomioistuimen toimivalta
758§
Markkinaoikeuden toimivalta

Téhin lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat késitelldén markkinaoikeudessa. Riita- ja ha-
kemusasioiden késittelystd markkinaoikeudessa sdddetdén oikeudenkéynnistd markkinaoikeu-
dessa annetussa laissa (100/2013).

EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU-tavaramerkkeja késitteleviana
tuomioistuimena toimii markkinaoikeus.

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen péétokseen tavaramerkkid koskevassa asi-
assa sdadetddn Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssé.

76 §
Helsingin kirdjdoikeuden toimivalta

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitetusta yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta te-
ollisoikeusrikoksesta ja tdimén lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tavaramerkkirikkomuk-
sesta késitellddn Helsingin kirdjdoikeudessa.

Edelld 1 momentissa tarkoitetun syyteasian yhteydessé voidaan késitelld syytteessé tarkoite-
tusta rikoksesta johtuva 69 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekd 71 §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukainen vaatimus sen estiméttd, mitd 75 §:ssd sdddetddn.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen, vaik-
ka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos vaatimuksen esittdmisen jalkeen.

77§
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Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Edelld 76 §:ssd tarkoitettua asiaa késittelevin tuomioistuimen oikeuteen pyytié lausunto Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselta sovelletaan, mité oikeudenkdynnistd markkinaoikeudessa anne-
tun lain 4 luvun 22 §:ssé sdaddetdén markkinaoikeuden oikeudesta pyytdé lausunto.

78 §
Asiantuntijan kdyttiminen

Kaéréjaoikeudella voi olla teollisoikeusrikosta tai tavaramerkkirikkomusta koskevassa asias-
sa apunaan enintdan kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijana voi toimia tuomioistuinlain (673/2016)
17 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkild.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto kérijédoikeuden hinelle tekemistd kysymyk-
sistd. Asiantuntijalla on oikeus tehdd kysymyksid asianosaisille ja todistajille. Ennen asian rat-
kaisemista kardjdoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnos-
ta.

Asiantuntijan palkkioon sovelletaan, mitd tuomioistuinlain 17 luvun 22 §:ssd sdddetddn asi-
antuntijajdsenen palkkiosta.

79 §
Kanteen vireille tulosta ja ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Markkinaoikeuden on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin menetta-
mista tai mitdtointia koskevan 58 §:n mukaisen kanteen, 68 §:n mukaisen vahvistuskanteen
sekd tavaramerkin luovuttamista koskevan 66 §:n mukaisen kanteen vireille tulosta. Patentti-
ja rekisterihallitus merkitsee tiedon vireilld olevasta kanteesta tavaramerkkirekisteriin.

Edelld 76 §:ssé tarkoitettua asiaa késittelevan tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa rat-
kaisusta Patentti- ja rekisterihallitukselle sovelletaan, mitd oikeudenkdynnistd markkinaoikeu-
dessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssé sdddetdan markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisusta.

8 luku
Yhteiso- ja tarkastusmerkit
80 §
Yhteisémerkki ja tarkastusmerkki

Yhteisomerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan tété lakia ja sen nojalla annettuja
sdannoksid, ellei tdssd luvussa toisin sdadeta.

Yksinoikeuden yhteisdomerkkiin voi saada oikeushenkild, jolla on jasenia.

Yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan vain rekisterdimaélld. Tarkastusmerkin hakijan tai
haltijan tulee tarkastaa tai valvoa tarkastusmerkkihakemuksessa yksildityja tavaroita tai palve-
luja taikka antaa niitd koskevia méardyksié eikd hakija tai haltija saa harjoittaa liiketoimintaa,
johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

81§

Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemus
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Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettdva selvitys hakijan toiminnan laadusta.
Yhteisomerkkihakemukseen on liitettdva lisdksi oikeushenkilon sddnnot. Selvitystd hakijan
toiminnan laadusta tai oikeushenkilon sédntdjé ei tarvitse esittdd, jos Patentti- ja rekisterihalli-
tus saa kyseiset tiedot sen kéytdssé olevista rekistereista.

Yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettdva merkin kdyttomaaraykset, joista il-
menee, kenelld on lupa kayttda merkkid sekd muut merkin kayttdmisen edellytykset, mukaan
lukien seuraamukset kdyttomadraysten vastaisesta kaytostd. Yhteisomerkkien kdyttomaarayk-
sissd on selvitettdvd my0Os oikeushenkiloon jaseneksi liittymisen edellytykset.

Kayttomadraykset eivét saa olla lain, yleisen jérjestyksen tai hyvén tavan vastaisia.

82§
Kayttomddrdysten muuttaminen

Yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 81 §:n
2 momentissa tarkoitettujen kdyttoméadrdysten muuttamisesta.

Muutettujen kdyttoméaardysten tulee tdyttédd 81 §:n 2 ja 3 momentin edellytykset ja ne tulevat
voimaan siitd pdivésti, jolloin muutos on hyvéksytty ja merkitty tavaramerkkirekisteriin.

83§
Tdydentdvdt hylkdys- ja mitdtéintiperusteet

Sen lisdksi, mité tdssd laissa sdddetddn tavaramerkin hylkdys- ja mitdtointiperusteista, yhtei-
s0- tai tarkastusmerkkihakemus on hyldttdva tai rekisterdinti mitdtoitava, jos:

1) hakemus tai rekisterdinti ei tdytd 80 §:n 2 tai 3 momentissa tai 81 §:ssé sdddettyja edelly-
tyksid;

2) yhteisomerkki on omiaan johtamaan yleisdd harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta,
erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisomerkiltd; tai

3) tavaramerkkirekisterissd on jo samaa merkkid koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -
rekisterdinti samoille tavaroille tai palveluille.

84 §
Tdydentdvdt menettimisperusteet

Sen lisdksi mitd 46 ja 47 §:sséd sdddetddn, yksinoikeus yhteiso- tai tarkastusmerkkiin voidaan
menettad, jos:

1) yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estidéikseen kayt-
tomadrdysten vastaisen merkin kéyton; tai

2) kdyttomadrdysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin 82 §:n 2 momentin vastai-
sesti, paitsi jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija tdyttda kyseisen sddnnoksen mukaiset edel-
lytykset tekemélld uuden muutoksen kayttomaédrayksiin.

Lisdksi yksinoikeus yhteisomerkkiin voidaan menettia, jos yhteisomerkin kayttdminen sen
kayttoon oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, ettd yhteisomerkki on omiaan johtamaan
yleis6d harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan
muulta kuin yhteisomerkilta.

85§

Yhteiso- tai tarkastusmerkin tosiasiallinen kdytto
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Yhteiso- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi kdytoksi katsotaan myos se, ettd merkkid kayt-
tad yhteiso- tai tarkastusmerkin kéyttoon oikeutettu.

86 §
Merkin tyypin muuttaminen

Tavaramerkki voidaan muuttaa yhteiso- tai tarkastusmerkiksi edellyttiden, ettd 80 §:n 2 tai 3
momentissa ja 81 §:ssé sdddetyt edellytykset téyttyvét eikd merkkiin kohdistu 83 §:ssé sdadet-
tyja hylkdys- tai mitdtdintiperusteita. Yhteisomerkki voidaan muuttaa tarkastusmerkiksi edel-
lyttéen, ettd 80 §:n 3 momentin ja 81 §:n mukaiset edellytykset tdyttyvéat. Yhteisomerkki voi-
daan muuttaa my0s tavaramerkiksi.

Tarkastusmerkkié ei voida muuttaa tavaramerkiksi tai yhteisdmerkiksi.

878§
Kanneoikeus yhteiso- tai tarkastusmerkkioikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Yhteiso- tai tarkastusmerkin kdyttoon oikeutettu voi aloittaa toimenpiteet yhteiso- tai tarkas-
tusmerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan suos-
tumuksella, tai ellei toisin ole sovittu. Yhteiso- tai tarkastusmerkin kéyttoon oikeutettu voi
kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija ei saatu-
aan tiedon yhteiso- tai tarkastusmerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimen-
piteisiin loukkauksen suhteen.

Yhteiso- tai tarkastusmerkin haltija voi vaatia korvausta yhteiso- tai tarkastusmerkin kayt-
toon oikeutetun puolesta tdmén kérsimastd vahingosta. Yhteiso- tai tarkastusmerkin kayttoon
oikeutetulla on oikeus yhtyéa yhteiso- tai tarkastusmerkin haltijan vireille panemaan loukkausta
koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kirsiméstién vahingosta.

9 luku
Kansainviiliset rekisterdinnit
Kansainvilinen rekisterdintijdrjestelmd
88§
Kansainvilisen rekisterdinnin hyvéiksyminen ja julkaiseminen

Kansainvélinen rekisterdinti rekisterdidddn kansainvélisessé toimistossa 14 pdivéna huhti-
kuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvélisté rekisterdintid koskevaan sopimukseen liit-
tyvén 27 paivand kesdkuuta 1989 tehdyn Madridin pdytéikirjan (Madridin péytikirja) mukai-
sesti. Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvalistd rekisterdintid koskevista
tehtdvistd ja julkaisee Suomessa voimassa olevan kansainvélisen rekisterdinnin verkkosivuil-
laan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Kansainviliseen rekisterdintiin sovelletaan tétd lakia ja sen nojalla annettuja sdanndoksié, ell-
ei tisséd luvussa toisin sdddeta.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainvdli-
seksi rekisterdinniksi

89§
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Kansainvdilisen rekisterdinnin hakeminen

Suomalaiseen tavaramerkkirekisterdintiin tai vireilld olevaan tavaramerkkihakemukseen pe-
rustuvaa kansainvalistd rekisterdintid voi hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa
kotipaikka, tai yhteisd, joka harjoittaa jatkuvaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Kansainviélistéd
rekisterdintid haetaan toimittamalla englanninkielinen, kansainvélisen toimiston edellyttdmés-
sd muodossa oleva hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittamalla hakemusta kos-
keva maksu.

90 §
Kansainvilisen hakemuksen vastaavuusedellytys

Patentti- ja rekisterihallitus tarkistaa, ettd kansainvélinen hakemus vastaa hakijan suomalais-
ta tavaramerkkihakemusta tai -rekisterdintia.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta ei ole tai jos hakemus ei tiytd 89 §:ssé sdédettyja
edellytyksid, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa hakijaa korjaamaan kansainvélisen hake-
muksen puutteet uhalla, ettd hakemus raukeaa.

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on olemassa, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa to-
distuksen vastaavuudesta kansainvélisen hakemuksen mukana kansainvéliseen toimistoon.

91§
Kansallisen rekisteréinnin voimassaolon pddttymisestd ilmoittaminen

Jos kansainvilisen rekisterdinnin perusteena olevan kansallisen rekisteréinnin voimassaolo
tai kansallisen hakemuksen vireilld olo on pééttynyt viiden vuoden kuluessa kansainvélisen
toimiston antamasta rekisterdintipdivésté, Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa asiasta kan-
sainviliselle toimistolle ja pyytdd kansainvélisen rekisterdinnin kumoamista kansainvélisen
toimiston rekisteristd vastaavilta osin.

Suomeen kohdennettu kansainvdlinen rekisterdinti
92§
Kansainvdlisen rekisterdinnin tutkiminen

Kun Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainviliseltd toimistolta ilmoituksen kansainvilises-
té rekisterdinnistd, joka koskee Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisteréinnin
voimassaololle Suomessa estett.

Jos kansainviélisen rekisterdinnin kohteena oleva tavaramerkki ei tiytd tdmén lain mukaisia
rekisterdintiedellytyksid, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainviliselle toimistolle
kieltdytymisilmoituksen perusteluineen 18 kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta
kansainvélisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltija antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallituksen 2
momentin mukaisen ilmoituksen johdosta eikd lausunnossa ole korjattu puutteellisuutta, josta
kieltdytymisilmoituksessa on huomautettu, tai esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella ta-
varamerkin voitaisiin katsoa tdyttdvin timén lain mukaiset rekisterdintiedellytykset, Patentti-
ja rekisterihallitus tekee paatoksen, jonka mukaan kansainvélinen rekisterdinti ei ole voimassa
Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Jollei kansainvilisen rekisterdinnin haltija asetetun méérdajan kuluessa anna lausuntoansa,
kansainvilinen rekisterdinti ei tule voimaan Suomessa ilmoituksessa huomautetuilta osin.
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Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee kansainvélisen rekisterdinnin verkkosivuillaan tai
muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla siltd osin kuin rekisterdinnille ei ole estettd. Kun
asia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainvéliselle toimis-
tolle ilmoituksen siitd, miltd osin kansainvalinen rekisterdinti on Suomessa voimassa tai siité,
ettei kansainvélinen rekisterdinti ole lainkaan voimassa Suomessa ja tekee vastaavat merkin-
nét tavaramerkkirekisteriin.

93§
Viite kansainvdlistd rekisterointid vastaan

Jos kansainvilista rekisterdintid vastaan tehddin véite, Patentti- ja rekisterihallitus 1ahettda
ilmoituksen véitteestd ja sen perusteluista kansainvéliselle toimistolle.

Jos kansainvélinen rekisterdinti ei tdyti tdmén lain mukaisia rekisterdinnin edellytyksii, Pa-
tentti- ja rekisterihallitus tekee tehdyn véitteen johdosta padtdksen, ettd kansainvilinen rekiste-
rointi ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain. Jos kansainviliselle
rekisterdinnille ei ole Suomessa estettd, vdite hyldtain.

Kun viiteasia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainvéli-
selle toimistolle ilmoituksen kansainvélistd rekisterdintid koskevan véitteen ratkaisusta ja siitd
seuraavasta kansainvilisen rekisterdinnin voimassa olosta Suomessa ja tekee viiteratkaisun
johdosta merkinnét tavaramerkkirekisteriin.

94§
Kansainvdlisen rekisterdinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus

Suomessa voimassa olevaksi hyvéksytty kansainvélinen rekisterdinti on voimassa kansain-
vilisen toimiston antamasta rekisterdintipdivastéd tai Suomeen kohdennetun kansainviélisen re-
kisterdinnin laajentamispyynnon kirjaamispéivésti alkaen, ellei kansainvélisen toimiston re-
kisteriin merkitystd etuoikeudesta muuta johdu. Suomessa voimassa olevalla kansainviliselld
rekisterdinnilld on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkirekisterdinnilla.

Kansainvilinen rekisterdinti on voimassa 10 vuotta kansainvilisen toimiston antamasta re-
kisterdintipédivésti alkaen. Kansainvélinen rekisterdinti voidaan uudistaa kansainvélisessé toi-
mistossa Madridin poytékirjassa mainituin edellytyksin. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee
tiedon kansainvélisen rekisterdinnin uudistamisesta tavaramerkkirekisteriin saatuaan uudista-
misesta ilmoituksen kansainvéliseltd toimistolta.

95§
Kansainvilisen rekisteréinnin menettdminen tai mitdtéinti
Kun kansainvélisen rekisterdinnin menettdmista tai mitdtointia koskeva asia on lainvoimai-
sesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus 1dhettdd kansainviliselle toimistolle ilmoituksen
menettdmisestd tai mitdtoinnistd ja sen perusteluista ja tekee siitd johtuvat merkinnét tavara-
merkkirekisteriin.
96 §

Kansallisen rekisterdinnin korvaaminen kansainviliselld rekisteroinnilld

Jos tavaramerkin haltijalla on samaa merkkié koskeva Suomessa voimassa oleva kansainvi-
linen rekisterdinti, kansainvélinen rekisterdinti korvaa kansallisen rekisterdinnin, jos kaikki
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kansallisen rekisterdinnin késittimat tavarat tai palvelut sisiltyvét kansainvélisen rekisterdin-
nin tavara- tai palveluluetteloon, ja kansainvilinen rekisterdinti on mydhempi kuin kansallinen
rekisterdinti.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee pyynndsta tavaramerkkirekisteriin, ettd kansainvélinen
rekisterdinti korvaa kansallisen rekisterdinnin ja ilmoittaa asiasta kansainviliselle toimistolle.

97 §
Kansainvdlisen rekisteréinnin poistaminen

Jos kansainvélinen rekisterdinti poistetaan osittain tai kokonaan kansainvélisen toimiston
rekisteristé, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa sen vastaavilta osin tavaramerkkirekisterista.

98 §

Kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolon pddttyminen sen perusteena olevan kansallisen
tavaramerkin voimassaolon pddttymisen vuoksi

Jos kansainvilisen rekisterdinnin voimassaolo Suomessa on paittynyt sen vuoksi, ettd kan-
sainvilisen rekisterdinnin perusteena olevan rekisterdinnin voimassaolo tai hakemuksen vireil-
14 olo on péaittynyt viiden vuoden kuluessa kansainvilisen toimiston antamasta rekisterdinti-
pdivastd, ja kansainvilisen rekisterdinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisterdintia
Suomessa, katsotaan téllainen hakemus tehdyksi 94 §:n 1 momentissa tarkoitettuna paivana
silld edellytyksella, etta:

1) hakemus tehdddn kolmen kuukauden kuluessa kansainvélisen rekisterdinnin voimassa-
olon péittymisesti;

2) hakemuksen kisittdmat tavarat tai palvelut sisdltyivit Suomessa voimassa olleeseen kan-
sainvéliseen rekisterdintiin; ja

3) hakemus muutoin tdyttda rekisterdinnille asetetut vaatimukset, ja hakija suorittaa sédédetyt
maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, ettd kansallinen hakemus on
perustunut kansainviliseen rekisterdintiin.

99 §

Kansainvilisen rekisteroinnin voimassaolon pddttyminen sopimuksesta irtisanoutumisen
vuoksi

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvélisen rekisterdinnin voimassaolo pééttyy sen vuok-
si, ettd joku Madridin pOytikirjaan liittynyt sopimuspuoli irtisanoo liittymisensd pdytékirjaan
ja kansainvélisen rekisterdinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisterdintid Suomessa,
katsotaan téllainen hakemus tehdyksi 94 §:n 1 momentissa tarkoitettuna péivéna silld edelly-
tyksella, etta:

1) hakemus tehdddn kahden vuoden kuluessa siitd, kun irtisanominen tuli voimaan;

2) hakemuksen kisittdmat tavarat tai palvelut sisdltyivit Suomessa voimassa olleeseen kan-
sainvéliseen rekisterdintiin; ja

3) hakemus muutoin tdyttdd rekisterdinnille asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa sdédetyt
maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, ettd kansallinen hakemus on
perustunut kansainviliseen rekisterdintiin.

10 luku
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Eriniiset siinnokset
100 §
Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta markkinaoikeuden
paétokseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman pai-
toksen tai muuttanut sitd, siten kuin oikeudenkéynnisté markkinaoikeudessa annetun lain 7 lu-
vun 2 §:n 1 momentissa sdddetaan.

101 §
EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkkiin sovelletaan, mitd 62—64, 68—72 ja 74 §:ssd sdddetddn tavaramerkin louk-
kauksesta, ellei EU-tavaramerkkiasetuksessa toisin sdddetd. EU-tavaramerkin menettamisti tai
mitétdintid koskeva vastakanne pannaan vireille siten kuin 58 §:ssé sdddetién. Mitétdintid
koskevan vastakanteen sijaan EU-tavaramerkin haltija voi vaatia tuomioistuinta velvoittamaan
asiamichen luovuttamaan EU-tavaramerkin haltijalle 66 §:n mukaisesti.

102 §
EU-tavaramerkin muuntaminen

EU-tavaramerkin, EU-tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeévén kansainvé-
lisen rekisterdinnin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi koskeva pyynto,
jonka EU-tavaramerkkivirasto on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle, késitelldén kan-
sallisena tavaramerkkihakemuksena, jos hakija:

1) suorittaa sdddetyt maksut;

2) antaa muusta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisestd muuntamispyynndsti ja sii-
hen kuuluvasta liitteestd Patentti- ja rekisterihallitukselle kddnndksen edelld mainitulle kielelle
jailmoittaa 16 §:n 4 momentissa sdddetyn kasittelykielen;

3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoittaa Euroopan talousalueella; ja

4) toimittaa tavaramerkin 16 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisen kuvauksen.

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun muuntamista koskevan pyynnén EU-
tavaramerkkivirastolta, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee varata hakijalle kahden kuukau-
den méérdaika toimittaa 1 momentissa vaaditut tiedot.

Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntami-
seen, katsotaan olevan sama hakemispéivi, etuoikeus ja aiemmuus Suomessa kuin EU-
tavaramerkilld tai EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan
unionin nimedvin kansainvilisen rekisterdinnin muuntamiseen, katsotaan olevan hakemispai-
véni kansainvélisen rekisterdinnin tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan myhemmén ni-
meédmisen paivd sekd kansainvilisen rekisterdinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta
osin.

103 §
Tiedoksianto

Jos asiakirjaa tai padtostd ei ole saatu annettua tiedoksi, Patentti- ja rekisterihallitus voi hal-
lintolain 62 §:sté poiketen antaa asiakirjan tai paétoksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan
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ilmoituksen verkkosivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla. P44tos tai muu asiakirja kat-
sotaan annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkella.

104 §
Koneellinen allekirjoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen paétds tai muu asiakirja, joka on valmistettu automaattisen
tietojenkadsittelyn avulla, voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Téstd on oltava maininta asiakir-
jassa.

105 §
Maksut

Téhén lakiin perustuvasta Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteesta tulee suorittaa maksu,
jonka méadrdytymisperusteista sdfidetéidn Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittavisté
maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetuissa sddnnoksissa.

11 luku
Voimaantulo
106 §
Voimaantulo

Tama laki tulee voimaan paivénd tammikuuta 20 .
Talla lailla kumotaan tavaramerkkilaki (7/1964) ja yhteismerkkilaki (795/1980).

107 §
Siirtymdsddnnokset

Tédmén lain voimaan tullessa vireilld olleen hallinto- tai hallintolainkdyttdasian sek riita-
asian késittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita sd&dnnoksia.

Tadmén lain voimaan tullessa vireillé olleisiin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan niiden
rekisterdinnin jilkeen timin lain sddnnoksid lukuun ottamatta rekisterdinnin voimassaoloa
koskevaa 30 §:n 1 momenttia ja vditemenettelyd koskevia 31-35 §:44.

Témén lain voimaan tullessa vireilld olleiden mustavalkoista merkkid koskevien rekisterdin-
tihakemusten ja ennen témén lain voimaantuloa rekisterdityjen mustavalkoisten tavaramerkki-
en katsotaan kattavan merkin kaikki varimuunnokset.

Tété lakia sovelletaan ennen tdmén lain voimaantuloa rekisterdityihin tavaramerkkeihin lu-
kuun ottamatta rekisterdinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia.

Tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkelld voimassa
olleita sd&innoksid. Ennen tdmén lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen
vahingon korvaamiseen sovelletaan tdmén lain voimaan tullessa voimassa olleita sdénnoksié,
vaikka vahinko on ilmennyt vasta timén lain tultua voimaan.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu
kansainvélinen rekisterdinti on tullut vireille ennen 1 pédivaa lokakuuta 2012 ja joiden tavara-
merkkihakemus tai -rekisterdinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tie-
tyssé tavara- tai palveluluokassa, voivat tismentéd tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella.
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Ilmoitus tavara- ja palveluluettelon tismentdmisesti tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle viimeistddn sind pédivani, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva ha-
kemus laitetaan vireille ensimméisen kerran tdmén lain tultua voimaan. Jos kuitenkin viimei-
nen mahdollinen péivi, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan uudistaa, on lain voimaan
tuloa seuraavan kuuden kuukauden aikana, voi tavara- ja palveluluettelon tdsmennysilmoituk-
sen jattdd viimeistddn 1 paivéné heindkuuta 2019. [Imoituksessa on esitettdva tavarat ja palve-
lut 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Tdsmennys voidaan tehdé ainoastaan sellaisille tavaroille ja
palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen tavaramerkin hakemis-
pdivand ja jotka luettelo edelleen kattaa. Jos tismennysilmoitus ei tdytd 17 §:n 2 momentin
edellytyksid, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan
puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jaé puutteellisilta
osin voimaan siind muodossa kuin se oli ennen tismennysilmoituksen tekemistd. Patentti- ja
rekisterihallitus merkitsee 17 §:n 2 momentin edellytykset tdyttavin tavara- ja palveluluettelon
tdsmennyksen tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkkien
hakijoille ja haltijoille tismennysmahdollisuudesta rekisterdinnin voimassaolon uudistamista
koskevan ilmoituksen yhteydessa.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille aikaisintaan
1 pdivéana lokakuuta 2012 ja viimeistdan 31 pdivana joulukuuta 2013 ja joiden tavara- ja pal-
veluluettelo sisdltdd luokkaotsikon liséksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luet-
teloon, voivat tismentdi tavara- ja palveluluetteloa 6 momentin mukaisesti ilmoittamalla ne
tavaramerkin hakemishetkelld Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut,
jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita tdsmenté-
misestd, Patentti- ja rekisterihallitus tdydentdd 6 momentin mukaisen méérdajan péadtyttyi ta-
vara- ja palveluluetteloa Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkelld kuuluneilla tava-
roilla ja palveluilla ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen
luetteloon.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita 6 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluette-
lon tdsmentdmisestd, Patentti- ja rekisterihallitus tdydentid tavara- ja palveluluettelon sellai-
siin tavaramerkkihakemuksiin tai rekisterdinteihin, joiden tavara- ja palveluluettelot siséltavét
viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin taikka jotka on haettu ennen 1
paivaa huhtikuuta 1996 ja sisdltavat pelkdn tavara- tai palveluluokan numeron. Tavara- tai
palveluluetteloksi merkitdin télloin tavaramerkin hakemispéiviand voimassa ollut Nizzan luo-
kituksen mukainen luokkaotsikko kyseisessa luokassa.

Edelld 6 momentissa tarkoitetun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan 17 §m 3
momentin mukaisesti:

1) sen jilkeen, kun 6 momentissa sééddetty tismennysilmoitus on lainvoimaisesti ratkaistu;

2) sen jalkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille eika tavara- ja palve-
luluettelon tdsmennysté ole ilmoitettu; tai

3) heindkuun 2 péaivéstd 2019 alkaen, jos tavara- ja palveluluettelon tdsmennysti ei ole il-
moitettu viimeistédn 1 paiviana heindkuuta 2019 6 momentissa séddetyissé tilanteissa.

Jos muualla lainsdédédnndssd viitataan tdmén lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tava-
ramerkkilakiin, sen asemasta sovelletaan tatd lakia.
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Laki

tavaramerkkioikeudesta tehdysti Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissdinnoisti

Eduskunnan paétoksen mukaisesti sdddetdén:

1§

Tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 paivand maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen so-
pimuksen ja sen soveltamissdintojen lainsdddédnnon alaan kuuluvat madraykset ovat lakina
voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2§

Sopimuksen ja sen soveltamissddntdjen muiden kuin lainsdddédnnon alaan kuuluvien maéra-
ysten voimaansaattamisesta sdddetiddn valtioneuvoston asetuksella.

38§

Téamén lain voimaantulosta sdddetdidn valtioneuvoston asetuksella.

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niisté
ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekd 20 § laissa 110/2013, seké

lisdtddn 18 §:44n, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti, 19 §:44n
uusi 3 ja 4 momentti sekd lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimesta tai sen kéytostéd aiheutuu haittaa. Kan-
netta saa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajaa my0s asianomaisten elinkeinonharjoit-
tajien etuja valvova yhteiso.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on
annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen kayton kieltémisestd sédédetéédn tava-
ramerkkilain ( / ) 62 §:ssé.

19 §
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Toiminimen rekisterdinti voidaan 1 tai 2 momentissa sdddetylld perusteella kumota koko-
naan tai siltd osin kuin rekisterdinnille on olemassa este.

Edelld 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista toiminimen kaytto4,
joka on tapahtunut kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltineiden
kolmen kuukauden kuluessa, jos kdyton valmistelut aloitetaan vasta, kun toiminimen haltija
on tullut tietoiseksi siitd, ettd kumoamista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehda.

20§

Kannetta toiminimen rekisterdinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekiste-
roinnistd haittaa. Kannetta saa ajaa myos 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteiso, ellei kanne
perustu 10 §:n 2—4 kohtaan.

Se, jolle aiheutuu haittaa rekisteréinnistd, voi hakea toiminimen rekisteréinnin kumoamista
rekisteriviranomaiselta 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla perusteella. Rekisterivi-
ranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeé koskeva asia on
vireilld tuomioistuimessa samojen asianosaisten vélilla.

Toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen késittely rekisteriviranomaisessa raukeaa,
jos samojen asianosaisten vélinen ja samaa toiminimed koskeva asia tulee vireille tuomiois-
tuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2
momentissa tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa toiminimed koskevan hakemuksen joh-
dosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta, eikd asiaa ole vield lainvoimaisesti rat-
kaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta
toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia kos-
kee samoja asianosaisia, samaa toiminimed, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos
olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20a§

Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun rekisterdinnin kumoamista
koskevan asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Jos toimini-
men haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, toiminimen rekisterdinti kumotaan hakemuksen
mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

21§

Kun toiminimen rekisterdinnin kumoamista koskeva pédtds tai tuomio on saanut lainvoi-
man, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristd. Rekisteriviranomainen tai
tuomioistuin voi kuitenkin méaarata, ettd toiminimi saa olla rekisterissi kohtuullisen maara-
ajan.

Tama laki tulee voimaan péivénd kuuta 20 . Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia
sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisterdityyn toiminimeen kuitenkin vasta kahden vuo-
den kuluttua lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisterdidyn toiminimen haltija
voi kahden vuoden kuluessa tdimén lain voimaan tulosta maksutta ilmoittaa toimialan tismen-
nyksen rekisteroitdvaksi kaupparekisteriin.
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Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
617/2016, seuraavasti:

49 luku

Eriiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

238
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain ( / ), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoi-
keudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyddyllisyysmallioikeudesta
annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009), Euroopan
unionin tavaramerkistd annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2017/1001 tai yhteisdmallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 sddnndsten vas-
taisesti ja siten, ettd teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa louka-
tun oikeuden haltijalle, loukkaa:

1) tavaramerkkilain ( / ) mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) Euroopan unionin tavaramerkistd annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin,

3) yhteisomallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yh-
teisomalliin,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) mallioikeutta,

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyodyllisyysmallioikeutta tai

8) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintddn kahdeksi vuodeksi.

Tama laki tulee voimaan péivéné kuuta 20 .

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti
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muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:n 1 momentin 5 ja 6
kohta seké
lisdtddn 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

6§

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen pddtokseen teollisoikeudellisissa ja kauppare-
kisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen paitokseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen
siten kuin hallintolainkéyttolaissa (586/1996) sdadetaén, kun:

5) péatokselld on ratkaistu tavaramerkkid, yhteisomerkkia, tarkastusmerkkia tai kansainva-
listd rekisterintid koskeva asia;

6) paitokselld on evitty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisterdiminen;

7) paatokselld on ratkaistu hakemus toiminimen rekisteréinnin kumoamisesta.

Tama laki tulee voimaan péivéné kuuta 20 .
Ennen tdmén lain voimaantuloa tehtyd Patentti- ja rekisterihallituksen péétostd koskevaan
muutoksenhakuun sovelletaan tdmén lain voimaan tullessa voimassa olleita sdénnoksia.

Laki

oikeudenkiiynnisti markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkdynnistd markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 4 §:n 1
momentin 8 kohta sekd

muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentin 7 ja 12 kohta seké 4 luvun 24 §:n 2 momentti seuraa-
vasti:

1 luku
Yleiset sasinnokset
48
Teollis- ja tekijinoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus késittelee teollis- ja tekijinoikeudellisina asioina asiat, jotka sdddetédén sen
toimivaltaan kuuluviksi:
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7) tavaramerkkilaissa ( / );

4 Tuku
Teollis- ja tekijinoikeudellisten asioiden Kiisittely
24§

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajdrjestelmdit

Markkinaoikeuden kisiteltdviksi kuuluvan yhteisomallia tai EU-tavaramerkkié koskevan
riita- tai hakemusasian késittelysté sdddetdéin yhteisomallista annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:0 6/2002 ja Euroopan unionin tavaramerkistd annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 2017/1001. Liséksi mainittujen asioiden késittelyyn markkinaoi-
keudessa sovelletaan, mitd 17, 18 ja 20 §:sséd sekd 21 §:n 2 momentissa sdadetdan.

Tama laki tulee voimaan péivana kuuta 20 .

Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijéinoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1
§:n muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

muutetaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijdnoikeuksia koskevissa riita-asioissa an-
netun lain (344/2000) 1 §:n 1 momentin 5 ja 8 kohta seuraavasti:

1§
Soveltamisala

Téssd laissa sdéddetddn todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu seuraavissa laeis-
sa sdddettyjen teollis- ja tekijanoikeuksien loukkaamiseen:
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Tama laki tulee voimaan péivéné kuuta 20 .

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 35 §, 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 37 §:n 2 mo-
mentti ja 43 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laissa 718/1995,35a §mn 1ja 5
momentti laissa 685/2006, 35 a §:n 2 ja 3 momentti sekd 43 a §:n 1 momentti laissa 109/2013
sekd 37 §:n 2 momentti laissa 862/2012, ja

lisditddn lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

35§

Jos joku loukkaa tdmén lain mukaista mallioikeutta tai yhteisomallista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisomalliin, tuomioistuin voi kieltda
hénti jatkamasta tai toistamasta tekoa.

35a8

Tuomioistuin voi 35 §:ssé tarkoitettua kannetta késitellessédén mallioikeuden haltijan vaati-
muksesta madrété ldhettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylldpitdjan taikka muun
vilittédjand toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttaméan mallioikeutta loukkaavaksi
viitetyn kéyton (keskeyttamismdidrdys), jollei sitd voida pitdéd kohtuuttomana ottaen huomioon
mallioikeuden viitetyn loukkaajan, vilittdjan ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:ssé tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan ha-
kemuksesta antaa keskeyttimisméaardyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut
edellytykset ja jos on ilmeistd, ettd mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin
vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava seka sille, jolle méérdystd on haettu annet-
tavaksi, ettd sille, jonka véitetdan loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedok-
sianto sille, jolle madrdystd on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopio-
ta tai sdhkopostia kéyttien.

Tamén pykildn nojalla annettu keskeyttdmismaéérdys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta
lahettdd ja vastaanottaa viestejd. Keskeyttdmismaarays tulee voimaan, kun hakija asettaa ulos-
ottomiehelle ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun 2 §:ssé tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuu-
desta vapautua vakuuden asettamisesta sdddetdin oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 7 §:ssé.
Edell4 2 tai 3 momentin nojalla annettu keskeyttdmismaérdys raukeaa, jollei 35 §:ssé tarkoitet-
tua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa méaardyksen antamisesta.

Keskeyttédmisméadriystd vaatineen on korvattava sille, jolle méaérdys on annettu, samoin kuin
viitetylle loukkaajalle, midrayksen tdytantdonpanosta aiheutunut vahinko seké asiassa aiheu-
tuneet kulut, jos 35 §:ssé tarkoitettu kanne hylétddn tai jatetdén tutkimatta taikka jos asian ké-
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sittely jatetdén sillensd sen vuoksi, ettd kantaja on peruuttanut kanteensa tai jadnyt saapumatta
tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttimismairdys 3 momentin nojalla peruute-
taan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nos-
tamisessa noudatetaan, mitd oikeudenkdymiskaaren 7 luvun 12 §:ssé saddetdén.

35b §

Joka tahallaan loukkaa tdmin lain mukaista mallioikeutta tai yhteisomallista annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisomalliin, on tuomittava, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, mallioi-
keusrikkomuksesta sakkoon.

Syyttdja saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitetusta mallioikeusrikkomuksesta vain, jos
asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu omaisuus voidaan takavarikoida, kun rikoslain 49 luvun 2
§:ssd tarkoitetun rikoksen tai tdman lain 35 b §:ssé tarkoitetun mallioikeusrikkomuksen voi-
daan olettaa tapahtuneen. Talldin on noudatettava, mité takavarikosta sédddetdin pakkokeino-
laissa (806/2011).

432§

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoitetusta mallioikeutta loukkaavasta teollisoikeusrikok-
sesta sekd tdmén lain 35 b §:ssé tarkoitetusta mallioikeusrikkomuksesta ja 40 §:ssd tarkoitetus-
ta rikoksesta késitellddn Helsingin kéréjaoikeudessa

Tama laki tulee voimaan péivana kuuta 20 .

Helsingissé 18 péivini lokakuuta 2018

Paidministeri

Juha Sipili

Elinkeinoministeri Mika Lintila
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TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHTY
SINGAPOREN SOPIMUS

tehty Singaporessa 27 pdivénd maaliskuuta
2006

1 artikla
Lyhennetyt ilmaukset

Jollei nimenomaisesti toisin méaérité, tassi
sopimuksessa:

1) 'virasto' tarkoittaa toimistoa, jonka vas-
tuulle osapuoli on antanut merkkien rekiste-
réinnin;

ii) 'rekisterdinti' tarkoittaa viraston suorit-
tamaa merkin rekisterdintié;

iii) 'hakemus' tarkoittaa rekisterdintihake-
musta;

iv) 'tiedonanto' tarkoittaa mitd tahansa ha-
kemusta tai virastoon jétettyd hakemusta tai
rekisterdintid koskevaa pyyntoa, ilmoitusta,
yhteydenottoa tai muuta tietoa;

v) viittaukset 'henkil66n' tulkitaan viittauk-
siksi sekd luonnolliseen henkil6n etté oike-
ushenkildon;

vi) 'haltija’ tarkoittaa henkil64, joka ilmoi-
tetaan merkkirekisterissa rekisterdinnin halti-
jaksi;

vii) 'merkkirekisteri' tarkoittaa viraston yl-
lapitdmaa tietokokoelmaa, joka siséltad kaik-
kien rekisterdintien asiasisillot ja kaikki jo-
kaisesta rekisterdinnisté tallennetut tiedot tal-
laisten tietojen tallennukseen kéytetysti vili-
neestd riippumatta;

viii) 'virastossa kéytidvd menettely' tarkoit-
taa mitd tahansa menettelyd, joka sisdltyy vi-
rastossa kdytdvain hakemusta tai rekisterdin-
tid koskevaan késittelyyn;

ix) 'Pariisin yleissopimus' tarkoittaa Parii-
sissa 20 pdivand maaliskuuta 1883 allekirjoi-
tettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa
Pariisin yleissopimusta sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna;

x) 'Nizzan luokitus' tarkoittaa luokitusta, joka
vahvistettiin Nizzassa 15 pdivana kesdkuuta
1957 allekirjoitetulla Nizzan sopimuksella,
joka koskee tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekiste-

Sopimusteksti

SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF
TRADEMARKS

(done at Singapore on March 27, 2006)

Article 1
Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless ex-
pressly stated otherwise:

(i) “Office” means the agency entrusted by
a Contracting Party with the registration of
marks;

(i1) “registration” means the registration of
a mark by an Office;

(iii) “application” means an application for
registration;

(iv) “communication” means any applica-
tion, or any request, declaration, correspond-
ence or other information relating to an ap-
plication or a registration, which is filed with
the Office;

(v) references to a “person” shall be con-
strued as references to both a natural person
and a legal entity;

(vi) “holder” means the person whom the
register of marks shows as the holder of the
registration;

(vii) “register of marks” means the collec-
tion of data maintained by an Office, which
includes the contents of all registrations and
all data recorded in respect of all registra-
tions, irrespective of the medium in which
such data are stored;

(viii) “procedure before the Office” means
any procedure in proceedings before the Of-
fice with respect to an application or a regis-
tration;

(ix) “Paris Convention” means the Paris
Convention for the Protection of Industrial
Property, signed at Paris on March 20, 1883,
as revised and amended;

(x) “Nice Classification” means the classi-
fication established by the Nice Agreement
Concerning the International Classification
of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, signed at Nice on
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rOoimistd varten, sellaisena kuin se on tarkis-
tettuna ja muutettuna;

xi) 'lisenssi' tarkoittaa lupaa kayttdd merk-
kié osapuolen lainsddddnndn mukaisesti;

xii) 'lisenssinhaltija’ tarkoittaa henkild4,
jolle lisenssi on myonnetty;

xiii) 'osapuoli' tarkoittaa mitd tahansa té-
mén sopimuksen osapuolena olevaa valtiota
tai hallitusten vélistd jérjestod;

xiv) 'diplomaattinen konferenssi' tarkoittaa
osapuolten koollekutsumista sopimuksen tar-
kistamista tai muuttamista varten;

xv) 'yleiskokous' tarkoittaa 23 artiklassa tar-
koitettua yleiskokousta;

xvi) viittausten 'ratifioimiskirjaan' tulkitaan
siséltdvén viittaukset hyvaksymisasiakirjoi-
hin;

xvii) 'jarjestd' tarkoittaa Maailman henki-
sen omaisuuden jarjestod;

xviii) 'kansainvilinen toimisto' tarkoittaa
jérjeston kansainvélistd toimistoa;

xix) 'padsihteeri' tarkoittaa jérjeston pédsih-
teerié;

xX) 'soveltamissdadnnot' tarkoittavat timén
sopimuksen mukaisia soveltamissdantoja,
joihin viitataan 22 artiklassa;

xxi) viittausten 'artiklaan' tai artiklan 'koh-
taan', 'alakohtaan' tai *alakohtaan’ tulkitaan
siséltdvén viittaukset soveltamissdantojen
vastaavaan madrdykseen (vastaaviin maara-
yksiin);

xxii) "TLT 1994' tarkoittaa tavaramerkkioi-
keudesta Genevessd 27 pdivina lokakuuta
1994 tehtyd sopimusta.

2 artikla
Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat merkit

1) [Merkkien luonne] Jokainen osapuoli
soveltaa titd sopimusta sellaisista tunnuksista
koostuviin merkkeihin, jotka voidaan rekiste-
roidd merkkeind sen lainsdddéannon nojalla.

2) [Merkkilajit]

a) Tatd sopimusta sovelletaan tavaroihin
liittyviin merkkeihin (tavaramerkit) tai palve-
luihin liittyviin merkkeihin (palvelumerkit)
tai sekd tavaroihin etti palveluihin liittyviin
merkkeihin.

b) Tétd sopimusta ei sovelleta yhteismerk-
keihin, tarkastusmerkkeihin eikd takuumerk-

June 15, 1957, as revised and amended;

(xi) “license” means a license for the use of
a mark under the law of a Contracting Party;

(xii) “licensee” means the person to whom
a license has been granted;

(xiii) “Contracting Party” means any State
or intergovernmental organization party to
this Treaty;

(xiv) “Diplomatic Conference” means the
convocation of Contracting Parties for the
purpose of revising or amending the Treaty;
(xv) “Assembly” means the Assembly re-
ferred to in Article 23;

(xvi) references to an “instrument of ratifi-
cation” shall be construed as including refer-
ences to instruments of acceptance and ap-
proval;

(xvii) “Organization” means the World In-
tellectual Property Organization;

(xviii) “International Bureau” means the
International Bureau of the Organization;

(xix) “Director General” means the Direc-
tor General of the Organization;

(xx) “Regulations” means the Regulations
under this Treaty that are referred to in Arti-
cle 22;

(xxi) references to an “Article” or to a
“paragraph”, “subparagraph” or “item” of an
Article shall be construed as including refer-
ences to the corresponding rule(s) under the
Regulations;

(xxii) “TLT 1994” means the Trademark
Law Treaty done at Geneva on October 27,
1994.

Article 2
Marks to Which the Treaty Applies

(1) [Nature of Marks] Any Contracting
Party shall apply this Treaty to marks con-
sisting of signs that can be registered as
marks under its law.

(2) [Kinds of Marks]

(a) This Treaty shall apply to marks relat-
ing to goods (trademarks) or services (service
marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective
marks, certification marks and guarantee
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keihin.
3 artikla
Hakemus

1) [Hakemukseen sisdltyvit tai sen liitteend
olevat tiedot tai elementit;, Maksu|

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd hake-
mus siséltdd jotkut tai kaikki seuraavista tie-
doista tai elementeisté:

1) rekisterdintipyynto;

ii) hakijan nimi ja osoite;

iii) sen valtion nimi, jonka kansalainen ha-
kija on, jos hén on jonkin valtion kansalai-
nen, sen valtion nimi, jossa hakijalla on mah-
dollinen kotipaikka, ja sen valtion nimi, jossa
hakijalla mahdollisesti on todellinen ja toi-
miva teollinen tai kaupallinen toimipaikka;

iv) jos hakija on oikeushenkild, kyseisen
oikeushenkilon oikeudellinen muoto sekd
valtio ja tarvittaessa kyseisen valtion alue,
jonka lainsddddnnén mukaisesti kyseinen oi-
keushenkild on perustettu;

v) jos hakijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

vi) jos tiedoksianto-osoitetta edellytetdéin 4
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti,
tillainen osoite;

vii) jos hakija haluaa hyodyntda aikaisem-
paan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta,
ilmoitus, jossa vaaditaan kyseiseen aikaisem-
paan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta,
seka etuoikeusilmoitusta tukevat tiedot ja to-
disteet, joita voidaan edellyttdd Pariisin yleis-
sopimuksen 4 artiklan mukaisesti;

viii) jos hakija haluaa hyddyntéé tavaroiden
ja/tai palvelujen néyttelyesittelystd johtuvaa
suojaa, ilmoitus tistd sekéd kyseistd ilmoitusta
tukevat tiedot siten kuin osapuolen lains&a-
dédnnossa edellytetddn;

ix) ainakin yksi merkin kuvaus siten kuin
soveltamissdanndissd on maéritty;

X) tarvittaessa soveltamissdinnoissd maa-
rdtty lausunto, josta ilmenee merkin tyyppi ja
kyseiseen merkin tyyppiin mahdollisesti so-
vellettavat erityisvaatimukset;

xi) tarvittaessa soveltamissdanndissd maa-
ritty lausunto, josta ilmenee, ettd hakija toi-

marks.
Article 3
Application

(1) [Indications or Elements Contained in
or Accompanying an Application; Fee]

(a) Any Contracting Party may require that
an application contain some or all of the fol-
lowing indications or elements:

(1) a request for registration;

(i1) the name and address of the applicant;

(ii1) the name of a State of which the appli-
cant is a national if he/she is the national of
any State, the name of a State in which the
applicant has his/her domicile, if any, and the
name of a State in which the applicant has a
real and effective industrial or commercial
establishment, if any;

(iv) where the applicant is a legal entity,
the legal nature of that legal entity and the
State, and, where applicable, the territorial
unit within that State, under the law of which
the said legal entity has been organized;

(v) where the applicant has a representa-
tive, the name and address of that representa-
tive;

(vi) where an address for service is re-
quired under Article 4(2)(b), such address;

(vii) where the applicant wishes to take ad-
vantage of the priority of an earlier applica-
tion, a declaration claiming the priority of
that earlier application, together with indica-
tions and evidence in support of the declara-
tion of priority that may be required pursuant
to Article 4 of the Paris Convention;

(viii) where the applicant wishes to take ad-
vantage of any protection resulting from the
display of goods and/or services in an exhibi-
tion, a declaration to that effect, together with
indications in support of that declaration, as
required by the law of the Contracting Party;

(ix) at least one representation of the mark,
as prescribed in the Regulations;

(x) where applicable, a statement, as pre-
scribed in the Regulations, indicating the
type of mark as well as any specific require-
ments applicable to that type of mark;

(xi) where applicable, a statement, as pre-
scribed in the Regulations, indicating that the
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voo merkin rekisterdintié ja julkaisemista vi-
raston kdyttdmin vakioiduin kirjasintyypein;

xii) tarvittaessa soveltamissddnnoissd maa-
ritty lausunto, josta ilmenee, ettd hakija ha-
luaa pyytdd varid merkin erottavaksi ominai-
suudeksi;

xiii) merkin tai sen tiettyjen osien translitte-
rointi;

xiv) merkin tai sen tiettyjen osien kdénnos;

xVv) tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joil-
le rekisterdintid haetaan, ryhmiteltyini Niz-
zan luokituksen luokkien mukaan siten, ettd
jokaista ryhméaa edeltdé kyseisen luokituksen
sen luokan numero, johon kyseinen tavaroi-
den tai palvelujen ryhma kuuluu, ja ryhmét
on esitetty kyseisen luokituksen luokkien jér-
jestyksessd;

xvi) ilmoitus merkin kayttdaikomuksesta
siten kuin osapuolen lainsdédédnndssa edelly-
tetaan.

b) Hakija voi jittdé a alakohdan xvi ala-
kohdassa tarkoitetun merkin kéayttoaikomusta
koskevan ilmoituksen asemesta tai sen liséksi
ilmoituksen merkin tosiasiallisesta kaytosta
ja tité koskevat todisteet siten kuin osapuo-
len lainsddadénnossé edellytetddn.

c) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd hake-
muksesta suoritetaan maksuja virastolle.

2) [Yksi hakemus useassa luokassa oleville
tavaroille ja/tai palveluille] Yksi ja sama ha-
kemus voi liittyd useisiin tavaroihin ja/tai
palveluihin riippumatta siitd, kuuluvatko né-
mai yhteen vai useampaan Nizzan luokituksen
luokkaan.

3) [Todellinen kdytto] Jos ilmoitus kaytto-
aikomuksesta on jdtetty 1 kohdan a alakoh-
dan xvi alakohdan mukaisesti, jokainen osa-
puoli voi vaatia hakijaa toimittamaan viras-
tolle osapuolen lainsddddnndssé vahvistetus-
sa maardajassa, johon sovelletaan sovelta-
missddnnoissd madrattyd vihimmaismadraai-
kaa, todisteet merkin tosiasiallisesta kaytosta
siten kuin kyseisessd lainsddddnndssé edelly-
tetdan.

4) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan hake-
muksen osalta muita kuin 1 ja 3 kohdassa ja
8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Eten-
kéén seuraavia ei saa vaatia hakemuksen

applicant wishes that the mark be registered
and published in the standard characters used
by the Office;

(xii) where applicable, a statement, as pre-
scribed in the Regulations, indicating that the
applicant wishes to claim color as a distinc-
tive feature of the mark;

(xiii) a transliteration of the mark or of cer-
tain parts of the mark;

(xiv) a translation of the mark or of certain
parts of the mark;

(xv) the names of the goods and/or services
for which the registration is sought, grouped
according to the classes of the Nice Classifi-
cation, each group preceded by the number
of the class of that Classification to which
that group of goods or services belongs and
presented in the order of the classes of the
said Classification;

(xvi) a declaration of intention to use the
mark, as required by the law of the Contract-
ing Party.

(b) The applicant may file, instead of or in
addition to the declaration of intention to use
the mark referred to in subparagraph (a)(xvi),
a declaration of actual use of the mark and
evidence to that effect, as required by the law
of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that,
in respect of the application, fees be paid to
the Office.

(2) [Single Application for Goods and/or
Services in Several Classes] One and the
same application may relate to several goods
and/or services, irrespective of whether they
belong to one class or to several classes of
the Nice Classification.

(3) [Actual Use] Any Contracting Party
may require that, where a declaration of in-
tention to use has been filed under paragraph
(1)(a)(xvi), the applicant furnish to the Office
within a time limit fixed in its law, subject to
the minimum time limit prescribed in the
Regulations, evidence of the actual use of the
mark, as required by the said law.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (1) and (3) and in Article 8 be com-
plied with in respect of the application. In
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osalta sen vireilldolon aikana:

1) kaupparekisteritodistuksen tai -otteen
toimittamista;

i1) tietoa siitd, ettd hakija harjoittaa teollista
tai kaupallista toimintaa, seka tata koskevien
todisteiden toimittamista;

iii) tietoa siitd, ettd hakija harjoittaa hake-
muksessa lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja
vastaavaa toimintaa, seké tdti koskevien to-
disteiden toimittamista;

iv) todisteiden toimittamista siité, ettd merkki
on rekisterdity jonkin toisen osapuolen tai
Pariisin yleissopimuksen osapuolen, joka ei
ole timén sopimuksen osapuoli, merkkirekis-
teriin, paitsi jos hakija vaatii Pariisin yleisso-
pimuksen 6d artiklan soveltamista.

5) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle hakemuk-
sen tutkinnan aikana, jos virasto voi kohtuu-
della epdilld jonkin hakemukseen sisédltyvin
tiedon tai elementin totuudenmukaisuutta.

4 artikla
Edustus; Tiedoksianto-osoite

1) [Hyviksytyt edustajat]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd mitd
tahansa virastossa kaytdvia menettelyé var-
ten nimitetty edustaja

i) on sovellettavan lainsddddnnon nojalla
oikeutettu toimimaan virastossa hakemusten
jarekisterdintien yhteydessé ja ettd hénet tar-
vittaessa hyviksytddn toimimaan virastossa;

ii) antaa osoitteckseen osapuolen maaraa-
malld alueella sijaitsevan osoitteen.
b) Sellaisen edustajan, joka tdyttda osapuolen
a alakohdan nojalla soveltamat vaatimukset,
suorittamalla tai hanta koskevalla toimella,
on minké tahansa virastossa kdytdvan menet-
telyn yhteydessd sama vaikutus kuin kyseisen
edustajan nimittdneen hakijan, haltijan tai
muun asianomaisen henkilon suorittamalla
tai niiti koskevalla toimella.

2) [Pakollinen edustus; Tiedoksianto-

particular, the following may not be required
in respect of the application throughout its
pendency:

(i) the furnishing of any certificate of, or
extract from, a register of commerce;

(i1) an indication of the applicant’s carrying
on of an industrial or commercial activity, as
well as the furnishing of evidence to that ef-
fect;

(iii) an indication of the applicant’s carry-
ing on of an activity corresponding to the
goods and/or services listed in the applica-
tion, as well as the furnishing of evidence to
that effect;

(iv) the furnishing of evidence to the effect
that the mark has been registered in the regis-
ter of marks of another Contracting Party or
of a State party to the Paris Convention
which is not a Contracting Party, except
where the applicant claims the application of
Article 6quinquies of the Paris Convention.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice in the course of the examination of the
application where the Office may reasonably
doubt the veracity of any indication or ele-
ment contained in the application.

Article 4
Representation; Address for Service

(1) [Representatives Admitted to Practice]

(a) Any Contracting Party may require that
a representative appointed for the purposes of
any procedure before the Office

(i) have the right, under the applicable law,
to practice before the Office in respect of ap-
plications and registrations and, where appli-
cable, be admitted to practice before the Of-
fice;

(i) provide, as its address, an address on a
territory prescribed by the Contracting Party.
(b) An act, with respect to any procedure
before the Office, by or in relation to a repre-

sentative who complies with the require-
ments applied by the Contracting Party under
subparagraph (a), shall have the effect of an
act by or in relation to the applicant, holder
or other interested person who appointed that
representative.

(2) [Mandatory Representation; Address
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osoite]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd haki-
jaa, haltijaa tai muuta asianomaista henkild4,
jolla ei ole kotipaikkaa eiki todellista ja toi-
mivaa teollista tai kaupallista toimipaikkaa
sen alueella, edustaa jokaisessa virastossa
kaytavissd menettelyssd edustaja.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia siltd osin kuin
se ei edellytéd a alakohdan mukaista edustus-
ta, ettd hakijalla, haltijalla tai muulla asian-
omaisella henkildll4, jolla ei ole kotipaikkaa
eiké todellista ja toimivaa teollista tai kaupal-
lista toimipaikkaa sen alueella, on tiedoksian-
to-osoite kyseiselld alueella jokaista virastos-
sa kaytdvid menettelyd varten.

3) [Valtakirja]

a) Kun osapuoli sallii sen, ettd hakijaa, hal-
tijaa tai muuta asianomaista henkil6d edustaa
virastossa edustaja tai vaatii tété, se voi vaa-
tia edustajan nimittdmisté erilliselld tiedon-
annolla (jdljempénd 'valtakirja'), josta ilme-
nee tapauksen mukaan hakijan, haltijan tai
muun asianomaisen henkil6én nimi.

b) Valtakirja voi koskea yhti tai useampaa
valtakirjassa mainittua hakemusta ja/tai re-
kisterdintid tai, jollei nimittdva henkilo ole
esittanyt poikkeuksia, kyseisen henkilon
kaikkia olemassa olevia ja tulevia hakemuk-
sia ja/tai rekisterdinteja.

c¢) Edustajan valtuudet voidaan valtakirjas-
sa rajoittaa tiettyihin toimiin. Jokainen osa-
puoli voi vaatia, ettd valtakirjaan, jonka no-
jalla edustajalla on oikeus peruuttaa hakemus
tai luopua rekisterdinnisté, sisdltyy nimen-
omainen maininta asiasta.

d) Jos henkild toimittaa virastolle tiedon-
annon, jossa hén viittaa itseensé edustajana,
mutta virastolla ei tiedonannon vastaanotto-
ajankohtana ole vaadittavaa valtakirjaa, osa-
puoli voi vaatia valtakirjan toimittamista vi-
rastolle osapuolen vahvistamassa méériajas-
sa, johon sovelletaan soveltamissddnnoissa
maarattyd vahimmaisméaariaikaa. Jokainen
osapuoli voi médratd, ettd kyseisen henkilon
toimittamalla tiedonannolla ei ole vaikutusta,
jos valtakirjaa ei ole toimitettu virastolle osa-
puolen vahvistamassa méiéraajassa.

for Service]

(a) Any Contracting Party may require that,
for the purposes of any procedure

before the Office, an applicant, holder or
other interested person who has neither a
domicile nor a real and effective industrial or
commercial establishment on its territory be
represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the ex-
tent that it does not require representation in
accordance with subparagraph (a), require
that, for the purposes of any procedure before
the Office, an applicant, holder or other in-
terested person who has neither a domicile
nor a real and effective industrial or commer-
cial establishment on its territory have an ad-
dress for service on that territory.

(3) [Power of Attorney)

(a) Whenever a Contracting Party allows or
requires an applicant, a holder or any other
interested person to be represented by a rep-
resentative before the Office, it may require
that the representative be appomted 1n a sepa-
rate communication (hereinafter referred to
as “power of attorney”) indicating the name
of the applicant, the holder or the other per-
son, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one
or more apphcatlons and/or registrations
identified in the power of attorney or, subject
to any exception indicated by the appointing
person, to all existing and future applications
and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the
powers of the representative to certain acts.
Any Contracting Party may require that any
power of attorney under which the repre-
sentative has the right to withdraw an appli-
cation or to surrender a registration contain
an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to
the Office by a person who refers to itself in
the communication as a representative but
where the Office is, at the time of the receipt
of the communication, not in possession of
the required power of attorney, the Contract-
ing Party may require that the power of at-
torney be submitted to the Office within the
time limit fixed by the Contracting Party,
subject to the minimum time limit prescribed
in the Regulations. Any Contracting Party
may provide that, where the power of attor-
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4) [Viittaus valtakirjaan] Jokainen osapuoli
voi vaatia, ettd edustajan virastolle virastossa
kaytavdd menettelyd varten antama tiedonan-
to sisdltdd viittauksen valtakirjaan, jonka pe-
rusteella edustaja toimii.

5) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita
kuin 3 ja 4 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitet-
tuja vaatimuksia néissi kohdissa késiteltivi-
en asioiden osalta.

6) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle, jos viras-
to voi kohtuudella epéilld johonkin 3 ja 4
kohdassa tarkoitettuun tiedonantoon sisilty-
vin tiedon totuudenmukaisuutta.

5 artikla
Hakemispdivdi

1) [Sallitut vaatimukset]

a) Jollei b alakohdassa ja 2 kohdassa toisin
maérité, osapuoli hyviksyy hakemuksen ha-
kemispéivéksi sen paivdmédrin, jona virasto
vastaanotti seuraavat tiedot ja elementit 8 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kielel-
14:

i) nimenomainen tai episuora tieto siité, et-
t4 haetaan merkin rekisterdintid;

ii) tiedot, joiden perusteella hakijan henki-
161lisyys voidaan todentaa;

iii) tiedot, joiden perusteella virasto voi ot-
taa yhteyttd hakijaan tai timdn mahdolliseen
edustajaan;

2) [Sallittu lisdvaatimus)

a) Osapuoli voi méadrati, ettei hakemispai-
vid myOnnetd ennen kuin vaaditut maksut on
suoritettu.

b) Osapuoli voi soveltaa a alakohdassa tar-
koitettua vaatimusta vain, jos se sovelsi tal-
laista vaatimusta tdhan sopimukseen liittyes-
sdan.

3) [Oikaisut ja mddrdajat] 1 ja 2 kohdan
mukaisia oikaisuja koskevat méiéréajat ja yk-

ney has not been submitted to the Office
within the time limit fixed by the Contracting
Party, the communication by the said person
shall have no effect.

(4) [Reference to Power of Attorney] Any
Contracting Party may require that any
communication made to the Office by a rep-
resentative for the purposes of a procedure
before the Office contain a reference to the
power of attorney on the basis of which the
representative acts.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (3) and (4) and in Article 8 be com-
plied with in respect of the matters dealt with
in those paragraphs.

(6) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in
any communication referred to in paragraphs
(3) and (4).

Article 5
Filing Date

(1) [Permitted Requirements)

(a) Subject to subparagraph (b) and para-
graph (2), a Contracting Party shall accord as
the filing date of an application the date on
which the Office received the following indi-
cations and elements in the language required
under Article 8(2):

(i) an express or implicit indication that the
registration of a mark is sought;

(i1) indications allowing the identity of the
applicant to be established;

(iii) indications allowing the applicant or
its representative, if any, to be contacted by
the Office;

(2) [Permitted Additional Requirement]

(a) A Contracting Party may provide that
no filing date shall be accorded until the re-
quired fees are paid.

(b) A Contracting Party may apply the re-
quirement referred to in subparagraph (a) on-
ly if it applied such requirement at the time
of becoming party to this Treaty.

(3) [Corrections and Time Limits] The mo-
dalities of, and time limits for, corrections
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sityiskohtaiset maérdykset vahvistetaan so-
veltamissddnndissa.
4) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan osa-
puoli ei saa vaatia noudattamaan hakemis-
péivan osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa tar-
koitettuja vaatimuksia.

iv) riittdvén selked kuvaus merkisté, jonka
rekisterdintid haetaan;

v) luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joil-
le rekisterdintid haetaan;

vi) jos sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan a
alakohdan xvi alakohtaa tai b alakohtaa, 3 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdassa
tarkoitettu ilmoitus tai 3 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ja todisteet
siten kuin osapuolen lainsdédédnndssé edelly-
tetaan.

b) Jokainen osapuoli voi hyviksyd hakemuk-
sen hakemispéivaksi sen padivimaarin, jona
virasto vastaanotti ainoastaan osan eiké kaik-
kia a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja
elementeisti tai vastaanotti ne muulla kuin 8
artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kie-
lell4.

6 artikla

Yksi rekisterointi useassa luokassa oleville
tavaroille ja/tai palveluille

Jos yhteen ja samaan hakemukseen on si-
séllytetty Nizzan luokituksen useisiin luok-
kiin kuuluvia tavaroita ja/tai palveluja, tédllai-
nen hakemus johtaa yhteen ja samaan rekis-
terdintiin.

7 artikla
Hakemuksen ja rekisteroinnin jakaminen

1) [Hakemuksen jakaminen)

a) Hakemus, jossa luetellaan useita tavaroi-
ta ja/tai palveluja (jaljempéna 'alkuperdinen
hakemus'), voidaan

1) ainakin siihen asti, kunnes virasto tekee
paétoksen merkin rekisterdinnisté,

ii) sellaisen vaitekasittelyn aikana, joka
koskee viraston paatosta rekisterdidd merkki,

iii) sellaisen valituskésittelyn aikana, joka
koskee viraston paétdsta rekisterdidd merkki,

under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in
the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (1) and (2) be complied with in re-
spect of the filing date.

(iv) a sufficiently clear representation of
the mark whose registration is sought;

(v) the list of the goods and/or services for
which the registration is sought;

(vi) where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) ap-
plies, the declaration referred to in Article
3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence
referred to in Article 3(1)(b), respectively, as
required by the law of the Contracting Party.

(b) Any Contracting Party may accord as
the filing date of the application the date on
which the Office received only some, rather
than all, of the indications and elements re-
ferred to in subparagraph (a) or received
them in a language other than the language
required under Article 8(2).

Article 6

Single Registration for Goods and/or Ser-
vices in Several Classes

Where goods and/or services belonging to
several classes of the Nice Classification
have been included in one and the same ap-
plication, such an application shall result in
one and the same registration.

Article 7
Division of Application and Registration

(1) [Division of Application]

(a) Any application listing several goods
and/or services (hereinafter referred to as “in-
itial application”) may,

(i) at least until the decision by the Office
on the registration of the mark,

(i1) during any opposition proceedings
against the decision of the Office to register
the mark,

(iii) during any appeal proceedings against
the decision on the registration of the mark,
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jakaa hakijan toimesta tai pyynndstd kahteen
tai useampaan hakemukseen (jéljempéna 'jae-
tut hakemukset') jakamalla néiden kesken al-
kuperéisessd hakemuksessa luetellut tavarat
ja/tai palvelut. Jaettuihin hakemuksiin sovel-
letaan alkuperdisen hakemuksen hakemispéi-
vaa ja mahdollista etuoikeutta.

b) Jollei a alakohdassa toisin méaérété, jo-
kainen osapuoli voi vapaasti asettaa vaati-
muksia hakemuksen jakamiselle, mukaan lu-
kien maksujen suorittamisen.

2) [Rekisteroinnin jakaminen] 1 kohtaa so-
velletaan vastaavasti rekisterdinnin jakami-
seen. Téllainen jakaminen on sallittua

i) sellaisen késittelyn aikana, jossa kolmas
osapuoli riitauttaa rekisterdinnin voimassa-
olon virastossa,
i1) viraston aikaisemmassa késittelyssé teke-
méa padtostd koskevan valituskésittelyn ai-
kana, edellyttéen, ettd osapuoli voi sulkea
pois rekisterdintien jakamismahdollisuuden,
jos sen lainsdddanto sallii kolmansien osa-
puolten vastustaa merkin rekisterdintid ennen
sen rekisterdimista.

8 artikla
Tiedonannot

1) [Tiedonantojen toimitustapa ja muoto)
Jokainen osapuoli voi valita tiedonantojen
toimitustavan seki sen, hyviksyyko se pape-
rimuotoiset tiedonannot, sdhkoiset tiedonan-
not tai jossakin muussa muodossa olevat tie-
donannot.

2) [Tiedonantojen kieli]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, etti jokai-
sen tiedonannon on oltava viraston hyvaksy-
malla kielelld. Jos virasto hyvéksyy useam-
man kuin yhden kielen, hakijaa, haltijaa tai
muuta asianomaista henkildd voidaan vaatia
noudattamaan jotain muuta viraston osalta
sovellettavaa kielivaatimusta edellyttden, ett-
ei tiedonannon mitéén tietoa tai elementtid
saa vaatia useammalla kuin yhdelld kielell.

b) Kukaan osapuoli ei saa vaatia tiedonan-
non kaénnoksen vahvistamista, julkisella no-
taarilla vahvistuttamista, oikeaksi todistamis-

be divided by the applicant or at its request
into two or more applications (hereinafter re-
ferred to as “divisional applications”) by dis-
tributing among the latter the goods and/or
services listed in the initial application. The
divisional applications shall preserve the fil-
ing date of the initial application and the
benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to
subparagraph (a), be free to establish re-
quirements for the division of an application,
including the payment of fees.

(2) [Division of Registration] Paragraph (1)
shall apply, mutatis mutandis, with respect to
a division of a registration. Such a division
shall be permitted

(i) during any proceedings in which the va-
lidity of the registration is challenged before
the Office by a third party,

(i1) during any appeal proceedings against a
decision taken by the Office during the for-
mer proceedings, provided that a Contracting
Party may exclude the possibility of the divi-
sion of registrations if its law allows third
parties to oppose the registration of a mark
before the mark is registered.

Article 8
Communications

(1) [Means of Transmittal and Form of
Communications] Any Contracting Party
may choose the means of transmittal of
communications and whether it accepts
communications on paper, communications
in electronic form or any other form of com-
munication.

(2) [Language of Communications|

(a) Any Contracting Party may require that
any communication be in a language admit-
ted by the Office. Where the Office admits
more than one language, the applicant, holder
or other interested person may be required to
comply with any other language requirement
applicable with respect to the Office, provid-
ed that no indication or element of the com-
munication may be required to be in more
than one language.

(b) No Contracting Party may require the
attestation, notarization, authentication, le-
galization or any other certification of any
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ta, laillistamista tai muuta siihen liittyvaa to-
distusta muutoin kuin tdssi sopimuksessa
maarataan.

c) Jos osapuoli ei edellyté tiedonannon ole-
van sen viraston hyviksymaélla kielelld, viras-
to voi vaatia, ettd sille toimitetaan kohtuulli-
sessa méadrdajassa auktorisoidun kéantdjan tai
edustajan viraston hyviksymalle kielelle te-
kema kddnnos kyseisestéd tiedonannosta.

3) [Paperimuotoisten tiedonantojen allekir-
Joittaminen]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd pape-
rimuotoisen tiedonannon on oltava hakijan,
haltijan tai muun asianomaisen henkilon al-
lekirjoittama. Jos osapuoli edellyttéd paperi-
muotoisen tiedonannon allekirjoittamista, ky-
seisen osapuolen on hyvéksyttdva jokainen
allekirjoitus, joka on soveltamissddnndissa
médrittyjen vaatimusten mukainen.

b) Kukaan osapuoli ei saa vaatia minkéin
allekirjoituksen vahvistamista, julkisella no-
taarilla vahvistuttamista, oikeaksi todistamis-
ta, laillistamista tai muuta siihen liittyvaa to-
distusta, paitsi jos tétd edellytetddn osapuolen
lainsdddannossa, kun allekirjoitus liittyy re-
kisterdinnisti luopumiseen.

¢) Sen estdmaéttd, mitd b alakohdassa méaa-
rdtién, osapuoli voi vaatia todisteiden toimit-
tamista virastoon, jos virasto voi kohtuudella
epailld paperimuotoisen tiedonannon allekir-
joituksen aitoutta.

4) [Sdhkdisessd muodossa tai sahkoisid
toimitustapoja kdyttden jdtetyt tiedonannot|
Jos osapuoli sallii tiedonantojen jittdmisen
sdhkoisessd muodossa tai sdhkoisid toimitus-
tapoja kayttden, se voi edellyttas, etti téllai-
sissa tiedonannoissa noudatetaan soveltamis-
sadnndissd madrattyjd vaatimuksia.

5) [Tiedonannon esittdminen] Jokainen
osapuoli hyviksyy sellaisen tiedonannon
esittdmisen, jonka sisdltd vastaa mahdollista
asiaankuuluvaa kansainviélistd mallikaavaket-
ta, josta on maéritty soveltamisssdanndissa.

6) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan 1—5
kohdan osalta muita kuin tdssé artiklassa tar-
koitettuja vaatimuksia.

translation of a communication other than as
provided under this Treaty.

(c) Where a Contracting Party does not re-
quire a communication to be in a language
admitted by its Office, the Office may re-
quire that a translation of that communication
by an official translator or a representative,
into a language admitted by the Office, be
supplied within a reasonable time limit.

(3) [Signature of Communications on Pa-
per]

(a) Any Contracting Party may require that
a communication on paper be signed by the
applicant, holder or other interested person.
Where a Contracting Party requires a com-
munication on paper to be signed, that Con-
tracting Party shall accept any signature that
complies with the requirements prescribed in
the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the
attestation, notarization, authentication, le-
galization or other certification of any signa-
ture except, where the law of the Contracting
Party so provides, if the signature concerns
the surrender of a registration.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), a Con-
tracting Party may require that evidence be
filed with the Office where the Office may
reasonably doubt the authenticity of any sig-
nature of a communication on paper.

(4) [Communications Filed in Electronic
Form or by Electronic Means of Transmittal]
Where a Contracting Party permits the filing
of communications in electronic form or by
electronic means of transmittal, it may re-
quire that any such communications comply
with the requirements prescribed in the
Regulations.

(5) [Presentation of a Communication)
Any Contracting Party shall accept the
presentation of a communication the content
of which corresponds to the relevant Model
International Form, if any, provided for in the
Regulations.

(6) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that, in re-
spect of paragraphs (1) to (5), requirements
other than those referred to in this Article be
complied with.
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7) [Viestintditavat edustajan kanssa] Téssé ar-
tiklassa ei milldén tavalla maarata hakijan,
haltijan tai muun asianomaisen henkilon ja
ndiden edustajan vilisistd viestintdtavoista.

9 artikla
Tavaroiden ja/tai palvelujen luokitus

1) [Tiedot tavaroista ja/tai palveluista] Jo-
kaisessa viraston suorittamassa rekisterdin-
nissd ja julkaisemisessa, joka koskee hake-
musta tai rekisterdintid ja jossa mainitaan ta-
varoita ja/tai palveluja, mainitaan tavarat
ja/tai palvelut niiden nimillé, ryhmiteltyina
Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten,
ettd jokaista ryhmaa edeltdd kyseisen luoki-
tuksen sen luokan numero, johon kyseinen
tavaroiden tai palvelujen ryhma kuuluu, ja
ryhmét on esitetty kyseisen luokituksen
luokkien jérjestyksessa.

2) [Samaan luokkaan tai eri luokkiin kuu-
luvat tavarat tai palvelut|

a) Tavaroita tai palveluja ei saa katsoa tois-
tensa kanssa samankaltaisiksi silld perusteel-
la, ettd jossakin viraston suorittamassa rekis-
terOinnissé tai julkaisussa ne esitetddn Nizzan
luokituksen samassa luokassa.

b) Tavaroiden tai palvelujen ei saa katsoa
eroavan toisistaan silld perusteella, ettd jos-
sakin viraston suorittamassa rekisterdinnissé
tai julkaisemisessa ne esitetddn Nizzan luoki-
tuksen eri luokissa.

10 artikla
Nimien tai osoitteiden muutokset
1) [Haltijan nimen tai osoitteen muutokset|

a) Jos haltijana oleva henkild ei muutu,
mutta haltijan nimi ja/tai osoite muuttuu, jo-
kainen osapuoli hyviksyy sen, ettd haltija
esittdd virastolle pyynnon muutoksen merkit-
semistd sen merkkirekisteriin tiedonannossa,
josta ilmenee kyseisen rekisterdinnin rekiste-
réintinumero ja tallennettava muutos.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd pyyn-
nostéd ilmenee

(7) [Means of Communication with Repre-
sentative] Nothing in this Article regulates
the means of communication between an ap-
plicant, holder or other interested person and
its representative.

Article 9
Classification of Goods and/or Services

(1) [Undications of Goods and/or Services]
Each registration and any publication effect-
ed by an Office which concerns an applica-
tion or registration and which indicates goods
and/or services shall indicate the goods
and/or services by their names, grouped ac-
cording to the classes of the Nice Classifica-
tion, and each group shall be preceded by the
number of the class of that Classification to
which that group of goods or services be-
longs and shall be presented in the order of
the classes of the said Classification.

(2) [Goods or Services in the Same Class
or in Different Classes|

(a) Goods or services may not be consid-
ered as being similar to each other on the
ground that, in any registration or publication
by the Office, they appear in the same class
of the Nice Classification.

(b) Goods or services may not be consid-
ered as being dissimilar from each other on
the ground that, in any registration or publi-
cation by the Office, they appear in different
classes of the Nice Classification.

Article 10
Changes in Names or Addresses

(1) [Changes in the Name or Address of the
Holder]

(a) Where there is no change in the person
of the holder but there is a change in its name
and/or address, each Contracting Party shall
accept that a request for the recordal of the
change by the Office in its register of marks
be made by the holder in a communication
indicating the registration number of the reg-
istration concerned and the change to be rec-
orded.

(b) Any Contracting Party may require that
the request indicate
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i) haltijan nimi ja osoite;

ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, ky-
seinen osoite.

¢) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd pyyn-
ndstd suoritetaan maksu virastolle.

d) Yksi pyynto riittad, vaikka muutos kos-
kisikin useampaa kuin yhté rekisterdintia
edellyttéen, ettd kaikkien kyseessi olevien
rekisterdintien rekisterdintinumerot on mai-
nittu pyynnossa.

2) [Hakijan nimen tai osoitteen muutos] 1
kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun muutos
koskee hakemusta tai hakemuksia tai sekd
hakemusta tai hakemuksia ettd rekisterdintia
tai rekisterdinteja edellyttien, etté silloin kun
jonkin kyseessd olevan hakemuksen hake-
musnumeroa ei ole vield annettu tai se ei ole
hakijan tai timén edustajan tiedossa, pyyn-
nossé yksiloéidddn kyseinen hakemus muulla
soveltamissdanndissd madritylld tavalla.

3) [Edustajan nimen tai osoitteen muutos
tai tiedoksianto-osoitteen muutos] 1 kohtaa
sovelletaan vastaavasti mahdollisen edustajan
nimen tai osoitteen muutokseen ja mahdolli-
sen tiedoksianto-osoitteen muutokseen.

4) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tassa ar-
tiklassa tarkoitetun pyynnon osalta muita
kuin 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitet-
tuja vaatimuksia. Etenkdén ei saa edellyttda
minkéén kyseiseen muutokseen liittyvén to-
distuksen toimittamista.

5) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle, jos viras-
to voi kohtuudella epiilld jonkin pyyntoon
siséltyvin tiedon totuudenmukaisuutta.

11 artikla
Omistusoikeuden muutos
1) [Rekisteroinnin omistusoikeuden muu-
tos]

a) Jos haltijana oleva henkilé muuttuu, jo-
kainen osapuoli hyvéksyy sen, ettd haltija tai

(i) the name and address of the holder;

(i1) where the holder has a representative,
the name and address of that representative;

(ii1) where the holder has an address for
service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that,
in respect of the request, a fee be paid to the
Office.

(d) A single request shall be sufficient even
where the change relates to more than one
registration, provided that the registration
numbers of all registrations concerned are
indicated in the request.

(2) [Change in the Name or Address of the
Applicant] Paragraph (1) shall apply, mutatis
mutandis, where the change concerns an ap-
plication or applications, or both an applica-
tion or applications and a registration or reg-
istrations, provided that, where the applica-
tion number of any application concerned has
not yet been issued or is not known to the
applicant or its representative, the request
otherwise identifies that application as pre-
scribed in the Regulations.

(3) [Change in the Name or Address of the
Representative or in the Address for Service)
Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis,
to any change in the name or address of the
representative, if any, and to any change re-
lating to the address for service, if any.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (1) to (3) and in Article 8 be complied
with in respect of the request referred to in
this Article. In particular, the furnishing of
any certificate concerning the change may
not be required.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in
the request.

Article 11
Change in Ownership
(1) [Change in the Ownership of a Regis-
tration]

(a) Where there is a change in the person of
the holder, each Contracting Party shall ac-
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omistusoikeuden saanut henkild (jdljempana
'uusi omistaja') esittdd virastolle pyynnon
muutoksen merkitsemisestd sen merkkirekis-
teriin tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen
rekisterdinnin rekisterdintinumero ja tallen-
nettava muutos.

b) Jos omistusoikeuden muutos johtuu so-
plmuksesta Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd
pyynndssd mainitaan tima seikka ja siihen on
littetty jokin seuraavista pyynnon esittdneen
osapuolen valinnan mukaan:

1) sopimuksen kopio, jonka osalta voidaan
edellyttédd, ettd julkinen notaari tai muu toi-
mivaltainen viranomainen on vahvistanut sen
vastaavan alkuperdistd sopimusta;

ii) sopimuksen ote, josta ilmenee omistus-
oikeuden muutos ja jonka osalta voidaan
edellyttad, ettd julkinen notaari tai muu toi-
mivaltainen viranomainen on vahvistanut sen
olevan sopimuksen oikea ote;

iii) oikeaksi todistamaton siirtotodistus,
jonka muoto ja siséltd vastaavat soveltamis-
sdantdjen madrayksii ja jonka ovat allekir-
joittaneet sekd haltija ettd uusi omistaja;

iv) oikeaksi todistamaton siirtoasiakirja,
jonka muoto ja siséltd vastaavat soveltamis-
sdantdjen madrayksii ja jonka ovat allekir-
joittaneet seka haltija ettd uusi omistaja.

¢) Jos omistusoikeuden muutos johtuu su-
lautumisesta, jokainen osapuoli voi vaatia, et-
td pyynnossd mainitaan tdma seikka ja sithen
on liitetty toimivaltaisen viranomaisen anta-
man ja sulautumisesta todistavan asiakirjan
kopio, kuten kaupparekisteriotteen kopio, ja
etti asiakirjan myontényt viranomainen, jul-
kinen notaari tai muu toimivaltainen viran-
omainen on vahvistanut kopion vastaavan al-
kuperiista asiakirjaa.

d) Jos useista yhteishaltijoista yksi tai use-
ampi henkil6 vaihtuu mutteivét kaikki ja tal-
lainen omistusoikeuden muutos johtuu sopi-
muksesta tai sulautumisesta, jokainen osa-
puoli voi vaatia jokaista yhtelshaltljaa jonka
omistusoikeudessa ei ole tapahtunut muutos-
ta, antamaan nimenomaisen suostumuksensa
omistusoikeuden muutokseen allekirjoitta-
mallaan asiakirjalla.

cept that a request for the recordal of the
change by the Office in its register of marks
be made by the holder or by the person who
acquired the ownership (hereinafter referred
to as “new owner”) in a communication indi-
cating the registration number of the registra-
tion concerned and the change to be record-
ed.

(b) Where the change in ownership results
from a contract, any Contracting Party may
require that the request indicate that fact and
be accompanied, at the option of the request-
ing party, by one of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may
be required to be certified, by a notary public
or any other competent public authority, as
being in conformity with the original con-
tract;

(i) an extract of the contract showing the
change in ownership, which extract may be
required to be certified, by a notary public or
any other competent public authority, as be-
ing a true extract of the contract;

(ii1) an uncertified certificate of transfer
drawn up in the form and with the content as
prescribed in the Regulations and signed by
both the holder and the new owner;

(iv) an uncertified transfer document drawn
up in the form and with the content as pre-
scribed in the Regulations and signed by both
the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results
from a merger, any Contracting Party may
require that the request indicate that fact and
be accompanied by a copy of a document,
which document originates from the compe-
tent authority and evidences the merger, such
as a copy of an extract from a register of
commerce, and that that copy be certified by
the authority which issued the document or
by a notary public or any other competent
public authority, as being in conformity with
the original document.

(d) Where there is a change in the person of
one or more but not all of several co-holders
and such change in ownership results from a
contract or a merger, any Contracting Party
may require that any co-holder in respect of
which there is no change in ownership give
its express consent to the change 1n owner-
ship in a document signed by it.

288



HE 201/2018 vp

¢) Jos omistusoikeuden muutos ei johdu
sopimuksesta tai sulautumisesta vaan jostain
muusta syystd, esimerkiksi laista tai tuomio-
istuimen péatoksestd, jokainen osapuoli voi
vaatia, ettd pyynndssé mainitaan tdmé seikka
ja siihen on liitetty kopio muutoksen todista-
vasta asiakirjasta ja ettd asiakirjan myontényt
viranomainen, julkinen notaari tai muu toi-
mivaltainen viranomainen on vahvistanut
kopion vastaavan alkuperdisté asiakirjaa.

f) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettid pyyn-
ndssd mainitaan

1) haltijan nimi ja osoite;

ii) uuden omistajan nimi ja osoite;

iii) sen valtion nimi, jonka kansalainen uusi
omistaja on, jos hidn on jonkin valtion kansa-
lainen, sen valtion nimi, jossa uudella omis-
tajalla on mahdollinen kotipaikka, ja sen val-
tion nimi, jossa uudella omistajalla mahdolli-
sesti on todellinen ja toimiva teollinen tai
kaupallinen toimipaikka;

iv) jos uusi omistaja on oikeushenkild, ky-
seisen oikeushenkilon oikeudellinen muoto
sekd valtio ja tarvittaessa kyseisen valtion
alue, jonka lainsdadédnnon mukaisesti kysei-
nen oikeushenkild on perustettu;

v) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

vi) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, ky-
seinen osoite;

vii) jos uudella omistajalla on edustaja, ky-
seisen edustajan nimi ja osoite;

viii) jos uudelta omistajalta edellytetién 4 ar-
tiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tie-
doksianto-osoitetta, kyseinen osoite.

g) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd pyyn-
nosté suoritetaan maksu virastolle.

h) Yksi pyynt6 riittdd, vaikka muutos kos-
kisikin useampaa kuin yhtd rekisterdintia
edellyttéen, ettd kunkin rekisterdinnin haltija
ja uusi omistaja ovat samoja ja etté kaikkien
kyseessa olevien rekisterdintien rekisterdinti-
numerot on mainittu pyynnossa.

1) Jos omistusoikeuden muutos ei koske
kaikkia haltijan rekisterdinnissé lueteltuja ta-
varoita ja/tai palveluja ja sovellettava lain-

(e) Where the change in ownership does
not result from a contract or a merger but
from another ground, for example, from op-
eration of law or a court decision, any Con-
tracting Party may require that the request
indicate that fact and be accompanied by a
copy of a document evidencing the change
and that that copy be certified as being in
conformity with the original document by the
authority which issued the document or by a
notary public or any other competent public
authority.

(f) Any Contracting Party may require that
the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(i1) the name and address of the new own-
er;

(iii) the name of a State of which the new
owner is a national if he/she is the national of
any State, the name of a State in which the
new owner has his/her domicile, if any, and
the name of a State in which the new owner
has a real and effective industrial or commer-
cial establishment, if any;

(iv) where the new owner is a legal entity,
the legal nature of that legal entity and the
State, and, where applicable, the territorial
unit within that State, under the law of which
the said legal entity has been organized,

(v) where the holder has a representative,
the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for
service, such address;

(vii) where the new owner has a representa-
tive, the name and address of that representa-
tive;

(viii) where the new owner is required to
have an address for service under Article
4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that,
in respect of the request, a fee be paid to the
Office.

(h) A single request shall be sufficient even
where the change relates to more than one
registration, provided that the holder and the
new owner are the same for each registration
and that the registration numbers of all regis-
trations concerned are indicated in the re-
quest.

(i) Where the change of ownership does not
affect all the goods and/or services listed in
the holder’s registration, and the applicable
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saddanto sallii tallaisen muutoksen merkit-
semisen, virasto laatii erillisen rekisterdinnin,
jossa viitataan omistusoikeuden muutoksen
kohteena oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin.

2) [Hakemuksen omistusoikeuden muutos]
1 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun omis-
tusoikeuden muutos koskee hakemusta tai
hakemuksia tai sekd hakemusta tai hakemuk-
sia ettd rekisterdintid tai rekisterdinteja edel-
lyttéen, ettd silloin kun jonkin kyseessé ole-
van hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vie-
13 julkaistu tai se ei ole hakijan tai timéin
edustajan tiedossa, pyynndssa madritelldan
kyseinen hakemus muulla soveltamissidéan-
noissd médratylld tavalla.

3) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tdssé ar-
tiklassa tarkoitetun pyynnon osalta muita
kuin 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitet-
tuja vaatimuksia. Etenkd4n seuraavia ei saa
vaatia:

1) kaupparekisteritodistuksen tai -otteen
toimittamista, jollei 1 kohdan c alakohdassa
toisin mAArata;

ii) tietoa siitd, ettd uusi omistaja harjoittaa
teollista tai kaupallista toimintaa, seka tdhén
liittyvien todisteiden toimittamista;

iii) tietoa siitd, ettd uusi omistaja harjoittaa
omistusoikeuden muutoksen kohteena olevia
tavaroita ja/tai palveluja vastaavaa toimintaa,
sekd tdhén liittyvien todisteiden toimittamis-
ta;

iv) tietoa siitd, ettd haltija on kokonaan tai
osittain siirtdnyt litketoimintansa tai asiaan-
kuuluvan liikearvon uudelle omistajalle, seka
tahan liittyvien todisteiden toimittamista.

4) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden tai 1 kohdan c tai e alakohtaa so-
vellettaessa lisdtodisteiden toimittamista vi-
rastolle, jos virasto voi kohtuudella epéilld
pyyntdon tai johonkin tésséd artiklassa tarkoi-
tettuun asiakirjaan sisdltyvén tiedon totuu-
denmukaisuutta.

12 artikla
Virheen oikaisu

1) [Rekisterdintid koskevan virheen oikai-
su]

law allows the recording of such change, the
Office shall create a separate registration re-
ferring to the goods and/or services in respect
of which the ownership has changed.

(2) [Change in the Ownership of an Appli-
cation] Paragraph (1) shall apply, mutatis
mutandis, where the change in ownership
concerns an application or applications, or
both an application or applications and a reg-
istration or registrations, provided that, where
the application number of any application
concerned has not yet been issued or is not
known to the applicant or its representative,
the request otherwise identifies that applica-
tion as prescribed in the Regulations.

(3) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (1) and (2) and in Article 8 be com-
plied with in respect of the request referred to
in this Article. In particular, the following
may not be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnish-
ing of any certificate of, or extract from, a
register of commerce;

(i1) an indication of the new owner’s carrying
on of an industrial or commercial activity, as
well as the furnishing of evidence to that ef-
fect;

(iii) an indication of the new owner’s carry-
ing on of an activity corresponding to the
goods and/or services affected by the change
in ownership, as well as the furnishing of ev-
idence to cither effect;

(iv) an indication that the holder transferred,
entirely or in part, its business or the relevant
goodwill to the new owner, as well as the
furnishing of evidence to either effect.

(4) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence, or further evidence
where paragraph (1)(c) or (e) applies, be fur-
nished to the Office where that Office may
reasonably doubt the veracity of any indica-
tion contained in the request or in any docu-
ment referred to in the present Article.

Article 12
Correction of a Mistake

(1) [Correction of a Mistake in Respect of a
Registration]
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a) Jokainen osapuoli hyviksyy sen, ettid
haltija esittdd pyynnon hakemuksessa tai
muussa virastolle vélitetyssd pyynndssi ole-
van virheen, joka ilmenee viraston merkkire-
kisteristd ja/tai viraston suorittamasta julkai-
semisesta, oikaisemiseksi tiedonannossa, jos-
ta ilmenee kyseisen rekisterdinnin rekiste-
rointinumero, oikaistava virhe ja kirjattava
oikaisu.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia, ettd pyyn-
ndssd mainitaan

i) haltijan nimi ja osoite;

ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, ky-
seinen osoite.

¢) Jokainen osapuoli voi vaatia suoritta-
maan pyynndstd maksun virastolle.

d) Yksi pyynto riittdd, vaikka oikaisu kos-
kisikin useampaa kuin yhtd saman henkilén
rekisterdintié edellyttéen, etté virhe ja pyy-
detty oikaisu ovat samat jokaisen rekisterdin-
nin osalta ja etti kaikkien kyseessi olevien
rekisterdintien rekisterdintinumerot on mai-
nittu pyynnossa.

2) [Hakemusta koskevan virheen oikaisu] 1
kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun virhe
koskee hakemusta tai hakemuksia tai seké
hakemusta tai hakemuksia etté rekisterdintia
tai rekisterdinteja edellyttien, ettd silloin kun
jonkin kyseessd olevan hakemuksen hake-
musnumeroa ei ole vield julkaistu tai se ei ole
hakijan tai timén edustajan tiedossa, pyyn-
nossd madritellddn kyseinen hakemus muulla
soveltamissdanndissd médratylla tavalla.

3) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tdssé ar-
tiklassa tarkoitetun pyynnon osalta muita
kuin 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitet-
tuja vaatimuksia.

4) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle, jos viras-
to voi kohtuudella epiilld sitd, onko véitetty
virhe tosiasiassa virhe.

5) [Viraston tekemdit virheet] Osapuolen vi-
rasto oikaisee maksutta omat virheensé viran
puolesta tai pyynndsta.

(a) Each Contracting Party shall accept that
the request for the correction of a mistake
which was made in the application or other
request communicated to the Office and
which mistake is reflected in its register of
marks and/or any publication by the Office
be made by the holder in a communication
indicating the registration number of the reg-
istration concerned, the mistake to be cor-
rected and the correction to be entered.

(b) Any Contracting Party may require that
the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(i1) where the holder has a representative,
the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for
service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that,
in respect of the request, a fee be paid to the
Office.

(d) A single request shall be sufficient even
where the correction relates to more than one
registration of the same person, provided that
the mistake and the requested correction are
the same for each registration and that the
registration numbers of all registrations con-
cerned are indicated in the request.

(2) [Correction of a Mistake in Respect of
an Application] Paragraph (1) shall apply,
mutatis mutandis, where the mistake con-
cerns an application or applications, or both
an application or applications and a registra-
tion or registrations, provided that, where the
application number of any application con-
cerned has not yet been issued or is not
known to the applicant or its representative,
the request otherwise identifies that applica-
tion as prescribed in the Regulations.

(3) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graphs (1) and (2) and in Article 8 be com-
plied with in respect of the request referred to
in this Article.

(4) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice where the Office may reasonably doubt
that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [Mistakes Made by the Office] The Of-
fice of a Contracting Party shall correct its
own mistakes, ex officio or upon request, for
no fee.
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6) [Oikaisemattomissa olevat virheet] Ku-
kaan osapuoli ei ole velvollinen soveltamaan
1, 2 ja 5 kohtaa mihinkéén sellaiseen virhee-
seen, joka ei ole oikaistavissa sen lainsda-
dénnon nojalla.

13 artikla
Rekisterdinnin voimassaolo ja uusiminen

1) [Uusimispyyntéon sisdltyvit tai sen liit-
teend olevat tiedot tai elementit; Maksu|

a) Jokainen osapuoli voi vaatia pyynnon
Jéttdmistd edellytyksend rekisterdinnin uusi-
miselle ja sité, ettd pyynnon on siséllettava
jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista:

1) tieto uusimisen hakemisesta;

ii) haltijan nimi ja osoite;

iii) kyseisen rekisterdinnin rekisterdintinu-
mero;

iv) osapuolen valinnan mukaan kyseisen
rekisterdinnin perustana olevan hakemuksen
hakemispdiva tai kyseisen rekisterdinnin re-
kisterdintipdivamaara,

v) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

vi) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, ky-
seinen osoite;

vii) jos osapuoli sallii rekisteréinnin uusi-
misen ainoastaan joidenkin merkkirekisteriin
tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen
osalta ja téllaista uusimista pyydetdén, niiden
tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen
nimet, joiden uusimista pyydetéén, tai niiden
tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen
nimet, joiden uusimista ei pyydetd, ryhmitel-
tyind Nizzan luokituksen luokkien mukaan
siten, ettd jokaista ryhmai edeltda kyseisen
luokituksen sen luokan numero, johon kysei-
nen tavaroiden tai palvelujen ryhmaé kuuluu,
ja ryhmat on esitetty kyseisen luokituksen
luokkien jarjestyksessa;

viii) jos osapuoli sallii sen, ettd uusimis-
pyynnon jittdéd joku muu henkild kuin haltija
tai tdimén edustaja, ja kyseinen henkilo jattda
tdllaisen pyynnon, kyseisen henkilon nimi ja
osoite.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia suoritta-
maan uusimispyynndstd maksun virastolle.
Kun maksu on suoritettu ensimmaéisen rekis-

(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting
Party shall be obliged to apply paragraphs
(1), (2) and (5) to any mistake which cannot
be corrected under its law.

Article 13
Duration and Renewal of Registration

(1) [Undications or Elements Contained in
or Accompanying a Request for Renewal,;
Fee]

(a) Any Contracting Party may require that
the renewal of a registration be subject to the
filing of a request and that such request con-
tain some or all of the following indications:

(i) an indication that renewal is sought;

(i1) the name and address of the holder;

(iii) the registration number of the registra-
tion concerned;

(iv) at the option of the Contracting Party, the
filing date of the application which resulted
in the registration concerned or the registra-
tion date of the registration concerned;

(v) where the holder has a representative,
the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for
service, such address;

(vii) where the Contracting Party allows
the renewal of a registration to be made for
some only of the goods and/or services which
are recorded in the register of marks and such
a renewal is requested, the names of the rec-
orded goods and/or services for which the re-
newal is requested or the names of the rec-
orded goods and/or services for which the re-
newal is not requested, grouped according to
the classes of the Nice Classification, each
group preceded by the number of the class of
that Classification to which that group of
goods or services belongs and presented in
the order of the classes of the said Classifica-
tion;

(viii) where a Contracting Party allows a re-
quest for renewal to be filed by a person oth-
er than the holder or its representative and
the request is filed by such a person, the
name and address of that person.

(b) Any Contracting Party may require that,
in respect of the request for renewal, a fee be
paid to the Office. Once the fee has been paid
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terdintijakson tai uusimisjakson osalta, kysei-
seltd jaksolta ei saa vaatia muita maksuja re-
kisterdinnin voimassa pitdmiseksi. Kayttoa
koskevan ilmoituksen ja/tai todisteiden toi-
mittamiseen liittyvid maksuja ei katsota téssé
alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterdinnin
voimassa pitdmiseksi vaadittaviksi maksuik-
si, eikd tdim4a alakohta vaikuta ndihin maksui-
hin.

¢) Jokainen osapuoli voi vaatia uusimis-
pyynnon esittimistd ja vastaavan b alakoh-
dassa tarkoitetun maksun suorittamista viras-
tolle osapuolen lainsddddnndssé vahvistetus-
sa ajassa, johon sovelletaan soveltamissdin-
noissd médrittyjd vihimmaéisaikoja.

2) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan
osapuoli ei saa vaatia noudattamaan uusimis-
pyynnon osalta muita kuin 1 kohdassa ja 8
artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkdén
seuraavia ei saa vaatia:

i) merkin minkaénlaista kuvausta tai muuta
tunnistetta;

ii) todisteiden toimittamista siit4, ettd
merkki on rekisterdity tai sen rekisterdinti on
uusittu jossakin muussa merkkirekisterissa;

ii1) ilmoituksen ja/tai todisteiden toimittamis-
ta merkin kaytosta.

3) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle uusimis-
pyynnon tutkinnan aikana, jos virasto voi
kohtuudella epdilld jonkin uusimispyynt66n
sisdltyvin tiedon tai elementin totuudenmu-
kaisuutta.

4) [Aineellisen tutkinnan kielto] Mikéaan
osapuolen virasto ei saa suorittaa rekisterdin-
nin aineellista tutkintaa uusimisen voimaan-
saattamiseksi.

5) [Voimassaolo] Ensimmaéisen rekisterdinti-
jakson ja kunkin uusimisjakson voimassaolo
on 10 vuotta.

14 artikla

Toimenpiteet mddrdaikojen noudattamatta
Jjdttamisen yhteydessd

1) [Toimenpide ennen mdcdrdajan pddtty-

in respect of the initial period of the registra-
tion or of any renewal period, no further
payment may be required for the mainte-
nance of the registration in respect of that pe-
riod. Fees associated with the furnishing of a
declaration and/or evidence of use shall not
be regarded, for the purposes of this subpara-
graph, as payments required for the mainte-
nance of the registration and shall not be af-
fected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that
the request for renewal be presented, and the
corresponding fee referred to in subparagraph
(b) be paid, to the Office within the period
fixed by the law of the Contracting Party,
subject to the minimum periods prescribed in
the Regulations.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graph (1) and in Article 8 be complied with
in respect of the request for renewal. In par-
ticular, the following may not be required:

(i) any representation or other identification
of the mark;

(i1) the furnishing of evidence to the effect
that the mark has been registered, or that its
registration has been renewed, in any other
register of marks;

(ii1) the furnishing of a declaration and/or ev-
idence concerning use of the mark.

(3) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice in the course of the examination of the
request for renewal where the Office may
reasonably doubt the veracity of any indica-
tion or element contained in the request for
renewal.

(4) [Prohibition of Substantive Examina-
tion] No Office of a Contracting Party may,
for the purposes of effecting the renewal, ex-
amine the registration as to substance.

(5) [Duration] The duration of the initial
period of the registration, and the duration of
each renewal period, shall be 10 years.

Article 14

Relief Measures in Case of Failure to Com-
ply with Time Limits

(1) [Relief Measure Before the Expiry of a
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mistd] Osapuoli voi pidentdd virastossa kéy-
tavddn hakemusta tai rekisterdintié koske-
vaan menettelyyn sisdltyvéin toimen méériai-
kaa, jos virastolle jdtetéédn asiaa koskeva
pyyntd ennen méérdajan padttymista.

2) [Toimenpiteet mddrdajan pddtyttyd] Jos
hakija, haltija tai muu asianomainen henkild
on jéttdnyt noudattamatta jonkin osapuolen
virastossa kaytdvadn hakemusta tai rekiste-
rointid koskevaan menettelyyn sisdltyvén
toimen maérdaikaa ('kyseinen maérédaika’),
osapuoh tar] oaa yhtd tai useampaa seuraavis-
ta toimenpiteistd soveltamissddnndissa maa-
rttyjen vaatimusten mukaisesti, jos virastolle
jétetddn asiaa koskeva pyynto:

i) kyseisen méérdajan pidentdminen sovel-
tamissadannoissa maaratylld ajanjaksolla;

ii) kasittelyn jatkaminen hakemuksen tai
rekisterdinnin osalta;

iii) hakijan, haltijan tai muun asianomaisen
henkil6n oikeuksien palauttaminen hakemuk-
sen tai rekisterdinnin osalta, jos virasto tote-
aa, ettd kyseisen méairdajan noudattamatta
jéttdminen tapahtui huolimatta siitd, ettd
noudatettiin olosuhteiden edellyttimaa huo-
lellisuutta, tai, osapuolen valinnan mukaan,
ettd noudattamatta jattdminen oli tahatonta.

3) [Poikkeukset] Kenelldkédan osapuolella
ei ole velvollisuutta tarjota mitédn 2 kohdas-
sa tarkoitetuista toimenpiteistd soveltamis-
sadnndissd madrattyjen poikkeusten osalta.

4) [Maksu] Jokainen osapuoli voi vaatia
suorittamaan maksun mistd tahansa 1 ja 2
kohdassa tarkoitetusta toimenpiteesta.

5) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan osa-
puoli ei saa vaatia noudattamaan mink&én 2
kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta
muita kuin téssé artiklassa ja 8 artiklassa
mainittuja vaatimuksia.

15 artikla

Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopi-
musta

Time Limit] A Contracting Party may provide
for the extension of a time limit for an action
in a procedure before the Office in respect of
an application or a registration, if a request to
that effect is filed with the Office prior to the
expiry of the time limit.

(2) [Relief Measures After the Expiry of a
Time Limit] Where an applicant, holder or
other interested person has failed to comply
with a time limit (“the time limit concerned”)
for an action in a procedure before the Office
of a Contracting Party in respect of an appli-
cation or a registration, the Contracting Party
shall provide for one or more of the follow-
ing relief measures, in accordance with the
requirements prescribed in the Regulations, if
a request to that effect is filed with the Of-
fice:

(i) extension of the time limit concerned for
the period prescribed in the Regulations;

(i1) continued processing with respect to
the application or registration;

(iii) reinstatement of the rights of the appli-
cant, holder or other interested person with
respect to the application or registration if the
Office finds that the failure to comply with
the time limit concerned occurred in spite of
due care required by the circumstances hav-
ing been taken or, at the option of the Con-
tracting Party, that the failure was uninten-
tional.

(3) [Exceptions] No Contracting Party shall
be required to provide for any of the relief
measures referred to in paragraph (2) with re-
spect to the exceptions prescribed in the
Regulations.

(4) [Fee] Any Contracting Party may re-
quire that a fee be paid in respect of any of
the relief measures referred to in paragraphs
(1) and (2).

(5) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in this Ar-
ticle and in Article 8 be complied with in re-
spect of any of the relief measures referred to
in paragraph (2).

Article 15

Obligation to Comply with the Paris Conven-
tion
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Jokainen osapuoli noudattaa Pariisin yleis-
sopimuksen tavaramerkkeja koskevia maéra-
yksié.

16 artikla
Palvelumerkit

Jokainen osapuoli rekisterdi palvelumerk-
kejé ja soveltaa niihin Pariisin yleissopimuk-
sen tavaramerkkejé koskevia méarayksia.

17 artikla
Lisenssin merkitsemispyynto

1) [Merkitsemispyyntéd koskevat vaatimuk-
set] Jos osapuolen lainsdddannossa sdddetdan
lisenssin merkitsemisestéd sen virastossa, osa-
puoli voi vaatia, ettd merkitsemispyyntd

1) jatetddn soveltamissddnndissd madratty-
jen vaatimusten mukaisesti, ja

ii) sen liitteend toimitetaan soveltamissdan-
noissd madratyt todistusasiakirjat.

2) [Maksu] Jokainen osapuoli voi vaatia
suorittamaan lisenssin merkitsemisestd mak-
sun virastolle.

3) [Useaa rekisterointid koskeva yksi pyyn-
t6] Yksi pyyntd riittda, vaikka lisenssi liittyisi
useampaan kuin yhteen rekisterdintiin edel-
lyttéen, ettd kaikkien kyseessé olevien rekis-
terdintien rekisterdintinumerot on mainittu
pyynnossd, kaikilla rekisterdinneilld on sama
haltija ja lisenssinhaltija ja ettd pyynnosta il-
menee lisenssin kattavuus kaikkien rekiste-
rointien osalta soveltamissddntojen mukaises-
t1.

4) [Muiden vaatimusten kielto]

a) Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudatta-
maan lisenssin merkitsemisen osalta sen vi-
rastossa muita kuin 1—3 kohdassa ja 8 artik-
lassa mainittuja vaatimuksia. Etenkdan seu-
raavia ei saa vaatia:

1) lisenssin kohteena olevan merkin rekiste-
rOintitodistuksen toimittamista;

ii) lisenssisopimuksen tai sen kddnndksen
toimittamista;
ii1) lisenssisopimuksen rahallisten ehtojen

Any Contracting Party shall comply with
the provisions of the Paris Convention which
concern marks.

Article 16
Service Marks

Any Contracting Party shall register service
marks and apply to such marks the provisions
of the Paris Convention which concern
trademarks.

Article 17
Request for Recordal of a License

(1) [Requirements Concerning the Request
for Recordal] Where the law of a Contracting
Party provides for the recordal of a license
with its Office, that Contracting Party may
require that the request for recordal

(i) be filed in accordance with the require-
ments prescribed in the Regulations, and

(i1) be accompanied by the supporting doc-
uments prescribed in the Regulations.

(2) [Fee] Any Contracting Party may require
that, in respect of the recordal of a license, a
fee be paid to the Office.

(3) [Single Request Relating to Several
Registrations] A single request shall be suffi-
cient even where the license relates to more
than one registration, provided that the regis-
tration numbers of all registrations concerned
are indicated in the request, the holder and
the licensee are the same for all registrations,
and the request indicates the scope of the li-
cense in accordance with the Regulations
with respect to all registrations.

(4) [Prohibition of Other Requirements)

(a) No Contracting Party may demand that
requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (3) and in Article 8§ be
complied with in respect of the recordal of a
license with its Office. In particular, the fol-
lowing may not be required:

(i) the furnishing of the registration certifi-
cate of the mark which is the subject of the
license;

(i1) the furnishing of the license contract or
a translation of it;

(ii1) an indication of the financial terms of
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esittdmista.

b) A alakohta ei vaikuta osapuolen lainséé-
dénnosti johtuviin velvollisuuksiin, jotka
koskevat tietojen luovuttamista muihin tar-
koituksiin kuin lisenssin merkitsemiseen
merkkirekisteriin.

5) [Todisteet] Jokainen osapuoli voi vaatia
todisteiden toimittamista virastolle, jos viras-
to voi kohtuudella epailld jonkin pyyntdon tai
soveltamissddnnoissa tarkoitettuun asiakir-
jaan sisdltyvin tiedon totuudenmukaisuutta.

6) [Hakemuksiin liittyvdit pyynnot] 1—5
kohtaa sovelletaan vastaavasti hakemusta
koskevan lisenssin merkitsemispyyntoon, jos
osapuolen lainsdddédnndssé sdddetidn tillai-
sesta merkitsemisesta.

18 artikla

Pyynto lisenssin merkitsemisen muuttamisek-
si tai peruuttamiseksi

1) [Pyyntod koskevat vaatimukset] Jos osa-
puolen lainsdddannodssa sdddetadn lisenssin
merkitsemisestd sen virastossa, kyseinen
osapuoli voi vaatia, etté pyyntd lisenssin
merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttami-
seksi

1) jitetddn soveltamissddnndissd madratty-
jen vaatimusten mukaisesti, ja

ii) sen liitteend toimitetaan soveltamissdin-
noissd médrétyt todistusasiakirjat.

2) [Muut vaatimukset] 17 artiklan 2—6 koh-
taa sovelletaan vastaavasti pyyntdihin lisens-
sin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruut-
tamiseksi.

19 artikla

Lisenssin merkitsemdttd jttimisen vaikutuk-
set

1) [Rekisteroinnin voimassaolo ja merkin
suoja] Lisenssin merkitsematti jattdminen
osapuolen virastossa tai muussa viranomai-
sessa ei vaikuta lisenssin kohteena olevan
merkin rekisterdinnin voimassaoloon tai ky-
seisen merkin suojaan.

the license contract.

(b) Subparagraph (a) is without prejudice
to any obligations existing under the law of a
Contracting Party concerning the disclosure
of information for purposes other than the re-
cording of the license in the register of
marks.

(5) [Evidence] Any Contracting Party may
require that evidence be furnished to the Of-
fice where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in
the request or in any document referred to in
the Regulations.

(6) [Requests Relating to Applications] Para-
graphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutan-
dis, to requests for recordal of a license for
an application, where the law of a Contract-
ing Party provides for such recordal.

Article 18

Request for Amendment or Cancellation of
the Recordal of a License

(1) [Requirements Concerning the Request]
Where the law of a Contracting Party pro-
vides for the recordal of a license with its Of-
fice, that Contracting Party may require that
the request for amendment or cancellation of
the recordal of a license

(i) be filed in accordance with the require-
ments prescribed in the Regulations, and

(i1) be accompanied by the supporting doc-
uments prescribed in the Regulations.

(2) [Other Requirements| Article 17(2) to
(6) shall apply, mutatis mutandis, to requests
for amendment or cancellation of the record-
al of a license.

Article 19

Effects of the Non-Recordal of a License

(1) [Validity of the Registration and Pro-
tection of the Mark] The non-recordal of a li-
cense with the Office or with any other au-
thority of the Contracting Party shall not af-
fect the validity of the registration of the
mark which is the subject of the license or
the protection of that mark.

296



HE 201/2018 vp

2) [Lisenssinhaltijan tietyt oikeudet] Osa-
puoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemista
edellytyksend lisenssinhaltijalla kyseisen
osapuolen lainsdéddnnon nojalla mahdolli-
sesti olevalle oikeudelle osallistua haltijan vi-
reille panemaan loukkauskasittelyyn tai saa-
da kyseisen késittelyn kautta vahingonkorva-
us lisenssin kohteena olevan merkin loukka-
uksesta.

3) [Merkin kdytto jos lisenssid ei ole merkit-
#y] Osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitse-
mistd edellytyksena sille, ettd lisenssinhalti-

jan toimesta tapahtuva merkin kéyton katso-
taan haltijan toimesta tapahtuvaksi kaytoksi

késittelyssd, joka liittyy merkkien hankkimi-
seen, ylldpitoon ja puolustamiseen.

20 artikla
Ilmoitus lisenssistd

Jos osapuolen lainsdédéanto edellyttéda il-
moitusta siitd, ettd merkkié kdytetdan lisens-
sin perusteella, kyseisen vaatimuksen taydel-
linen tai osittainen noudattamatta jattdminen
ei vaikuta lisenssin kohteena olevan merkin
rekisterdinnin voimassaoloon tai kyseisen
merkin suojaan eikd 19 artiklan 3 kohdan so-
veltamiseen.

21 artikla

Huomautukset aiotun hylkddmisen yhteydes-
sd

Virasto ei saa hyldtd kokonaan tai osittain 3
artiklan mukaista hakemusta tai 7, 10—14,
17 ja 18 artiklan mukaista pyyntd antamatta
tapauksen mukaan hakijalle tai pyynnon esit-
téaneelle osapuolelle tilaisuutta esittdd huo-
mautuksia aiotusta hylk&dadmisesté kohtuulli-
sen médrdajan kuluessa. Mitddn virastoa ei
saa 14 artiklan osalta vaatia antamaan tilai-
suutta esittdd huomautuksia, jos toimenpidet-
té pyytaneelld henkil6lld on jo ollut tilaisuus
esittdd huomautus péétoksen perustana ole-
vista tosiseikoista.

22 artikla

(2) [Certain Rights of the Licensee] A Con-
tracting Party may not require the recordal of
a license as a condition for any right that the
licensee may have under the law of that Con-
tracting Party to join infringement proceed-
ings initiated by the holder or to obtain, by
way of such proceedings, damages resulting
from an infringement of the mark which is
the subject of the license.

(3) [Use of a Mark Where License Is Not
Recorded] A Contracting Party may not re-
quire the recordal of a license as a condition
for the use of a mark by a licensee to be
deemed to constitute use by the holder in
proceedings relating to the acquisition,
maintenance and enforcement of marks.

Article 20
Indication of the License

Where the law of a Contracting Party re-
quires an indication that the mark is used un-
der a license, full or partial non-compliance
with that requirement shall not affect the va-
lidity of the registration of the mark which is
the subject of the license or the protection of
that mark, and shall not affect the application
of Article 19(3).

Article 21

Observations in Case of Intended Refusal

An application under Article 3 or a request
under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not
be refused totally or in part by an Office
without giving the applicant or the requesting
party, as the case may be, an opportunity to
make observations on the intended refusal
within a reasonable time limit. In respect of
Article 14, no Office shall be required to give
an opportunity to make observations where
the person requesting the relief measure has
already had an opportunity to present an ob-
servation on the facts on which the decision
is to be based.

Article 22
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Soveltamissddnnot

1) [Sisdlto]

a) Tdhdn sopimukseen liitetyissé sovelta-
misssddnndissd madratdan saannoistd, jotka
koskevat

1) asioita, joiden osalta tdssd sopimuksessa
nimenomaisesti madrataan, ettd niistd on
médritty soveltamissadnndissa;

ii) timén sopimuksen méairdysten tiytin-
toonpanon kannalta hyodyllisid yksityiskoh-
tia;

iii) hallinnollisia vaatimuksia, asioita tai
menettelyjé.

b) Soveltamissdadnnét sisiltdvit myos kan-
sainvilisid mallilomakkeita.

2) [Soveltamissdidintdjen muuttaminen)
Jollei 3 kohdassa toisin méadrata, jokainen so-
veltamissddntomuutos edellyttdd kolmea nel-
jésosaa annetuista dénista.

3) [Yksimielisyysvaatimus)

a) Soveltamissddnnodissi voidaan mainita
erikseen ne soveltamissdantojen maaraykset,
joita voidaan muuttaa ainoastaan yksimieli-
sesti.

b) Jokainen soveltamissddantomuutos, joka
johtaa méérdysten lisddmiseen a alakohdan
mukaisesti soveltamissdénnoissé erikseen
mainittuihin mairdyksiin tai mairdysten
poistamiseen niisté, edellyttdd yksimielisyyt-
ta.

¢) Yksimielisyyden saavuttamista mééritet-
tdessd otetaan huomioon ainoastaan tosiasi-
assa annetut dénet. Adnestdmisesté pidattiy-
tymista ei katsota ddneksi.

4) [Sopimuksen ja soveltamissddntdjen vd-
linen ristiriita] Jos timdn sopimuksen maa-
rdysten ja soveltamissdidntojen méérdysten
vililld on ristiriita, ensin mainitut ovat ensisi-
jaisia.

23 artikla
Yleiskokous

1) [Kokoonpano]
a) Osapuolilla on yleiskokous.

b) Jokaista osapuolta edustaa yleiskokouk-
sessa yksi valtuutettu, jota voivat avustaa va-
ravaltuutetut, neuvonantajat ja asiantuntijat.

Regulations

(1) [Content]
(a) The Regulations annexed to this Treaty
provide rules concerning

(1) matters which this Treaty expressly pro-
vides to be “prescribed in the Regulations”;

(i1) any details useful in the implementation
of the provisions of this Treaty;

(iil) any administrative requirements, mat-
ters or procedures.

(b) The Regulations also contain Model In-
ternational Forms.

(2) [Amending the Regulations] Subject to
paragraph (3), any amendment of the Regula-
tions shall require three-fourths of the votes
cast.

(3) [Requirement of Unanimity)

(a) The Regulations may specify provisions
of the Regulations which may be amended
only by unanimity.

(b) Any amendment of the Regulations re-
sulting in the addition of provisions to, or the
deletion of provisions from, the provisions
specified in the Regulations pursuant to sub-
paragraph (a) shall require unanimity.

(c) In determining whether unanimity is at-
tained, only votes actually cast shall be taken
into consideration. Abstentions shall not be
considered as votes.

(4) [Conflict Between the Treaty and the
Regulations] In the case of conflict between
the provisions of this Treaty and those of the
Regulations, the former shall prevail.

Article 23
Assembly

(1) [Composition]

(a) The Contracting Parties shall have an
Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be repre-
sented in the Assembly by one delegate, who
may be assisted by alternate delegates, advi-
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Jokainen valtuutettu voi edustaa ainoastaan
yhté osapuolta.

2) [Tehtdvdt] Yleiskokous

i) késittelee tdiméan sopimuksen kehittdmi-
seen liittyvié asioita;

i1) muuttaa soveltamissdantdja ja kansain-
valisid mallilomakkeita;

iii) paéttda kunkin ii alakohdassa tarkoite-
tun muutoksen soveltamispdivimaéran eh-
doista;

iv) hoitaa muita tehtévié, jotka ovat tarpeen
tdman sopimuksen maardysten tdytantoonpa-
nemiseksi.

3) [Pddtosvaltaisuus)

a) Yleiskokous on péétosvaltainen, kun
puolet sen valtiojdsenistd on lasné.

b) Jos jossakin istunnossa edustettuina ole-
vien kokouksen valtiojasenten lukuméaara on
alle puolet mutta vahintdan tai enemmaén kuin
kolmasosa kokouksen valtiojdsenistd, yleis-
kokous voi tehdé péaatoksid sen estdmiétta,
mité a alakohdassa madratdan, mutta sen
omia menettelyjd koskevia paatoksia lukuun
ottamatta kaikki tallaiset paatokset tulevat
voimaan vain, jos jaljempana asetetut ehdot
tayttyvit. Kansainvélinen toimisto antaa ky-
seiset padtokset tiedoksi kokouksen valtioji-
senille, jotka eivit olleet edustettuina, ja pyy-
tdd niitd ilmaisemaan dénensa tai danestami-
sestd pidattdytymisensa kirjallisesti kolmen
kuukauden kuluessa tiedonannon paivimaa-
rdstd. Jos tdmén ajanjakson paittyessa téllais-
ten ddnensa tai ddnestémisestd pidattdytymi-
sensd ilmaisseiden jédsenten lukuméaré vastaa
jasenten lukumaarad, joka jai puuttumaan
varsinaisen istunnon paitdsvaltaisuuteen
vaadittavasta lukumaérista, tillaiset paatok-
set tulevat voimaan edellyttden, ettd samalla
kuitenkin saavutetaan vaadittu enemmisto.

4) [ Pddtosten tekeminen kokouksessa|

a) Yleiskokous pyrkii tekemddn padtoksen-
sd yksimielisesti.

b) Jos pdétoksestd ei padstd yksimielisyy-
teen, késiteltdvdna olevasta asiasta paétetadn
ddnestdmalld. Tassé tapauksessa

1) jokaisella valtio-osapuolella on yksi d4ni,
ja se ddnestdd ainoastaan omissa nimissaan;
ja

ii) jokainen osapuoli, joka on hallitusten
vilinen jérjestd, voi osallistua dénestykseen

sors and experts. Each delegate may repre-
sent only one Contracting Party.

(2) [Tasks] The Assembly shall

(i) deal with matters concerning the devel-
opment of this Treaty;

(i1) amend the Regulations, including the
Model International Forms;

(ii1) determine the conditions for the date of
application of each amendment referred to in
item (ii);

(iv) perform such other functions as are ap-
propriate to implementing the provisions of
this Treaty.

(3) [Quorum]

(a) One-half of the members of the Assem-
bly which are States shall constitute a quor-
um.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in
any session, the number of the members of
the Assembly which are States and are repre-
sented is less than one-half but equal to or
more than one-third of the members of the
Assembly which are States, the Assembly
may make decisions but, with the exception
of decisions concerning its own procedure,
all such decisions shall take effect only if the
conditions set forth hereinafter are fulfilled.
The International Bureau shall communicate
the said decisions to the members of the As-
sembly which are States and were not repre-
sented and shall invite them to express in
writing their vote or abstention within a peri-
od of three months from the date of the
communication. If, at the expiration of this
period, the number of such members having
thus expressed their vote or abstention attains
the number of the members which was lack-
ing for attaining the quorum in the session it-
self, such decisions shall take effect, provid-
ed that at the same time the required majority
still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly]

(a) The Assembly shall endeavor to take its
decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at
by consensus, the matter at issue shall be de-
cided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State
shall have one vote and shall vote only in its
own name; and

(ii) any Contracting Party that is an inter-
governmental organization may participate in
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jdsenvaltioidensa asemesta, jolloin silld on
sen tdmdn sopimuksen osapuolina olevien ja-
senvaltioiden lukumé&érids vastaava maéra aa-
nid. Mikéén téllainen hallitusten vélinen jér-
jesto ei osallistu dénestykseen, jos joku sen
jasenvaltioista kdyttdd ddnioikeuttaan ja
pdinvastoin. Mikéén téllainen hallitusten va-
linen jérjestd ei myoskdin osallistu ddnestyk-
seen, jos joku sen timin sopimuksen osapuo-
lena olevista jasenvaltioista on jonkin muun
téllaisen hallitusten vilisen jérjeston jasen-
valtio ja kyseinen muu hallitusten vilinen
jarjesto osallistuu kyseiseen dénestykseen.

5) [Enemmistot]

a) Jollei 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa toisin
maédraté, kokouksen pédtokset edellyttiavat
kahta kolmasosaa annetuista &énista.

b) Vaaditun enemmiston saavuttamista
madritettdessad otetaan huomioon ainoastaan
tosiasiassa annetut dénet. Adnestdmisesta pi-
déttaytymisté ei katsota déneksi.

6) [Istunnot] Yleiskokous kokoontuu péa-
sihteerin kutsusta sekd samaan aikaan ja sa-
massa paikassa kuin jérjeston yleiskokous,
ellei kyse ole poikkeusolosuhteista.

7) [Tyojdrjestys] Yleiskokous laatii oman
tyojérjestyksensa ja ylimairiisten istuntojen
koollekutsumista koskevat sdédnnot.

24 artikla
Kansainvdlinen toimisto

1) [Hallinnolliset tehtdvdt]
a) Kansainvilinen toimisto suorittaa tdhén
sopimukseen liittyvié hallinnollisia tehtévia.

b) Kansainvilinen toimisto etenkin valmis-
telee kokoontumiset ja avustaa kokouksen
sihteeristod sekd kokouksen mahdollisesti pe-
rustamia asiantuntijakomiteoita ja tyoryhmia.

2) [Muut kokoontumiset kuin kokouksen is-
tunnot] Paasihteeri kutsuu koolle kokouksen
mahdollisesti perustamat komiteat ja tyo-
ryhmit.

3) [Kansainvilisen toimiston rooli kokouk-
sessa ja muissa kokoontumisissa]

a) Paidsihteeri ja pdisihteerin nimedmat

the vote, in place of its Member States, with
a number of votes equal to the number of its
Member States which are party to this Trea-
ty. No such intergovernmental organization
shall participate in the vote if any one of its
Member States exercises its right to vote and
vice versa. In addition, no such intergovern-
mental organization shall participate in the
vote if any one of its Member States party to
this Treaty is a Member State of another such
intergovernmental organization and that oth-
er intergovernmental organization partici-
pates in that vote.

(5) [Majorities]

(a) Subject to Articles 22(2) and (3), the
decisions of the Assembly shall require two-
thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required
majority is attained, only votes actually cast
shall be taken into consideration. Abstentions
shall not be considered as votes.

(6) [Sessions] The Assembly shall meet
upon convocation by the Director General
and, in the absence of exceptional circum-
stances, during the same period and at the
same place as the General Assembly of the
Organization.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly
shall establish its own rules of procedure, in-
cluding rules for the convocation of extraor-
dinary sessions.

Article 24
International Bureau

(1) [Administrative Tasks)

(a) The International Bureau shall perform
the administrative tasks concerning this Trea-
ty.
(b) In particular, the International Bureau
shall prepare the meetings and provide the
secretariat of the Assembly and of such
committees of experts and working groups as
may be established by the Assembly.

(2) [Meetings Other than Sessions of the
Assembly] The Director General shall con-
vene any committee and working group es-
tablished by the Assembly.

(3) [Role of the International Bureau in the
Assembly and Other Meetings]

(a) The Director General and persons des-
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henkil6t osallistuvat ilman &énioikeutta kaik-
kiin kokouksen sekd kokouksen perustamien
komiteoiden ja tydoryhmien kokoontumisiin.

b) Padsihteeri tai paédsihteerin nimedma
henkil6ston jdsen toimii viran puolesta koko-
uksen ja a alakohdassa tarkoitettujen komite-
oiden ja tydryhmien sihteerina.

4) [Konferenssit]

a) Kansainvilinen toimisto valmistelee
mahdolliset uudistamista késittelevit konfe-
renssit kokouksen ohjeiden mukaisesti.

b) Kansainvilinen toimisto voi kuulla jar-
jeston jisenvaltioita, hallitusten vilisid jérjes-
t0jd sekd kansainviélisié ja kansallisia kansa-
laisjdrjestojd kyseisten valmistelujen osalta.

c) Paasihteeri ja padsihteerin nimedmaét hen-
kilot osallistuvat ilman danioikeutta uudista-
mista késittelevien konferenssien keskuste-
luihin.

5) [Muut tehtdvdt] Kansainvilinen toimisto
suorittaa muita mahdollisia tehtédvié, jotka
sille on osoitettu tdhdn sopimukseen liittyen.

25 artikla
Tarkistaminen tai muuttaminen

Ainoastaan diplomaattinen konferenssi voi
tarkistaa tai muuttaa tétd sopimusta. Diplo-
maattisen konferenssin koollekutsumisesta
paéttad yleiskokous.

26 artikla
Sopimuksen osapuoleksi tuleminen

1) [Kelpoisuus] Seuraavat tahot voivat al-
lekirjoittaa tdimén sopimuksen ja tulla sen
osapuoliksi, jollei 2 ja 3 kohdassa ja 28 artik-
lan 1 ja 3 kohdassa toisin maarata:

1) jokainen jérjeston valtiojésen, jonka
omassa virastossa voidaan rekisterdida
merkkeja;

ii) jokainen sellaista virastoa ylldpitdvé hal-
litusten vélinen jarjesto, jossa voidaan rekis-
ter6idd merkkeji, jotka ovat voimassa alueel-
la, jossa sovelletaan kyseisen hallitusten véli-
sen jarjeston perustamissopimusta, kaikissa

ignated by the Director General shall partici-
pate, without the right to vote, in all meetings
of the Assembly, the committees and work-
ing groups established by the Assembly.

(b) The Director General or a staff member
designated by the Director General shall be
ex officio secretary of the Assembly, and of
the committees and working groups referred
to in subparagraph (a).

(4) [Conferences)

(a) The International Bureau shall, in ac-
cordance with the directions of the Assem-
bly, make the preparations for any revision
conferences.

(b) The International Bureau may consult
with Member States of the Organization, in-
tergovernmental organizations and interna-
tional and national non-governmental organi-
zations concerning the said preparations.

(¢) The Director General and persons des-
ignated by the Director General shall take
part, without the right to vote, in the discus-
sions at revision conferences.

(5) [Other Tasks] The International Bureau
shall carry out any other tasks assigned to it
in relation to this Treaty.

Article 25
Revision or Amendment

This Treaty may only be revised or amend-
ed by a diplomatic conference. The convoca-
tion of any diplomatic conference shall be
decided by the Assembly.

Article 26
Becoming Party to the Treaty

(1) [Eligibility] The following entities may
sign and, subject to paragraphs (2) and (3)
and Article 28(1) and (3), become party to
this Treaty:

(i) any State member of the Organization in
respect of which marks may be registered
with its own Office;

(i1) any intergovernmental organization
which maintains an Office in which marks
may be registered with effect in the territory
in which the constituting treaty of the inter-
governmental organization applies, in all its
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sen jasenvaltioissa tai niissd jdsenvaltioissa,
jotka on nimetty téllaista tarkoitusta varten
asiaankuuluvassa hakemuksessa edellyttéen,
ettd kaikki hallituksen vélisen jérjeston jé-
senvaltiot ovat jdrjeston jdsenid;

iii) jokainen jérjeston valtiojdsen, jonka
osalta merkkejd voidaan rekisterdidd ainoas-
taan jonkin toisen erikseen mainitun, jérjes-
ton jdsenend olevan valtion viraston valityk-
selld;

iv) jokainen jarjeston valtiojdsen, jonka
osalta merkkejd voidaan rekisterdidd ainoas-
taan sellaisen hallitusten vilisen jirjeston yl-
lapitdmén viraston vélitykselld, jonka jédsen
kyseinen valtio on;

v) jokainen jérjeston valtiojdsen, jonka
osalta merkkejd voidaan rekisterdidd ainoas-
taan jarjeston valtiojdsenten ryhmén yhteisen
viraston valityksella.

2) [Ratifiointi tai liittyminen] Jokainen 1
kohdassa tarkoitettu taho voi tallettaa

1) ratifioimiskirjan, jos se on allekirjoittanut
tdmén sopimuksen;

ii) liittymiskirjan, jos se ei ole allekirjoitta-
nut tatd sopimusta.

3) [Tallettamisen voimaantulopdivd] Rati-
fioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen voi-
maantulopdivand on

i) 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetun valti-
on tapauksessa se pdivamaara, jona kyseisen
valtion asiakirja talletetaan;

ii) hallitusten vélisen jérjeston tapauksessa
se paivamaadrd, jona kyseisen hallitusten vili-
sen jarjeston asiakirja talletetaan;

iii) 1 kohdan iii alakohdassa tarkoitetun
valtion tapauksessa se pdivamaard, jona seu-
raava ehto tiyttyy: kyseisen valtion asiakirja
on talletettu ja toisen erikseen maéritellyn
valtion asiakirja on talletettu;

iv) 1 kohdan iv alakohdassa tarkoitetun
valtion tapauksessa edelld olevan ii alakoh-
dan mukaisesti sovellettava pdivamaara;

v) 1 kohdan v alakohdassa tarkoitetun valtio-
ryhmaén valtiojdsenen tapauksessa se paiva-
mééri, jona kyseisen ryhmén kaikkien valtio-
jésenten asiakirjat on talletettu.

Member States or in those of its Member
States which are designated for such purpose
in the relevant application, provided that all
the Member States of the intergovernmental
organization are members of the Organiza-
tion;

(iii) any State member of the Organization
in respect of which marks may be registered
only through the Office of another specified
State that is a member of the Organization;

(iv) any State member of the Organization
in respect of which marks may be registered
only through the Office maintained by an in-
tergovernmental organization of which that
State is a member;

(v) any State member of the Organization
in respect of which marks may be registered
only through an Office common to a group of
States members of the Organization.

(2) [Ratification or Accession] Any entity
referred to in paragraph (1) may deposit

(1) an instrument of ratification, if it has
signed this Treaty,

(i) an instrument of accession, if it has not
signed this Treaty.

(3) [Effective Date of Deposit] The effec-
tive date of the deposit of an instrument of
ratification or accession shall be,

(i) in the case of a State referred to in para-
graph (1)(i), the date on which the instrument
of that State is deposited;

(i) in the case of an intergovernmental or-
ganization, the date on which the instrument
of that intergovernmental organization is de-
posited;

(iii) in the case of a State referred to in par-
agraph (1)(iii), the date on which the follow-
ing condition is fulfilled: the instrument of
that State has been deposited and the instru-
ment of the other, specified State has been
deposited;

(iv) in the case of a State referred to in par-
agraph (1)(iv), the date applicable under item
(i), above;

(v) in the case of a State member of a
group of States referred to in paragraph
(1)(v), the date on which the instruments of
all the States members of the group have
been deposited.
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27 artikla

TLT 1994:n ja tdmdn sopimuksen soveltami-
nen

1) [Sekd timdn sopimuksen ettd TLT
1994:n osapuolten viliset suhteet] Ainoas-
taan tdtd sopimusta sovelletaan sellaisten
osapuolten keskindisiin suhteisiin, jotka ovat
sekd timéan sopimuksen ettd TLT 1994:n
osapuolia.

2) [Tdmdn sopimuksen osapuolten ja sel-
laisten TLT 1994:n osapuolten viliset suh-
teet, jotka eiviit ole timdn sopimuksen osa-
puolia] Jokainen osapuoli, joka on seka ta-
mén sopimuksen ettd TLT 1994:n osapuoli,
jatkaa TLT 1994:n soveltamista suhteissaan
TLT 1994:n niiden osapuolten kanssa, jotka
eivit ole timdn sopimuksen osapuolia.

28 artikla

Voimaantulo, Ratifiointien ja liittymisten
voimaantulopdivd

1) [Huomioon otettavat asiakirjat] Téta ar-
tiklaa sovellettaessa otetaan huomioon aino-
astaan ratifioimis- tai liittymiskirjat, jotka 26
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisot ovat
tallettaneet ja joilla on 26 artiklan 3 kohdan
mukainen voimaantulopdiva.

2) [Sopimuksen voimaantulo] Tama sopi-
mus tulee voimaan kolmen kuukauden kulut-
tua siitd, kun kymmenen 26 artiklan 1 koh-
dan ii alakohdassa tarkoitettua valtiota tai
hallitusten vilista jarjest6d on tallettanut rati-
fioimis- tai liittymiskirjansa.

3) [Sopimuksen voimaantulon jilkeen tehty-
Jjen ratifiointien ja liittymisten voimaantulo]
Jokainen 2 kohdan soveltamisalaan kuuluma-
ton taho tulee timén sopimuksen sitomaksi
kolmen kuukauden kuluttua siitd paivimaa-
rdstd, jona se on tallettanut ratifioimis- tai
liittymiskirjansa.

29 artikla
Varaumat

1) [Erityismerkit] Jokainen valtio tai halli-

Article 27

Application of the TLT 1994 and This Treaty

(1) [Relations Between Contracting Parties
to Both This Treaty and the TLT 1994] This
Treaty alone shall be applicable as regards
the mutual relations of Contracting Parties to
both this Treaty and the TLT 1994.

(2) [Relations Between Contracting Parties
to This Treaty and Contracting Parties to the
TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty]
Any Contracting Party to both this Treaty
and the TLT 1994 shall continue to apply the
TLT 1994 in its relations with Contracting
Parties to the TLT 1994 that are not party to
this Treaty.

Article 28

Entry into Force; Effective Date of Ratifica-
tions and Accessions

(1) [Instruments to Be Taken into Consid-
eration] For the purposes of this Article, only
instruments of ratification or accession that
are deposited by entities referred to in Article
26(1) and that have an effective date accord-
ing to Article 26(3) shall be taken into con-
sideration.

(2) [Entry into Force of the Treaty] This
Treaty shall enter into force three months af-
ter ten States or intergovernmental organiza-
tions referred to in Article 26(1)(ii) have de-
posited their instruments of ratification or ac-
cession.

(3) [Entry into Force of Ratifications and
Accessions Subsequent to the Entry into
Force of the Treaty] Any entity not covered
by paragraph (2) shall become bound by this
Treaty three months after the date on which it
has deposited its instrument of ratification or
accession.

Article 29
Reservations

(1) [Special Kinds of Marks] Any State or
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tusten vilinen jarjesto voi ilmoittaa tekemallad
varauman, ettd sen estimattd, mitd 2 artiklan
1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa maéré-
tdén, mitddn 3 artiklan 1 kohdan, 5 ja 7 artik-
lan, 8 artiklan 5 kohdan ja 11 ja 13 artiklan
maardyksist ei sovelleta liitdinndismerkkei-
hin tai puolustaviin merkkeihin tai johdan-
naismerkkeihin. Téllaisessa varaumassa on
eriteltdvé ne edelld mainitut madraykset, joita
varauma koskee.

2) [Rekisterointi useassa luokassa) Jokai-
nen valtio tai hallitusten vélinen jérjesto, jon-
ka lainsdddannossa timén sopimuksen hy-
vaksymispaivand sdddetadn tavaroiden rekis-
terOinnistd useassa luokassa ja palvelujen re-
kisterdinnisté useassa luokassa, voi tdhén so-
pimukseen liittyesséén ilmoittaa tekemélla
varauman, ettei 6 artiklan médrayksié sovel-
leta.

3) [Aineellinen tutkinta uudistamisen yh-
teydessd] Jokainen valtio tai hallitusten vili-
nen jérjestd voi ilmoittaa tekemalld va-
rauman, ettd sen estdmatti, mitd 13 artiklan 4
kohdassa madrataan, virasto voi palveluja
koskevan rekisterdinnin ensimmaéisen uudis-
tamisen yhteydessa suorittaa téllaiselle rekis-
terdinnille aineellisen tutkinnan edellyttéen,
ettdl téllainen tutkinta rajoittuu sellaisiin ha-
kemuksiin perustuvien useiden rekisterdin-
tien poistamiseen, jotka on jatetty kuuden
kuukauden kuluessa sen jalkeen, kun tillai-
sessa valtiossa tai jarjest0ssd on ennen timéan
sopimuksen voimaantuloa tullut voimaan
lainsdadéntd, jolla on otettu kédyttoon mah-
dollisuus rekisterdidd palvelumerkkeja.

4) [Lisenssinhaltijan tietyt oikeudet] Jokai-
nen valtio tai hallitusten vélinen jérjestd voi
ilmoittaa tekemalld varauman, etti sen esti-
miéttd, mitd 19 artiklan 2 kohdassa méaéara-
tédn, se edellyttid lisenssin merkitsemista
edellytyksend lisenssinhaltijalla kyseisen val-
tion tai hallitusten vilisen jarjeston lainsaa-
ddnnon nojalla mahdollisesti olevalle oikeu-
delle osallistua haltijan vireille panemaan
loukkauskdsittelyyn tai saada kyseisen késit-
telyn kautta vahingonkorvaus lisenssin koh-
teena olevan merkin loukkauksesta.

5) [Yksityiskohtaiset mddrdykset] Jokainen
1, 2, 3 tai 4 kohdan mukainen varauma teh-
dédan ilmoituksella, joka on varauman teke-
vén valtion tai hallitusten vilisen jérjeston té-
td sopimusta koskevan ratifioimis- tai liitty-

intergovernmental organization may declare
through a reservation that, notwithstanding
Article 2(1) and (2)(a), any of the provisions
of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall
not apply to associated marks, defensive
marks or derivative marks. Such reservation
shall specify those of the aforementioned
provisions to which the reservation relates.

(2) [Multiple-class Registration] Any State or
intergovernmental organization, whose legis-
lation at the date of adoption of this Treaty
provides for a multiple-class registration for
goods and for a multiple-class registration for
services may, when acceding to this Treaty,
declare through a reservation that the provi-
sions of Article 6 shall not apply.

(3) [Substantive Examination on the Occa-
sion of Renewal| Any State or intergovern-
mental organization may declare through a
reservation that, notwithstanding Article
13(4), the Office may, on the occasion of the
first renewal of a registration covering ser-
vices, examine such registration as to sub-
stance, provided that such examination shall
be limited to the elimination of multiple reg-
istrations based on applications filed during a
period of six months following the entry into
force of the law of such State or organization
that introduced, before the entry into force of
this Treaty, the possibility of registering ser-
vice marks.

(4) [Certain Rights of the Licensee] Any
State or intergovernmental organization may
declare through a reservation that, notwith-
standing Article 19(2), it requires the record-
al of a license as a condition for any right
that the licensee may have under the law of
that State or intergovernmental organization
to join infringement proceedings initiated by
the holder or to obtain, by way of such pro-
ceedings, damages resulting from an in-
fringement of the mark which is the subject
of the license.

(5) [Modalities] Any reservation under par-
agraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a
declaration accompanying the instrument of
ratification of, or accession to, this Treaty of
the State or intergovernmental organization
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miskirjan liitteen4.

6) [ Peruuttaminen) Jokainen 1, 2, 3 tai 4
kohdan mukainen varauma voidaan peruuttaa
milloin tahansa.

7) [Muiden varaumien kielto] Téhin sopi-
mukseen ei voi tehdd muita kuin 1, 2, 3 ja 4
kohdan nojalla sallittuja varaumia.

30 artikla
Sopimuksen irtisanominen

1) [llmoitus] Jokainen osapuoli voi irtisa-
noa tdmén sopimuksen péasihteerille osoite-
tulla ilmoituksella.

2) [Voimaantulopdivd] Irtisanominen tulee
voimaan yhden vuoden kuluttua siiti paiva-
médristi, jona padsihteeri on vastaanottanut
ilmoituksen. Se ei vaikuta timén sopimuksen
soveltamiseen mihinkéén vireilld olevaan ha-
kemukseen tai rekisterdityyn merkkiin irtisa-
novan osapuolen osalta kyseisen yhden vuo-
den ajanjakson paittyessa edellyttden, ettd ir-
tisanova osapuoli voi kyseisen yhden vuoden
ajanjakson padtyttyd lopettaa timéan sopi-
muksen soveltamisen jokaiseen rekisterdin-
tiin siitd pdivimadrastd ldhtien, jona kyseinen
rekisterdinti on uusittava.

31 artikla
Sopimuksen kielet; Allekirjoittaminen

1) [Alkuperdiset tekstit, Viralliset tekstit]

a) Tama sopimus allekirjoitetaan yhtena
arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-,
ranskan- ja vendjinkielisend alkuperéiskap-
paleena, jonka jokainen teksti on yhté todis-
tusvoimainen.

b) Pédsihteeri vahvistaa virallisen tekstin,
jossa on kéytetty a alakohdassa mainitsema-
tonta jonkin osapuolen virallista kieltd, kun
péasihteeri on kuullut kyseistd osapuolta ja
mahdollisia muita asianosaisia osapuolia.

2) [Allekirjoittamisen mddrdaika] Tama so-
pimus on avoinna allekirjoittamista varten
jérjeston padmajassa yhden vuoden ajan sen
hyvéksymisesta.

32 artikla

making the reservation.

(6) [Withdrawal] Any reservation under
paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be with-
drawn at any time.

(7) [Prohibition of Other Reservations] No
reservation to this Treaty other than the res-
ervations allowed under paragraphs (1), (2),
(3) and (4) shall be permitted.

Article 30
Denunciation of the Treaty

(1) [Notification] Any Contracting Party
may denounce this Treaty by notification ad-
dressed to the Director General.

(2) [Effective Date] Denunciation shall take
effect one year from the date on which the
Director General has received the notifica-
tion. It shall not affect the application of this
Treaty to any apphcatlon pending or any
mark registered in respect of the denouncing
Contracting Party at the time of the expira-
tion of the said one-year period, provided
that the denouncing Contracting Party may,
after the expiration of the said one-year peri-
od, discontinue applying this Treaty to any
registration as from the date on which that
registration is due for renewal.

Article 31
Languages of the Treaty, Signature

(1) [Original Texts; Official Texts)

(a) This Treaty shall be signed in a single
original in the English, Arabic, Chinese,
French, Russian and Spanish languages, all
texts being equally authentic.

(b) An official text in a language not re-
ferred to in subparagraph (a) that is an offi-
cial language of a Contracting Party shall be
established by the Director General after
consultation with the said Contracting Party
and any other interested Contracting Party.

(2) [Time Limit for Signature] This Treaty
shall remain open for signature at the head-
quarters of the Organization for one year af-
ter its adoption.

Article 32
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Tallettaja Depositary
Pédsihteeri toimii tdimén sopimuksen tallet- The Director General shall be the deposi-
tajana. tary of this Treaty.
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TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEH-
DYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN MU-
KAISET SOVELTAMISSAANNOT

(sellaisina kuin ne ovat on voimassa 1 mar-
raskuuta 2011)

Sdénto 1
Lyhennetyt ilmaukset

1) [Soveltamissddnndissd mddritellyt ly-
hennetyt ilmaukset] Jollei nimenomaisesti
toisin maaratd, ndissa soveltamissadnnoissa

i) 'sopimus' tarkoittaa tavaramerkkioikeu-
desta tehtyd Singaporen sopimusta;

ii) 'artikla' tarkoittaa sopimuksen mainittua
artiklaa;

ii1) 'yksinomainen lisenssi' tarkoittaa lisens-
sid, joka myonnetddn ainoastaan yhdelle li-
senssinhaltijalle ja joka estdd haltijaa kaytta-
mastd merkkid ja myontdmasta lisensseja ke-
nellekddn muulle henkil6lle;

iv) 'yksinkertainen lisenssi' tarkoittaa li-
senssid, joka myoOnnetiéin ainoastaan yhdelle
lisenssinhaltijalle ja joka estdd haltijaa myon-
tamasta lisenssejd kenellekddn muulle henki-
161le, muttei estd haltijaa kayttdmastd merk-
kid;

v) 'ei-yksinomainen lisenssi' tarkoittaa li-
senssid, joka ei esté haltijaa kayttdmésta
merkkid eikd myOntédmaésta lisenssejé jollekin
muulle henkildlle.

2) [Sopimuksessa mddritellyt lyhennetyt il-
maukset| Sopimuksen 1 artiklassa méaaritel-
lyilld lyhennetyilld ilmauksilla on samat
merkitykset ndissd soveltamissdanndissa.

Saanto 2
Nimien ja osoitteiden ilmoitustapa

1) [Nimet]

a) Jos on ilmoitettava henkilén nimi, jokai-
nen osapuoli voi vaatia

i) ettd henkilon ollessa luonnollinen henki-
16 ilmoitettava nimi on kyseisen henkil6n su-
kunimi tai ensisijainen nimi ja etunimi tai

Soveltamissddnnot

REGULATIONS UNDER THE SINGA-
PORE TREATY ON THE LAW OF
TRADEMARKS

(as in force on November 1, 2011)

Rule 1
Abbreviated Expressions

(1) [Abbreviated Expressions Defined in
the Regulations)] For the purposes of these
Regulations, unless expressly stated other-
wise:

(i) “Treaty” means the Singapore Treaty on
the Law of Trademarks;

(i) “Article” refers to the specified Article
of the Treaty;

(iii) “exclusive license” means a license
which is only granted to one licensee and
which excludes the holder from using the
mark and from granting licenses to any other
person;

(iv) “sole license” means a license which is
only granted to one licensee and which ex-
cludes the holder from granting licenses to
any other person but does not exclude the
holder from using the mark;

(v) “non-exclusive license” means a license
which does not exclude the holder from using
the mark or from granting licenses to any
other person.

(2) [Abbreviated Expressions Defined in
the Treaty] The abbreviated expressions de-
fined in Article 1 for the purposes of the
Treaty shall have the same meaning for the
purposes of these Regulations.

Rule 2
Manner of Indicating Names and Addresses

(1) [Names]

(a) Where the name of a person is to be in-
dicated, any Contracting Party may require,

(1) where the person is a natural person,
that the name to be indicated be the family or
principal name and the given or secondary
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toinen nimi tai toiset nimet tai ettd ilmoitetta-
va nimi on kyseisen henkilon valinnan mu-
kaan kyseisen henkilon tavanomaisesti kayt-
tdmé nimi tai kdyttdmat nimet;

ii) ettd henkilon ollessa oikeushenkild il-
moitettava nimi on kyseisen oikeushenkilon
taydellinen virallinen nimi.

b) Jos ilmoitetaan sellaisen edustajan nimi,
joka on toiminimi tai henkildyhtid, jokainen
osapuoli hyvéksyy nimitiedoksi kyseisen
toiminimen tai henkildyhtion tavanomaisesti
kayttdman ilmauksen.

2) [Osoitteet]

a) Jos on ilmoitettava henkilon osoite, jo-
kainen osapuoli voi vaatia, etté osoite ilmoi-
tetaan tavalla, joka téyttéa postin pikaista
toimittamista ilmoitettuun osoitteeseen kos-
kevat vaatimukset, ja ettd osoite joka tapauk-
sessa sisdltdd kaikki oleelliset hallinnolliset
yksikot, mukaan lukien mahdollisen talon tai
rakennuksen numeron.

b) Jos osapuolen virastolle osoitettu tiedon-
anto on kahden tai useamman henkil6n ni-
missd ja néilld on eri osoitteet, kyseinen osa-
puoli voi vaatia, etté tdllaisessa tiedonannos-
sa ilmoitetaan yksi yhteydenpito-osoite.

¢) Osoitetieto voi sisdltdd puhelinnumeron,
telefaksinumeron ja sdhkopostiosoitteen sekd
yhteydenpito-osoitteen, joka eroaa a alakoh-
dan mukaisesti ilmoitetusta osoitteesta.

d) a ja c alakohtaa sovelletaan vastaavasti
tiedoksianto-osoitteisiin.

3) [Muut tunnistamiskeinot] Jokainen osa-
puoli voi vaatia, ettd virastolle osoitetussa
tiedonannossa ilmoitetaan mahdollinen nu-
mero tai muu tunnistamiskeino, jolla hakija,
haltija, edustaja tai asianomainen henkil6 on
rekisterdity osapuolen virastoon. Kukaan
osapuoli ei saa hylatd tiedonantoa silla perus-
teella, ettd jotain tdllaista vaatimusta ei ole
noudatettu, paitsi jos kyseessd on sdhkdisessd
muodossa jatetty hakemus.

4) [Kaytettdvd kirjasintyyppi] Jokainen osa-
puoli voi vaatia, ettd kaikissa 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa tiedoissa on noudatettava viras-
ton kdyttdmaa kirjasintyyppid.

Saanto 3

name or names of that person or that the

name to be indicated be, at that person’s op-

tion, the name or names customarily used by
the said person;

(i1) where the person is a legal entity, that
the name to be indicated be the full official
designation of the legal entity.

(b) Where the name of a representative
which is a firm or partnership is to be indi-
cated, any Contracting Party shall accept as
indication of the name the indication that the
firm or partnership customarily uses.

(2) [Addresses]

(a) Where the address of a person is to be
indicated, any Contracting Party may require
that the address be indicated in such a way as
to satisfy the customary requirements for
prompt postal delivery at the indicated ad-
dress and, in any case, consist of all the rele-
vant administrative units up to, and includ-
ing, the house or building number, if any.

(b) Where a communication to the Office
of a Contracting Party is in the name of two
or more persons with different addresses, that
Contracting Party may require that such
communication indicate a single address as
the address for correspondence.

(c) The indication of an address may con-
tain a telephone number, a telefacsimile
number and an e-mail address and, for the
purposes of correspondence, an address dif-
ferent from the address indicated under sub-
paragraph (a).

(d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply,
mutatis mutandis, to addresses for service.

(3) [Other Means of Identification] Any
Contracting Party may require that a com-
munication to the Office indicate the number
or other means of identification, if any, with
which the applicant, holder, representative or
interested person is registered with its Office.
No Contracting Party may refuse a commu-
nication on grounds of failure to comply with
any such requirement, except for applications
filed in electronic form.

(4) [Script to Be Used] Any Contracting
Party may require that any indication referred
to in paragraphs (1) to (3) be in the script
used by the Office.

Rule 3
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Hakemusta koskevat yksityiskohdat

1) [Vakioidut kirjasintyypit] Jos osapuolen
virasto kdyttad kirjasintyyppejé (kirjaimia ja
numeroita), joiden se katsoo olevan vakioitu-
ja ja jos hakemus sisdltdd lausunnon siita, et-
td hakija toivoo merkin rekisterdintié ja jul-
kaisemista viraston kéyttdmin vakioiduin kir-
Jasintyypein, virasto rekisterdi ja julkaisee
merkin kyseisin vakioiduin kirjasintyypein.

2) [Varillinen merkki] Jos hakemus siséltdd
lausunnon siité, ettd hakija haluaa pyytaa vé-
rid merkin erottavaksi ominaisuudeksi, viras-
to voi vaatia, ettd hakemuksessa ilmoitetaan
suojattavan virin tai suojattavien védrien nimi
tai koodi ja kunkin vérin osalta tieto merkin
padasiallisista osista, jotka ovat kyseisen va-
risia.

3) [Jdljenndsten lukumddrd]

a) Jos hakemus ei sisélld lausuntoa siité, et-
td hakija haluaa pyytda varid merkin erotta-
vaksi ominaisuudeksi, osapuoli saa vaatia
enintddn

1) viisi merkin mustavalkoista jdljennosta,
Jos hakemus ei kyseisen osapuolen lainséé-
déanndn mukaisesti saa siséltdi tai ei sisdlld
lausuntoa siitd, ettd hakija toivoo merkin re-
kisterdintid ja ]ulkalsemlsta kyseisen osapuo-
len viraston kdyttdmin vakioiduin kirjasin-
tyypein;

ii) yhden merkin mustavalkoisen jéljennok-
sen, jos hakemus siséltdd lausunnon siitd, ettd
hakija toivoo merkin rekisterdintid ja julkai-
semista kyseisen osapuolen viraston kaytta-
min vakioiduin kirjasintyypein.

b) Jos hakemus siséltdd lausunnon siitd, et-
td hakija haluaa pyytié vérid merkin erotta-
vaksi ominaisuudeksi, osapuoli saa vaatia
enintddn viisi merkin mustavalkoista ja viisi
merkin virillistd jdljennosta.

4) [Kolmiulotteinen merkki]

a) Jos hakemus sisdltdd lausunnon siité, ettd
kyseessd on kolmiulotteinen merkki, merkin
jéljenndksen on siséllettdvé kaksiulotteinen
kuva- tai valokuvajéljennos.

Details Concerning the Application

(1) [Standard Characters] Where the Of-
fice of a Contracting Party uses characters

(letters and numbers) that it considers as
being standard, and where the application
contains a statement to the effect that the ap-
plicant wishes that the mark be registered and
published in the standard characters used by
the Office, the Office shall register and pub-
lish that mark in such standard characters.

(2) [Mark Claiming Color] Where the ap-
plication contains a statement to the effect
that the applicant wishes to claim color as a
distinctive feature of the mark, the Office
may require that the application indicate the
name or code of the color or colors claimed
and an indication, in respect of each color, of
the principal parts of the mark which are in
that color.

(3) [Number of Reproductions]

(a) Where the application does not contain
a statement to the effect that the applicant
wishes to claim color as a distinctive feature
of the mark, a Contracting Party may not re-
quire more than

(i) five reproductions of the mark in black
and white where the application may not, un-
der the law of that Contracting Party, or does
not contain a statement to the effect that the
applicant wishes the mark to be registered
and published in the standard characters used
by the Office of the said Contracting Party;

(i1) one reproduction of the mark in black
and white where the application contains a
statement to the effect that the applicant
wishes the mark to be registered and pub-
lished in the standard characters used by the
Office of that Contracting Party.

(b) Where the application contains a state-
ment to the effect that the applicant wishes to
claim color as a distinctive feature of the
mark, a Contracting Party may not require
more than five reproductions of the mark in
black and white and five reproductions of the
mark in color.

(4) [Three-Dimensional Mark]

(a) Where the application contains a state-
ment to the effect that the mark is a three-
dimensional mark, the reproduction of the
mark shall consist of a two-dimensional
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b) a alakohdan mukaisesti toimitettu jiljen-
nds voi hakijan valinnan mukaan siséltdd yh-
den merkin ndkymén tai useita erilaisia mer-
kin ndkymia.

¢) Jos virasto katsoo, ettd hakijan a alakoh-
dan mukaisesti toimittama merkin jiljennos
ei havainnollista riittdvésti kolmiulotteisen
merkin yksityiskohtia, se voi pyytdé hakijaa
toimittamaan pyynnosséd vahvistetussa koh-
tuullisessa maardajassa enintddn kuusi eri-
laista merkin ndkymaai ja/tai kyseisen merkin
sanallisen selityksen.

d) Jos virasto katsoo, ettd ¢ alakohdassa
tarkoitetut merkin eri ndkymat ja/tai selitys
eivit vieldkdin havainnollista riittdvésti kol-
miulotteisen merkin yksityiskohtia, se voi
pyytdd hakijaa toimittamaan pyynndssa vah-
vistetussa kohtuullisessa méardajassa nayt-
teen merkista.

¢) Sen estdmattd mitd a—d alakohdassa
maarataan, riittdvan selked jaljennds, joka
esittdd merkin kolmiulotteisen luonteen yh-
dessd ndkymaéssi, riittdd hakemispéivin
myoOntdmiseen.

f) 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa ja b
alakohtaa sovelletaan vastaavasti.

5) [Hologrammimerkki] Jos hakemus sisal-
tad lausunnon siitd, ettid kyseessd on holo-
grammimerkki, merkin kuvauksen on sisil-
lettédva yksi tai useampia merkin ndkymié,
jotka havainnollistavat hologrammivaikutuk-
sen kokonaisuudessaan. Jos virasto katsoo,
ettd sille toimitettu ndkyma tai toimitetut ni-
kymét eivit havainnollista hologrammivaiku-
tusta kokonaisuudessaan, se voi vaatia toi-
mittamaan liséndkymid. Virasto voi myds
vaatia hakijaa toimittamaan hologrammimer-
kin selityksen.

6) [Liikkuva merkki] Jos hakemus sisaltda
lausunnon siitd, ettd kyseessd on liikkkuva
merkki, merkin kuvauksen on viraston valin-
nan mukaan sisdllettéva yksi kuva tai stillku-
vien tai litkkkuvien kuvien sarja, joka kuvaa
liikettd. Jos virasto katsoo, etti sille toimitet-
tu kuva tai toimitetut kuvat eivit kuvaa liiket-
td, se voi vaatia toimittamaan lisdkuvia. Vi-
rasto voi my0s vaatia hakijaa toimittamaan
liiketta selittdvan selityksen.

graphic or photographic reproduction.

(b) The reproduction furnished under sub-
paragraph (a) may, at the option of the appli-
cant, consist of one single view of the mark
or of several different views of the mark.

(c) Where the Office considers that the re-
production of the mark furnished by the ap-
plicant under subparagraph (a) does not suf-
ficiently show the particulars of the three-
dimensional mark, it may invite the applicant
to furnish, within a reasonable time limit
fixed in the invitation, up to six different
views of the mark and/or a description by
words of that mark.

(d) Where the Office considers that the dif-
ferent views and/or the description of the
mark referred to in subparagraph (c) still do
not sufficiently show the particulars of the
three-dimensional mark, it may invite the ap-
plicant to furnish, within a reasonable time
limit fixed in the invitation, a specimen of the
mark.

(e) Notwithstanding subparagraphs (a) to
(d), a sufficiently clear reproduction showing
the three-dimensional character of the mark
in one view shall be sufficient for the grant-
ing of a filing date.

(f) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply
mutatis mutandis.

(5) [Hologram Mark] Where the applica-
tion contains a statement to the effect that the
mark is a hologram mark, the representation
of the mark shall consist of one or several
views of the mark capturing the holographic
effect in its entirety. Where the Office con-
siders that the view or views submitted do
not capture the holographic effect in its en-
tirety, it may require the furnishing of addi-
tional views. The Office may also require the
applicant to furnish a description of the holo-
gram mark.

(6) [Motion Mark] Where the application
contains a statement to the effect that the
mark is a motion mark, the representation of
the mark shall, at the option of the Office,
consist of one image or a series of still or
moving images depicting movement. Where
the Office considers that the image or images
submitted do not depict movement, it may
require the furnishing of additional images.
The Office may also require that the appli-
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7) [ Virimerkki] Jos hakemus sisiltdd lau-
sunnon siitd, ettd kyseessé on itsessdén véri-
merkki tai ilman &driviivoja olevien virien
yhdistelmé, merkin jéljenndksen on siséllet-
tdva ndyte varista tai vareistd. Virasto voi
vaatia vérin tai vérien nime&mistd niiden
yleisin nimityksin. Virasto voi my0s vaatia
selitysté siitd, kuinka virid tai véreja kéyte-
tédn tavaroissa tai palvelujen yhteydessé. Vi-
rasto voi liséksi vaatia tietoa véristi tai vé-
reistd hyvéksytyn virikoodin avulla, jonka
hakija on valinnut ja virasto hyvéaksynyt.

8) [Sijaintimerkki] Jos hakemus sisdltaa
lausunnon siitd, ettd kyseessd on sijainti-
merkki, merkin jéljenndksen on siséllettava
yksi merkin ndkyma4, joka havainnollistaa
merkin sijaintia tuotteessa. Virasto voi vaatia
ilmoittamaan myo0s sen seikan, jolle suojaa ei
haeta. Virasto voi my0s vaatia selityksen, jo-
ka selittdd merkin sijainnin tuotteen suhteen.

9) [Acinimerkki] Jos hakemus sisiltdi lau-
sunnon siitd, ettd kyseesséd on danimerkki,
merkin kuvauksen on viraston valinnan mu-
kaan siséllettdva nuotinnus nuottiviivastolla,
merkin muodostavan dénen selitys, kyseisen
dénen analoginen tai digitaalinen tallenne tai
jokin néiden yhdistelma.

10) [Merkki, joka koostuu muusta nikymdit-
tomdstd merkistd kuin ddnimerkistd] Jos ha-
kemus sisaltdd lausunnon siitd, ettd merkki
koostuu muusta nakymattomastd merkista
kuin danimerkisté, osapuoli voi vaatia yhti
tai useampaa merkin kuvausta, tietoa merkin
tyypisté ja merkkié koskevia lisatietoja ky-
seisen osapuolen lainsdddannossa sdddetta-
vélla tavalla.

11) [Merkin translitterointi] Jos merkki koos-
tuu aineistosta tai sisdltdi aineistoa, jossa
kéytetd&n muuta kuin viraston kdyttdamaa kir-
jasintyyppié tai muilla kuin viraston kaytté-
milld numeromerkeilld ilmaistuja numeroita,
3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xiii alakoh-
dan soveltamisen yhteydessd voidaan vaatia
téllaisen aineiston translitterointia viraston
kdyttdmin kirjasintyypein ja numeromerkein.

cant furnish a description explaining the
movement.

(7) [Color Mark] Where the application
contains a statement to the effect that the
mark is a color per se mark or a combination
of colors without delineated contours, the re-
production of the mark shall consist of a
sample of the color or colors. The Office may
require a designation of the color or colors by
using their common names. The Office may
also require a description on how the color is
or the colors are applied to the goods or used
in relation to the services. The Office may
further require an indication of the color or
colors by a recognized color code chosen by
the applicant and accepted by the Office.

(8) [Position Mark] Where the application
contains a statement to the effect that the
mark is a position mark, the reproduction of
the mark shall consist of a single view of the
mark showing its position on the product.
The Office may require that matter for which
protection is not claimed shall be indicated.
The Office may also require a description
explaining the position of the mark in rela-
tion to the product.

(9) [Sound Mark] Where the application
contains a statement to the effect that the
mark is a sound mark, the representation of
the mark shall, at the option of the Office,
consist of a musical notation on a stave, or a
description of the sound constituting the
mark, or an analog or digital recording of that
sound, or any combination thereof.

(10) [Mark Consisting of a Non-Visible Sign
Other Than a Sound Mark] Where the appli-
cation contains a statement to the effect that
the mark consists of a non-visible sign, other
than a sound mark, a Contracting Party may
require one or more representations of the
mark, an indication of the type of mark and
details concerning the mark, as prescribed by
the law of that Contracting Party.

(11) [Transliteration of the Mark] For the
purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the
mark consists of or contains matter in script
other than the script used by the Office or
numbers expressed in numerals other than
numerals used by the Office, a transliteration
of such matter in the script and numerals
used by the Office may be required.
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12) [Merkin kédntdminen] Jos merkki
koostuu sanasta tai sanoista tai sisiltdé sanan
tai sanoja, jotka ovat muulla kuin viraston
hyviksymélla kielelld tai yhdelld viraston
hyvéksymisti kielistd, 3 artiklan 1 kohdan a
alakohdan xiv alakohdan soveltamisen yh-
teydessd voidaan vaatia kyseisen sanan tai
kyseisten sanojen kadntdmisté kyseiselle kie-
lelle tai yhdelle kyseisisté kielista.

13) [Mddrdaika merkin tosiasiallista kéyt-
t6d koskevien todisteiden toimittamiselle] 3
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu mééréaika ei
saa olla kuutta kuukautta lyhyempi laskettuna
siitd paivamaarastd, jona osapuolen virasto,
jonne hakemus jéatettiin, hyvéksyi hakemuk-
sen. Hakijalla tai haltijalla on oikeus kyseisen
médrdajan pidennykseen kyseisen osapuolen
lainsdddannossa sdddetyin ehdoin aina véhin-
tddn kuuden kuukauden jaksoissa, jolloin pi-
dennyksen kokonaisaika on vahintddn kaksi
ja puoli vuotta.

Saanto 4

Edustusta ja tiedoksianto-osoitetta koskevat
vksityiskohdat

1) [Osoite edustajan ollessa nimitetty] Jos
edustaja on nimitetty, osapuoli pitéé kyseisen
edustajan osoitetta tiedoksianto-osoitteena.

2) [Osoite, jos edustajaa ei ole nimitetty)
Jos edustajaa ei ole nimitetty ja hakija, haltija
tai muu asianomainen henkil6 on antanut
osoitteekseen osapuolen alueella olevan
osoitteen, kyseinen osapuoli pitdd kyseistd
osoitetta tiedoksianto-osoitteena.

3) [Mddirdaika] 4 artiklan 3 kohdan d ala-
kohdassa tarkoitettu méirdaika lasketaan siitid
paivamaarasti, jona kyseisen osapuolen vi-
rasto vastaanotti kyseisessa artiklassa tarkoi-
tetun tiedonannon, ja se ei saa olla yhti kuu-
kautta lyhyempi, jos sen henkilon osoite,
jonka puolesta tiedonanto vilitetdan, on ky-
seisen osapuolen alueella, eikd kahta kuu-
kautta lyhyempi, jos tdllainen osoite on ky-
seisen osapuolen alueen ulkopuolella.

Saanto 5

(12) [Translation of the Mark] For the pur-
poses of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark
consists of or contains a word or words in a
language other than the language, or one of
the languages, admitted by the Office, a
translation of that word or those words into
that language or one of those languages may
be required.

(13) [Time Limit for Furnishing Evidence of
Actual Use of the Mark] The time limit re-
ferred to in Article 3(3) shall not be shorter
than six months counted from the date of al-
lowance of the application by the Office of
the Contracting Party where that application
was filed. The applicant or holder shall have
the right to an extension of that time limit,
subject to the conditions provided for by the
law of that Contracting Party, by periods of
at least six months each, up to a total exten-
sion of at least two years and a half.

Rule 4

Details Concerning Representation and Ad-
dress for Service

(1) [Address Where a Representative Is
Appointed] Where a representative is ap-
pointed, a Contracting Party shall consider
the address of that representative to be the
address for service.

(2) [Address Where No Representative Is
Appointed] Where no representative is ap-
pointed and an applicant, holder or other in-
terested person has provided as its address an
address on the territory of the Contracting
Party, that Contracting Party shall consider
that address to be the address for service.

(3) [Time Limit] The time limit referred to
in Article 4(3)(d) shall be counted from the
date of receipt of the communication referred
to in that Article by the Office of the Con-
tracting Party concerned and shall not be less
than one month where the address of the per-
son on whose behalf the communication is
made is on the territory of that Contracting
Party and not less than two months where
such an address is outside the territory of that
Contracting Party.

Rule 5
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Hakemispdivdd koskevat yksityiskohdat

1) [Menettely vaatimusten noudattamatta
Jjdttamisen yhteydessd] Jos hakemus ei viras-
ton vastaanottaessa sen noudata mitédn 5 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdan tai 2 kohdan a
alakohdan vaatimuksista, virasto viipymatta
pyytédé hakijaa noudattamaan téllaisia vaati-
muksia pyynnossi ilmoitetussa méériajassa,
joka on véhintdén yksi kuukausi pyynnon
paivamaarasti, jos hakijan osoite on kyseisen
osapuolen alueella, ja vahintadn kaksi kuu-
kautta, jos hakijan osoite on kyseisen osapuo-
len alueen ulkopuolella. Pyynnon noudatta-
minen voi edellyttdé erityismaksun suoritta-
mista. Vaikka virasto jéttéisi lahettdmatta
mainitun pyynnon, tdma ei vaikuta kyseisiin
vaatimuksiin.

2) [Hakemispdivd oikaisun yhteydessd] Jos
hakija noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua
pyyntéd pyynndssa ilmoitetussa médriajassa
ja suorittaa mahdollisesti vaaditun erityis-
maksun, hakemispdivdnd on se paivamaara,
jona virasto on vastaanottanut kaikki 5 artik-
lan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vaadi-
tut tiedot ja elementit ja jona tarvittaessa 5
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut
vaaditut maksut on suoritettu virastolle.
Muutoin hakemusta késitellddn niin kuin sité
ei olisi jétetty.

Sainto 6
Tiedonantoja koskevat yksityiskohdat

1) [Paperimuotoisten tiedonantojen allekir-
Jjoitukseen liitettdvit tiedot] Jokainen osapuo-
li voi vaatia, ettd allekirjoittavan luonnollisen
henkil6n allekirjoitukseen on liitettiva

i) kirjaimin esitetty tieto kyseisen henkilon
sukunimestd tai ensisijaisesta nimesti seki
etunimesti tai toisesta nimesta tai toisista
nimisté tai kyseisen henkil6én valinnan mu-
kaan kyseisen henkilon tavanomaisesti kayt-
tamastd nimestd tai kdyttdmistd nimista;

i1) tieto siitd, missd ominaisuudessa kysei-
nen henkild on allekirjoittanut tiedonannon,
jos tdma4 ei suoraan ilmene tiedonannosta.

Details Concerning the Filing Date

(1) [Procedure in Case of Non-Compliance
with Requirements] If the application does
not, at the time of its receipt by the Office,
comply with any of the applicable require-
ments of Article 5(1)(a) or (2)(a), the Office
shall promptly invite the applicant to comply
with such requirements within a time limit
indicated in the invitation, which time limit
shall be at least one month from the date of
the invitation where the applicant’s address is
on the territory of the Contracting Party con-
cerned and at least two months where the ap-
plicant’s address is outside the territory of the
Contracting Party concerned. Compliance
with the invitation may be subject to the
payment of a special fee. Even if the Office
fails to send the said invitation, the said re-
quirements remain unaffected.

(2) [Filing Date in Case of Correction] If,
within the time limit indicated in the invita-
tion, the applicant complies with the invita-
tion referred to in paragraph (1) and pays any
required special fee, the filing date shall be
the date on which all the required indications
and elements referred to in Article 5(1)(a)
have been received by the Office and, where
applicable, the required fees referred to in
Article 5(2)(a) have been paid to the Office.
Otherwise, the application shall be treated as
if it had not been filed.

Rule 6
Details Concerning Communications

(1) [Undications Accompanying Signature
of Communications on Paper] Any Contract-
ing Party may require that the signature of
the natural person who signs be accompanied
by

(i) an indication in letters of the family or
principal name and the given or secondary
name or names of that person or, at the op-
tion of that person, of the name or names
customarily used by the said person;

(i) an indication of the capacity in which
that person signed, where such capacity is
not obvious from reading the communica-
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2) [Allekirjoituspdivdmdcdrd] Jokainen osa-
puoli voi vaatia, etté allekirjoituksen mukana
on tieto paivimadrastd, jona allekirjoittami-
nen suoritettiin. Jos téllaista tietoa vaaditaan
mutta sitd ei toimiteta, padivadmaara, jona alle-
kirjoittaminen katsotaan suoritetuksi, on se
paivamaara, jona virasto vastaanotti allekir-
joituksella varustetun tiedonannon, tai osa-
puolen niin salliessa jalkimmaéistd paivaiméa-
rdd aikaisempi paivamadrs.

3) [Paperimuotoisten tiedonantojen allekir-
Jjoitus] Jos osapuolen virastolle toimitettu tie-
donanto on paperimuodossa ja allekirjoitusta
vaaditaan, kyseinen osapuoli

i) hyvéksyy késinkirjoitetun allekirjoituk-
sen, jollei iii alakohdasta muuta johdu;

ii) voi késinkirjoitetun allekirjoituksen
asemesta sallia muun muotoisen allekirjoi-
tuksen kédyton, kuten painetun tai leimatun al-
lekirjoituksen, tai sinetin tai viivakoodilla va-
rustetun nimilapun kéyton;

iii) voi vaatia sinetin kayttdd kasinkirjoite-
tun allekirjoituksen asemesta, jos tiedonan-
non allekirjoittava luonnollinen henkil6 on
osapuolen kansalainen ja téllaisen henkilén
osoite on osapuolen alueella tai jos oikeus-
henkild, jonka puolesta tiedonanto on allekir-
joitettu, on perustettu osapuolen lainsdddan-
ndn mukaisesti ja silld on kotipaikka tai to-
dellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen
toimipaikka osapuolen alueella.

4) [Sdhkoisid toimitustapoja kdyttdien jdtet-
tyjen tiedonantojen allekirjoitus] Osapuolen,
joka tarjoaa mahdollisuuden paperimuotois-
ten tiedonantojen jattdmiseen sahkoisid toi-
mitustapoja kdyttaen, on katsottava mika ta-
hansa téllainen tiedonanto allekirjoitetuksi,
jos vastaanotetussa tiedonannossa on allekir-
joituksen graafinen esitys, jonka kyseinen
osapuoli hyviksyy 3 kohdan mukaisesti.

5) [Sdhkoisid toimitustapoja kdyttden jdte-
tyn tiedonannon alkuperdiskappale] Osapuo-
li, joka tarjoaa mahdollisuuden paperimuo-
toisen tiedonannon jittdmiseen sdhkdisia
toimitustapoja kéyttéen, voi vaatia, ettd min-
k& tahansa tallaisen tiedonannon alkuperiis-
kappale jatetdan

1) virastoon yhdessa kirjeen kanssa, jossa
yksildidéddn aikaisempi toimitus, ja

i) méérdajassa, joka on vahintéédn yksi

tion.

(2) [Date of Signing| Any Contracting Par-
ty may require that a signature be accompa-
nied by an indication of the date on which the
signing was effected. Where that indication is
required but is not supplied, the date on
which the signing is deemed to have been ef-
fected shall be the date on which the com-
munication bearing the signature was re-
ceived by the Office or, if the Contracting
Party so allows, a date earlier than the latter
date.

(3) [Signature of Communications on Pa-
per] Where a communication to the Office of
a Contracting Party is on paper and a signa-
ture is required, that Contracting Party

(i) shall, subject to item (iii), accept a
handwritten signature;

(i1) may permit, instead of a handwritten
signature, the use of other forms of signature,
such as a printed or stamped signature, or the
use of a seal or of a bar-coded label,

(ii1) may, where the natural person who
signs the communication is a national of the
Contracting Party and such person’s address
is on its territory, or where the legal entity on
behalf of which the communication is signed
is organized under its law and has either a
domicile or a real and effective industrial or
commercial establishment on its territory, re-
quire that a seal be used instead of a hand-
written signature.

(4) [Signature of Communications on Pa-
per Filed by Electronic Means of Transmit-
tal] A Contracting Party that provides for
communications on paper to be filed by elec-
tronic means of transmittal shall consider any
such communication signed if a graphic rep-
resentation of a signature accepted by that
Contracting Party under paragraph (3) ap-
pears on the communication as received.

(5) [Original of a Communication on Pa-
per Filed by Electronic Means of Transmit-
tal] A Contracting Party that provides for
communications on paper to be filed by elec-
tronic means of transmittal may require that
the original of any such communication be
filed

(i) with the Office accompanied by a letter
identifying that earlier transmission and

(i1) within a time limit which shall be at
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kuukausi siitd paivimadrastd, jona virasto
vastaanotti sdahkoisid toimitustapoja kdyttden
jétetyn tiedonannon.

6) [Sdhkéisessd muodossa olevien tiedon-
antojen todentaminen)] Osapuoli, joka sallii
tiedonantojen jattdmisen sahkodisessd muo-
dossa, voi vaatia, ettd jokainen tillainen tie-
donanto todennetaan séhkdisen todentamis-
jérjestelmain viélitykselld kyseisen osapuolen
madradmalla tavalla.

7) [Vastaanottopdivdmdcdrd)] Jokainen osa-
puoli voi vapaasti madritelld olosuhteet, jois-
sa asiakirjan vastaanottaminen tai maksun
suorittaminen katsotaan virastossa tapahtu-
neeksi vastaanottamiseksi tai virastolle ta-
pahtuneeksi suorittamiseksi tapauksissa, jois-
sa asiakirja tosiasiassa vastaanotettiin jossa-
kin seuraavista tai maksu tosiasiassa suoritet-
tiin jollekin seuraavista:

1) viraston sivutoimipiste tai yksikkd,

ii) osapuolen viraston nimissé toimiva kan-
sallinen virasto, jos osapuoli on 26 artiklan 1
kohdan ii alakohdassa tarkoitettu hallitusten-
vélinen jérjesto,

iii) virallinen postipalvelu,

iv) osapuolen méérittelema toimituspalvelu
tai virasto,

v) muu osoite kuin viraston nimetty osoite.

8) [Sdhkoinen jdttdminen] Jos osapuoli tar-
joaa mahdollisuuden tiedonannon jéttdmiseen
sdhkoisessd muodossa tai sdhkoisid toimitus-
tapoja kdyttden ja tiedonanto jétetdén talld
tavoin, pdivamééard, jona kyseisen osapuolen
virasto vastaanottaa tiedonannon téllaisessa
muodossa tai téllaisten tapojen vilityksella,
muodostaa tiedonannon vastaanottopaiva-
méérin, jollei 7 kohdassa toisin maarata.

Saanto 7

Hakemuksen yksilointitapa ilman hakemus-
numeroa

1) [YksilGintitapa] Jos vaatimuksena on ha-
kemuksen yksilointi sen hakemusnumeron
perusteella, mutta téllaista numeroa ei ole
vield annettu tai se ei ole hakijan tai timéin
edustajan tiedossa, kyseinen hakemus katso-
taan yksiloidyksi, jos toimitetaan joku seu-
raavista:

least one month from the date on which the
Office received the communication by elec-
tronic means of transmittal.

(6) [Authentication of Communications in
Electronic Form] A Contracting Party that
permits the filing of communications in elec-
tronic form may require that any such com-
munication be authenticated through a sys-
tem of electronic authentication as prescribed
by that Contracting Party.

(7) [Date of Receipt] Each Contracting Party
shall be free to determine the circumstances
in which the receipt of a document or the
payment of a fee shall be deemed to consti-
tute receipt by or payment to the Office in
cases in which the document was actually re-
ceived by or payment was actually made to

(i) a branch or sub-office of the Office,

(i1) a national Office on behalf of the Of-
fice of the Contracting Party, where the Con-
tracting Party is an intergovernmental organ-
ization referred to in Article 26(1)(ii),

(iii) an official postal service,

(iv) a delivery service, or an agency, speci-
fied by the Contracting Party,

(v) an address other than the nominated ad-
dresses of the Office.

(8) [Electronic Filing] Subject to paragraph
(7), where a Contracting Party provides for
the filing of a communication in electronic
form or by electronic means of transmittal
and the communication is so filed, the date
on which the Office of that Contracting Party
receives the communication in such form or
by such means shall constitute the date of re-
ceipt of the communication.

Rule 7

Manner of Identification of an Application-
Without Its Application Number

(1) [Manner of Identification] Where it is
required that an application be identified by
its application number but where such a
number has not yet been issued or is not
known to the applicant or its representative,
that application shall be considered identified
if the following is supplied:

(i) the provisional application number, if
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i) viraston mahdollisesti antama viliaikai-
nen hakemusnumero, tai

ii) hakemuksen kopio, tai

iii) merkin kuvaus, johon on liitetty tieto
paivamadrastd, jona hakijan tai edustajan
parhaan tiedon mukaan virasto vastaanotti
hakemuksen, seké hakijan tai edustajan ha-
kemukselle antama yksildintinumero.

2) [Muiden vaatimusten kielto] Kukaan osa-
puoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin
1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia hake-
muksen yksildimiseksi, jos hakemuksen ha-
kemusnumeroa ei ole vield annettu tai se ei
ole hakijan tai timén edustajan tiedossa.

Sadnto 8

Voimassaoloa ja uudistamista koskevat yksi-
tyiskohdat

13 artiklan 1 kohdan c alakohdan sovelta-
misen yhteydessa ajanjakso, jona uudista-
mispyyntd voidaan esittdd ja uudistamismak-
su maksaa, alkaa vdhintdan kuusi kuukautta
ennen piivamadrad, jona uudistaminen on
suoritettava, ja pééttyy aikaisintaan kuusi
kuukautta tdmén paivamaaran jalkeen. Jos
uudistamispyynt0 esitetddn ja/tai uudista-
mismaksu maksetaan sen paivamaaran jal-
keen, jona uudistaminen on suoritettava, jo-
kainen osapuoli voi asettaa uudistamispyyn-
non hyviksymisen ehdoksi lisdmaksun suo-
rittamisen.

Sddnto 9

Toimenpiteet mddrdaikojen noudattamatta
Jdttdmisen yhteydessd

1) [14 artiklan 2 kohdan i alakohdan mu-
kaisten mddrdaikojen pidentdimistd koskevat
vaatimukset] Osapuolen, joka tarjoaa mah-
dollisuutta méiérdajan pidentdmiseen 14 artik-
lan 2 kohdan i alakohdan mukaisesti, on pi-
dennettivd midrdaikaa kohtuullisella ajan-
jaksolla pidentdmispyynnon jattopaivamas-
rdstd, ja osapuoli voi vaatia, ettd kyseinen

pyynto
1) siséltédd pyynnon esittdvin osapuolen yk-

any, given by the Office, or

(i) a copy of the application, or

(iii) a representation of the mark, accompa-
nied by an indication of the date on which, to
the best knowledge of the applicant or the
representative, the application was received
by the Office and an identification number
given to the application by the applicant or
the representative.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No
Contracting Party may demand that require-
ments other than those referred to in para-
graph (1) be complied with in order for an
application to be identified where its applica-
tion number has not yet been issued or is not
known to the applicant or its representative.

Rule 8

Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the
period during which the request for renewal
may be presented and the renewal fee may be
paid shall start at least six months before the
date on which the renewal is due and shall
end at the earliest six months after that date.
If the request for renewal is presented and/or
the renewal fees are paid after the date on
which the renewal is due, any Contracting
Party may subject the acceptance of the re-
quest for renewal to the payment of a sur-
charge.

Rule 9

Relief Measures in Case of Failure to Com-
ply with Time Limits

(1) [Requirements Concerning Extension of
Time Limits Under Article 14(2)(i)] A Con-
tracting Party that provides for the extension
of a time limit under Article 14(2)(i) shall ex-
tend the time limit for a reasonable period of
time from the date of filing the request for
extension and may require that the request

(i) contain an identification of the request-
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siloinnin, asianomaisen hakemus- tai rekiste-
rointinumeron ja kyseessa olevan maéraajan,
ja

ii) jatetdéin méadrdajassa, joka ei saa olla
kahta kuukautta lyhyempi kyseisen méaaré-
ajan padttymispaivamasrasta.

2) [14 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mu-
kaista kdsittelyn jatkamista koskevat vaati-
mukset] Osapuoli voi vaatia, etté 14 artiklan
2 kohdan ii alakohdan mukainen kisittelyn
jatkamista koskeva pyynto

1) sisdltdd pyynnon esittdvan osapuolen yk-
sildinnin, asianomaisen hakemus- tai rekiste-
rointinumeron ja kyseessd olevan mééraajan,
ja

ii) jatetdéin méadrdajassa, joka ei saa olla
kahta kuukautta lyhyempi kyseisen méaaré-
ajan padttymispaivamadrastd. Laiminlyoty
toimi on saatettava padtdkseen saman ajan-
jakson kuluessa tai, jos kyseinen osapuoli tar-
joaa mahdollisuutta tdhdn, pyynnon yhtey-
dessa.

3) [14 artiklan 2 kohdan iii alakohdan mu-
kaista oikeuksien palauttamista koskevat
vaatimukset]

a) Osapuoli voi vaatia, ettd 14 artiklan 2
kohdan iii alakohdan mukaista oikeuksien
palauttamista koskeva pyyntd

1) siséltédd pyynnon esittdvén osapuolen yk-
siloinnin, asianomaisen hakemus- tai rekiste-
rointinumeron ja kyseessé olevan maéraajan,
ja

i) pyynnossa esitetddn tosiseikat ja todis-
teet, jotka tukevat kyseisen médréajan nou-
dattamatta jattdmisen syita.

b) Oikeuksien palauttamista koskeva pyyn-
t0 on jatettdva virastoon kohtuullisen maéra-
ajan kuluessa, jonka keston osapuoli maérit-
tad siitd pdivamadrastd, jona madrdajan nou-
dattamatta jittémisen syy poistui. Laimin-
lySty toimi on saatettava padtokseen saman
ajanjakson kuluessa tai, jos kyseinen osapuo-
li tarjoaa mahdollisuutta tdhan, pyynnon yh-
teydessa.

¢) Osapuoli voi sddtdd enimmaisméédrdajan
alakohtien a ja b mukaisten vaatimusten nou-
dattamiselle, jolloin méirdajan on oltava vé-
hintadn kuusi kuukautta kyseisen médraajan
padttymispaivamaarasta.

4) [14 artiklan 3 kohdan mukaiset poikke-
ukset] 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut

ing party, the relevant application or registra-
tion number and the time limit concerned,
and

(ii) be filed within a time limit which shall
not be less than two months from the date of
expiry of the time limit concerned.

(2) [Requirements Concerning Continued
Processing Under Article 14(2)(ii)] A Con-
tracting Party may require that the request for
continued processing under Article 14(2)(ii)

(i) contain an identification of the request-
ing party, the relevant application or registra-
tion number and the time limit concerned,
and

(ii) be filed within a time limit which shall
not be less than two months from the date of
expiry of the time limit concerned. The omit-
ted act shall be completed within the same
period or, where the Contracting Party so
provides, together with the request.

(3) [Requirements Concerning Reinstate-
ment of Rights Under Article 14(2)(iii)]

(a) A Contracting Party may require that
the request for reinstatement of rights under
Article 14(2)(iii)

(i) contain an identification of the request-
ing party, the relevant application or registra-
tion number and the time limit concerned,
and

(ii) set out the facts and evidence in support
of the reasons for the failure to comply with
the time limit concerned.

(b) The request for reinstatement of rights
shall be filed with the Office within a reason-
able time limit, the duration of which shall be
determined by the Contracting Party from the
date of the removal of the cause of failure to
comply with the time limit concerned. The
omitted act shall be completed within the
same period or, where the Contracting Party
so provides, together with the request.

(c) A Contracting Party may provide for a
maximum time limit for complying with the
requirements under subparagraphs (a) and (b)
of not less than six months from the date of
expiry of the time limit concerned.

(4) [Exceptions Under Article 14(3)] The
exceptions referred to in Article 14(3) are the

317



HE 201/2018 vp

poikkeukset ovat tapauksia, joissa ei ole nou-
datettu médrdaikaa

i) jonka osalta on jo myonnetty toimenpide
14 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

ii) 14 artiklan mukaista toimenpidetté kos-
kevan pyynnon jattamiselle,

iii) uudistamismaksun suorittamiselle,

iv) valituslautakunnassa tai muussa viras-
ton muodostamassa muutoksenhakuelimesséa
késiteltdvina olevan kanteen osalta

v) kanteen osalta inter partes -menettelyssa,

vi) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan vii ala-
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai 3 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdassa
tarkoitetun ilmoituksen jéttdmiselle,

vii) sellaisen ilmoituksen jéttdmiselle, jolla
osapuolen lainsddddnnon mukaisesti voidaan
vahvistaa uusi hakemispaiva vireilld olevalle
hakemukselle, ja

viii) etuoikeusvaatimuksen oikaisemiselle
tai lisdémiselle.

Sdanto 10

Lisenssin merkitsemispyyntod tai pyyntod li-
senssin merkitsemisen muuttamiseksi tai pe-
ruuttamiseksi koskevat vaatimukset

1) [Pyynnon sisdlto]

a) Osapuoli voi vaatia, ettd 17 artiklan 1
kohdan mukainen lisenssin merkitsemispyyn-
to sisdltdd jotkut tai kaikki seuraavista tie-
doista tai elementeisté:

1) haltijan nimi ja osoite;

ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edus-
tajan nimi ja osoite;

iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, ky-
seinen osoite;

iv) lisenssinhaltijan nimi ja osoite;

v) jos lisenssinhaltijalla on edustaja, kysei-
sen edustajan nimi ja osoite;

vi) jos lisenssinhaltijalla on tiedoksianto-
osoite, kyseinen osoite;

vii) sen valtion nimi, jonka kansalainen li-
senssihaltija on, jos hén on jonkin valtion
kansalainen, sen valtion nimi, jossa lisens-
sinhaltijalla on mahdollinen kotipaikka, ja
sen valtion nimi, jossa lisenssinhaltijalla
mahdollisesti on todellinen ja toimiva teolli-
nen tai kaupallinen toimipaikka;

viii) jos haltija tai lisenssinhaltija on oike-

cases of failure to comply with a time limit

(i) for which a relief measure has already
been granted under Article 14(2),

(ii) for filing a request for a relief measure
under Article 14,

(iii) for payment of a renewal fee,

(iv) for an action before a board of appeal
or other review body constituted in the
framework of the Office,

(v) for an action in inter partes proceed-
ings,

(vi) for filing the declaration referred to in
Article 3(1)(a)(vii) or the declaration referred
to in Article 3(1)(a)(viii),

(vii) for filing a declaration which, under
the law of the Contracting Party, may estab-
lish a new filing date for a pending applica-
tion, and
(viii) for the correction or addition of a prior-
ity claim.

Rule 10

Requirements Concerning the Request for
Recordal of a License or for Amendment or
Cancellation of the Recordal of a License

(1) [Content of Request]

(a) A Contracting Party may require that
the request for recordal of a license under Ar-
ticle 17(1) contain some or all of the follow-
ing indications or elements:

(i) the name and address of the holder;

(i1) where the holder has a representative,
the name and address of that representative;

(ii1) where the holder has an address for
service, such address;

(iv) the name and address of the licensee;

(v) where the licensee has a representative,
the name and address of that representative;

(vi) where the licensee has an address for
service, such address;

(vii) the name of a State of which the licen-
see is a national if he/she is a national of any
State, the name of a State in which the licen-
see has his/her domicile, if any, and the name
of a State in which the licensee has a real and
effective industrial or commercial establish-
ment, if any;

(viii) where the holder or the licensee is a
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ushenkild, kyseisen oikeushenkilon oikeudel-
linen muoto seké valtio ja tarvittaessa kysei-
sen valtion alue, jonka lainsddddnnon mukai-
sesti kyseinen oikeushenkil6 on perustettu;

ix) lisenssin kohteena olevan merkin rekis-
teréintinumero;

x) tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joille
lisenssi on mydnnetty, ryhmiteltyind Nizzan
luokituksen luokkien mukaan siten, etté jo-
kaista ryhmai edeltda kyseisen luokituksen
sen luokan numero, johon kyseinen tavaroi-
den tai palvelujen ryhma kuuluu, ja ryhmit
on esitetty kyseisen luokituksen luokkien jér-
jestyksessé;

xi) onko kyseinen lisenssi yksinomainen li-
senssi, ei-yksinomainen lisenssi vai yksinker-
tainen lisenssi;

xii) tarvittaessa maininta siitd, ettd lisenssi
koskee ainoastaan osaa rekisterdinnin katta-
masta alueesta, yhdessé kyseisen alueen osan
tarkan médrittelyn kanssa;

xiii) lisenssin voimassaoloaika.

b) Osapuoli voi vaatia, ettd 18 artiklan 1
kohdan mukainen pyynt6 lisenssin merkit-
semisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi
siséltad jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista
tai elementeista:

1) a alakohdan i—ix alakohdassa mairitel-
Iyt tiedot;

ii) jos muutos tai peruutus koskee jotakin a
alakohdassa méaériteltyd tietoa tai elementtid,
tallennettavan muutoksen tai peruutuksen
luonne ja laajuus.

2) [Lisenssin merkitsemispyyntod tukevat
asiakirjat]

a) Osapuoli voi vaatia, ettd lisenssin mer-
kitsemispyynt66n on liitetty jokin seuraavista
pyynnon esittdneen osapuolen valinnan mu-
kaan:

1) lisenssisopimuksen ote, josta ilmenee
osapuolet ja lisensoitavat oikeudet ja jonka
julkinen notaari tai muu toimivaltainen vi-
ranomainen on vahvistanut olevan sopimuk-
sen oikea ote; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssid koskeva
lausunto, jonka sisdltd vastaa soveltamis-
sadannoissd maarattya lisenssia koskevan lo-
makkeen mallia ja jonka ovat allekirjoittaneet
sekd haltija ettd lisenssinhaltija.

legal entity, the legal nature of that legal enti-
ty and the State, and, where applicable, the
territorial unit within that State, under the
law of which the said legal entity has been
organized;

(ix) the registration number of the mark
which is the subject of the license;

(x) the names of the goods and/or services
for which the license is granted,

grouped according to the classes of the
Nice Classification, each group preceded by
the number of the class of that Classification
to which that group of goods or services be-
longs and presented in the order of the clas-
ses of the said Classification;

(xi) whether the license is an exclusive li-
cense, a non-exclusive license or a sole li-
cense;

(xii) where applicable, that the license con-
cerns only a part of the territory covered by
the registration, together with an explicit in-
dication of that part of the territory;

(xiii) the duration of the license.

(b) A Contracting Party may require that
the request for amendment or cancellation of
the recordal of a license under Article 18(1)
contain some or all of the following indica-
tions or elements:

(i) the indications specified in items (i) to
(ix) of subparagraph (a);

(i1) where the amendment or cancellation
concerns any of the indications or elements
specified under subparagraph (a), the nature
and scope of the amendment or cancellation
to be recorded.

(2) [Supporting Documents for Recordal of
a License]

(a) A Contracting Party may require that
the request for recordal of a license be ac-
companied, at the option of the requesting
party, by one of the following:

(i) an extract of the license contract indicat-
ing the parties and the rights being licensed,
certified by a notary public or any other
competent public authority as being a true
extract of the contract; or

(i1) an uncertified statement of license, the
content of which corresponds to the state-
ment of license Form provided for in the
Regulations, and signed by both the holder
and the licensee.
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b) Jokainen osapuoli voi vaatia jokaista yh-
teishaltijaa, joka ei ole lisenssisopimuksen
osapuoli, antamaan nimenomaisen suostu-
muksensa lisenssiin allekirjoittamallaan asia-
kirjalla.

3) [Lisenssin merkitsemisen muuttamista
tukevat asiakirjat]

a) Osapuoli voi vaatia, ettd pyyntdon li-
senssin merkitsemisen muuttamiseksi on lii-
tetty jokin seuraavista pyynnon esitténeen
osapuolen valinnan mukaan:

1) asiakirjat, jotka osoittavat pyydetyn li-
senssin merkitsemisen muuttamisen; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssin muutta-
mista koskeva lausunto, jonka sisélto vastaa
soveltamissdanndissd maarittyd lisenssin
muuttamista koskevan lomakkeen mallia ja
jonka ovat allekirjoittaneet seka haltija ettid
lisenssinhaltija.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia jokaista yh-
teishaltijaa, joka ei ole lisenssisopimuksen
osapuoli, antamaan nimenomaisen suostu-
muksensa lisenssin muuttamiseen allekirjoit-
tamallaan asiakirjalla.

4) [Lisenssin merkitsemisen peruuttamista
tukevat asiakirjat] Osapuoli voi vaatia, ettd
pyyntdon lisenssin merkitsemisen peruutta-
miseksi on liitetty jokin seuraavista pyynnon
esittdneen osapuolen valinnan mukaan:

1) asiakirjat, jotka osoittavat pyydetyn li-
senssin merkitsemisen peruuttamisen; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssin peruut-
tamista koskeva lausunto, jonka sisélto vas-
taa soveltamissadnndissd madrattyd lisenssin
peruuttamista koskevan lomakkeen mallia ja
jonka ovat allekirjoittaneet seka haltija ettid
lisenssinhaltija.

(b) Any Contracting Party may require that
any co-holder who is not a party to the li-
cense contract give its express consent to the
license in a document signed by it.

(3) [Supporting Documents for Amendment
of Recordal of a License]

(a) A Contracting Party may require that
the request for amendment of the recordal of
a license be accompanied, at the option of the
requesting party, by one of the following:

(1) documents substantiating the requested
amendment of the recordal of the license; or

(i1) an uncertified statement of amendment
of license, the content of which corresponds
to the statement of amendment of license
Form provided for in these Regulations, and
signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that
any co-holder who is not a party to the li-
cense contract give its express consent to the
amendment of the license in a document
signed by it.

(4) [Supporting Documents for Cancella-
tion of Recordal of a License] A Contracting
Party may require that the request for cancel-
lation of the recordal of a license be accom-
panied, at the option of the requesting party,
by one of the following:

(i) documents substantiating the requested
cancellation of the recordal of the license; or
(i1) an uncertified statement of cancellation
of license, the content of which corresponds
to the statement of cancellation of license
Form provided for in these Regulations, and
signed by both the holder and the licensee.
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Liitteet
Rinnakkaistekstit

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niisté
ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekd 20 § laissa 110/2013, seké

lisdtddn 18 §:44n, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti, 19 §:44n
uusi 3 ja 4 momentti seké lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toi-
minimesta tai sen kdytostd aiheutuu haittaa.
Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa ajaa my0s 1y6- ja elinkeinoministe-
rion mddrddmd viranomainen sekd asian-
omaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvo-
va yhteiso.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa
ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on
annettu, sekd, jos kieltotuomio on annettu 1
momentin nojalla, myos tyo- ja elinkeinomi-
nisterion mddrddamd viranomainen.

Ehdotus

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toi-
minimesta tai sen kdytostd aiheutuu haittaa.
Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa ajaa my0s asianomaisten elinkei-
nonharjoittajien etuja valvova yhteiso.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa
ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on
annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan
toiminimen kayton kieltdmisestd sdddetdan
tavaramerkkilain ( / ) 62 §:ssi.

Toiminimen rekisterdinti voidaan 1 tai 2
momentissa sdddetylla perusteella kumota
kokonaan tai siltd osin kuin rekisterdinnille
on olemassa este.

Edelld 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa
ei oteta huomioon sellaista toiminimen kéyt-
t0d, joka on tapahtunut kumoamista koske-
van hakemuksen tai kanteen vireille tuloa
edeltdneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos
kdyton valmistelut aloitetaan vasta, kun toi-
minimen haltija on tullut tietoiseksi siité, ettd
kumoamista koskeva hakemus tai kanne voi-
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Voimassa oleva laki

20§

Kannetta rekisterdinnin kumoamiseksi saa
ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisterdinnista
haittaa. Kannetta saa ajaa my0s ty6- ja elin-
keinoministerién mddrddmd viranomainen ja
18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteiso, ellei
kanne perustu 10 §:n 2—4 kohtaan.

Ehdotus
daan tehda.
208§

Kannetta foiminimen rekisterdinnin ku-
moamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu
rekisterdinnistd haittaa. Kannetta saa ajaa
myo0s 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhtei-
s0, ellei kanne perustu 10 §:n 2—4 kohtaan.

Se, jolle aiheutuu haittaa rekisterdinnista,
voi hakea toiminimen rekisteréinnin kumoa-
mista rekisteriviranomaiselta 19 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetulla perusteella.
Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ota ha-
kemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminime&
koskeva asia on vireilld tuomioistuimessa
samojen asianosaisten valilla.

Toiminimen kumoamista koskevan hake-
muksen kisittely rekisteriviranomaisessa
raukeaa, jos samojen asianosaisten vélinen ja
samaa toiminimed koskeva asia tulee vireille
tuomioistuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannet-
ta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos
2 momentissa tarkoitetun samoja asianosaisia
ja samaa toiminimed koskevan hakemuksen
johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu
muutosta, eikd asiaa ole vield lainvoimaisesti
ratkaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva ha-
kemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu,
uutta toiminimen kumoamista koskevaa ha-
kemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos
asia koskee samoja asianosaisia, samaa toi-
minimed, samaa vaatimusta ja samoja perus-
teita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti
muuttuneet.

20a§

Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2
momentissa tarkoitetun rekisteréinnin ku-
moamista koskevan asian hakemuksen ja sen
johdosta annettujen lausuntojen perusteella.
Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa
lausuntoa, toiminimen rekisterdinti kumotaan
hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole
ilmeisen perusteeton.
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Voimassa oleva laki
21§

Kun rekister6innin kumoamista koskeva
tuomio on saanut lainvoiman, rekisteriviran-
omaisen on poistettava toiminimi rekisterist.
Tuomioistuin voi kuitenkin maarita, ettd
toiminimi saa olla rekisterissi uuden toimi-
nimen rekisteriin ilmoittamiseen tarvittavan
kohtuullisen méérdajan.

Ehdotus
218§

Kun toiminimen rekisterdinnin kumoamista
koskeva pddtds tai tuomio on saanut lain-
voiman, rekisteriviranomaisen on poistettava
toiminimi rekisteristd. Rekisteriviranomainen
tai tuomioistuin voi kuitenkin maérata, ettd
toiminimi saa olla rekisterissa kohtuullisen
médrdajan.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20
. Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 mo-
menttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa
rekisteroityyn toiminimeen kuitenkin vasta
kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
Ennen lain voimaantuloa rekisteréidyn toi-
minimen haltija voi kahden vuoden kuluessa
tdmdn lain voimaan tulosta maksutta ilmoit-
taa toimialan tismennyksen rekisteroitdviksi
kaupparekisteriin.

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan péétoksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa

617/2016, seuraavasti:
Voimassa oleva laki
49 luku

Erididen aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta

238
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patentti-
lain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971),
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimal-

Ehdotus
49 luku
Eriiden aineettomien oikeuksien louk-
kaamisesta
2§
Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain ( / ), patenttilain
(550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yk-
sinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
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Voimassa oleva laki

liin annetun lain (32/1991), hyddyllisyysmal-
lioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kas-
vinjalostajanoikeudesta annetun lain
(1279/2009) sdannosten vastaisesti ja siten,
ettd teko on omiaan aiheuttamaan huomatta-
vaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden
haltijalle, loukkaa

1) yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

3) mallioikeutta,

4) oikeutta piirimalliin,

5) hyodyllisyysmallioikeutta tai

6) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintdin kahdeksi vuo-
deksi.

Ehdotus

annetun lain (32/1991), hyodyllisyysmallioi-
keudesta annetun lain (800/1991), kasvinja-
lostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009),
Euroopan unionin tavaramerkistd annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) 2017/1001 tai yhteisomallista anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002
sddnndsten vastaisesti ja siten, ettd teko on
omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudel-
lista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle,
loukkaa:

1) tavaramerkkilain ( / ) mukaista yksin-
oikeutta tavaramerkkiin,

2) Euroopan unionin tavaramerkistd anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeut-
ta EU-tavaramerkkiin,

3) yhteisomallista annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoike-
utta yhteisomalliin,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) mallioikeutta,

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyodyllisyysmallioikeutta tai

8) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintdén kahdeksi vuo-
deksi.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan piétoksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:n 1 momentin 5 ja 6

kohta sekéi

lisdtddn 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

6§

Ehdotus

6§
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Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituk-
sen pddtokseen teollisoikeudellisissa ja
kaupparekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen paédtokseen
haetaan muutosta valittamalla markkinaoi-
keuteen siten kuin hallintolainkdyttolaissa
(586/1996) sdadetddn, kun:

5) paitokselld on ratkaistu hakemus tava-
ramerkin tai yhteismerkin rekisterdimisesti
taikka muu tavaramerkkid tai yhteismerkkid
koskeva asia;

6) padtokselld on evitty kaupparekisteriin
tehdyn ilmoituksen rekisterdiminen.

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituk-
sen pddtokseen teollisoikeudellisissa ja
kaupparekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen paédtokseen
haetaan muutosta valittamalla markkinaoi-
keuteen siten kuin hallintolainkdyttolaissa
(586/1996) sdddetddn, kun:

5) paitokselld on ratkaistu favaramerkkid,
yhteisémerkkid, tarkastusmerkkid tai kan-
sainvdlistd rekisterointid koskeva asia,

6) padtokselld on evitty kaupparekisteriin
tehdyn ilmoituksen rekisterdiminen,

7) pddtokselld on ratkaistu hakemus toimi-
nimen rekisterdinnin kumoamisesta.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20 .

Ennen timdn lain voimaantuloa tehtyd Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen pddtostd koske-
vaan muutoksenhakuun sovelletaan tdmdn
lain voimaan tullessa voimassa olleita sddn-
noksid.

Laki

oikeudenkiynnisti markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkéynnistd markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 4 §:n 1

momentin 8 kohta sekid

muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentin 7 ja 12 kohta seké 4 Iuvun 24 §:n 2 momentti seuraa-

vasti:
Voimassa oleva laki
1 luku

Yleiset sdinnokset

4§

Ehdotus
1 luku

Yleiset sdainnokset

438
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Voimassa oleva laki

Teollis- ja tekijinoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus Kkasittelee feollis- ja teki-

Ehdotus

Teollis- ja tekijinoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus Kkasittelee feollis- ja teki-

Jdnoikeudellisina asioina asiat, jotka sddde- jdnoikeudellisina asioina asiat, jotka sddde-

tddn sen toimivaltaan kuuluviksi:

7) tavaramerkkilaissa (7/1964);

8) yhteismerkkilaissa (795/1980);

12) patentti- ja rekisterihallituksesta anne-
tussa laissa (575/1992);

4 luku

Teollis- ja tekijinoikeudellisten asioiden
kisittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teol-
lisoikeudelliset suojajdrjestelmdit

Markkinaoikeuden kasiteltdvéksi kuuluvan
yhteisomallia tai yhteison tavaramerkkid
koskevan riita- tai hakemusasian késittelysti
sdddetddn yhteisomallista annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja yhteison
tavaramerkistd annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 207/2009. Lisdksi mainittujen
asioiden kaésittelyyn markkinaoikeudessa so-
velletaan soveltuvin osin, mitd 17, 18 ja 20
§:ssd sekd 21 §:n 2 momentissa sddadetddn.

tddn sen toimivaltaan kuuluviksi:

7) tavaramerkkilaissa ( / );

(kumotaan)

12) patentti- ja rekisterihallituksesta anne-
tussa laissa (578/2013);

4 luku

Teollis- ja tekijinoikeudellisten asioiden
Kisittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teol-
lisoikeudelliset suojajdrjestelmdit

Markkinaoikeuden kasiteltdvéksi kuuluvan
yhteisomallia tai EU-tavaramerkkid koske-
van riita- tai hakemusasian kasittelysta sddde-
tddn yhteisomallista annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja Euroopan
unionin tavaramerkistd annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:0 2017/1001. Lisdksi mainittujen asioiden
kasittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan,
mitd 17, 18 ja 20 §:ssd sekd 21 §:n 2 momen-
tissa sdddetddn.

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20 .
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Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijanoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1
§:n muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

muutetaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijdnoikeuksia koskevissa riita-asioissa an-
netun lain (344/2000) 1 §:n 1 momentin 5 ja 8 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

1§
Soveltamisala

Téssé laissa sdddetddn todistelun turvaami-
sesta riita-asiassa, joka perustuu seuraavissa
laeissa sdddettyjen teollis- tai tekijdnoikeuk-
sien loukkaamiseen:

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki
(789/1992).

Ehdotus

1§
Soveltamisala

Téssé laissa sdddetddn todistelun turvaami-
sesta riita-asiassa, joka perustuu seuraavissa
laeissa sdddettyjen teollis- ja tekijanoikeuksi-
en loukkaamiseen:

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki
(1279/2009),

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20 .

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan paétoksen mukaisesti

muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 35 §, 35 a §n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 37 §:n 2 mo-
mentti ja 43 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laissa 718/1995,35a §mn 1ja 5
momentti laissa 685/2006, 35 a §:n 2 ja 3 momentti sekd 43 a §:n 1 momentti laissa 109/2013
sekd 37 §:n 2 momentti laissa 862/2012, ja

lisditddn lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus
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Voimassa oleva laki
35§

Jos joku loukkaa mallioikeutta, tuomiois-
tuin voi kieltda héantd jatkamasta tai toista-
masta tekoa.

Jos mallioikeuden loukkaus tehddcdn tahal-
lisesti, tekijd on tuomittava, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssd tar-
koitettuna teollisoikeusrikoksena, mallioi-
keusrikkomuksesta sakkoon.

Virallinen syyttdjd ei saa nostaa syytettdi
mallioikeusrikkomuksesta, ellei asianomista-
Jja ole ilmoittanut sitd syytteeseen pantavaksi.

35a8

Tuomioistuin voi 35 §:n I momentissa tar-
koitettua kannetta késitellessdin mallioikeu-
den haltijan vaatimuksesta méérati lahetti-
men, palvelimen tai muun sellaisen laitteen
yllapitdjan taikka muun vélittdjand toimivan
palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeytté-
méédn mallioikeutta loukkaavaksi viitetyn
kayton (keskeyttimismddrdys), jollei sitd
voida pitéd kohtuuttomana ottaen huomioon
mallioikeuden viitetyn loukkaajan, vilittdjan
ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:n I momentissa tarkoitetun
kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioi-
keuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyt-
tdmismadrdyksen, jos sen antamiselle on 1
momentissa mainitut edellytykset ja jos on
ilmeistd, ettd mallioikeuden haltijan oikeuk-
sien toteutuminen muutoin vakavasti vaaran-
tuisi. Tuomioistuimen on varattava seka sille,
jolle méérdystd on haettu annettavaksi, ettéd
sille, jonka véitetdéin loukkaavan mallioikeut-
ta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sil-
le, jolle médraystd on haettu annettavaksi,
voidaan toimittaa postitse taikka telekopiota
tai sahkopostia kayttéen.

Tamén pykaldn nojalla annettu keskeytta-
mismadrdys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta ldhettdd ja vastaanottaa viestejd. Kes-
keyttdimismaérdys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren

Ehdotus
35§

Jos joku loukkaa tdmdn lain mukaista mal-
lioikeutta tai yhteisémallista annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yk-
sinoikeutta yhteisémalliin, tuomioistuin voi
kieltéa hénté jatkamasta tai toistamasta tekoa.

35a8

Tuomioistuin voi 35 §:ssi tarkoitettua kan-
netta késitellessddn mallioikeuden haltijan
vaatimuksesta méérité lahettimen, palveli-
men tai muun sellaisen laitteen yllapitédjan
taikka muun vilittdjénd toimivan palvelun
tarjoajan sakon uhalla keskeyttimadn malli-
oikeutta loukkaavaksi véitetyn kiyton (kes-
keyttdmismddrdys), jollei sitd voida pitda
kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeu-
den viitetyn loukkaajan, vélittdjin ja malli-
oikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:ssd tarkoitetun kanteen nosta-
mista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan
hakemuksesta antaa keskeyttdmisméarayk-
sen, jos sen antamiselle on 1 momentissa
mainitut edellytykset ja jos on ilmeistd, ettd
mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutumi-
nen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomio-
istuimen on varattava sekd sille, jolle maaré-
ystéd on haettu annettavaksi, etti sille, jonka
viitetddn loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus
tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle maa-
rdystd on haettu annettavaksi, voidaan toimit-
taa postitse taikka telekopiota tai sdhkopostia
kéyttden.

Tamén pykaldn nojalla annettu keskeytta-
mismadrdys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta ldhettdd ja vastaanottaa viesteji. Kes-
keyttdimisméérdys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
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Voimassa oleva laki

(705/2007) 8 luvun 2 §:ssé tarkoitetun va-
kuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuu-
den asettamisesta sdddetddn oikeudenkay-
miskaaren 7 luvun 7 §:ssd. Edelld 2 tai 3
momentin nojalla annettu keskeyttdimismaa-
rdys raukeaa, jollei 35 §:n I momentissa tar-
koitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa
kuukauden kuluessa méérdyksen antamisesta.

Keskeyttdmisméadrdystd vaatineen on kor-
vattava sille, jolle méaardys on annettu, sa-
moin kuin véitetylle loukkaajalle, méarayk-
sen tdytdntoonpanosta aiheutunut vahinko
sekd asiassa aiheutuneet kulut, jos 35 §:7 /
momentissa tarkoitettu kanne hylatdén tai ja-
tetddn tutkimatta taikka jos asian késittely ji-
tetddn sillensd sen vuoksi, ettd kantaja on pe-
ruuttanut kanteensa tai jaédnyt saapumatta
tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos
keskeyttdmisméddrdys 3 momentin nojalla pe-
ruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa.
Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan
kanteen nostamisessa noudatetaan, miti oi-
keudenkdymiskaaren 7 luvun 12 §:ssé sddde-
téén.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu omaisuus
voidaan takavarikoida, milloin rikoslain 49
luvun 2 §:ssé tai timén lain 35 §:ssd mainitun
rikoksen voidaan olettaa tapahtuneen. Télloin
on noudatettava, mitd takavarikosta sddde-
tadn pakkokeinolaissa (806/2011).

Ehdotus

(705/2007) 8 luvun 2 §:ssé tarkoitetun va-
kuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuu-
den asettamisesta sdddetddin oikeudenkay-
miskaaren 7 luvun 7 §:ssd. Edelld 2 tai 3
momentin nojalla annettu keskeyttamismaa-
rdys raukeaa, jollei 35 §:ssé tarkoitettua kan-
netta nosteta tuomioistuimessa kuukauden
kuluessa méérdyksen antamisesta.
Keskeyttdmisméadrdystd vaatineen on kor-
vattava sille, jolle méaardys on annettu, sa-
moin kuin véitetylle loukkaajalle, méarayk-
sen tdytdntoonpanosta aiheutunut vahinko
sekd asiassa aiheutuneet kulut, jos 35 §:ssd
tarkoitettu kanne hylétéén tai jétetdan tutki-
matta taikka jos asian késittely jétetdén sil-
lensa sen vuoksi, ettd kantaja on peruuttanut
kanteensa tai jadnyt saapumatta tuomiois-
tuimeen. Sama on voimassa, jos keskeytta-
mismddrdys 3 momentin nojalla peruutetaan
tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja
kulujen korvaamista koskevan kanteen nos-
tamisessa noudatetaan, mitéd oikeudenkay-
miskaaren 7 luvun 12 §:sséd sdddetdan.

35b §

Joka tahallaan loukkaa tdmin lain mukaista
mallioikeutta tai yhteisomallista annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mu-
kaista yksinoikeutta yhteisémalliin, on tuo-
mittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain
49 luvun 2 §:ssé tarkoitettuna teollisoikeusri-
koksena, mallioikeusrikkomuksesta sakkoon.

Syyttdja saa nostaa syytteen 1 momentissa
tarkoitetusta mallioikeusrikkomuksesta vain,
jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen
pantavaksi.

Edelld 1 momentissa tarkoitettu omaisuus
voidaan takavarikoida, kun rikoslain 49 lu-
vun 2 §:ssé tarkoitetun rikoksen tai timan
lain 35 b §:ssé tarkoitetun mallioikeusrikko-
muksen voidaan olettaa tapahtuneen. Télloin
on noudatettava, mitd takavarikosta sddde-
tadn pakkokeinolaissa (806/2011).
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Voimassa oleva laki

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssé tarkoite-
tusta mallioikeutta loukkaavasta teollisoi-
keusrikoksesta sekd tdman lain 35 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta mallioikeusrikkomuk-
sesta ja 40 §:ssd tarkoitetusta rikoksesta kési-
tellddn Helsingin kdrédjdoikeudessa.

330

Ehdotus

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssi tarkoite-
tusta mallioikeutta loukkaavasta teollisoi-
keusrikoksesta sekd tdmén lain 35 b §:ssd
tarkoitetusta mallioikeusrikkomuksesta ja 40
§:ssd tarkoitetusta rikoksesta kasitelldan Hel-
singin kérdjdoikeudessa

Tdmd laki tulee voimaan pdivind kuuta 20 .
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Asetusluonnos

TAVARAMERKKIASETUS

Valtioneuvoston paitoksen mukaisesti sdddetdan tavaramerkkilain ( / ) 30 §:n 2 momentin
ja 44 §:n momentin nojalla:

1§
Muutospyynnot

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkihakemukseen tai rekisterdintiin koh-
distuvan muutosta koskevan pyynnon tulee siséltda:

1) pyynnon esittdjan tunnistetiedot;

2) sen tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero tai tavaramerkin rekisterdintinumero, jo-
hon pyynt6 kohdistuu;

3) luettelo tavaroista tai palveluista, joita pyynto koskee, jos se ei koske kaikkia tavaramerk-
kihakemuksen tai rekisterdinnin kattamia tavaroita tai palveluja; ja

4) muutos, joka halutaan merkittdvén tavaramerkkirekisterin.

Jos kyse on tavaramerkkilain 25 §:n mukaisesta merkin muuttamisesta, pyyntdon on liitetta-
vd lain 16 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu merkin kuvaus.

238
Luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaisen
pyynnon luovutuksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisaltéa:

1) merkitsemispyynnon esittdjén tunnistetiedot;

2) luovutuksensaajan tunnistetiedot;

3) tieto luovutetusta tavaramerkista tai tavaramerkkihakemuksesta;

4) luettelo tavaroista tai palveluista, joita luovutus koskee;

5) luovutuksen voimaantulopéivi;

6) luovutuksen osoittava asiakirja;

7) luovutuksen saajan suostumus luovutuksen merkitsemiseksi, jos luovutuksen merkitse-
misti pyytdd muu kuin luovutuksen saaja;

8) tavaramerkkilain 81 §:n 1 momentin mukaiset selvitykset ja mahdolliset sdannét, jos luo-
vutus koskee yhteiso- tai tarkastusmerkkihakemusta tai —rekisterdintia,

9) tavaramerkkilain 29 §:n 3 momentin mukainen todistus, jos se on tarpeen; ja

10) luovutuksensaajan asiamiehen tunnistetiedot, jos luovutuksensaajalla ei ole kotipaikkaa
Euroopan talousalueella tavaramerkkilain 28 §:n 2 momentin mukaisesti.

338
Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 40 §:n 1 momentin mukaisen
pyynnon panttauksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee siséltaa:

1) merkitsemispyynnon esittdjan tunnistetiedot;

2) pantinhaltijan tunnistetiedot;

3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen panttaus kohdistuu;

4) panttauksen voimaantulopéivi; ja
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5) kirjallinen panttaussopimus.

438
Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 43 §:n 1 momentin mukaisen
pyynnon lisenssin merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisiltéé:

1) merkitsemispyynndn esittdjin tunnistetiedot;

2) lisenssinhaltijan tunnistetiedot;

3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi kohdistuu;

4) lisenssin voimassaoloaika; ja

5) kirjallinen lisenssisopimus tai muu vastaava asiakirja, joka osoittaa, ettd lisenssistd on so-
vittu, onko lisenssi yksinomainen vai rajoitettu, koskeeko se koko maata vai jotakin sen osaa
ja tarkoittaako se kaikkia tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita tai
palveluja vai osaa niista.

5§
Rekistercinnin uudistaminen
Tavaramerkkilain 30 §:n 2 momentin mukaisen paperisen uudistamishakemuksen tulee si-
saltda:
1) hakijan tunnistetiedot;

2) tavaramerkin rekisterinumero, johon uudistamishakemus kohdistuu; ja
3) tavara- ja palveluluokat, jotka uudistetaan.

63§
Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan pdivana kuuta 20 .

Tatd asetusta sovelletaan sen voimaantulon jilkeen vireille tulleisiin hakemuksiin ja pyyn-
toihin.
Helsingissd pdivdand kuuta 2018

Elinkeinoministeri Mika Lintila

Hallitussihteeri Nina Santaharju
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