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Hallituksen esitys Eduskunnalle

muuttamisesta

laiksi tavaramerkkilain

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksessd ehdotetaan muutettavaksi tava-
ramerkkilakia. Ehdotuksen mukaan tavara-
merkin hakijalle annettaisiin mahdollisuus
pyytdd hakemuksensa jakamista tai vaihtoeh-
toisesti tavaramerkkid koskevan rekisterdin-
tinsd jakamista. Vastaavasti ehdotetaan, ettd
hakemus voitaisiin hylati osittain tai rekiste-
réinti kumota viitteen johdosta osittain. Joi-
takin tismennyksid ehdotetaan tavaramerkin
erottamiskyvyn ja rekisterdinnin esteiden
osalta. Tavaramerkkilain soveltamisalan
osalta lakiin ehdotetaan lisdystd, jonka mu-
kaan tavaramerkin yksinoikeuden siséltd ei

olisi riippuvainen siitd, onko tavara tuotu
Suomen alueelle jilleenvietidviksi edelleen
kolmanteen maahan. Samoin ehdotetaan tar-
kistettavaksi sddnnoksid, jotka koskevat kan-
sainvilistd rekisterdintid ja yhteison tavara-
merkin rekisterointii.

Lisiksi ehdotetaan, ettid tavaramerkkilaissa
sidddetty ilmoitusvelvollisuus siitd, ettd merk-
ki on rekisteréity, laajennettaisiin koskemaan
myds sihkoisessi muodossa olevia julkaisu-
ja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 péivind maaliskuuta 2000.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1. Yleistid

Kuluvalla vuosikymmenelld tavaramerkki-
jarjestelmi on ollut voimakkaan kansainvali-
sen kehityksen kohteena. Esimerkkeind voi-
daan mainita Maailman kauppajirjeston
(WTO) perustamissopimuksen (SopS 5/95)
liitteend oleva sopimus teollis- ja tekijénoi-
keuksien kauppaan liittyvisti nikokohdista
(TRIPS-sopimus), Maailman henkisen omai-
suuden jérjestdn (WIPO) puitteissa neuvotel-
tu kansainvilinen tavaramerkkilainsiddénnon
harmonisointisopimus  (Trademark Law
Treaty eli TLT) seki yhteison tavaramerkist
annettu asetus (EY) N:o 40/94. Suomen
osalta merkittdvéd on ollut lisiksi Suomen
liittyminen Madridin poytikirjan mukaiseen
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kansainviliseen rekisterijirjestelmain alku-
vuodesta 1996.

Erityisesti Madridin poytikirjan mukaiseen
rekisterijirjestelmaén liittymisen ja yhteison
tavaramerkistd annetun asetuksen johdosta
tavaramerkkilakia on Suomessa muutettu
vastaamaan niissd asetettuja vaatimuksia.
Tavaramerkkilakiin muun muassa liséttiin
kaksi uutta lukua ja useita rekisterdinti-
menettelyd koskevia sdinnoksid tdsmennet-
tiin. Muutokset tulivat voimaan 1 pdivénd
huhtikuuta 1996.

Nykyiseen tavaramerkkilainsaddantoon
perustuva tavaramerkin hakemusmenettely
toimii yleensd hyvin. Kansainvilisessd toi-
mintaympiristossid tapahtuneet muutokset
luonnollisesti asettavat jatkuvasti uusia vaati-
muksia myOs puhtaasti kotimaiselle hake-
musmenettelylle. Samoin kansainvilisen ja
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kotimaisen tavaramerkkirekisteréinnin kes-
kindistd suhdetta on syytd jatkuvasti arvioi-
da, ettei kansallinen menettely joutuisi kan-
sainvilistd menettelyd huonompaan asemaan
lainsdadannollisista syista.

1.2, Hakemus- ja rekisteréintimenettelyn
kehittiiminen

Madridin poytikirjan mukaisen kansainvé-
lisen rekisterijérjestelmén keskeisend tavoit-
teena on mahdollistaa suojan saaminen tava-
ramerkille useassa eri maassa tai eri yh-
teisdjen alueella yhdelld hakemuksella. Kan-
sainvalisesti toimiville yrityksille timd mer-
kitsee kustannusten alentumista ja hakemus-
menettelyn  yksinkertaistumista. Vuoden
1998 loppuun mennessd eli ensimmdisen
kahden vuoden aikana, jona suomalaiset
ovat voineet tehdd hakemuksen kansainvili-
sestd rekisterdinnistd, hakemuksia on jatetty
vajaat 300. Hakemuksia on sittemmin jatetty
kithtyvalld tahdilla. Samaan aikaan ulkomaa-
laiset merkinhaltijat ovat nimenneet Suomen
kohdemaaksi yli 8 300 hakemuksessa.

Kiaytinnoén kokemusten perusteella kan-
sainvilisen rekisterdinnin voimaan saattami-
seen liittyvdd menettelyd on mahdollista ke-
hittda. Tilanteessa, jossa kansainvilisen re-
kisterdinnin haltija e1 anna pyydettyé rekiste-
rointiedellytyksid koskevaa lausumaa, rekis-
teriviranomaisen on voimassa olevan lain
mukaan tehtdvid erillinen pddtds siitd, ettd
rekisterdinti ei koske Suomea. Piditdksen
merkitys passiiviselle rekisterdinnin haltijalle
on kuitenkin vihdinen ja lisdksi pditoksen
tiedoksiantaminen on usein erittdin vaikeaa.
Tadmén vuoksi paitoksen tekemisestd ehdote-
taan luovuttavaksi.

Kansallisen hakemus- ja rekisterdinti-
menettelyn osalta on tarpeen tehdi joitakin
muutoksia, jotka lihentivit kansallista me-
nettelyd kansainviliseen rekisterdintimenette-
lyyn. Keskeisin uudistus liittyy tavaramerk-
kihakemuksen ja -rekisterdinnin osittaiseen
hylkddmiseen. Vastaavaa menettelyd nouda-
tetaan Madridin poytikirjan mukaisessa jér-
jestelmassd. Tillaista mahdollisuutta ei ole
voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan.

1.3. Kansainvilinen tavaramerkkilaki-
sopimus

Suomi on allekirjoittanut WIPOssa neuvo-
tellun kansainvilisen tavaramerkkilainsai-
ddnnén harmonisointisopimuksen (Trade-

mark Law Treaty), jiljempédnid kansainvili-
nen tavaramerkkilakisopimus. Alun perin
sopimuksella tavoiteltiin sopimusvaltioiden
tavaramerkkilainsdddiantdjen melko pitkille
menevidd harmonisointia, mutta neuvottelu-
jen kuluessa tavoitetaso hiljalleen aleni. Ai-
kaansaatu sopimus sisiltddkin ldhinnd tek-
nisluonteisia miardyksid rekisterointimenet-
telyyn liittyen. Sopimus tuli voimaan 1 pii-
vina elokuuta 1996, ja sen on 5 pdiviin
marraskuuta 1998 mennessd ratifioinut 21
maata. Suomi on ollut sopimusneuvotteluissa
alusta lihtien mukana ja sittemmin myoskin
hyviksynyt allekirjoituksellaan sopimuksen.

Suomen lainsdddiant6 tdyttdd péddosin jo
nykyisellddn sopimuksen asettamat vaati-
mukset. Muutos, joka sopimuksen vuoksi
joudutaan tekemiidn, koskee hakemuksen ja
rekisterdinnin jakamista. Sopimus edellyttia,
ettd hakijan pyynnosti tavaramerkkii koske-
va hakemus tai rekisterdinti on voitava jakaa
kahdeksi tai useammaksi hakemukseksi.
Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan
jakaminen ei ole mahdollista.

1.4. Yhteison tavaramerkkijiirjestelma

Yhteison tavaramerkistd annetulla neu-
voston asetuksella on luotu koko EY:n alu-
een kattava tavaramerkkioikeus. Asetus tuli
voimaan 15 pdivdnd maaliskuuta 1994. Kun
asetus on sellaisenaan suoraan sovellettavaa
oikeutta, se edellyttdd kansallisella tasolla
suhteellisen vahdisid lainsdddintotoimenpi-
teitd. Suomessa asetuksen voimaantuloon oli
valmistauduttu jo ennen EU-jasenyyttimme
sdddetyilldi muutoksilla tavaramerkkilakiin
seki lisdksi vuonna 1996 voimaan tulleilla
muutoksilla.

Euroopan unionin jisenvaltioiden kansalli-
set tavaramerkkisdiddokset on harmonisoitu
jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon
lahentimisesti annetulla ensimmadiselld neu-
voston direktiivilld 89/104/ETY, jiljempénd
tavaramerkkidirektiivi. Tavaramerkkidirektii-
vin myoti keskeisimpid muutoksia Suomen
tavaramerkkilakiin oli uwusi sdinnos tavara-
merkkiin kuuluvien oikeuksien sammumises-
ta. Tamén tavaramerkkioikeuksien alueellista
sammumista koskevan sidinnOksen sisilto
tdsmentyi vield vuonna 1998 yhteisdjen tuo-
mioistuimen ennakkoratkaisupyyntdon anta-
massa ratkaisussa (asia 355/96, Silhouette
International Schmied GmbH & Co. KG v.
Hartlaver Handelsgesellschaft mbH). Sen
mukaisesti tavaramerkin haltija ei voi kieltda
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tavaramerkin kayttdmistd niissd tavaroissa,
jotka haltija tai hanen suostumuksellaan joku
muu on laskenut litkkeelle yhteismarkkinoil-
la titd tavaramerkkid kayttden. Lisaksi
alueellisen sammumisen periaate sulkee yh-
teisdjen tuomioistuimen ratkaisun mukaan
pois kansainvilisen sammumisen. Muutoin
Suomen tavaramerkkilaki oli pitkélti yh-
denmukainen tavaramerkkidirektiivissia ase-
tettujen keskeisten vaatimusten kanssa.

Yhteison tavaramerkkejd kisittelevd viras-
to eli sisamarkkinoilla toimiva yhdenmukais-
tamisvirasto (OHIM), jiljempind yhteis6n
tavaramerkkivirasto, aloitti toimintansa huh-
tikuussa 1996. Kahden ensimmadisen toimin-
tavuoden aikana eli vuosina 1996 ja 1997
yhteisén tavaramerkkivirastolle jétettiin yh-
teensd 70 248  tavaramerkkihakemusta.
Kéynnistysvaiheeseen liittyvdn hakemustul-
van laannuttua vuoden 1998 aikana virastol-
le jdtettiin yhteensd 31 572 uutta hakemusta.
Yhteison tavaramerkkijirjestelmd on siten
osoittautunut suosituksi ja se on kidynnisty-
nyt tdydelld teholla heti alusta ldhtien. Suo-
malaiset ovat jittdneet yhteisén tavaramerk-
kivirastolle 640 hakemusta vuosien 1996 ja
1997 aikana ja 330 hakemusta vuoden 1998
aikana.

Nykyisen tavaramerkkilain sdinnokset ei-
vit kaikilta yksityiskohdiltaan vastaa yh-
teisbn tavaramerkisti annetun asetuksen
sdannoksid. Joitakin eroja 10ytyy tavaramer-
kin erottamiskyvyn mairitelman osalta ja
rekisterdinnin esteiden osalta, minkid vuoksi
nditd koskevia sddnnoksid ehdotetaan tarken-
nettaviksi. Vastaavat erot ovat tavaramerkki-
lain ja tavaramerkkidirektiivin vililld.

1.5. EY:n tuotevairennosasetus

Vidrennettyjen ja laittomasti valmistettujen
tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuk-
sen, viennin, jilleenviennin tai suspen-
siomenettelyyn asettamisen kieltdvistd toi-
menpiteisti annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 3295/94, jiljempind tuotevddrennodsase-
tus, annettiin 22 pdivind joulukuuta 1994 ja
se tuli voimaan jidsenvaltioissa 1 pdivini
heindkuuta 1995. Tuoteviddrenndsasetuksen
tarkoituksena on estdd tuotevdirenndsten ja
laittomasti valmistettujen tavaroiden mark-
kinoille pddsy ja muu levitys sekd antaa tul-
liviranomaisille tietyissd tapauksissa toimi-
valta my0s oma-aloitteisest: puuttua téillais-
ten tavaroiden kulkuun. Siihen sisdltyy myos
madrayksid, jotka koskevat tuotevairennok-

siksi todettujen tavaroiden hévittimistd. Ase-
tusta sovelletaan ainoastaan kolmansien mai-
den kanssa kéytdvidn kauppaan.

Euroopan yhteisdjen komission antamien
tietojen mukaan tuotevdirenndsasetusta on
1 paivén heindkuuta 1995 ja 30 paivin kesa-
kuuta 1997 viliseni aikana sovellettu 4 133
raportoituun pysiytystoimenpiteeseen, joista
63 tehtiin Suomessa. Vuoden 1998 aikana
Suomen tulliviranomaiset ovat lokakuun al-
kuun mennessi pysdyttineet noin 130 tava-
raerdd, joiden on epiilty sisiltivén tuotevii-
rennoksid tai laittomasti valmistettuja tava-
roita.

Euroopan yhteiséjen komissio on 28 péi-
vind tammikuuta 1998 antanut ehdotuksen
tuotevidrenndsasetuksen muuttamisesta
(KOM(1998) 25 lopull.). Ehdotuksen mu-
kaan tuotevidrenndsasetuksen soveltamisalaa
laajennettaisiin koskemaan myos patentilla
suojattuja tuotteita. Lisdksi ehdotetaan, ettd
yhteison tavaramerkin haltijat voisivat pyy-
tdd tuotevddrenndsasetuksen mukaisia toi-
menpiteitd koko yhteison alueella yhdelld
hakemuksella. Muutosehdotuksen kasittely
on vield kesken.

Suomessa tavaramerkkioikeudellisen suo-
jan ala miiritellddn tavaramerkkilain 4 §:ssd.
Oikeuskiytinnossd tdmdn pykéldn ja tuote-
védrennosasetuksen vilinen suhde on aihe-
uttanut keskustelua. Tavaramerkkilain 4 §n
sanamuotoon ja lainvalmisteluaineistoon ve-
doten on esitetty ristiriitaisia tulkintoja siiti,
soveltuuko pykild lainkaan tavaroiden jil-
leenvientiin. Tulkinta on pddosin muodos-
tunut  sellaiseksi  kuin  tuotevidiren-
nosasetuksen voimaantulon johdosta tehtyjen
lainmuutosten hallituksen esityksesséd on esi-
tetty, eli pykild soveltuisi jilleenvientiin.
Koska asia kuitenkin jatkuvasti herattid kes-
kustelua, pykélin sanamuoto on syytid muut-
taa vastaamaan tuoteviirennisasetuksessa
nimenomaisesti ilmaistua soveltamisalaa.

2. Esityksen taloudelliset ja
organisatoriset vaikutukset

Ehdotetut muutokset ovat 1dhinnd teknisid
tai nykyistd tavaramerkkilakia selkeyttdvii.
Taman vuoksi esitykselld ei ole merkittdvid
taloudellisia vaikutuksia. Hakemus- ja rekis-
terintimenettelyd koskevat uudistukset, eri-
tyisesti hakemuksen ja rekisteréinnin osittai-
nen hylkdysmahdollisuus, lisddvit jossain
madirin rekisteriviranomaisen tyomaarad. Ta-
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mi lisdys on tarkoitus hoitaa rekisterivi-
ranomaisen nykyisilld henkilostoresursseilla.
Vidrennettyjen ja laittomasti valmistettujen
tavaroiden jilleenvientid koskeva uudistus ei
myOskaidn sisdlld merkittivid taloudellisia
vaikutuksia. Tulliviranomaiset puuttuvat jil-
leenvientiin jo nykyiselladn yhteisoén tuote-
vidrenndsasetuksen perusteella, eiki ehdotet-
tu uudistus sen vuoksi vaikuta tulliviran-
omaisen tyohon. Uudistus helpottanee jonkin
verran tillaisia tavaroita koskevien oikeu-
denkiyntien valmistelua, joten uudistuksesta
hyotyvit 1dhinni tavaramerkin haltijat.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu kauppa- ja teollisuusminis-
terién 6 piivind maaliskuuta 1998 asettaman
tunnusmerkkilainsdddéntotyéryhmién valmis-
teluun. Tyoryhmin tehtivdnd oli selvittdd
tunnusmerkkilainsdidinnén  ajankohtaisia
muutostarpeita ja valmistella sithen liittyva

ehdotus viliraportin muodossa tai hallituksen
esityksen muodossa.

Esityksesti on pyydetty lausunto oikeus-
ministeriolti, opetusministeri6ltd ja valtiova-
rainministerioltd, patentti- ja rekisterihalli-
tukselta, tullihallitukselta, Helsingin kihla-
kunnan syyttijinvirastolta,Teollisuuden ja
Tyonantajain Keskusliitolta, Keskuskauppa-
kamarilta, Kaupan Keskusliitolta, Suomen
Yrittdjiltdi, Suomen Asianajajaliitolta, Suo-
men Patenttiasiamiesyhdistykseltd, Suomen
Teollisoikeudelliselta  Yhdistykseltd sekd
Suomen Anti-piratismiyhdistykseltd. ILau-
sunnoissa esitystd on yleisesti pidetty tar-
peellisena ja oikeansuuntaisena. Niissi on
erityisesti kiinnitetty huomiota Suomen alu-
een kautta kuljetettavia tavaroita koskevaan
sdfdnnokseen ja todettu ehdotetun lisdyksen
olevan nykyisti tilannetta selkeyttivd. Lau-
suntoihin on myos sisiltynyt joitakin esityk-
sen perusteluja koskevia tarkennusehdotuk-
sia, jotka on otettu huomioon lopullista esi-
tystd valmisteltaessa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Voimassa olevan lain mukaan yksin-
oikeus tavaramerkkiin saadaan tavaramerkki-
lain mukaisella rekisterdinnilld. Suomen liit-
tyminen Madridin poytikirjaan ja Euroopan
unioniin ovat sittemmin johtaneet siihen, etti
yksinoikeuden Suomessa kaytettivddn merk-
kiin voi saada myos kansainviliselld rekiste-
roinnilld tai hakemalla yhteison tavaramerk-
kid. Lain sanamuotoa ehdotetaan sen vuoksi
korjattavaksi vastaamaan vallitsevaa tilannet-
ta.

4 §. Pykidlin 1 momentin viimeisen virk-
keen mukaan tavaramerkin tuottaman yksin-
oikeuden sisdlto ei ole riippuvainen siitd,
lasketaanko tavara liikkeeseen tissd maassa
vai ulkomailla vai tuodaanko tavara ulko-
mailta. Oikeuskiytinnéssd pykéildn tulkinta
on aiheuttanut vaikeuksia. Yhteison tuote-
vidrenndsasetus velvoittaa unionin jisenval-
tioita sditimadn riittdvistd seuraamuksista,
jotta asetukseen sisdltyvdd kieltoa muun
muassa tuotevddrenndsten jilleenviennistd
noudatettaisiin, Tuotevddrennosasetusta on

selostettu edelld yleisperusteluissa. Erityisesti
sddnnoksen soveltaminen Suomen alueen
kautta kuljetettaviin tavaroihin on ollut epi-
yhteniistd, mikd on haitannut esimerkiksi
ulkomailta tuotujen tuoteviirennosten tutki-
mista ja tuotevdirennoksid koskevien juttu-
jen oikeuskisittelyd. Jotta pykaldn tulkinta
muodostuisi ~ yhtendisemmaiksi, pykilin
1 momentin viimeiseen virkkeeseen lisittii-
siin nimenomainen maininta tavaroista, jotka
tuodaan ulkomailta Suomen alueelle elinkei-
notoiminnassa kiytettaviksi, sdilytettiviksi,
varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maa-
han kuljetettavaksi. Tavarat voisivat siten
olla vapaa-alueella, vapaavarastossa, jilleen-
viennin kohteena, ulkoiseen passitukseen
asetettuja, tullivarastossa, sisdisen jalostuk-
sen menettelyssi, tullivalvonnassa tapahtu-
van valmistuksen mukaisessa menettelyssa
tai viliaikaisesti maahan tuotuja taikka muu-
toin tullivalvonnassa (valiaikaisessa varas-
tossa). Pykildn katsotaan sisiltivin kaikki
ne tullitilanteet, joissa viidrennetyt tavarat
voidaan tuoteviidrennosasetuksen nojalla py-
sdyttid.
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11 §. Voimassa olevan lain mukaan sana-
kirjoihin tai vastaavan tyyppisiin painotuot-
teisiin toisinnetun tavaramerkin yhteydessi
on oikeuden haltijan pyynnosta ilmoitettava,
ettd merkki on rekisterdity. Tdma ilmoitus-
velvollisuus  laajennettaisiin =~ koskemaan
myds julkisen, sihkoiseen muotoon laaditun,
samankaltaisen julkaisun tekijad. Tdman li-
siksi velvollisuus koskisi, kuten voimassa
olevan lain mukaan, myos julkaisun kustan-
tajaa ja julkaisijaa. Verkkojulkaisun osalta
julkaisijana ei pidettiisi palveluoperaattoria
tai muuta pelkkid teknisluonteisen toteutta-
mismahdollisuuden tarjoajaa.

Sadnnoksessd tarkoitettuna julkaisuna pi-
dettiisiin esimerkiksi internetissi olevia ko-
tisivuja, jotka ovat kaikkien tietoverkkoon
kytkettyjen tietokoneiden kautta luettavissa.
Saannoksessi tarkoitettu tietoverkko voi olla
koko maailman kattava tai paikallinen, kun-
han verkkoon laadittua dokumenttia voidaan
pitdd julkisena. Verkossa olevan julkaisunkin
osalta vaadittaisiin samankaltaisuutta kisikir-
jaan tai sanakirjaan. Siten suurin osa luon-
nollisten henkiloiden laatimista itsedén, per-
hettddn tai harrastuksiaan esittelevisti kotisi-
vuista jdisi sddnnoksen soveltamisalan ulko-
puolelle.

13 §. Pykildssd sdddetddin tavaramerkin
erottamiskyvysti. Pykildssd luetellut yleiset
vaatimukset eivit ole riittivin tdsmallisesti
toteuttancet yhteison tavaramerkkidirektiivin
tarkoitusta, erityisesti direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan viittausta tavaran
muotoon. Selvyyden vuoksi pykilddn liséit-
tdisiin uusi virke, jossa todetaan tavaran
luonteenomaiselta, tekniseltd tai arvoa korot-
tavalta muodolta puuttuvan riittéivi erotta-
miskyky. Arvoa korottavan muodon osalta
on tarkasteltava sitd, palveleeko tillainen
muoto péddosin jotakin muuta tarkoitusta
kuin olla tavaran tunnusmerkki. Jos tavaran
ulkoasu on sellainen, ettd muodon arvo pe-
rustuu esimerkiksi yksinomaan materiaalin
kalleuteen, muodon kyky toimia erottamis-
kykyisend merkkinid on saattanut vihentyi.
Tavaran arvoa korottavan muodon erottamis-
kyvyn arvioinnin ldhtdkohtana on pidettivi
kuluttajan tai tavaran loppukiyttidjin niko-
kulmaa. Pykildssd saidettivit rajoitukset
soveltuvat myos pakkauksen muotoon.

14 §. Pykildssa sdddetddn relatiivisista
(suostumuksenvaraisista) rekisterdintiesteis-
td. Pykdlin 1 momentin 5 kohtaan lisittii-
siin maininta aiemmin rekisterdidystd mallis-
ta. Tdma on johdonmukaista, koska tavaran

muoto voidaan rekister6ida seka tavaramerk-
kind ettd mallina. Oikeuden haltijan niko-
kulmasta olisi kohtuutonta, jos hinen voi-
massa olevaa rekisterdityd malliansa voitai-
siin kayttad toisen henkilon tavaramerkkind.
Yhteison tavaramerkkidirektiivi sallii sen,
ettd aiemmin rekisterdity malli estdd tavara-
merkkirekisteréinnin.

Pykilin 1 momentin 8 kohdassa sdddetdin
kansainvilisen rekisteréinnin aiheuttamasta
esteestd ja viitataan 56 ¢ §n 1| momenttiin
esteen ajallisen ulottuvuuden madarittimisek-
si. Tdmédn kohdan ja erityisesti viittauksen
tulkinta on jadnyt epaselviksi, joten titd
kohtaa ehdotetaan muutettavaksi. Tulkinnan-
varaisuus korjattaisiin poistamalla mainittu
viittaus ja sdatamaillid tdssd kohdassa suoraan
kansainvilisen rekisterdinnin muodostamasta
rekisterdintiesteestd. Tdssd kohdassa tarkoi-
tettu tilanne on kisilld silloin, kun Suomi on
nimetty aikaisemmassa kansainvalistd rekis-
terointia koskevassa hakemuksessa tai aikai-
sempi kansainvilinen rekisterdinti on laajen-
nettu koskemaan Suomea. Rekisterdinti es-
tyy myos silloin, kun Suomea koskevalla
kansainviliselld rekisterdinnilld on aikaisem-
pi etuoikeus kuin kansallisella tavaramerkki-
hakemuksella tai rekisterdinnillid. Kansainva-
linen rekisterdinti on esteend myds silloin,
kun se on korvannut aikaisemman kansalli-
sen rekisteroinnin. Tilld on merkitystd eri-
tyisesti siind tapauksessa, ettd kyseinen kan-
sallinen rekisterdinti on sittemmin lakannut
(56 g §).

Pykilin 1 momentin 9 kohtaan olisi sel-
vyyden vuoksi lisdttdvd maininta yhteison
tavaramerkeistd, joilla on aiemmuus Suo-
mesta yhteisén tavaramerkkiasetuksen 34 ja
35 artiklan nojalla. Aiemmuus estdd sekoi-
tettavan merkin rekisterdinnin samalla taval-
la kuin jos oikeuden haltijalla olisi voimassa
oleva kansallinen rekisterdinti.

Viimeisin oikeuskehitys otettaisiin huo-
mioon lisddmilld pykélin 1 momenttiin uusi
10 kohta, jossa mainitaan rekisteroidyt kas-
vilajikkeen lajikenimet. Aikaisempi rekiste-
rointi kasvilajikerekisterissi estdd sekoitetta-
vissa olevan merkin rekisterdimisen tavara-
merkkini.

Samankaltainen este rekisteréinnille on
olemassa myos silloin, kun rekisterdinnin
kohteena oleva merkki koostuu suojatusta
maantieteellisestd merkinndstd tai alkupe-
ranimityksestd. Rekisterointikiellosta sdidde-
tddn maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintdjen ja alkupe-
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ranimitysten suojasta annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2081/92, johon vii-
tattaisiin pykalan 11 kohdassa.

17 a §. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan li-
sattavaksi pykild, jossa sdddetddn tavara-
merkkihakemuksen ja rekisterdinnin jakami-
sesta. Mahdollisuus jakamiseen perustuu,
kuten edelld yleisperusteluissa on todettu,
kansainviliseen tavaramerkkilakisopimuk-
seen, jonka Suomi on allekirjoittanut. Pyka-
ldn 1 momentin perusteella hakija voi pyy-
tdd, ettd hinen hakemuksestaan erotetaan
jakamalla yksi tai useampi uusi hakemus.
Talloin hakija tekee uuden hakemuksen, jo-
hon erotetaan osa alkuperdisessd hakemuk-
sessa olleista tavaroista. Jakamalla erotetun
hakemuksen tavaroilla sdilyisi sama etuoi-
keus kuin niilld oli alkuperdisessd hakemuk-
sessa ja hakemus katsottaistin tehdyksi alku-
perdisen hakemuksen hakemispaivina. Jaka-
malla erotettuun hakemukseen otetut tavarat
olisi samalla supistettava pois alkuperdisesté
hakemuksesta. Supistamisen jilkeen alkupe-
rdistdi hakemusta kutsuttaisiin kantahake-
mukseksi ja jakamalla erotettua hakemusta
erotetuksi hakemukseksi.

Pykildn 2 momentin perusteella sama kos-
kisi myds rekisterdintid. Rekisterdinnin jaka-
minen olisi mahdollista milloin tahansa.

19 §. Pykdlissé sidadetdéin lausuman anta-
misesta ja hakemuksen hylkdimisestd.
Madridin poytéikirjan mukaan on mahdollis-
ta, ettd lausuman antamisen jilkeen kansain-
vilinen rekisterdinti ei tule Suomessa lain-
kaan voimaan tai se tulee voimaan ainoas-
taan osittain. Vastaava sdfintely osittaisesta
hylkddmisestd olisi tarkoituksenmukaista
ulottaa koskemaan myos kansallisia hake-
muksia. Tdma mahdollisuus lisdttdisiin pyka-
lan 2 momenttiin. Hakemus, joka hylatidn
osittain, jad muilta osin voimaan, esimerkik-
si tiettyjen tavaroiden tai tavaraluokkien
osalta.

21 §. Kun hakemus voitaisiin lakiehdotuk-
sen 19 §n 2 momentin mukaisesti hylétd
jatkossa my0s osittain, lakiin lisattiisiin joh-
donmukaisesti mahdollisuus rekisterdinnin
osittaiseen kumoamiseen vditteen johdosta.
Tavaramerkin haltijan kannalta on kohtuul-
lista, ettd viite johtaa rekisterdinnin kumoa-
miseen ainoastaan siltd osin kuin vditettd
voidaan pitdd aiheellisena. Rekisterdinti jad
siten muilta osiltaan voimaan. Samankaltai-
nen mahdollisuus on myos Madridin poyta-
kirjassa.

52 §. Pykaild koskee tilannetta, jossa rekis-

terdinti on virheellinen, koska paitoksen
perusteena olleet tiedot eivit ole vastanneet
todellista tilannetta. Nykyinen 2 momentti
siirrettdisiin 3 momentiksi, ja pykildédn lisit-
taisiin uusi 2 momentti. Siind otettaisiin
huomioon yhteisén tavaramerkin tai sellai-
seen perustuvan muunnetun hakemuksen
aiheuttama rekisterointieste vastaavalla taval-
la kuin 1 momentin mukaan otetaan huomi-
oon kansainvilinen rekisterdinti. Jos kansal-
linen hakemus on ehditty rekisteroida ennen
kuin yhteison tavaramerkkivirastolta on saa-
tu tieto aikaisemmasta yhteison tavaramer-
kistd tai 57 a §:n mukaisesta muuntamisesta,
rekisteriviranomaisen olisi voitava korjata
virheellisiin tietoihin perustuva péitoksensa.

56 b §. Voimassa olevan pykildn 2 mo-
mentti ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi mo-
mentiksi. Nykyisen momentin alkuosa muo-
dostaisi uuden 2 momentin Lisdksi 2 mo-
mentissa siddettdisiin siitd mahdollisuudesta,
ettd lausuman antamisen jilkeen kansainvili-
sen rekisterdinnin voitaisiin katsoa olevan
voimassa mydos osittain.

Uusi 3 momentti koskisi tilannetta, jossa
rekisterdinnin haltija ei lainkaan anna lausu-
maa. Tilldin rekisterdinti ei tule voimaan
Suomessa tai se tulee voimaan ainoastaan
tiettyjen tavaroiden osalta. Koska pditoksen
tiedoksianto ulkomaille on hankalaa ja koska
poytikirja ei edellytd paditosta, erillisen paé-
toksen tekemisestd luovuttaisiin niissé tilan-
teissa, joissa haltija ei anna méirdajassa lau-
sumaa. Viraston antamasta ilmoituksesta
kansainvilisen rekisterdinnin haltija nikee,
tuleeko kansainvilinen rekisterdinti voimaan
Suomessa ja missi laajuudessa.

56 k §. Nykyisessd pykdlédssd olevat pyka-
laviittaukset poistettaisiin tarpeettomina. Sen
sijaan kiyttoluvan kuuluttamista koskevaa
sddnnostd tarkennettaisiin, koska kansainvi-
lisen rekisterdinnin kdyttolupaa Suomessa ei
voida merkita rekisteriin kuten tapahtuu kan-
sallisia rekisterointeji koskevien kayttolupi-
en osalta (34 §). Ehdotuksen mukaan tillai-
sesta rekisteriviranomaiselle ilmoitetusta
kdyttoluvasta kuitenkin kuulutettaisiin. Toi-
sin kuin kansallisten kiyttolupien osalta
kuuluttamisella ei tidssi tapauksessa olisi
oikeutta luovaa vaikutusta. Koska kiyttdlu-
paa ei voida merkiti rekisteriin, kuuluttamis-
ta on kuitenkin pidettivd tarpeellisena jo
pelkiastdan tavaramerkkijirjestelmén julki-
suuden vuoksi.

56 1 §. Pykilin 1 momentissa sidddetddn
muutoksenhausta rekisteriviranomaisen teke-
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miin kansainvilista rekisterdintid koskevaan
lopulliseen piidtokseen. Maailman henkisen
omaisuuden jirjeston kansainvilisen toimis-
ton vakiintuneen kdytinnon mukaan lopulli-
sella paitokselld tarkoitetaan viimeisimmén
valitusviranomaisen tekemid pditostd, eiki
rekisteriviranomaisen padtostd. Selvyyden
vuoksi pykdlin 1 momentista ehdotetaan
poistettavaksi sana lopullinen, jottei se har-
haanjohtavasti viittaisi valitusviranomaisen
pddtokseen. Pykilin 1 momentissa tarkoite-
taan nimenomaan rekisteriviranomaisen teke-
maid paatosta.

57 a §. Pykilédssd sdddetdidin yhteison tava-
ramerkin tai hakemuksen muuntamisesta
kansalliseksi hakemukseksi. Pykildn nykyi-
sesti sanamuodosta saa sen kuvan, ettd
muuntohakemus tehtdisiin kansalliselle re-
kisteriviranomaiselle. Muuntamista koskeva
pyyntd on kuitenkin yhteisén tavaramerk-
kiasetuksen mukaan tehtivi yhteison tava-
ramerkkivirastolle. Tdmai tulkinnanvaraisuus
poistettaisiin ja pykdldn sanamuotoa paran-
nettaisiin muutenkin. Muuntamispyynnon

edellytykset jitettdisiin kokonaan pois, koska
niistd sidddetddn yhteison tavaramerkkiase-
tuksen 108—110 artiklassa ja sen tdytdn-
toonpanoasetuksen 44—47 saintokohdassa.
Sen sijaan pykilin 1 momentissa médritel-
tdisiin tismillisemmin ne edellytykset, joi-
den tdyttyessi muuntamispyyntd voidaan
katsoa kansalliseksi hakemukseksi Suomes-
sa.

Pykildn 2 momentissa sdddettdisiin muun-
tamalla saadun kansallisen hakemuksen
aiemmuudesta ja etuoikeudesta. Aiemmuus
tulee kyseeseen vain siind tapauksessa, ettd
hakijalla on ollut aikaisemmin sama merkki
rekisterditynd nimenomaan Suomessa.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 pii-
vind maaliskuuta 2000.

Edelli esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyviksyttiviksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan piitoksen mukaisesti

muutetaan 10 pdivind tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 1 mo-
mentti, 4 §:n | momentti, 11 §&n 1 momentti, 13 §, 14 §n 1 momentin 5, 8 ja 9 kohta,
19 §:n 2 momentti, 21 §n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 1 §&n 1 momentti
sekd 57 a §,

sellaisina kuin niistd ovat 1 §n 1 momentti laissa 39/1993, 13 § osaksi viimeksi mainitus-
sa laissa, 14 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 996/1983 sekid 14 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta,
21 §&n 1 momentti, 56 b §n 2 momentti, 56 k §, 56 1 §n 1 momentti ja 57 a § laissa
1715/1995, seki

lisdtdidn 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 552/1970 seki mainituissa
lacissa 996/1983 ja 1715/1995, uusi 10 ja 11 kohta, lakiin wusi 17 a §, 52 §:4én, sellaisena
kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy
3 momentiksi, ja 56 b §:4din, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 mo-

mentti.

1§

Rekisteroinnilld saadaan yksinoikeus tava-
ramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myy-
taviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoi-
minnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden
erottamiseksi toisten tavaroista.

4§

Tamin lain 1—3 §:n mukainen oikeus ta-
varan tunnusmerkkiin sisiltia sen, etti elin-
keinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kayt-
tda sithen sekoitettavissa olevaa merkkii
tavarassa tai sen paillyksessd, mainonnassa
tai litkkeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen
luettuna myos suullinen kéyttiminen. Mitd
tissd on sanottu, on voimassa riippumatta
siitd, lasketaanko tavara tai aiotaanko se las-
kea liikkeeseen tissi maassa vai ulkomailla
vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeino-
toiminnassa kdytettivaksi, sdilytettiviksi,
varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maa-
han kuljetettavaksi.

118§
Sanakirjan, kisikirjan taikka muaun sel]ai-
sen painetun tai tietoverkossa olevan jul-

kaisun tekijd, julkaisija ja kustantaja ovat
velvolliset rekisterdidyn tavaramerkin halti-
jan pyynnostd huolehtimaan siitd, ettei jul-
kaisuun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoit-
tamatta, ettd tavaramerkki on rekisterdity.

13 §

Rekisterditivin tavaramerkin tulee olla
omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden
tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta,
kayttotarkoitusta, hintaa taikka valmistus-
paikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai aino-
astaan vihdisin muunteluin tai lisdyksin il-
maisevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsot-
tava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyisek-
si ei ole katsottava myoskddn merkkid, joka
muodostuu  yksinomaan tavaran luon-
teenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttami-
seksi vialttimittomastd tai tavaran arvoa
olennaisesti korottavasta muodosta. Arvos-
teltaessa merkin erottamiskykya on kiinnitet-
tivid huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja
erityisesti siithen, kuinka kavan ja miten laa-
jalti merkkid on kaytetty.

14 §
Tavaramerkkid ei saa rekisterdida:
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5) jos se muodostuu jostakin tai sisiltid
jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan kisi-
tyksen, etti kysymys on toisen suojatun kir-
jallisen tai taiteellisen teoksen nimesti, mil-
loin timé on erikoislaatuinen, tai joka louk-
kaa toisen tekijanoikeutta sellaiseen teokseen
tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun
malliin;

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi-
massa olevaan kansainvilisen rekisterdinnin
suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tdmin re-
kisterdinnin perusteella on aikaisempi oikeus
Suomessa;

9) jos se on sekoitettavissa 57 §:ssi tarkoi-
tettuun yhteison tavaramerkkiin, joka on re-
kisterdity aikaisemman hakemuksen perus-
teella, tai jolla on 57 §:ssé mainitun neuvos-
ton asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen
aiemmuus Suomesta;

10) jos se on sekoitettavissa rekisterdityyn
kasvilajikkeen lajikenimeen; taikka

11) jos rekisterdinnille on maataloustuot-
teiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten
merkintdjen ja alkuperdnimitysten suojasta
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
2081/92 tarkoitettu este.

17a§

Jos hakemus koskee useita tavaroita, osa
niistd voidaan hakijan pyynnosti erottaa yh-
deksi tai useammaksi hakemukseksi siten,
kuin asetuksella tarkemmin sdiddetdan. Nii-
den hakemusten hakemispdivdnd pidetddn
alkuperdisen hakemuksen hakemispdivii.
Jos joillakin alkuperdisen hakemuksen tava-
roilla on hakemispiivdd aikaisempi etuoi-
keus, etuoikeus seuraa jaossa nditd tavaroita.

Mitd 1 momentissa on sanottu hake-
muksesta, koskee soveltuvin osin myos re-
kisterointi.

Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei
hakemus ole hyviksyttivissd lausuman anta-
misen jidlkeenk#didn, hakemus on hylittivd
siltd osin kuin on olemassa este sen hyvik-
symiselle, jollei ole aihetta uuden méairdajan
antamiseen.

21 §
Viitteen jéilkeen rekisteriviranomainen ku-
moaa rekisterdinnin siltd osin kuin on ole-
massa este rekisterdinnille. Kun piitds re-

292241M

kisteroinnin kumoamisesta on saanut lainvoi-
man, paitoksestd on kuulutettava.

Mitd 1 momentissa on sanottu, on sovel-
lettava vastaavasti, jos rekisteriviranomainen
saa 57 §:ssd mainitulta yhteison tavara-
merkkivirastolta ilmoituksen hakemuksesta
yhteisén tavaramerkiksi tai 57 a §:ssd tarkoi-
tetusta hakemuksesta tavaramerkin rekiste-
roimiseksi Suomessa.

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltijan
rekisteriviranomaisen 1 momentissa tarkotte-
tun ilmoituksen johdosta antamassa lausu-
massa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella tavaramerkin voitaisiin kat-
soa tdyttdvin timin lain mukaiset rekiste-
rointiedellytykset, rekisteriviranomainen te-
kee pditoksen, jonka mukaan kansainvilinen
rekisterdinti ei ole voimassa Suomessa tai se
on voimassa ainoastaan osittain.

Jos kansainvilisen rekisteréinnin haltija ei
ole méirdajassa antanut lausumaansa rekis-
teriviranomaisen 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen johdosta, kansainvilinen rekiste-
réinti ei tule voimaan Suomessa. Jos sanottu
ilmoitus koski vain joitakin kansainvilisen
rekisterdinnin tavaroita, kansainvilinen re-
kister6inti tulee voimaan Suomessa niille
tavaroille, joita ilmoitus ei koskenut.

56 k §

Kansainvilisen rekisteréinnin uudistami-
sesta, siirrosta ja poistamisesta sekd siihen
kohdistuvasta rekisteriviranomaiselle ilmoi-
tetusta kdyttoluvasta on kuulutettava.

561§

Muutosta rekisteriviranomaisen padtékseen
voi hakea kansainvilisen rekister6innin haki-
ja ja kansainvilisen rekisteréinnin haltija,
joka on vaatinut tillaista rekisterdintid Suo-
messa, jos piditds on hinelle vastainen tai
asia on jitetty sillensi.

57 a§
Pyynto, joka koskee yhteisén tavaramerkin
tai hakemuksen muuntamista kansallista ta-
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varamerkkid koskevaksi hakemukseksi ja
jonka yhteisén tavaramerkkivirasto on toi-
mittanut virastolle, kisitellddn kansallisena
hakemuksena silld edellytyksell4, ettd hakija:

1) suorittaa sdddetyt maksut;

2) antaa vieraskielisestdi muuntamispyyn-
nostd ja siihen kuuluvasta liitteestd rekisteri-
viranomaiselle suomennoksen tai ruotsinnok-
sen;

3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoit-
taa Suomessa; ja

4) toimittaa tavaramerkin kuvauksen.

Muuntamalla tehdylld hakemuksella katso-
taan olevan sama hakemispdivd, etuoikeus

Helsingissd 29 pdivini lokakuuta 1999

tai aiemmuus Suomesta kuin yhteison tava-
ramerkilla tai hakemuksella.

Tamai laki tulee voimaan péivind kuuta
2000.

Tatd lakia sovelletaan myds jo ennen té-
mién lain voimaantuloa rekisteroityihin tava-
ramerkkeihin lukuun ottamatta 21 §:n 1 mo-
menttia.

Tdmén lain voimaan tullessa vireilld ole-
viin tavaramerkkien rekisterdintihakemuksiin
sovelletaan timin lain sdinnoksid lukuun
ottamatta 13 §:44, 14 §:n 1 momentin 5 koh-
taa ja 19 §:n 2 momenttia.

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja
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Liite

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan piitoksen mukaisesti

muutetaan 10 péivind tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 1 §n 1 mo-
mentti, 4 §:n 1 momentti, 11 §n 1 momentti, 13 §, 14 §n 1 momentin 5, 8 ja 9 kohta,
19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 1 §:n 1 momentti
sekd 57 a §,

sellaisina kuin niistd ovat 1 §:n 1 momentti laissa 39/1993, 13 § osaksi viimeksi mainitus-
sa laissa, 14 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 996/1983 sekid 14 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta,
21 §n 1 momentti, 56 b §n 2 momentti, 56 k §, 56 1 §n 1 momentti ja 57 a § laissa
1715/1995, sekd

lisditdiéin 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 552/1970 sekd mainituissa
laeissa 996/1983 ja 1715/1995, uusi 10 ja 11 kohta, lakiin uusi 17 a §, 52 §:ddn, sellaisena
kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy
3 momentiksi, ja 56 b §:4in, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 mo-

mentti.

Voimassa oleva laki

1§

Tdmdin lain mukaisella rekisteroinnillé saa-
daan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi
tunnusmerkiksi myytiviksi tarjottavien tai
muutoin elinkeinotoiminnassa litkkeeseen
laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten
tavaroista.

4§

Tidmén lain 1—3 §:n mukainen oikeus ta-
varan tunnusmerkkiin sisiltdd sen, ettd elin-
keinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kéyt-
tdd siihen sekoitettavissa olevaa merkkid
tavarassa tai sen paillyksessd, mainonnassa
tai litkeasiakirjassa tai muulla tavalla, sithen
luettuna myos suullinen kiyttdiminen. Mité
tissd on sanottu, on voimassa riippumatta
siitd, lasketaanko tavara tai aiotaanko se las-
kea liikkeeseen tdssd maassa vai ulkomailla
vai tuodaanko se maahan elinkeinotoimin-
nassa kaytettaviksi.

Ehdotus

1§

Rekisterdinnilld saadaan yksinoikeus tava-
ramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myy-
taviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoi-
minnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden
erottamiseksi toisten tavaroista.

4§

Tédmén lain 1—3 §:n mukainen oikeus ta-
varan tunnusmerkkiin sisiltid sen, ettd elin-
keinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena kayt-
tid siithen sekoitettavissa olevaa merkkid
tavarassa tai sen piillyksessd, mainonnassa
tai liikkeasiakirjassa tai muulla tavalla, siithen
luettuna my6s suullinen kiyttiminen. Mité
tdssd on sanottu, on voimassa riippumatta
siitd, lasketaanko tavara tai aiotaanko se las-
kea litkkeeseen tissi maassa vai ulkomailla
vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeino-
toiminnassa kaytettivaksi, sdailytertdviksi,
varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maa-
han kuljetettavaksi.
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Voimassa oleva laki

11 §

Sanakirjan, késikirjan tai muun sellaisen
painotuotteen tekiji, julkaisija ja kustantaja
ovat velvolliset rekisterdidyn tavaramerkin
haltijan pyynnosti huolehtimaan siitd, ettei
painotuotteeseen oteta tavaramerkin toisintoa
tlmoittamatta, ettd merkki on rekisterdity.

13 §

Rekisterditividn tavaramerkin tulee olla
omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden
tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta,
kiyttotarkoitusta, hintaa taikka valmistus-
paikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai aino-
astaan vihdisin muunteluin tai lisdyksin il-
maisevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsot-
tava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa
merkin erottamiskykyd on kiinnitettdvi huo-
miota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti
sithen, kuinka kauan ja miten laajalti merk-
kid on kiytetty.

14 §

Tavaramerkkii ei saa rekisteroidi:

5) jos se muodostuu jostakin tai siséltad
jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan kisi-
tyksen, ettd kysymys on toisen suojatun kir-
jallisen tai taitecllisen teoksen nimestd, mil-
loin tdmai on erikoislaatuinen, tai joka louk-
kaa toisen tekijinoikeutta sellaiseen teokseen
tai toisen oikeutta valokuvaan;

8) jos se on sckoitettavissa Suomessa voi-
massa olevaan kansainvilisen rekisterdinnin
suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva
kansainvilisen toimiston antama 56 c¢ §:n
1 momentissa tarkoitettu pdivd on aikaisem-
pi kuin piivi, jolloin rekisterdintid haetaan;
taikka

9) jos se on sekoitettavissa sellaisen 57 §:n
1 momentissa tarkoitetun yhteisén tavara-
merkin kanssa, joka on rekisterdity aikai-
semman hakemuksen perusteella.

Ehdotus

11 §

Sanakirjan, kdsikirjan taikka muun sellai-
sen painetun tai tietoverkossa olevan jul-
kaisun tekijd, julkaisija ja kustantaja ovat
velvolliset rekisterdidyn tavaramerkin halti-
jan pyynnostd huolehtimaan siitd, ettei jul-
kaisuun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoit-
tamatta, ettd tavaramerkki on rekisteroity.

13 §

Rekisterditivin tavaramerkin tulee olla
omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden
tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta,
kdyttotarkoitusta, hintaa taikka valmistus-
paikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai aino-
astaan vihaisin muuntelvin tai lisdyksin il-
maisevaa merkkii ei sellaisenaan ole katsot-
tava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyisek-
si ei ole katsottava myoskddn merkkid, joka
muodostuu  yksinomaan  tavaran luon-
teenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttami-
seksi vélttamdntomdstid tai tavaran arvoa
olennaisesti korottavasta muodosta. Arvos-
teltaessa merkin erottamiskykyé on kiinnitet-
tavd huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja eri-
tyisesti sithen, kuinka kauan ja miten laajalti
merkkid on kdytetty.

14 §

Tavaramerkkid ei saa rekisteroidi:

5) jos se muodostuu jostakin tai sisdltdd
jotakin, mikd on omiaan aiheuttamaan kisi-
tyksen, ettid kysymys on toisen suojatun kir-
jallisen tai taiteellisen teoksen nimestd, mil-
loin tdmd on erikoislaatuinen, tai joka louk-
kaa toisen tekijénoikeutta sellaiseen teokseen
tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun
malliin;

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voi-
massa olevaan kansainvilisen rekisterdinnin
suojaamaan tavaramerkkiin, jolla timdn re-
kisterdinnin perusteella on aikaisempi oikeus
Suomessa,

9) jos se on sekoitettavissa 57 §:ssd tarkoi-
tettuun yhteison tavaramerkkiin, joka on re-
kisterdity aikaisemman hakemuksen perus- -
teella, tai jolla on 57 §:s54 mainitun neuvos-
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Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei
hakemus ole hyviksyttivissi lausuman an-
tamisen jilkeenkadn, on hakemus hylattivi,
jollei ole aihetta uuden méirdajan antami-
seen.

21§

Viitteen jilkeen rekisteriviranomainen ku-
moaa rekisterdinnin, jos on olemassa este
rekisterdinnille. Kun piaatds rekisterdinnin
kumoamisesta on saanut lainvoiman, pii-
toksestd on kuulutettava.

Ehdotus

ton asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen
aiemmuus Suomesta;

10) jos se on sekoitettavissa rekisterdityyn
kasvilajikkeen lajikenimeen; taikka

11) jos rekisterdinnille on maataloustuot-
teiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten
merkintdjen ja alkuperdnimitysten suojasta
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY ) N:o
2081/92 tarkoitettu este.

17 a §

Jos hakemus koskee useita tavaroita, osa
niistd voidaan hakijan pyynndsti erottaa yh-
deksi tai useammaksi hakemukseksi siten,
kuin asetuksella tarkemmin sdddetddan. N di-
den hakemusten hakemispdivénd pidetddn
alkuperdisen hakemuksen hakemispdivdd.
Jos joillakin alkuperdisen hakemuksen tava-
roilla on hakemispdivdd aikaisempi etuoi-
keus, etuoikeus seuraa jaossa nditd tavaroita.

Miti 1 momentissa on sanottu hake-
muksesta, koskee soveltuvin osin mydéds re-
kisterdintid.

Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei
hakemus ole hyviksyttivissid lausuman anta-
misen jilkeenkddn, hakemus on hylittivi
siltd osin kuin on olemassa este sen hyvdik-
symiselle, jollei ole aihetta uuden mairiajan
antamiseen.

21 §

Viitteen jilkeen rekisteriviranomainen ku-
moaa rekisterdinnin siltd osin kuin on ole-
massa este rekisterdinnille. Kun p#itos re-
kisteréinnin kumoamisesta on saanut lainvoi-
man, paitoksestd on kuulutettava.

Mitd 1 momentissa on sanottu, on sovel-
lettava vastaavasti, jos rekisteriviranomainen
saa 57 §:ssd mainitulta yhteison tavara-
merkkivirastolta ilmoituksen hakemuksesta
yhteison tavaramerkiksi tai 57 a §:ssd tarkoi-
tetusta hakemuksesta tavaramerkin rekiste-
rdimiseksi Suomessa.



14 HE 133/1999 vp

Voimassa oleva laki

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltijan
1 momentissa tarkoitetun rekisteriviranomai-
sen ilmoituksen johdosta antamassa lausu-
massa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella tavaramerkin voitaisiin kat-
soa tdyttavian tdmin lain mukaiset rekiste-
rointiedellytykset, rekisteriviranomainen te-
kee pédtoksen, jonka mukaan kansainvilinen
rekisterdinti ei koske Suomea. Rekisterivi-
ranomainen tekee vastaavan sisiltdisen péi-
toksen myos siind tapauksessa, ettd kan-
sainvilisen rekisterdinnin haltija ei ole an-
tanut lausumaa rekisteriviranomaisen ilmoi-
tuksen johdosta.

56k §
Kansainvilisen rekisterdinnin uudistami-
sesta, siirrosta, 2426 §:n mukaisesta pois-
tamisesta ja kiyttéluvasta on kuulutettava.

5618
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen
paitokseen voi hakea kansainvilisen rekiste-
réinnin haltija, joka on vaatinut tillaista re-
kisterointid Suomessa, jos pidtds on hinelle
vastainen tai asia on jétetty sillensi.

57a§

Jos yhteison tavaramerkkid koskevan re-
kisteroinnin voimassaolo tai yhteisén tava-
ramerkkii koskevan hakemuksen vireilldolo
on kokonaan tai osittain lakannut ja yhteisén
tavaramerkin haltija hakee saman tavara-
merkin rekisterdintid Suomessa, katsotaan
tillainen hakemus tehdyksi yhteis6n tava-
ramerkkii koskevan hakemuksen tekemis-
pdivand silld edellytykselld, ettd:

1) hakemus tehdididn kolmen kuukauden
kuluessa yhteison tavaramerkkid koskevan
rekisterdinnin voimassaolon tai yhteison ta-

Ehdotus

Jos kansainvilisen rekisterdinnin haltijan
rekisteriviranomaisen 1 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen johdosta antamassa lausu-
massa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella tavaramerkin voitaisiin kat-
soa tdyttivin timdin lain mukaiset rekiste-
rointiedellytykset, rekisteriviranomainen te-
kee paitoksen, jonka mukaan kansainvilinen
rekisterdinti ei ole voimassa Suomessa tai se
on voimassa ainoastaan osittain.

Jos kansainvdlisen rekisteroinnin haltija ei
ole mddrdajassa antanut lausumaansa rekis-
teriviranomaisen | momentissa tarkoitetun
ilmoituksen johdosta, kansainvilinen rekiste-
rointi ei tule voimaan Suomessa. Jos sanottu
ilmoitus koski vain joitakin kansainvdilisen
rekisterdinnin tavaroita, kansainvalinen re-
kisterointi tulee voimaan Suomessa niille
tavaroille, joita ilmoitus ei koskenut.

56 k §

Kansainvilisen rekisterdinnin uudistami-
sesta, siirrosta ja poistamisesta sekd siihen
kohdistuvasta rekisteriviranomaiselle ilmoi-
tetusta kdyttoluvasta on kuulutettava.

561§

Muutosta rekisteriviranomaisen péitokseen
voi hakea kansainvdlisen rekisteroinnin haki-
ja ja kansainvilisen rekisterdoinnin haltija,
joka on vaatinut tdllaista rekisterdintid Suo-
messa, jos pddtds on hinelle vastainen tai
asia on jitetty sillensa.

57 a §

Pyynto, joka koskee yhteison tavaramerkin
tai hakemuksen muuntamista kansallista ta-
varamerkkid koskevaksi hakemukseksi ja
jonka yhteison tavaramerkkivirasto on toi-
mittanut virastolle, kdsitellddn kansallisena
hakemuksena silld edellytykselld, ettd hakija:

1) suorittaa sdddetyt maksut;

2) antaa vieraskielisestd muuntamispyyn-
ndstd ja siihen kuuluvasta liitteestd rekisteri-
viranomaiselle suomennoksen tai ruotsinnok-
sen;

3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoit-
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varamerkkid koskevan hakemuksen vireilla-
olon lakkaamista koskevasta yhteison tava-
ramerkkiviraston tiedoksiannosta;

2) suomalaisessa hakemuksessa tarkoitetut
tavarat siséltyivat yhteison tavaramerkkii
koskevaan hakemukseen siltd osin kuin sen
vireilldolo on lakannut tai yhteison tavara-
merkkid koskevaan rekisterointiin siltd osin
kuin sen voimassaolo on lakannut; ja

3) hakemus muutoin tiyttad rekisterdinnil-
le asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa
sdddetyt maksut.

Jos yhteison tavaramerkkid koskevan re-
kisterdinnin voimassaolo on lakannut merkin
kdyttimattd jadmisen vuoksi ja merkin haki-
ja hakee saman tavaramerkin rekisterdintid
Suomessa, katsotaan tillainen hakemus
1 momentissa mainittujen edellytysten tiyt-
tyessd tehdyksi yhteison tavaramerkkid kos-
kevan hakemuksen tekemispidivini silld
edellytykselld, ettd yhteisén tavaramerkkid
on tosiasiallisesti kdytetty Suomessa.

Jos yhteison tavaramerkkid koskevan ha-
kemuksen vireilldolo lakkaa hakemuksen
peruuttamisen vuoksi tai jos yhteison tava-
ramerkkid koskevan rekisterdinnin voimas-
saolo lakkaa uudistamatta jittimisen vuoksi
tai kansallisen tuomioistuimen paitoksen
vuoksi, suomalainen hakemus on tehtivi
kolmen kuukauden kuluessa pdivistd, jona
hakemus on peruutettu, tavaramerkin rekiste-
réintikausi péddttynyt tai tuomioistuimen pia-
tos tullut lainvoimaiseksi.

Ehdotus

taa Suomessa; ja
4) toimittaa tavaramerkin kuvauksen.
Muuntamalla tehdylli hakemuksella katso-
taan olevan sama hakemispdivd, etuoikeus
tai aiemmuus Suomesta kuin yhteison tava-
ramerkilld tai hakemuksella.

Tamd laki tulee voimaan pdivind kuuta
2000.

Tdatd lakia sovelletaan myods jo ennen td-
mdn lain voimaantuloa rekisterdityihin tava-
ramerkkeihin lukuun ottamatta 21 §:n 1 mo-
menttia.

Tédmdn lain voimaan tullessa vireilld ole-
viin tavaramerkkien rekisterointihakemuksiin
sovelletaan tamdn lain sddannoksid lukuun
ottamatta 13 §:dd, 14 §:n 1 momentin 5 koh-
taa ja 19 §:n 2 momenttia.






